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INTRODUCCION

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial de México y en el
extranjero, resultantes de la apertura de la economia del pais al comercio exterior y
de la creciente globalizacion de la economia internacional es necesario que el
sistema de propiedad intelectual en México se vaya adecuando a las necesidades

que van frayendo consigo fodos estos avances en el plano comercial e industrial.

Podemos definir at derecho intelectual como “el conjunto de normas que
regulan [as prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor
de los autores y de sus causahabientes por la creacidn de obras artisticas,

cientificas, industriales y comerciales™.

Asi vemos que la propiedad intelectual se conforma por la propiedad industrial

v la propiedad intelectual o derechos de autor.

Por lo que hace a la propiedad industrial, encontramos que esta constituida
por las prerrogativas industriales que aseguran a su litular, frente a terceros, la

exclusividad de la reproduccion de una creacion nueva, ¢ bien de un signo distintivo.

Entre los signos distintivos, encontramos a la marca, a la cual estara enfocado
el presente trabajo de tesis, siendo asi que, para fines practicos se ha dividido en

cinco partes.

El primer capitulo dedicado a las marcas, partiendo desde luego del concepto,
clasificacion, funciones y proteccion juridica de la marca, asi como los derechos y

obligaciones de los titulares de los registros marcarios.

En el segundo capitulo me refiero a las conductas tipificadas en la Ley de la
Propiedad industrial como infracciones y delitos, asi como accidn de indemnizacién

! RANGEL Medina David. Panorama det Derecho Mexicano Derecho Intelectual. Edit. Mc. Graw Hiil.
México. 1998.p. 1.



por dafios y perjuicios ante la violacidn de los derechos conferides por una marca,
haciendo especiat hincapié en las conductas infractoras a los derechos conferidos

por la marca.

Dentro del tercer capitulo realizo un estudio procesal de las etapas que
conforman el procedimiento administrativo de declaracién de infraccién hasta la
emisidn de la resolucidn que en derecho corresponda al mismo, asi como los

requisitos de procedibilidad previstos en ka ley de la materia.

El cuarte capitulo estd enfocado al procedimiento de inspeccién y vigilancia
como facultad del Insfituto Mexicano de ia Propiedad Industrial para comprobar el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, donde sefialaré las

formalidades y el desahogo de las visitas de inspeccidn.

De igual manera, en el capitulo quinto hablaré de las medidas precautorias,
también llamadas medidas cautelares, que puede ordenar el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como autoridad administrativa, de sus requisitos de
procedibilidad y en forma especial de la medida de aseguramiento.

Por dltimo expondré un caso practico de soliciiud de declaracién
administrativa de infraccién, del imaginario tramite que se llevaria ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y de la forma de resclucidn del mismo, aplicando
desde [uego, los puntos que contempla el presente trabajo.

Ciudad de México, julic de 2000.



LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION EN MATERIA DE MARCAS.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS

I. Marcas
1. Concepfo

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible
que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el

comercio,

“La marca =5 un signo para distinguir. Se emplea para senalar y caraclerizar
mercancias 0 productos de la industria, o bien, servicios, diferenciandolos de los
ofros. Tienen por objeto las marcas proteger las mercaderias y los servicios
poniéndclos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificacion. Estan
destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen

de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o 1as empresas que los prestan”. z

Las marcas son los medios de los que se valen las empresas para allegarse
de clientela y penetrar en los mercados, y desempefian un pape! primordial en la
comercializacion de los diversos productos.

2. Clasificacion de las marcas

Existen diferentes criterios para establecer la clasificacion de las marcas, entre

los cuales se encuentran:

! SEPULVEDA César, “El_Sistema Mexicano de Propiedad_Industrial”. 2° ed, Edit. Porria, S.A.,
México, 1981, pag. 113,




A. Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de
productos y de servicios.

B. Atendiendo al sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser:

1} Marcas de fabrica, que son aquellas que sirven para identificar al productor o
fabricante de un producto en particular;

2) Marcas de comerciantes, que permiten a los consumidores identificar al
proveedor de un determinade producto o servicio; vy

3) Marcas de productos o servicios, que son los signos distintivos que aplicados
a tales productos o servicios permiten al publico consumidor distinguitlos e
identificarios frente a ios demas productos o servicios de la misma especie

ofrecidos o disponibles en el mercado.

C. Tomando en cuenta su composicion, integracion o formacion, las marcas pueden
ser de cuatro tipos:

1) Nominativas: Son las marcas que permiten identificar fonéticamente un
producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, de otros de
su misma especie o clase. Lo que se protege con ellas es el sonido, la palabra en
si, independientemente como se escribe. Incluso se considera como signo
distintivo el nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con
una marca registrada o un nombre comercial publicado. También pueden
constituir una marca los nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales, siempré gque no gueden comprendidos dentro de aquellos signos
considerados como no registrables contenidos en el articulo 90 de la Ley de la
Propiedad industrial.

2) Innominadas: Son aquellas figuras que cumplen la funcién de una marca. Se

reconocen visualmente, pueden ser simbolos, disefios, logotipos o cualquier



slemento figurativo que sea distintivo. En ellas no hay contenido fonético, y se

representan al exterior graficamente, con ellas se protege una imagen.

3) Mixtas: Son aquellas marcas que combinan palabras con elementos
figurativos que muestran a la marca como un solo elementoc o como un conjunto
distintivo. También se incluyen en esta categoria las marcas que se conforman
por una denominacidon representada con un disefio de lefra suficientemente
distintivo.

4} Trdimensional: Son las marca que protegen los envolforios, empaques,
envases, la forma o la presentacion de los productos en si mismos, para
distinguirlos de ofros de su misma especie o clase. Llamadas también de envase.
Se constituyen de un cuerpo, una forma tridimensional dotada de anchura, altura y
volumen distintivos, por ejemplo las botellas de perfumes y bebidas.

5} Marcas colectivas: Es un tipo especial de marca contemplado en la ley, en
vitud del cual las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, podran solicitar
el registro de dicha marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o

servicios de sus miembros®.
3. Funciones de la marca

La principal funcion de la marca es servir como elemento de identificacién de
satisfactores que genera el sector productivo. No obstante, encontramos que las
funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son:

1. Distincién;

2. Proteccion

3. Social o de garantia de calidad, y

4. Propaganda.

* Serninario sobre la densa de los derechos de propiedad industrial. Organizado por Merlo Park. Hotel
Royal Pedregal Septiembre 1999.




La funcion de distincion deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto
que su objeto esta destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, por

fo que, es el producto considerado en si mismo a lo que el consumidor normalmente
dirige su atencion. *

En cuanto a este punto hay que sefalar que la marca distingue tanto
productos como servicios gue pertenecen a una misma clase o especie, esto es, el
ambito de proteccion que confiere una marca se circunscribe a los productos o
servicios para los que fue registrada. El Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 59, mismo que hace referencia al articulo 93 de la Ley que
sefiala que las marcas se registrarAn en relacion con productos o servicios
determinados, hace rmencion de fa clasificacion de productos y servicios, siendo un
total de 42 clases, de las cuales 34 corresponden a productos y 8 a servicios, sin que
dicha clasificacidén, en cuanto a los servicios, sea limitativa, toda vez que iz clase 42
comprende los servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. Asi
podemos ver que una clase es un conjunto de productos © servicios que guardan
una relacioén entre si, o que tienen una caracteristica comin en funcion de su utilidad
o uso, agrupados de acuerdo con (@ clasificacién de Niza aceptada
internacionalmente. Sin embargo, fos productos y servicios incluidos en la lista
alfabética de la clasificacidn se consideraran especies, y se eniendera que los
productos vy servicios, ordenados en su respectiva clase no agatan ésta,
correspondiendc al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecer los

criterios de interpretacion y aplicacion de la clasificacién.

La funcién de proteccion de la marca tiende a identificar a su titular frente a
sus presuntos concurrentes, protegiendo simultdneamente al piblico consumidor de
las imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador puede 0 no
seleccionar el producto, que pretende adquirir®.

4 ALVAREZ Soberanis Jaime, “La requlacién de las invenciones y marcas y de la transferencia de
tecnologia®, Edit. Porrlia, México, 1979, p. 12,
RANGEL Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Editonal Libros de México, S.A. México
1860, p. 172.




Desde el momento mismo en que un producto © un servicio es distinguido en
el mercado mediante un signo que sea visible, podemos decir que estamos
refirréndonos a una marca, ain y cuando dicha marca no ha sido registrada. Sin
embargo, el registro de la misma ante en Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial es de vital importancia, puesto que de no ser asi, cualquier persona que
este dentro del campo de la competencia podria utilizar la misma marca

aprovechandose del prestigio que ya obtuvo mediante su esfuerzo y trabajo.

En general, la Ley de fa Propiedad Industrial sigue el principio consistente en
que el registro de las marcas es voluntario para quienes las emplean o desean
emplear. Mo obstante, la ley determina como excepcitn a o anterior, los casos en
que el Instituto Mexicano de {a Propiedad Industrial puede declarar obligatorio ¢!l uso
y registro de marcas en cualquier producto o servicio, o bien prohibir el uso o registro

de marcas. Tales casos son los siguientes:

1. Cuando el uso de [a marca sea un elemento asociado a practicas monopdlicas,
oligopdlicas © de competencia desleal, que causen distarsiones graves en la
produccion, distribucidn o comercializacion de determinados productos ©

Servicios;

2. Cuando el uso de la marca impida la distribucién, produccién o comercializacion

eficaces de bienes y servicios;

3. Cuando e uso de marcas impida, entorpezca O encarezca en caso de
emergencia nacional y mientras dure ésta, la produccion, prestacion o distribucién

de bienes o servicios basicos para la poblacion®.

La funcién social o de garantia de calidad radica como su nombre lo indica en
ia perfeceion, bondad, excelencia, cualidad o eficacia del producio o servicio, y esto

es, lo que intrinsecamente los califica, ya que el comprador o usuaric del servicio, lo

5 bidem. P. 200



que busca al adquirir un producto o al soficitar un servicio, es que éstos sean de una
calidad determinada con cierta independencia de la empresa que lo fabrica; y digo
con cierta independencia por que hay ocasiones en que el producto que ostenta
determinada marca esta intimamente ligado con la casa que lo produce. En esta
funcién encontramos implicita la proteccién de los intereses del consumidor, pues al
elegir determinada marca lo hace por que considera que los productos o servicios
amparados por dicha marca son de la calidad que espera, y de alguna manera obliga
a los fabricantes y prestadores de servicios a mantener la buena calidad de los
productos © semvicios que ofrece con la finalidad de no deiraudar al pablico
consumidor, y visto desde el aspecic econdmico obtienen ventajas frente a sus
competidores por la preferencia de la clientela.

Por un lado, aduce Serrano Migallon, se busca facilitar a los consumidores o
usuarios su seleccion al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se
requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores,
cuando adquieren bienes vy servicios, resulten defraudadas o se vean desotientadas

por la aparicién de variedades nuevas de productos.’

Finalmente, la funcién de propaganda constituye un reclamo del producto, es
decir, la marca es el Unico nexo que existe entre el consumidor del producto © el
servicio y su titular, v es a través de la misma que su titular recogera los beneficios o
no, de su aceptacion por parte del piblico consumidor, de tal manera que la marca
es lo que el comprador ha de pedir y es io que el titular de la misma tratara de que
pida, ¥ para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompafada de una
publicidad adecuada, esto es gue sea lo suficientemente original para que llame la
atencién del comprador, dado que serian vanos los esfuerzos para lograr la mejor
calidad si el producto o servicio es desconocido®.

! SERRANO Migallén Fernando, “La propiedad industrial en México”, 2. ed., Editorial Porra, S.A.,
México, 1995, p. 40

# RANGEL Medina David,. op. et Tratado de Derecho Marcario, p. 178.




En este mismo orden de ideas el Dr. Rangel Medina puntualiza que la
atraccion de la clientela se opera en forma directa por ef conocimiento que el publico
tiene de los articulos, precisamente por medio de la marca que los identifica, el valor
de la marca como propaganda esta sujeto a ciertas condiciones, tales como su uso y
explotacion, su forma, su originalidad, su presentacion, o la eleccién de las palabras
que la componen. ¢

Tocante a la clientela, Nava Negrete en la definicién que da sobre la marca
sefiala que “la finalidad inmediata de las marcas es la de atraer la clientela y después

conservarla y aumentarla™.’®

Actualmente estamos viviendo en una sociedad altamente consumista, en la
que [a publicidad cada vez estad ganando mas terreno; las personas se dejan llevar
por la publicidad (radio, television, propaganda} comprando todo aquello que se dice
es lo mejor por ostentar determinada marca o haciendo uso de determinado fipo de
servicios, de ahi la trascendencia econdmica del registro de una marca que
individualice a las mercancias y a las empresas cuyo giro es la prestacion de

servicios , de los productos y servicios ofrecidos por los competidores.
4. Proteccion juridica

Para poder hacer uso de una marca, no es necesario obtener ni tramitar
previamente su registro ante autoridad alguna. Sin embargo, de acuerdo con la Ley
de la Propiedad Industrial, en México el derecho de uso exclusivo de una marca se
obtiene mediante su registro (articuio 87). Es decir, una vez que la marca queda
registrada por la autoridad competente, el titular de dicho registro marcario queda
facuitado para excluir y combatir el uso no autorizado de su marca. Con este derecho
de uso exclusivo, se pretende que las marcas cumplan la funcidn de permitir a los
consumidores la identificacion de los diversos productos en el mercado y evitar gue

? RANGEL Medina David,. op. ¢t Tratado de Derecho Marcario, p. 179,
'® NAVA Negrete Justo. "Derecho de las Marcas”, Edit. Porria, S.A.. México. 1985, p. 147,




se suponga 0 Se haga suponer a éstos la existencia de relaciones o vinculos
comerciales en donde no los hay.

En la medida en que se respete el derecho de uso exclusivo que confiere una
marca a su titular, se podra evitar que otras personas se aprovechen del prestigio y
de los esfuerzos en investigacion, publicidad y demas recursos de mercadotecnia
utilizados por el legitimo fabricante, o comerciante de un producto, o bien por el
prestador de un determinado servicio. En consecuencia, tas marcas constituyen un
mecanismo disefiade para evitar que una persona se aproveche de la inercia creada
por ofra en el posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado, pues
permiten a sus legitimos titulares impedir que otras personas distingan sus productos

o servicios, en forma tal que pudieran confundirse con fos suyos.

Podran hacer uso de una marca fos industriales, comerciantes o prestadores
de servicios, en la industria, en el comercio o en los servicios que presten para

proteger sus mercancias o servicios que presten, contra actos de competencia
desleal.

El registro de una marca tendrd una vigencia de diez afios contados a partir
de la fecha de presentacion de [a solicitud y podra renovarse por periodos de la
misma duracién. La renovacion debera ser solicitada por el titular dentro de los seis
meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o bien dentro del plazo de gracia de
seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia, presentando el pago de fa
tarifa correspondiente.

Las finalidades de la proteccidn que otorga ia Ley de la Prapiedad Industrial a
las marcas son:

A. Garantizar ias actividades econdmicas de la industria y del comercio contra
la competencia deshonesta, protegiendo de esta manera la inventiva y

originalidad aplicada para obtener beneficios econdmicos.



B. Proteger al pablico consumidor por cuanto que la marca permite distinguir
entre productos o servicios similares y facilita al consumidor el
conocimiento sobre la procedencia de 10s articulos que demanda, siendo

una garantia de calidad uniforme.

iag marcas para ser objefo de proteccion juridica, como ya lo citamos
anteriormente, requieren de su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para lo cual deberan de cumplir con ciertas caracteristicas que dispone la

ley, tales como :

1. Que sea distintiva, esto es, que el signo visible sea lo suficientemente original para

individuatizar a un producto o servicio dentro del gran marco del metcade economice.

2. Que sea especial, la marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a la
categoria de productos para los que ha sido creada. De aqui surge la regla general,
segun la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de
modo indiscriminado, cualquier mercancia o servicio, ya que el alcance de la
propiedad de una marca se limita a [a proteccién de los productos o servicios para los
que fue registrada. Ello quiere decir, en principio que esa misma marca puede ser
registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de cualquier

ofra clase, con sus excepciones.

3. Que sea novedosa, esto es que el signo no se este utilizando por algiin competidor,
“el caracter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las
deméas marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sinod respecto a

aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos”."

La importancia de que una marca sea novedosa principalmente radica en que
no llegue a confundirse con otra ya existente, aun tratAndose de productos o servicios
gue estén comprendidos en clases totalmente distintas, cuanto més tratdndose de

marcas notorias .

" RANGEL Medina, op. cit. Tratado de Derecho Marcarig, p. 193.




“La practica de proteger una marca en clases adicionales a la basica ( en la
que se comprende el (los) producto(s) o servicio(s) comercializado o prestado), es
muy cbservada, lo que genera la existencia de los llamados registros de defensa”. 2
4. La marca debe ser licita v veraz, licita en cuanto a que debe de reunir los
elementos necesarios para ser considerada legalmente como tal; y veraz, en cuanto a
que no sea engafiosa, lo cual en la actualidad no se da, pues la mayoria de las veces
lo que se busca principalmente es atraer y conservar la clientela para lo cual se valen
de la publicidad, a través de la cual dan a los productos ciertas caracteristicas
imaginarias, tales como el que si tomas refresco de tal marca se acercaran a ti cierto
tipo de personas, etc., engafando de tal manera al pablico consumidor que los
inducen a comprar dicho preducto o a utilizar determinado servicio.

5. Derechos y obligaciones del duefio de la marca
A. Derechos del tifular del registro marcario.

1. Como en toda figura de la propiedad industrial, el registro de la marca ante &l
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confiere a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma, que se traduce en el hecho de que sera la (nica persona
que pueda emplear licitamente esa marca dentro del territorio nacional para
distinguir los productos o servicios para los gue se obtuvo el registro.

2. Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se
origina el blogqueo de soliciludes que terceros presenten posteriormente para
marcas iguales o simitares en la misma clase, evitando con ello que cualquier
persona se apodere de la marca.

12 JALIFE Daher Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, Ecit. Mc. Graw Hill (Sere
Juridica), México, 1998, p. 217
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- La indicacion de que se trata de una marca registrada es una evidencia de
seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que
proyecta al piblico la preocupacion de su titular por proteger los nombres y/o

signos con que se distingue de ta competencia”. *°

. Derecho de persecucidn y sancién a los infraciores, medianie la soficitud de
declaracion administrativa de infraccion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

. También tiene derecho de intervenir en el anterior procedimiento presentando sus
pruebas, haciendo las manifestaciones que considere convenientes, solicitar ia
praciica de visitas de inspeccion en el domicilio del presunto infractor y de ser
procedente el aseguramiento de los bienes ilegalmente marcados, solicitar se
impida {a circulacion y comercializacion de las mercancias que ostenten la marca

infractora.

Derecho de exigir la indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le hayan

causado por la infraccién.

El titular de una marca registrada o en tramite podréd conceder, mediante

convenio, licencia de uso a Una o MAas persenas.

Derecho de conceder franquicias mediante la celebracion del convenio

respectivo.

Los derechos gue deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere

una marca registrada, pedrén gravarse o transmitirse.

10. Derecho de obtener regalias por la congesion de licencias de uso o franquicias.

" Ibidern. p. 84 y 85.



11.Derecho de solicitar la renovacion del registro de la marca por periodos
subsiguientes de diez aiios.

12.Derecho de renunciar al registro mediante [a solicitud de su cancelacidn.

13.Derecho de promover la solicitud de nulidad de registros marcarios que invadan
sus derechos.

14. Derecho de defender el registro de la marca cuando ésta sea objeto de demanda
de nulidad, caducidad o cancelacion.

15. Derecho de solicitar def Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el dictamen
técnico que como requisita de procedibilidad se exige para el ejercicio de la
accion penal.

Antes de continuar con las obligaciones que derivan de un registro marcario,
no estd por deméas hacer referencia a lo que sefala César Sepliveda en cuanto a
que el uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros. Hay
limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestas por razones de orden
publico. Por ello es que no puede decirse que el derecho exclusivo de usc que
confiere el registro de una marca sea absoluto. ™

B. Obligaciones del titular marcario.

1. Eltitular de una marca tiene la obligacidn de utilizarla tat y como la registrd sin
hacerle modificacion alguna que implique una alteracion en las caracteristicas
esenciales de la marca. Es comln que las marcas vayan actualizandose
conforme transcurre el tiempo con el fin de que no se hagan anticuadas, sin
embargo de variacion en varfacion, por muy pequefias e insignificantes que éstas

sean, en determinado lapso de tiempo pueden provocar un cambio considerable

" SEPULVEDA César, op, cit , p. 84 y 85,



en la figura de la marca, por esc es recomendable gue ante cualquier cambio que

se guiera hacer a una marca se efectie otro registro.

La marca debera usarse en territorio nacional, siendo aconsejable para quien
desee exportar sus producios, registrar sus marcas en el pais o paises donde los

comercializa o pretende comercializarlos.

Usar la marca como signo distintive exclusivamente de los productos o servicios

para los cuales se obtuvo.

Utilizar la leyenda "Marca Registrada™ ¢ las siglas "M.R." dnicamente en los

productos o servicios amparados por el registro marcario.

Inscribir ante el Instituto Mexicano de |la Propiedad Industrial tanto la transmision
y gravamen de derechos que confiere la solicitud de registro de una marca 0 &l
registro de una marca, como la licencia de uso y franquicia, para que surtan
efectos frente a terceros.

6. Modos de concluir el registro marcario

Ei derecho exclusivo que confiere el registro marcario se pierde por las siguientes

causas.

1.

Nulidad, por haber sido otorgada en contravencién a la ley; por ser identica o
semejante en grado de confusién a otra que haya sido usada con anterioridad a
la fecha de presentacién de la solicitud; por haberse obtenido con base en datos
falsos; por error, inadvertencia, ¢ diferencia de apreciacion, existiendo otro en

vigor que se considere invadida, por haberse chtenido de mala fe.

Caducidad dei registro por alguna de las dos situaciones a que se refiere el
articufo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, por no haberse



rencvado © por haber dejado de usarse durante los tres afios consecutives
inmediatos antericres a la solicitud de caducidad.

Caducidad, por el uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las

modificaciones alteran su caracter distintivo.

Cancelacion, por permitir que la marca se transforme en denominacion generica,
perdiendo su caracter distintivo o por solicitud expresa ante el Instituto Mexicanc
de la Propiedad Industrial.



CAPITULO SEGUNDO

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, DELITOS E INDEMNIZACION POR DANOS
Y PERJUICIOS ANTE LA VIOLACION DE 1.OS DERECHOS CONFERIDOS POR
UNA MARCA.

Con el fin de prevenir y castigar a las personas que violen devechos de
propiedad industrial, existen tres instancias: la de carécter administrativo que
corresponde a las denominadas infracciones administrativas, las de indole penal
previstas para la comision de delitos y, el pago de dafios y perjuicios por la via civil,

Lo anterior en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.
I Infracciones administrativas.

El articulo 213 en sus 25 fracciones tipifica las diversas infracciones administrativas,
sin embargo, este catdlogo en que se desglosa contiene diferentes hipotesis
simplemente enunciativas o ejemplificativas de actos de competencia desleal, pero
de ninguna manera limitativa, puesto que seria naturalmente imposible que el
legislador pudiese prever todos los actos de competencia desleal que surgen o

pueden surgir en el ambito comercial ¢ industrial.

Sin embargo, con el fin de encuadrar el mayor nimero posible de conductas
prohibidas, el multicitado dispositivo legal contempla algunas descripciones de
conductas, que por la amplitud de su redaccién, permiten encuadrar un nimero de
hipdtesis, destacando que en su (ltima fraccién sefiala que comprendera las demas

violaciones a las disposiciones de la Ley que no constituyan delitos.
1. Competencia en sentido general.

Un sistema de economia liberal, como actualmente lo es en casi todos los paises,
incluyendo el nuestro, se distingue o caracteriza por la libertad de comercio,



consagrada por el artfculo 5° constitucional, con la Gnica limitacidon de no realizar
actividades ilicitas o contrarias al orden piblico.

Asimismo, ei art. 28 Constitucional sefiata el ptincipio de competencia y libre
concurrencia inspirado por el principio de la maxima fibertad en el ejercicic del
comercio y la industria; restringiendo tnica y exclusivamente las actividades que
ocasionen ventajas desmedidas a favor de una o varias personas y con perjuicio del
piblico en general o de alguna clase social, mediante la prevencidn de menopolios y
estancos. En términos del articulo 3° de Ley Federal de Competencia Econdmica,
Reglamentaria del articulo 28 Constitucional, estaremos hablando de competencia
cuando se da libremente la concurrencia de los agentes econdmicos en la actividad
economica.

Asi, la competencia en su connotacidn economica, ha sido definida como
"conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado,
ofreciendo la misma mercancia o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo pablico
consumidor".'?

2. Competencia ilicita.

En contraposicién a la competencia licita, o sea, a aquella en la que los
comerciantes, fabricantes o prestadores de servicios se encuentren en un mismo
pfanc de igualdad y en la que el mayor © menor éxito del fabricante, comerciante ©
prestador de servicios depende (nica y exclusivamente del empefio y de la destreza
&n el manegjo de sus propios recursos y de sus propias fuerzas para oponer l0s
mismos a los de su rival, en contra de esa concurrencia libre y licita, aparece la
llamada competencia desleal, entendiendo por ella a aquella en la que los
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios ya no se encuentran colocados
en un mismo plano de igualdad juridica, motivada dicha desigualdad por el hecho de

que ya no ponen en juego sus Propios recursos, sus propias fuerzas e inventiva para

¥ NAVARRINI Humberto. "Trattato teérico-practico di dinto comerciale”, Fratelli, Bocca, Torino 1937,
vol. IV, p. 112.
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que el éxito de su empresa dependa solamente de su actividad desarrcllada dentro
de un campo de licitud y de permision o tolerancia juridica. Por ef contrario, e éxito
de su empresa lo finca si ho exclusivamente, st de manera primordial o destacada en
el hecho o circunstancia de sustraer en su propio provecho la clientela ajena,
haciéndola incurrir en error y confusion, sin empefiar a cambio sus propios recursos,
inventiva o su propia fuerza economica, recibiendo indebidamente los beneficios de

que disfrutaba su rival y constituyéndose un abuso en {a libertad de competencia.

Asi vemos que, la competencia desleal ha sido definida por Juan Carlos
Zavala Rodriguez, como: "todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer
en provecho propio, la clientela ajena sin empefiar la propia fuerza econdémica, para
contraponeria a la de su rival".'

Por su parte, el Licenciado Jorge Vignettes Lépez, Ja define como: "Un acto o
procedimiento ilicito de un concurrente, engafiando a! cliente sobre la capacidad
propia o ajena, con el fin de sustraer al competidor su reputacion industrial o

comerciai en beneficio propio™."”

De igual manera, uno de los objetivos principales de la Ley de la Propiedad
Industrial, es precisamente el prevenir en la medida de los posible los actos que
atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal

relacionada con la misma, lo cual se desprende de su articulo 2°.

A su vez, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
adoptado en Estocolmo el 14 de julic de 1967, v publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 27 de julio de 1976, que al tenor de lo dispuesto por el Articulo 133
Constitucional, goza también del caracter de Ley Suprema de la Unién, al igual que
nuestra Constitucion Politica y as Leyes Federales, contiene la prohibicion general
de la competencia desleal en su articulo 10 bis:

4 ZAVALA Rodriguez Juan Carlos. "Publicidad Comercial”, Ediciones de Palma, Buenos Aires,
Argentina, 1947, p. 3799

" VIGNETTES Lépez Jorge. "La Competencia Hicita®. Revista Mexicana de la Propiedad Industnal y
Artistica, México. Afto XIlN, nim. 25-26. Enero-Diciembre, p. 244 y 245,
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ARTICULO 10 Bis (Competencia Desleal}

1) Los paises de la union estdn obligados a asegurar a los nacicnales de los
paises de la unidn una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

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

3) En particular deberan prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de ¢rear una confusién, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento de fos productos o la actividad industrial o
cormetrcial de un competidor;

2. Las aseveraciohes falsas, en el ejercicio del comercic, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industnal o comercial
de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en ¢l gjercicio del
comercio, pudieran inducir al publico a error scbre la naturaleza, el modo de
fabricacién, las caracteristicas, la apfitud en el empleo 0 fa cantidad de los
productos.

Los actos de competencia desleal que se denuncian se constifuyen por
conductas claramente dirigidas a provocar en el pUblico consumidor confusion, con el
objeto de obtener una ventaja competitiva. De esta manera podemos apreciar en
donde existe o no la competencia desleal, es decir, la competencia desleal se
identifica en la forma de actuar de los competidores y no, por €l simple hecho de
encontrar dos competidores ofreciendo los mismos productos @ servicios al mismo
publico,

Asi las cosas resulta que la competencia desleal ocurre cuando una multitud
de personas, sean industriales, comerciantes o prestadores de setvicios, persiguen
un mismo objetivo y luchan por conseguirlo. De tal manera, es primordial tener en
cuenta que los buenos usos o usos honestos se definen como la repeticion
constante y generalizada de un actuar entre los miembros de una colectividad. En
ese arden de ideas, resulta evidente que los buenos usos o usos honestos y

costumbres son el producto espontanec del comercio y por ende, de la competencia.
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En virtud de lo anterior, podemos sefialar entonces, que la competencia desleal
existe cuando un competidor de los mismos productos o servicios que van dirigidos
al mismo pdblico realiza una conducta que le es imputable consistente, en obrar en
contra de lo que la colectividad ha establecido como buenos usos o usos honestos y

costumbres, obteniendo un beneficio indebido.

Para que en la especie se dé la competencia desleal, es necesario que se

surtan los siguientes supuestos o hipdtesis normativas:

a. Que haya concurrencia en el mercado de los productos amparados por la marca

registrada y los de la presunta infractora.

b. Que los presuntos infractores realicen actos corntrarios a los buenocs usos y

costumbres en la industria, comercio y servicios.

b. Finalmente, se requieren que dichos usos contrarios a fos buenos usos en la
industria, comercio o prestacion de servicios induzcan al publico consumidor al

error, confusidon o engano.

"MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL REQUISITOS PARA QUE SE
ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS". La Ley de invenciones y Marcas en su articulo 210
sefala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones
administrativas, por ser acles contratos a los buenos usos y costumbres de la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que
se encuentran, el efectuar en el gjercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al pablico a confusién error o engafio,
por hacer creer o suponer infundadamente, fa existencia de una refacién o
asociacion entre dos ‘establecimientos, que [a fabricacién de un producto se
realiza bajo normas, licencia o autorizacién de un tercero (inciso b, fraccion IX),
de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos
indispensables para que se actualice la infraccién administrativa en &l prevista, el
prirnero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y
costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el
segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al publico a
confusién, error o engaric en relacion con €f producto o servicio que requiere o
con el establecimiento que fo ofrece; Por lo que respecta al primer elemento,
debemos atender a lo s lineamientos del. legislador, en el sentido de considerar
que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que en la industria o, el
comercio gque menoscabe la libre competencia o perjudique al plblico
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consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema juridico, la
libre competencia estd constitucionalmente garantizada por los articulos 5° y 28
de nuestra Carta Magnha, y conforme a dichos precepios a nadie puede
impedirse que se dedique a la profesién, industria 0 comercio que le acomode
siendo licito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los -
derechos de la Sociedad; se prohiben los monopolios, a2 excepcion hecha de
aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que
conceden las Leyes Sobre Derechos de Autor y de Invenciones y Marcas. Ahora
bien, en materia de propiedad industrial, nuestro pais. se enmarca en yn Tratado
Internacional que es, el Convenio de la Union de Paris, vigente desde mil
ochocientos ochenta y ftres, mismo que en términos del articulo 133
Constitucional, esta Ley de nuestro pais;. este Convenio fue publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el veintisiete de julio de 1976, y en su articulo 1 0
bis sefiala expresamente que, los paises de la Unién estan obligados a asegurar
a los nacionales, una proteccion eficaz contra la competencia desleal y de todo
acto de competencia contrario a los usos honestos en maferia indusirial o
comercial. Con base en esto, la Ley de invenciones y Marcas, trata de evitar la
competencia desleai reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y
comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra.
Para el estudio de estos actos deshonesios es importante tener presente que lo
sancionable, es el abuso del bien juridico tutelade por el articulo 28
Constitucional, es decir, el abuso de la libertad de competencia que en él
consagra, no siendo admisible la restriccion de esta libertad sin la existencia de
una conducta que se adecue exactamente al supuesto juridico contemplado por
la norma legal. La Ley sefiala una sere de actos deshonestos que considera
como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a
las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no solo a tercerg de
quien obtiene beneficio o causan dafio, sino también al desarrollo del comercio y
la industria, repercutiendo a su vez en un dafo para el plblico que requiere de
los productos o servicios que le ofrecen. Asi tomande en cuenta los actos
deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos,
podemos. definir a la competencia desleal, como [a conducta de un competidor
que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres ¢ de
alguna dispesicion legal, sustraiga, utilice y explote un derecho comercial o
industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas para si, para varias
personas o para causarle un dafio a aquél, para tal efecto debemos decir que el
concepto de buenas costumbres. ha sido interpretado por la doctrina como los
principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento
juridico de una comunidad, asi costumbres comerciales como anuncios,
promociones de ventas, campafias de descuento, etc.; son licitas y permitidas
para atraer clientela a un establecimiento © hacia un producto, siempre que no
se empleen medios reprochables para eflo. Siguiendo con el concepto de
competencia desleal a que hemos lliegado, es requisito primordial para que haya
deslealtad, que primerg exista competencia entre los comerciantes, es decir, que
desarrolien una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez
que podria darse una conducta ilicita entre comerciantes que no compiten entre
si, y ésta independientemente de que es sancionable por otros medios, no
constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta
deshonesta del comerciante desleal puede ser acliva o pasiva, es decir, consistir
en un hacer o en una omision realizada con la intencién de obtener un beneficio
propio o causar daiio a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia
desleal sea sancionable como infraccidn administrativa, en el supuesto que
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estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente
en que esa conducta calificada de deslkeat cause ¢ induzca al plblico a
canfusién, error 0 engafio en relacion con el producto o servicio que requiere o
con el establecimiento que o ofrece; para entender este segundo supuesto, es
importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al plblico, esto es,
producir en él, un Animo incitandolo persuadiéndolo a moverse en determinado
sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es valido en la libre
competencia pero no a fravés de conductas deshonestas. Lo que resuita
reprochable, es obtener este fin mediante la confusién, el error, © el engafio en
que se hace caer al plblico. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espaiiola, confusién significa la mezcla de dos o mas cosas diversas de
modo que las partes de la una se incorporen & la otra, falta de orden o de
claridad; la acepcion de error, es conceplo equivocado o juicio falso y engafio, la
falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera,
la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar, o engafar al
pubiico es una conducta deshonesta, perc sclo encuadra en el supuesto de
infraccién que analizamos, si la confusidon, el error o el engario fo llevan a
suponer que existe relacidbn o asociacion entre un establecimiento v el de un
tercero, come por ejlemplo en las cadenas de tiendas de negocios que ostentan
la misma o semejante denominacién, o bien, que lo hagan suponer que se
fabrican o venden productos ¢ se prestan servicios bajo las normas, licencias o
autorizacion de un tercero como por ejemplo, las agencias de carros que
componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los
automéviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la Ley, es
necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipotesis
normativas, en virtud, de que en nuestro sisterna juridico, a excepcion de que
expresamente lo sefiale la ley, no es admisible la aplicacion de sanciones por
conductas andlogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para
que surta la causal de infraccién administrativa, que se den los dos elementos
que han sido analizados."

Amparo en Revision 3043/90.- Kenworth Mexicana S.A. de C.V., 30 de enero de
1991, Unanimidad de Votos,. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel.
Secretaria: Guadalupe Robles Dengtro. Visible en el semanaric Judicial de la
federacion Octava parte, t. VI, junio de 1992, Pleno, Salas y Tribunales
Colegiados de Circuito, pp. 320, 321, 322 y 323.

R-69; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Sernanario Judicial de
la Federacion; Epoca: 8% t. Vil-junio; p. 320.

Cabe mencionar, que en el sistema juridico mexicano la competencia desleal
también se incluye en otros ordenamientos legales, tales como el Reglamento de
Anuncios para el Distrito Federal, la Ley de Proteccién al Consumidor y la Ley
General de Salud.

La competencia desleal se persigue con el objetivo de salvaguardar los buencs
usos y costumbres en las transacciones mercantiles y la igualdad en la competencia
de los comerciantes, fabricantes, industriales y prestadores de servicios. Las reglas
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de fa concutrencia honesta se fundan precisamente en las normas derivadas de [os
usos honrados del comercio.

La represion de la competencia_desleal debe verse desde dos perspectivas:

a) Desde el gremio de fos comerciantes, para proteger los derechos de los

miembros de la corporacion frente a fos establecimientos rivales, y

b) Desde el matiz estatal, para garantizar a los consumidorgs que no seran
victimas de engafios ni de fraudes.

Por lo que, las accicnes tendientes a reprimir la competencia desleal tienen
como objetivo combatir los actos que perjudiguen a terceros en materia de propiedad
industrial y otorgar proteccidn a los productares, comerciantes y prestadores de
servicios conira el empleo de medios desleales por parte de los competidores.

3. Infracciones administrativas que contempia ia Ley de la Propiedad
Industrial.

Dentro del texto del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se
contemplan los siguientes supuestos de infracciones administrativas:

|- Realizar acfos contrarios a Jos buenos usos y costumbres en la Industria,

comercio_y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con ig
materia que esta Ley requla;

Se trata del supuesto general de competencia desleal, el contenido de dicho
precepto es muy amplio, toda vez que cuando se comete cualquier infraccion de las
previstas en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se estd
indudablemente wvulnerande esta fraccidon, ya que los actos considerados como
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nfraccion administrativa se entiende como un acio contrario a los buenos usos

comerciales, y por ende, implica competencia desleal.

Asi las cosas resuita que la competencia desleal ocurre cuando una multitud
de personas, industrias, comerciantes o prestadores de servicios persiguen un
mismo objetive y luchan por conseguirlo. De tal manera, es primordial tener en
cuenia que los buenos wusos o usos honestos se definen como ia repeticidn
constante y generalizada de un actuar entre los miembros de una colectividad. En
ese orden de ideas, resulta evidente que los buenos usos © usos honestos y
costumbres son el producto espontaneo det comercio y por ende, de la competencia.

En virtud de lo anterior, podemos sefialar entonces, que [a competencia
desleal existe cuando un competidor de ios mismos productos o servicios que van
dirigidos al mismo publico realiza una conducta que le es imputable consistente, en
obrar en contra de lo que la colectividad ha establecido como buenos usos o usos

honestos y costumbres, obteniendo un beneficio indebido.

La fraccién | constituye la accion genérica de cormpetencia desleal con la cual
se da cumplimiento a lo previsto en el articulo 10 bis del Ceonvenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial, v es una de las mas invocadas por los titulares

en los casos de violacion a sus derechos.

M. Hacer aparecer como productos patentados aguellos que no lo estén.  Si la

patente ha caducado o fue declarada nula, se_incurriré en la infraccion después de

un afic de Ia fecha de caducidad o, en su caso, de fa fecha en que haya quedado

firme la_declaracion de nulidad;

. Poner a fa venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que

estan protegidos por una marca_registrada sin que Jo estén. Si ef registro de marca

ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrird _en_infraccion
después de un afo de la fecha de caducidad o en su caso, de [a fecha en que haya

quedado firme fa declaracion correspondignte;
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El supuesic a que se refiere esta fraccion no constituye una violacion directa al
derecho de un tercero, sino una falsa indicacién en pefjuicio de los consumidores y
de los competidores en general, por hacer aparecer la existencia de un derecho, sin
que éste realmente exista.

De acuerdo con el articulo 131 de la Ley de la matena, sdlo podran ostentar la
leyenda “marca registrada”, fas siglas "M.R.” o el simbolo ® aquellos productos ©
servicios para los cugles dicha marca se encuentra registrada, de ahi que el emplear
tales leyendas indicativas de registro en productos o servicios carentes de tal
atributo, sea considerada conducta infractora a lo dispuesio por la Ley, en &i
entendido de que tal prohibicion se extiende a las marcas cuyo registro se encuentre

en tramite, toda vez que tal circunstancia s una simple espectativa de derecho.

El uso de esta leyenda, es una prerrogativa exclusiva para el titular de la marca,
a través de la cual se da a conocer al plblico consumidor que los productos o
servicios gue ofrece se encuentran respaldados por un registro marcario,

constituyendo asf un privilegio para quien tiene derecho a usar esa marca.

Al respecto, Jaiife Daher sefiala lo siguiente: “Es evidente que la utiizacion
indiscriminada de tales indicacicnes, en marcas que no se encuentren registradas,
genheraria incertidumbre y supondria un privilegio injustificado para los que hicieran

sin razon alguna, por lo que resulta indispensable sancionar 1as conductas que

contrarien ésta regla”. 1®

Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarade nuio o cancelado y
sigue comercializando los productos u ofreciendo los servicios utilizando la marca no
vigente, incurrird en la presente infraccion después de una afio, contade a partir de
la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya gquedado firme la
declaracion correspondiente. El término se contara de fecha a fecha, considerando

' JALIFE Daher, gp. cit. p 466
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incluso los dias inhabiles, conforme a los dispuesto en el articulo 184 de la Ley en

comento.

Esta claro que una vez que se declare la cancelacion, nulidad o caducidad de
un registro marcario el anterior titular debe suspender de inmediato la utllizacion de
la marca y por ende de la indicacion “Marca Registrada”. No obstanie, se les
concede el plazo adicional de un afic para que el antiguo titular pueda comercializar

las mercancias ya distinguidas con etiquetas o empagques que incluian tal indicacion.

iV, Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para

amparar los mismos o _similares producfos o servicios que los profegidos por la
registrada;

En la especie y para efectos de la semejanza en grado de confusidn entre dos
marcas, €s necesario tener en cuenta lo que sefiala el articulo 90, fraccion XV, de la
Ley de la Propiedad Industrial, que dice: “ARTICULO 20.- No serdn registrables
como marca: XVi.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a
otra en trémite de registro presentada con anterioridad o una registrada y vigente,
aplicada a los mismos © similares produclos o servicios. Sin embargo, si podré
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es plantada

por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares...”

De dicho precepto legal, se advierte que uno de los objetivos de la ley en cita,

es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles.

Al respecto Jalife Daher sefiala que "los rubros mas relevantes en la tarea de
determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos
en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los aspectos
siguientes:

a. Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y

conceptual;
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En funcién a los productos o servicios que distinguen;
En atencidn a la coincidencia de vocablos en su conjunto;
En funcion del piblico al que se dirigen los productos y servicios;

En razon de los lugares en que se expenden y proporcionan”.'®

LA S

Debe precisarse gue la confusion puede ser de tres fipos: a) Fonética;
b} Gréfica; y, c) Canceptual o |deolégica, de ahi que, el Instituto a fin de determinar si
existe semejanza entre la marca registrada de la actora y la usada por la
demandada, realiza un estudio de similitud entre ambas marcas mediante juicios
basados en ei sentido comiin y atendiendo a los aspectos visual, conceptual y
fonético, antes mencionados.

La confusién fonética se da cuando dos palabras se pronuncian de modo
similar. En la practica este tipo de confusion es frecuente, ya que el piblice
consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado, que de lo escrito.

La confusidn grafica se origina por la identidad o similitud de signos, sean
éstos palabras, frases, dibujos o cualquier otro signo, por su simple observacion,
obedeciendo a fa manera en gue se percibe la marca y no como se representa,
manifiesta 0 expresa el signo. Confusién que puede ser provocada por semejanzas
ortogréficas o gréficas, de dibujos, envases, y de combinaciones de colores pudiendo
concurrir & su vez la confusion fonética o conceptual.

La similitud ortografica es quizas la mas habitual en los casos de confusion.
Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la
misma secuencia de vocales, igual longitud y cantidad de silabas o terminaciones
comunes.

La similitud grafica también ocurre cuando los dibujos de las marcas o log

tipos de letras que se usan en marcas denominativas, tienen trazos parecidos o

¥ ibidem. p. 166.
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iguales, ain cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean

diferentes.

Asimismo, existird confusion derivada de la similitud grafica cuando las
etiguetas sean iguales 0 parecidas, sea por similitud de la combinacién de colores
utilizada, o bien por la disposicién similar de elementos dentro de la misma o por la
utilizacion de dibujos parecidos. La similitud grafica es comin encontrarla en las

combinaciones de colores, principalmente en efiquetas y en los envases.

Por su parte, ia confusion ideciégica o concepfual se produce cuando las
palabras fonética y graficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es
decir, es5 la representacidon o evocacion de una misma cosa, caracteristica o idea,

que impide al consumidor distinguir una de otra.

El contenido concepiual es de suma importancia para determinar la
semejanza en grado de confusion, ya que cuando tal contenido provoca el mismo
recuerdo de ia marca en pugna, por ser el mismo contenido conceptual, la confusion
es inevitable, independientemente de que también existieran similitudes ortogréaficas

o fonéticas.

Este tipo de confusidn se origina por la similitud de dibujos, entre una palabra
y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusion en la
marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos €l que cobra
mayor relieve es el relativo a ias palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura
de una marca es la representacion grafica de una idea, indudablemente se confunde
con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca, por eso las
denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sdlo la
expresiébn que las constituyan, sino también el dibujo o emblema que pueda
graficamente representarlas, lo anterior es asi, porque de lo contrario seria factible
burlar el derecho de los propietarios de marcas, haciendo uso de emblemas o
palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominacidén ya
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registrada, con la cual el pablico consumidor resuiftaria facilmente inducido a
confundir los productos.

“MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO
DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS 0 SERVICIOS SON DE LA
MISMA CLASIFICACION O ESPECIE,

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de
otros y su principat funcién es servir como elemento de identificacidén de los
satisfactores que genera el aparato productive. En la actualidad, vivimos en, una
sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela,
poniende a disposiadn de la poblacidn una mayor cantidad y variedad de
articulos para su consumo, con la Unica finalidad de aumentar la produccion de
sus productos y, por ende, sus ganancias econdmicas. El incremento en el
nimero y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la
presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el dnico
instrumento que tiene a su disposicién el consumidor para identificarios y poder
seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o
prestadores de servicios podran usar una marca en la industria, en el comercio o
en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro ante la autondad competente, segin asi i0 establece el
articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,
ademas en este ordenamiento legal en su articulos 89 y 80 se indican las
hipétesis para poder constituir una marca, asi como los supuestos que pueden
originar &l no registro de la misma. Uno de los objetives de la invocada ey
secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen
les mismos productos o servicios, y para ello establecié 12 siguiente disposicion
que dice: "Articulo 90.- No se registrardn como marcas. .. XVI.- Una marca que
sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra va registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios Sin embargo, si podrd
registrarse una marca gue sea idéntica a olra ya regstrada, si la solicitud es
planteada por ef mismo Titular, para aplicarla a productos o servicios similares...”
Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o
servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta
que dicha marca debe ser distintiva por si misma, es decir, que debe revestir un
caracter de originalidad suficiente para desempefiar el papel que le es asignado
por la Ley, debiendc ser objetiva o con marcas existentes. Determinar la
existencia de la confundibilidad de ias marcas o la posibilidad de que eila se dé,
no siempre es tarea facil, no existe una regla matematica, clara y predisa, de
cuya aplicacién surja indubitable ia confundibilidad de un cotejo marcario. La
cuestion se hace mas dificl ya que lo que para unos es confundible para ofros
no fo serd. Es mas, las mismas marcas provocaran confusion en un cierto
contexto y en ofro no; sin embargo, la confundibilidad existird cuando por el
parecido de los signos &l plblico corsumidor pueda ser llievado a engano. La
confusidén puede ser de tres tipos: a) fonética; b) grafica y c) conceptual o
ideclégica. La confusion fonética se da cuando dos palabras vienen a
pronunciarse de modo similar. En {a practica este tipo de confusidn es frecuente,
ya que el pablico consumidor conserva mejor recuerdo de o pronunciado que de
lo escrito. La confusidn grafica se origina por la identidad o similitud de los
signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por
su simple observacién, Este tipe de confusién obedece a la manera en que se

30



percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta
clase de confusion puede ser provocada por semejanzas ortogréficas o graficas,
por la similitud de dibujos © de envases y de combinaciones de colores, ademas
de que en este fipo de conceptual la similitud ortografica es quizas la mas
habituat en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los
conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, 1a misma
iongitud y cantidad de silabas o terminaciones comunes. La similiud gréfica
también se dara cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se
usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun
cuando las lefras o ios objetos que los dibujos representan, sean diferentes.
Asimismo, existird confusién derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas
sean iguales ¢ parecidas, sea por similitud de la combinacién de colores
ufilizada, sea por la disposiciéon similar de elementos dentro de la misma o por la
ufilizacién de dibujos parecidos. La similitud grafica es com(n encontraria en las
combinaciones de colores, principaimente en etiquetas y en los envases. La
confusion ideoldgica 0 conceptual se produce cuando siendo las palabras
fonética y graficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decr, es la
representacidon o evocacidon a una misma cosa, caracteristica ¢ idea. la que
impide al consumidor distinguir una de ofra. El contenido conceptual es de suma
importancia para decidir una incanfundibilidad, cuando es diferente en las
marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca, por ello cuando ¢l recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido
conceptual, la confusidn en inevitable, aln cuando también pudieran aparecer
similitudes ortograficas o fonéticas. Este tipo de confusién puede originarse por
la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, enire palabras con
significados contrapuestos y por la inclusion en la marca del nombre del producto
a distinguir. Dentro de estos supuestos €l que cobra mayor refieve es e relativo
a las palabras y los dibujos, ya que si, el emblema o figura de una marca es la
representacion grafica de una idea, indudablemente se confunde con [a palabra
o palabras que designen la misma idea de la otra marca o cotejo, por eso las
denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sélo la
expresion que las consfituyen, sinc también el dibujo 0 embiema que pueda
graficamente representarlas, lo anterior es asi, porque de: lo contrario seria
factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de
emblemas o pzlabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por Ia
denominacién ya registrada, con la cual el pidblico consumidor resultaria
faciimente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por
la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han sefialado que para deterrminar si
dos marcas son semejantes en grado de confusion, debe atenderse a las
semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al moments de
resolver un colejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La
semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunte, 2) La
comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas ¥ no las
diferencias, 3) La imitacion debe apreciarse por imposicién, es decir, viendo
alternativamente las marcas y no comparandolas una a lado de la ofra; v, 4) La
similitud debe apreciarse suponiendo que la confusién puede sufrifda una
persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la
atencién comin y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos, que la marca
debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en {as diferencias que pudieran
ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera zislada o
separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen
global, para detemminar sus elementos primordiales que le dan su caricter
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distintivo; todo ello debera efectuarse a la primera impresion normal que
proyecia la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario
de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarsele a un examinador
minuciosc y detallista de signos marcados. Esto es asi, porque es el publico
consumidor quen fundamentalmente merece la proteccidén de la autoridad
administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su
desorientacion y error respecto & la naturaleza y origen de los distintos productos
qué concurren en el mercado, por 16 que dicha autoridad al momento de otorgar
un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea
lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera
que e! piblico consumidor no s6lo no confunda una con otros, sino que ni
siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sélo de esa manera
podré lograrse una verdadera proteccién al piblico consumidor y obviamente se
podra garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado,
asegurando de esa forma la facil identificacion de los productos en el mercado
Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado
de confusidn conforme a la fraccidn XVi del articulo 90 de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que
previamente se han citado”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1773/84. Comercial y Manufacturera, S A. de C.V. 20 de
octubre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente; Genaro David Goéngora
Pimentel. Secretario: Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revision 1963/94 The Man@facturing Company of irland 14 de octubre
de 1984, Mayoria de votos Ponente v disidente: Carlos Alfredo Soto Villasefior
Secretaria Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente Semanario Judicial de la Federacion Epoca8a

Tomo: XV-I, Febrero

Tesis 1.3° A581 A

Pagina: 207

Clave TC013581 ADM

De la tesis franscrita, se advierte que para determinar si dos marcas son
semejantes en grado de confusion, debe atenderse a las semejanzas y no a las
diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver tal cuestién tener en
cuenta las siguientes reglas:

a) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto;

b) La comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas ¥ no
las diferencias;
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¢} La imitacion debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo
alternativamente las marcas y no comparandolas una al lado de la ofra; v,

d} La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusién puede sufrirla
cualquier persona, o sea, el consumidor que preste [a atencidn comin y

ordinaria®.

Lo anterior, implica en otros términos, que la marca debe apreciarse en su
totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos
aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a
las semejanzas que resulten de su examen global, para determinar los elementos
primordiales que le dan su caracter disfintivo, todo ello debera efectuarse a la
primera impresion normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa
el consumidor destinatario de fa misma, en la realidad, sin que pueda asimilarsele a

un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.

Si de la valoracién y estudio de los elementos aportados por ambas partes
dentro de un procedimiento y de los obtenidos por el IMPI en uso de sus facultades
de investigacion, inspeccion, requerimiento de informes y datos, se desprende que
los tres supuestos que contempla la presente fraccidn se actualizan, entonces (a
Autoridad de conocimiento estara en aptitud de declarar la presente infraccién, por
considerar que la conducta de la infractora se adecua al supuesto juridico previsto en

la fraccion [V del articulo 213 de la Ley de la materia.

Sin embargo, si de dicho estudio se desprende que la marca usada por la
demandada es igual a la marca registrada y que ampara los mismos productos 0
servicios protegidos por ésta Gltima, no se actualiza el supuesto previsto en {a
fraccion en cita, toda vez que tal conducta infractora estd contemplada en diversa

fraccidn comao veremos méas adelante en el estudio de a2 fraccign XVIIl.

2 JALIFE Daher, op. Cil., p. 178.
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V.  Usar sin_consentimiento de su_titular, una marca registrada o semnejante en

grado de confusion como elemento de un nombre comercial 9 de una denorminacion

o razén social, 0 Viceversa, siempre gue dichos nombres, denominaciones ¢ razones

sociales estén relacionados con establecimientos que operen con fos producios ©

servicios protegidos por la marca:

El uso de ia marca registrada que presupone la presente fraccién debe darse
necesariamente como elemento de un nombre comercial o de una denominacion ©
razon social, como parte de un todo, en el entendido de que éstos se conforman de

dos o mas palabras.

De la leciura de la fraccidn en cita, encontramos que, aun y cuando se
actualicen los tres supuestos juridicos, fa Ley de la materia impone como condicion
para declararia, e! hecho de que la empresa, establecimiento comercial ¢ industrial
det presunto infractor, esté relacionado con los establecimientos que operan con los
productos o servicias protegidos por la marca, es decir que 10os productos o servicios
de ambas partes se encuentren en los mismos canales de distribucidn comercial.

La expresion “viceversa” literalmente conlleva al supuesto de que constituye
infraccién el uso de un nombre comercial © de una denominacion o razén social o de
uno semejante en grado de confusion, come marca. Sin embargo, la Ley de la
Propiedad Industrial solo contempla al nombre comercial como institucion
generadora de derechos de propiedad industrial, sefialando al respecto que su uso
exclusivo estara protegido sin necesidad de registro, con la publicacion del mismo en
la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo cual dnicamente establece |la presuncién de
buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial. No obstante lo anterior, cabe
sefialar que una persona moral puede solicitar la proteccion juridica de su nombre
ante el Instituto con el caracter de nombre comercial, a través de su publicacion en la
Gaceta, previo cumplimiento de lo dispuesto en la ley de la materia al respecto.

A ia par de lo anterior encontramos que un nombre comercial, denominacion o
razon social pueden constituir una marca, siempre y cuando el giro preponderante de
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la negociacion no sea fa elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los
servicios que se pretendan amparar con la marca y solo en el caso concreto de que
el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de la presentacion
de la solicitud de registro.

Como veremos en seguida, la conducta que prevé esta fraccion también

queda comprendida en [a fraccion VI,

Vill._Usar una marca previamente reqgistrada o semejante en grado de confusion

como el nombre comercial, denominacion o razén social 0 como parte de éstos, de
una persona fisica o moral_cuya actividad sea la produccion, imporfacion o

comercializacién de bienes o servicios iquales, o similares a los que se aplica la

marca _registrada, sin el consentimienio, manifestado por escrito, del fiular def

registro de marca o de fa persona gue tenga facultades para elfo;

En el mismo sentido el articulo 91 de la ley sefiala que no podra usarse ni formar
parte del nombre comercial , denominacion o razon social de ningin establecimiento
0 persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusidn a ctra

previamente registrada cuando:

l. Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la
produccién, importacién o comercializacion de bienes o servicios iguales o

similares a los que se aplica la marca registrada, y

. No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la

marca o de quien tenga facuitades para hacerio.

Como es de observarse en este punto, la iey es un poco mas explicita, pues
aclara que el consentimiento del titular debe estar manifestado por escrito, 1o cual
debera probar el presunto infractor del procedimiente administrative de declaracion
de infraccidn de que se trate.
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Conforme a lo dispuesto en este supuesto juridico, constituye infraccion,
ademas de usar una marca registrada o una semejante en grado de confusion a ella
como parte de un todo, esto es de un nombre comercial, denominacion o razén
social, el que dicha marca sea el todo, y no parte de. Precisamente en este punto

estriba ia diferencia con la fraccidn anterior.

Es comin gue llegue a considerarse que ambas fracciones contienen el
mismo supuesto juridico, por Ja semejanza en su redaccién y por los elementos
comunes que contienen, sin embargo considero que no es asi, por las razones gue
ya sefialé en el parrafo inmediato anterior y por que al considerarlas semejantes no
tendrian razon de existencia ambas fracciones dentro del atdiculo 213 del
Ordenamiento Legal de la materia.

Vi, Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva ¢ en cualquier parte

de la Republica, en el caso previsto por ef articulo 105 de esta Ley, un nombre

comercial idéntico o semejante en grado de confusion, con olro que ya esté siendo

usado por un tercero, para amparar_un_establecimiento industrial,_comercial o de

servicios del mismo o similar giro;

VIl. Usar como marcas lag denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a
gue se refiere el articulo 41 y las fracciones VI VIIL DX X XHiE XIV v XV del articulo
890 de esta Ley;

Esta fraccion tiene como contenido principal la realizacién de ciertas conductas
previamente prohibidas expresamente por la misma ley, asi vemos que se
actualizara la presente infraccidn en los siguientes casos:

1. Cuando una persona use como marca una denominacién, signo, simbolo, sigla o
emblema cuyo contenido o forma sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costurmbres o contravengan cualquier disposicién legal. Los conceplos de
orden pidblico, moral y buenas costumbres estan intimamente relacionados, pues

tienen como idea principal el respeto a los principios €ticos, tradiciones y forma de
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pensar de un grupo de individuos en determinada época y sociedad. Asimismo
enconframos que la propia Ley de [a Propiedad Industrial en su articulo 1° dispone
desde un primer momento que sus disposiciones son de orden publico, por tanto,
cualquier contravencion a lo que dispone sera constitutivo de infraccion.

2. Cuando una persona use como marca una denominacion, signo, simbolo, sigla o
emblema que reproduzca o imite, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas
de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion reconocida

oficialmente, asi como la designacién de los mismos.

Para ejemplificar este punto podria dar como ejemplo el que alguien pretenda
usar como marca fas siglas ONU, o el disefio de la Cruz Roja. Si alguna persona
llegara a aplicar este tipo de denominaciones o disefios a sus productos o servicios
ademas del descrédito en la imagen de los signos oficiales y patrios, se engafiaria al
publico consumidar, quien si los llega a adquirir es porque se dejo llevar por lo que

representan, por la validez oficial de dichos simbolos.

3. Cuando la denominacion, signo, simbalo, sigla 0 emblema que utilice una persona
como marca sea una reproduccién o imitacién a los signos de los sellos oficiales de
control y garantia adoptados por un Esiado, sin la aulorizacidn de la autoridad
competente, monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier
medio oficial de pago nacional o extranjero. La idea contenida en este punto esta
muy ligada a la del punio anterior, refiriéndose en especifico a los signos y sellos de
control de garantia, mismos que dan seguridad de que la calidad de lo que se

adquiere estd completamente garantizada por el Estado,

4. Cuando una persona use como marca una denominacion, sigho, simbole, sigla o
emblema que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. A mi entender
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uno de los motivos que pudieran llevar a que una persona intencicnalmente utilice en
su productos este tipo de denominaciones o disefios es el pretender que el pdblico
crea que los productos o servicios que les ofrecen, son de tan buena calidad y
altamente reconocidos que incluso, han sido merecedores de un reconocirmiento
oficial, sin darse dicha situacion.

5. Cuando se use como marca una denominacién, signo, simbolo, sigla o emblema
los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periédicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos
de caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos,

a menos que ¢l titular del derecho correspondiente o autorice expresamente.

Las figuras a que se ha hecho alusidn en el presente punto estéan reconocidas
y protegidas, a su vez, porla Ley Federal de Derechos de Autor.

6. Cuando la denominacian, figuras o formas tridimensionales que se utilicen como
marca sean susceptibles de engafiar al publico o a inducir a error, entendiéndose por
tafes las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o

cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Estas marcas engafiosas contienen falsas indicaciones sobre la naturaleza de
sus componentes o cualidades, de los productos o servicios que amparan,
confundiendo inevitablemente a los consumidores.

7. También se incurre en infraccién cuando las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales usadas por una persona como marca, sean iguales o semejantes a

una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México.

Es importante sefalar la distincion existente entre lo que son las marcas
notorias y las marcas genéricas.

33



Para que una marca sea considerada notoriamente conocida, intervienen
varios factores, tales como la escala comercial, la periodicidad de promocion y
publicidad, y la preferencia de los consumidores, aunque no necesariamenie se
Tequiere gue dicha marca sea reconocida internacionalmente, sino que también es
valido que se ampliamente conocida en el ambito nacional. Aqui podemos encontrar
la explicacién del porqué los infractores se arrigsgan a imitar éste tipo de marcas, por
el gran prestigio comercial y aceptacion del piblico que ya tienen, lo que significa
para ellos mayores ventas y ganancias con el menor esfuerzo e inversion.

Generalmente estas marcas estan estrechamente vinculadas a una persona o

empresa, tal es el caso de las marcas “Pierre Cardin”, “Gucci” o “Cartier”, por sélo
citar algunas®'.

Sin embargo, traténdose de marcas notorias la proteccion de la marca se
extiende incluso a productos y servicios disiintos a la clase para la cual fueron
registrados.

L as marcas notoriamente conocidas son aquellas que el consumidor identifica
facilmente con el producto y/o servicio. “Este tipo de marcas se convierten en

sinénimos del producto o servicio que ampara”.®?

Del mismo modo, es de observarse que las marcas notorias adquieren una
proteccion juridica adicional, al establecer la Ley de la Propiedad Industrial que no
son registrables como marcas aquellas que sean notoriamente conocidas cuando el
sclicitante es una persona distinta al titular de la marea, sin importar el producto ©

servicio al cual la pretenda aplicar.

¥ RANGEL Medina David, “La proteccién_de las marcas potorias en la jurisprudencia mexicana”,
Revista Mexicana de Justicia, Procuraduria General de la Replblica, México, nim. 4, vol. ll, octubre-

diciembre 1984; “Principiog fundamentales para juzgar la imitacidn de marcas”, revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y ArtistBica, afo IV, nOm. B, julic-diciembre 1966.

2 gHaw David, "Marcas Genéricas v Notorias™, Urania. Revista Mexicana de Patentes, Marcas ¥
Derechos de Autor, enero-febrero 1995, afio 2, nim 8, p. 31,
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Esta proteccion adicional es justificable, toda vez que su gran prestigio y valor
econdmico lo han obtenido por su presencia prolongada en el mercado, por su
publicidad, por Ia calidad de los productos que amparan. Con todo esto y a través
del tiempo la clientela recibe una imagen de marca directamente asociada al crédito
y prestigio de una empresa, sin importar tanto el tipo de producto. De antemano, se
sabe que cualquier producte que ostente una marca como kODAK, FORD, IBM,
KLEENEX, etc. Son de buena calidad.

Para determinar que una marca es igual 0 semejante a otra que es calificada
como notoriarmente conocida, es precise que el Insfituto Mexicano de la Propiedad
industrial, como autoridad competente, previo al estudio de ios hechos y
fundamentos vertidos por fa solicitante, quien se ve vulnerada en sus derechos,
estime que la marca base de la accion posee las caracteristicas suficientes como
para ser considerada como notoriamente conocida dentro del territorio nacional. No
cbstante, dicha estimacién por parte del Instituto, no es una verdad legal suficiente
como para conceder tal privilegio a una marca, pues se requiere también de la

ratificacion de los Tribunales Judiciales.?®

Me es importante recalcar que la ley sefiala que a efecto de demostrar la
notoriedad de una marca, el interesado podra emplear todos ios medios probatorios
permitidos por la ley. Se entiende también que el presunto infractor podré emplear
los mismos medios de prueba que considere pertinentes para su defensa. Del mismo
modo el Instituto, podra allegarse de todos los medios probatorios que considere
necesarios para €l esclarecimiento de la verdad. Al respecto, el articulo 88 del
Codigo Federal de procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la ley de la
materia establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal,
aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo anterior amplia las
' facultades del Instituto para declarar que una marca es notoriamente conocida,

aunque claro, siempre estara limitado a las atribuciones que le confiere la ley.

B RANGEL Medina David. Pancrama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual Edit. Me, Graw Hill.
México. 1998, p, 191,
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En términos generales, la reglamentacion marcaria dispone la existencia de
42 diferenies clases de productos y servicios, de acuerdo a las cuales las marcas se
regisiran, sobre la base de que la existencia del registro de una marca destinada a
distinguir articulos o servicios de ¢na misma clase, no puede impedir el registro de
marcas iguales o similares en otras clases. Sin embargo tratindose de marcas
notoriamente conocidas, este principio no es aplicable, toda vez que en lo
conducente, la proteccion a este tipo de marcas no se limita a una sola clase par la
que fue protegida, sino que se extiende a las demas clases de productos y servicios.

IX. Efectuar, el ejercicio de actividades industriales o mercantiles,_aclos que

causen o induzcan al publico a confusién, error o engafio, por hacer creer 0 suponer

infundadamenie;

a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y el

de un tercero;

b} Que se fabricuen productos bajo  especificaciones, ficencias o

auforizacion de un tercero;

¢) Que se prestan servicios ¢ Se venden productos bajo autorizacion.

licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se frate proviene de un terriforio, region o

localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca af

ptblico a error en cuanto al origen geografico del producio;

Bajo el supuesto previsto en la fraccién IX se establecen aigunas de las acciones de
competencia desleal de forma especifica, sin que por ello se contrapongan con la
genérica prevista en la fraccién |, al sancionar el inducir al consumidor al error para
suponer una asociacién entre establecimientos diferentes o un origen distinto al
verdadero origen del producto; de esta forma se otorga proteccion a Ias indicaciones
de procedencia o indicaciones geogréficas, sin que sea necesario haber incluido una
regulacion mas amplia sobre el particular, puestoc que encuadrarian en Ia

denominada competencia desleal.



Ahora bien, es de suma impartancia establecer que por inducir al pablico, se
entiende el producir un animo determinado, incitandolo o persuadiéndolo a moverse
en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, {o cual es muy valido
en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas, es decir
obtener este fin mediante la confusion, el efror o el engafio en que se hace caer al
plblico,

Asimismo, debemos entender por confusion la mezcla de dos 0 mas cosas
diversas de modo que las paries de una se incorporen a la otra, falta de orden o de
claridad; el error es tener un concepto equivocado o un juicio falso; finalmente, el
engafio es la falta de verdad en lo que se dice, se hace, se cree, se piensa 0 se
discurre. Reglas que se han establecido en critetios de los Tribunales: 1. Deben
apreciarse en su conjunto, 2. Debe atenderse a las semejanzas mas que a las
diferencias, 3. La comparacién debe hacerse por imposicidn y no viéndolas una al
lado de la otra, 4. Como punto de referencia, debe tomarse en consideracion una

comparacion hecha por una persona medianamente inteligente.

La razén de ser de un sistema de propiedad industrial, por lo que se refiere a
la proteccidon de signos distintivos, no es otra que la de establecer un marco
normativo que ofrezca a los particulares certeza y seguridad juridicas respecto de los
que empleen en su participacion libre en el mercado, por un lado, y por el otro, de
manera aln mas destacada, velar por los intereses del plblico consumidor al
evitarse la posibilidad de concurrencia de productos o servicios que les confundan
respecto de su origen y/o caracteristicas.

“La existencia de la marca se justifica, desde el punto de vista legal, porque es
un instrumento de proteccién para el pablico consumidor 2*

M ALVAREZ Soberanis Jame, “La Requlacién da las Invencignes y Marcas y de la Transferencia
Tecnolémea” Edit. Porria, S.A., México, 1979. p, 68.



No es gratuito que el propio legislador considera que el bien juridicamente
tutelado por la ley, es de orden pablico, al disponeric expresamente en su articulo 1°,

de ahi que los intereses colectivos estén por encima de los individuales.

X. Intentar o lograr el propdsifo de desgprestigiar fos _productos, fos servicios, fa

actividad industrial ¢ comercial o el establecimiento de ofro. Noe estaré comprendida

en esta disposicibn fa comparacién de productos o servicios que ampare la marca

con el _proposito _de informar al piiblico, siempre que dicha comparacién no sea

fendenciosa, falsa o exagerada en los términog de la Ley Federal de Proteccion al

Consumidor:

Xl _Fabricar o elaborar productos amparados por una pafente ¢ por registro_de

modelo de ulifidad o disefio indusirial,_sin consentimiento de su tifular o sin licencia

respectiva;

Xll._Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por unag patente o

por un registra de modelo de utilidad o disefio indusirial, a sabiendas de gue fueron

fabricados o elaborados sin consentimiento del fitular de la patente o registro o sin fa

ficencia respectiva;

X Utifizar procesos patentados, sin_consentimiento del titular de la patente o sin la

licencia respectiva;

XIV._Ofrecer en venta o_poner_en_circulacion productos que sean resulfado de la

utilizacion de procesos palentados, a sabiendas que fueron utilizados sin_el

consentimiento _del titular de fa palente o de quien tuviera una licencia de

explotacidn:

XY. Reproducir o imitar disefios jndustriales_protegidos por un registro, sin el

consentirniento de su titular o sin Iz licencia respectiva;

43



XVI._Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusién, sin

el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva_para anunciar bienes,

serviclos ¢ establecimientos iguales o similares a los que se apligue el aviso;

XVH._Usar un nombre comercial o uno _semejante en grado de confusién, sin el

consenfimiento de su litufar o sin _la licencia respectiva, para amparar un

establecimiento industrial, comercial o de servicios de/ ‘mismo o similar girg,

XVifi. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular 9_sin la licencia

respectiva, en productos o servicios iquales o similares a los que fa marca se
aplique.

Como ya lo senalamos, el contenido de la presente fraccion contiene disposiciones
muy parecidas a las contempladas por la fraccion IV que ya estudiamos en lineas
anteriores, con la diferencia, de que en el presente supuesto juridico, la marca que el
presunto infractor utiliza es idéntica a la registrada, siendo una fiel reproduccion, sin
que exista una simple semejanza a que se refiere la fraccion 1V, lo cual induce a
confusion al plblico consumidor en mayor grado.

Las conductas infractoras previstas en la fraccion IV y en la XVIIi, cuando son
invocadas dentro de un mismo procedimiento, son excluyentes respecto a un mismo
registro marcario, puesto que alin y cuando el titular de dicha marca al Iniciar un
procedimiento de declaracién de infraccion administrativa por considerar que se esta
invadiendo su esfera juridica, invogue ambas fracciones, el Institufo Mexicano de la
Prapiedad Industrial como autoridad competente para resolver dicho asunto, previo
estudio de las manifestaciones y elementos aportados por las partes, siempre
deciara una u otra, pero nunca ambas dentro del procedimiento,

XIX_Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iquales o similares a los que

se aplica una marca_registrada, a sabiendas de que se usd ésla en los mismos sin

consentimiento de su titular:

44



Esta fraccién solo involucra a las personas fisicas o morales que comercializan
bienes considerados como ilegales; esto es, encontramos como primer supuesto el
que una marca registrada se utilice para distinguir productos iguales o similares a los

que efectivamente ampare la marca sin consentimiento del titular,

Ahara bien, si una persona, sea fisica o moral, offece en venta o pone en
circulacion dentro del comercio, productos que ostentan un signo distintivo protegido
por un registro marcario, y que, a su vez son iguales o similares a los amparados por
la marca es considerado infractor. De la lectura a dicha fraccién se infiere que para
gue se aciualice, es menester demostrar 1a mala fe del actuar del comerciante, es
decir, gue tenia conocimiento de que la marca que ostentan los productos puestos
en venta, es idénfica a una marca registrada, lo cual a mi entender solo se da en el
caso de que previamente a |a solicitud de declaracion de infraccion ante el Instituto,
el titular de la marca en cuestion le haya dado a conocer su existencia, o bien que se
trate de una marca notoriamente conocida en Meéxico. Sin embargo, aun y cuando se
demuestre gue el tercero comercializaba los productos de buena fe, también es
considerado infractor, sdlo que tal circunstancia opera como atenuante al momento
de imponer la sancidn correspondiente, pues como veremos en su momento, se

toman en cuenta varios aspectos para determinar el monto de una sancion.

En el mismo sentido, encontramos que la Ley de la Propiedad industrial en su
articuio 92 fraceion | sefiala que una marca no producira efecto alguno contra un
tercero que de buena fe explotaba en temtotio nacional fa misma marca u otra
semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos o servicios,
siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o del

primer uso declarado en ésta.

XX. Ofrecer en venta. o poner en circulacion productos a los que se aplica Uha marca

registrada que hayan sido afterados;
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Aqui nuevarmnente estamos en presencia de actos mercantiles que constituyen
competencia desleal. Los productos que se ofrecen en venta o se ponen en
circulacion dentro del trafico mercantii y que ostentan la marca registrada son
ariginales, pero son altera;dos en sus caracteristicas, lo cual rompe con las funciones
de una marca, pues dicha modificacién al producto conlieva fa pérdida de garantia,
calidad y distintividad que cominmente distinguen a una marca que estd
debidamente registrada,

En consecuencia, si el consumidor al adquirir el producto de su marca
preferida se da cuenta de que ya no es lo que esperaba, optara por cambiar de
marca, lo que significa una disminucion gradual en las ventas y ganancias del titular

marcario y una merma en el prestigio alcanzado por la marca dentro del mercado.

Claro esta que este tipo de actos otorga solo beneficios temporales al
infractor, toda vez que, la venta de dichos productos solo es por un corto tiempo, en
virtud de que como lo mencioné anteriormente, el consumidor se abstendria de
comprar aquellos productos de calidad deficiente, y més aun en dicho
establecimiento.

No cbstante, no seria tan descabellado pensar que este tipo de practicas
comerciales desleales la realicen 10s competidores det fitular, con ef afan de fograr su
desprestigio ante los ojos del plblico consumidor, ya que como es sabido el
consumidor es quien decide sobre el prestigio de una marca.

XX1._Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber afterado, susfituido o suprimido parcialmente ésfa;

En este supuesto también nos referimos a productos originales, pero que la marca
ha sido alterada, sustituida o suprimida parcial o totalmente. Como podemos
observar, pueden darse situaciones diferentes: la primera, consiste en alterar la
marca, lo que quiere decir, cambiar el orden de sus elementos, sin llegar a sustituir o
suprimir, esta alteracion puede ser parcial o total en relacién al conjunto de [a marca.
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Sustituir significa hacer pequefios cambios en su denominacion, disefig, o
bien en ambos tratindose de marcas mixtas, como puede ser camhio de color,
cambio de tipo o tamafio de letra, en este momento me imagino el utilizar como
disefio una gallina en lugar del gallo. Por Gitimo, suprimir significa quitar una parte de

la marca, sea el disefio o bien la denominacion, o partes de éstos.
&n términos generales, es de sefialarse que quien comete una conducta de
este tipo lo hace con todo el dolo de aprovecharse del prestigio adquirido por la

marca vulnerada.

XXH. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion dg origen;

XXIIl. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin fa autorizacion del fitular del

registro, en su fotalidad o cualquier parte gue se considere original por si sola, por

incarporacién en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV._Impartar, vender, o distribuir e coniravencion a lo previsto en esta Ley, sin la

aulorizacion def titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a)  Un esquema de trazado protegido;
b)  Un circuito integrado en ef que esté incorporado un esquema de trazado

protegido, ¢
¢) Un bien que incorpore un circuifo infegrado que a su vez incorpore un

esquema de {razado protegido reproducido ilicitamente, v

XXIv. Las demds violaciones a las disposiciones de esta Ley que no_constifuyan
delifos.

Es una fraccién genérica que se aplica a oftras violaciones a las disposiciones en
materia de propiedad industrial que no estén especificamente comprendidas en las

fracciones anteriores.
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I Delitos

La creacidbn humana necesita para su existencia, de proteccion, por lo que el
legislador ha considerado necesaria la creacion de tipos penales dirigidos a la
proteccion de la propiedad intelectual e industrial, de esta forma en el articulo 223 de
la Ley de la Propiedad Industrial se contemplan las hipétesis legales referidas a los
delitos.

Las acciones penales se gjercitan a peticion de parie ofendida, ante la Procuraduria
General de la Repiblica quien se encarga de integrar la averiguacién previa
correspondiente. Es decir, para que ef Ministerio Publico de la Federacion esté en
posibilidad de iniciar la Averiguacién Previa correspondiente, debera contar con una
denuncia presentada por el titular de la marca en cuestién.

En el supuesto de que se configure el delito y ia presunta responsabilidad, se
consignard el expediente ante el Juzgado de Distrite en materia penal que
corresponda a efecto de que resuelva en definitiva.

Una de las mas importantes modificaciones de la Ley de la Propiedad
Industrial de 1991, reformada en 1994 que reglamenta en México la propiedad
industrial, es el cambio de criterio para castigar las infracciones sobre esta materia,
pues, la sancién que estipulaba para las viclaciones a la misma, correspondia en su
mayoria a la represidon de hechaos delictuosos.

La pofitica del legislador de 1994, siguiendo la tendencia moderna de que la
aplicacién de uha sancion econdmica puede ser de mas eficacia que la imposicidn
de penas de privacidn de libertad, ha fransformado el sistema del derecho penal
especial de este campo del derecho, pues algunos de los supuestos que la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial calificaba como delitos, actualmente
revisten el cardcter de infracciones.
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De acuerdo a las reformas que sufrié la Ley de Fomento y Proteccidn de la
Propiedad Industrial con fecha 2 de agosto de 1994, al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (inicamente le corresponde, a peticion de los particulares o del
Ministeric Publico Federal, la elaboracidon de un dictamen técnico como requisito de
procedibilidad para el gjercicio de la accidn penal, en relacién a las hipdtesis juridicas
consignadas en las fracciones | y |l del referido artfculo 223 acerca de los hechos
gue pudieren resultar constitutivos de cada uno de dichos delitos, para lo cual se
requerisa que la Representacion Social solicitante de la emision del dictamen técnico,
remita al instituto copia cerificada de Averiguacion previa correspondiente y las
pruebas fisicas que en su caso se iyvieran. Sin embargo, tales opiniones deberan de
ser formuladas desde un punio de vista técnico, sin prejuzgar sobre las acciones
civiles 0 penales que procedan, conforme al articuio 225 Ley de la Propiedad
Industrial.

Ante esta situacion, queda claro que las subsecuentes hipdtesis juridicas a
que se refiere el numeral 223, podré ejercerlas por quereila la parte ofendida
directamente ante el Ministerio Pablico de la Federacion de la Procuraduria General
de la Repiblica, sin que medie, para el ejercicio de la accion penal, |a emisién del
dictamen técnico a que se refiere la Ley de la Propiedad industrial por parte del

Instituto.

El 17 de mayo de 1999, se publicd en el Diario Oficial de la Federacién las
reformas & los articulos 223, fraccion Il y 224, se agrega la fraccion 111 del mismo
articulo 223, asi como la adicién del articulo 223 Bis de la Ley de la Propiedad

Industrial.

En el articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen los

siguientes delitos en propiedad industrial:

1. Reincidir en las conductas sancionadas como infracciones adminisirativas;
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El segundo parrafo de articulo 218 de la Ley de la Propiedad industrial sefiala que se
considera como reincidencia, para los efecios de la propia Ley y demas
disposiciones derivadas de eila, cada una de las subsecuentes infracciones a un
mismo precepta, cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en gue se
emitid la resolucion relativa a Ya infraccion; en el sentido de que para fa configuracion
de la misma, es necesaric que dicha resolucién emitida por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial haya quedadao firme, ya sea por no haberse interpuesto Jujcio
de Amparo, dentro del término legal, o bien, por la confirmacion ejecutariada de los
Tribunales Federales.

2. Falsificar, en forma dolosa v con fin de especulacién comercial__marcas
profeqgidas por esta Ley;

Respecto de la falsificacion de marca se entiende por ésta, la reproduccion ilegal de
una marca aplicando ia misma a mercancias falsas, a sabiendas de que con dicha
conducta se Ie esta causando un dafio al titufar del registro marcario, y a pesar de
saber esto, se realiza la conducta. Los tipos legales de los delitos en materia de

marcas, presuponen & dolo como elemento moral o interiorista una intencionalidad
especifica.

3. ___Producir,_almacenar, transportar, introducir_al pais. distribuir 0 vender. en

forma _dolosa v con fin de especulacién _comercial, ohjetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de

cualguier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
produccién de objefos que ostenten falsificaciones de marcas profegidas por esta
Ley.

4. Revelar a_un fercero un secrefo industrial_que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, refacién de negocios o en virtud
del otorgamiento de una ficencia para sy uso, sin consentimiento de la persona que

guarde el secreto industrial_habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el
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proposito de obiener un beneficio econémico para si o para el tercero o con ef fin

de causar un petjuicio a la persona que quarde el secreto;

5. Apoderarse de un secrefo industrial sin derecho y sin consentimiento de fa

persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revefarlc a un

tercero. con el propdsitco de obfener un beneficioc econdmico para si o _para ef

tercero o con el fin de _causar un perijuicio a la persona que guarde el secrefo

industrial o a su usuario auforizado. v

6.  Usar [a informacion confenida en un secrefo industrial, gue conozea por virtud

de su frabajo, cargo o puesto. egjercicio de su profesion o relacién de negocios, sin

consentimiento de quien lo guarde o de su usuario auforizado, o gue le haya sido

revelado_por un fercero_ & Sabiendas que ésfe ho contaba para ello con el

consenfimiento de la persona que quarde el secreto industrial o su usuafio

autorizado, con el propdsito de oblener un beneficio econdmico 0 con el fin de

causar un perjuicio a la persona que guarde el secrefo industrial o su usuario

autorizado.

El articulo 223 Bis se adicion6, estableciéndose que se impondra de 2 a 6 afos de
prisién y multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vias o en lugares plblicos, en
forma dolosa y con el fin de especulacidn comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por la Ley. Cuando la venta se realice en
establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estara a

lo dispuesto en los articulos 223 y 224 de esta Ley.

Las penas aplicables para los delitos en materia de propiedad industrial, se
encuentran establecidas en el articulo 224 de la Ley de la materia, sefialando que
se impondran de dos a seis afios de prisidon y multa por el importe de cien a diez mil
dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los
delitos que sefiala el articulo 223. En el caso de los delitos previstos en las
fraccianes Il o Il del mismo articulo 223, se impondran de 3 a 10 afios de prision y
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muita de 2,000 a 20,000 dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal.

lii. indemnizacién por dafios y perjuicios.

Ahora bien, independientemente de la reparacion por los dafios y perjuicios que
se hubieren causado con la imposicién de ias medidas provisionales solicitadas y en
su caso con la solicitud del levantamiento de dichas medidas, , temas que veremos
mas adelante, la ley prevé la indemnizacion de dafios y perjuicios por ia viglacion de
los derechos de propiedad industrial. Haciendo una interpretacidon arménica,
auténtica y juridica de los Articulos 221 y 221 Bis de la Ley de la Propiedad industrial
de 1994, observamos que las sanciones establecidas en la Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, fanto para las infracciones administrativas como
para los delitos, se impondran ademas de [z indemnizacidn que corresponda por
dafios y perjuicios a los afectados. Si tomamos en cuenta el significado de la palabra
ademas, que es un adverbio, gue significa también, igualmente 6 asimismo, resulta
que las sanciones se deberan imponer en adicidn de fos dafios y perjuicios, lo que
significa que se separan los tres tipos de acciones, por una parte les corresponde
imponer como "sanciones” a las Autoridades Administrativas las previstas por la Ley
de la Propiedad Industrial, a las Autoridades penales en materia Federal las previstas

para los delitos y por otra parte a las "indemnizaciones” por dafios y perjuicios,

corresponde declararlas e imponerlas a las autoridades Judiciales.

En consecuencia, cada uno de estos procedimientos son totalmente
independientes y auténomos y acarrean diversas consecuencias, siendo €l
procedimiento jurisdiccional, el que dara fugar a la fijacién de dafios y perjuicios, los
que de conformidad con el Ariculo 221 Bis, en ningln caso serén inferiores al 40%
del precio de venta al pliblico sefialado de los productos o servicios que impliquen
una violacién a un derecho de propiedad industrial, no importando cual haya sido los
dafics y perjuicios causados, pudiendo ser inclusive mayores a dicho porcentaje, de
acuerdo a la legistacién comdn, que en este caso seria el Codigo Civil del Distrito
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Federal, incluyendo dicho 40% el dafio compensatorio, como el dafio punitivo, a
favor del titular del derecho infringido.

La accién de indemnizacion por dafios y perjuicios a favor de los afectados, se
puede tramitar directaménte ante los Tribunales de la Federacion y, cuando solo
afecte intereses particulares, podran conocer de ella a eleccidon del actor, los
Tribunates del Orden Comin, sin perjuicic de la facultad de los ﬁarﬁculares de

someterse al procedimiento de arbitraje.

Para el ejercicio de dicha accion de dafios y perjuicios no se requiere que &l
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita previamente un dictamen técnico,
ya que este requisito preprocesal solamente se exige para el ejercicio de la accion
penal, sinc que se requiere exclusivamente que se dé debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido que &l
titular del derecho haya aplicado a los productos amparados por un derecho de
Propiedad Industrial, las indicaciones y leyendas a que se refieren los Articulos 26 y
131 de la Ley, o por algan otro medio haber hecho del conocimiento plblico que los

productos se encueniran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Todo lo expresado se recanfirma con lo dispuesto en el Articulo 1" de la Ley
que establece que las disposiciones de la misma son de orden pablico, sin perjuicio
de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte,
existiendo numerosos preceptos en la Ley y en los tratados internacionales que
otorgan, amplias facultades a las Autoridades Judiciales.

Al respecto [a propia Ley de la Propiedad Industrial, en sus articulos 227 y 228
ratifica ef deseo del legislador de reforzar y ejecutar el articulo 10 de la Ley, al
otorgar amplias facultades a las autoridades judiciales, disponiendo lo siguiente:
Articulo 227: “Son competentes los tribunales de ta Federacion para conocer de los
delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las controversias mercantiles y
civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicacion de
esta ley”.
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Articulo  228: “ En los procedimientos judiciales a que se refiere el articulo
anterior, la autoridad judicial podra adoptar las medidas previstas en esta ley y en los
tratados internacionales de los que México sea parte”.

En vista de o anteriormente expuesto, es claro que el Instituio Mexicano de la
Propiedad Industrial no es competente para ia fijacion de los dafios y perjuicios
causados ante la violacion de un derecho de propiedad industrial, por tanto ante una
violacion a los derechos de propiedad industrial, se pueden reclamar las infracciones
ante el Instituto, mas no pueden reclamarse ante dicho Crganismo el pago de los
dafios y perjuicios ccasionados, puesto que la fraccion X del articulo 6 de la Ley,
solamente le otorga facultades para fungir como arbitro, en la resolucidén de
controversias relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios, sélo cuando ios
involucrados lo designen expresamente como tal. De tal forma que si no es
designado arbitro dicho organisme, no surge su facultad o atribucidon para sefalar el
monto de los dafios y perjuicios, los cuales quedan reservados a los Tribunales
Judiciales.

Para el ejercicio de las acciones civiles o penales derivadas de la violacion de
un derecho de propiedad industrial asi como para la adopcion de las medidas
provisionales, serd necesario que el tituiar del derecho haya aplicado a los
productes, envases o embalajes las indicaciones y leyendas de "marca registrada”,
las siglas "M.R." o el simbole "R" encerrado en un c¢irculo, para los productos o
servicios para los cuales dicha marca se encuenire registrada, o por algin ofro
medio haber manifestado o hecho del conocimiento puiblico que los productos o

servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.
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CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

I Requisitos de procedibilidad de la declaracién de infraccién

Uno de los objetos de la Ley es prevenir los actos que atenten contra ia propiedad
industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma vy
establecer las sanciones y penas respecto de ellos. El registro de una marca ante el
Instituto, otorga a su titular, entre otros, el derecho a su exclusivo y a ejercitar las
acciones legales que considere pertinentes para evitar que un tercero vulnere su
esfera juridica. Para que exista una auténtica tutela de los derechos de propiedad
industrial debe existir una proteccion objetiva, que permita a los titulares de esos
derechos el ejercicio de dichas acciones El ejercicio de las acciones es el

presupuesto necesario de las controversias.

Precisamente, 1a tutela legal que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a los
titulares de las figuras juridicas que regula, tiene como fin el proteger a sus titulares
de posibles usurpadores estableciendo para ello acciones ejercitabas en contra de
éstos dltimos, asi como ias sanciones que se les pueden imponer para haceros

cesar de la competencia desleal que pretendan realizar.

El derecho de accidn (en materia de propiedad industrial) consiste en obtener
que el érgano administrativo, en este caso el Instituto, dé entrada a la demanda,
tramite el juicio o procedimiento administrativo, pronuncie las resoluciones gue
corresponden y ejecute sus, resoluciones. La accién procesal es el conjunto de
medios legales, formulas y procedimientos por el que se ejercita el derecho de
accion.

Las acciones de proteccidn a los derechos de propiedad industrial que
establece la Ley de la Propiedad Industrial, se traducen a su vez en acciones

condenatorias o absolutorias y en declarafivas.
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La Ley de l2 Propiedad Industrial contempla cuatro procedimientos de
declaracidn administrativa: nulidad, caducidad, cancelacion e infraccién; cada uno
caracteristicas propias y muy peculiares. Sin embargo, solo me enfocaré al
procedimiento administrativo de declaracién de infraccion, por lo que de ahora en

adelante me referire a éste como el procedimiento,

La defensa legal que la Ley de la materia otorga a los tutelares de las figuras
juridicas que regula, es la proteccidn contra posibles usurpadores, estableciendo
para ello, acciones ejercitables en contra de éstos Gltimos, asi como las sanciones
que se les puedan imponer para hacerlos cesar de la competencia legal desleal que
pretendan realizar.

Antes de acudir a esta instancia es comin que quien se sienta afectado en
sus derechos de propiedad industrial, con la conducta de una tercera persona, sea
fisica o moral, intente persuadiros o convencerlos de que se abstengan de realizar
dichas actividades desleales, haciéndoles saber que existe un registro o publicacion,
segun sea el caso, a su favor, y que por tanto tiene el derecho exclusivo al uso y
explotacion de la figura juridica de propiedad industrial de que se trate, a sea
personalmente acudiendo al domicilio del infractor, o bien, por medio de una carta
privada, Sin que constituya lo anterior un requisito previo que exija la Ley para acudir
al Instituto, sino que tan sdlo es una practica que se ha venido dando con el tiempo,
con un doble objetivo: el de resclver el problema sin necesidad de acudir ejercitar

alguna accién, o bien para utilizar tal antecedente como medio de prueba.
. Procedimiento de declaracidn administrativa de infraccion.
1. Quién puede promoverlo

Respecto a este punto es importante hacer mencién de lo que dispone la ley de ia
Propiedad Industrial en su articulo 188: * El Instituto podra iniciar el procedimiento de
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declaracion administrativa de oficio o a peticién de quien tenga interés juridico y

funde su pretension”.

Ahora bien, por cuanto a iniciar el procedimiento por parte del Instituto a
peticion de parte, resulta aplicable el articulo 1° del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de la materia, que dispone
lo siguiente: sélo puede iniciar un procedimiento quien tenga interés juridico en que
la autoridad competente declare o constituya un derecho e imponga una condena y

quien tenga el interés contrario.

Como definicién del interés juridico encontramos la siguiente:

El interés juridico debe ser actual, legitimo y personal, entendiéndose por personal,
que sédio el titular del derecho pretendidamente lesionado estz legitimado para acudir
ante la autoridad competente personalmente 0 por medio de su representante legal o

apoderado para defender su derecho legitimamente tutelado,

Asi es que, sdlo podrj iniciar un procedimiento administrativo de declaracion de
infraccion quien tenga interés juridico y lo acredite en su escrito inicial, esto es que
sea legitimo titular, o bien licenciatario autorizado, de alguna de las figuras juridicas
previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, pudiendo actuar los dos, sean
personas fisicas o morales, por conducto de mandatario, entendido éste como

apoderado © como representante legal.

Aqui es importante destacar que aquélla tercera persona que tenga concedida
una licencia de uso en términos de la Ley y que esté inscrita ante el Instituto, salvo
estipulacién en contrario en el Contrato de Licencia, tendra la facultad de ejercitar las
acciones legales de proteccion a los derechos de propiedad industrial como si fuera
el propio titular, de conformidad con los articulos 68 y 140 de la Ley de la Propiedad
industrial.
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Ahora bien, a parte de acreditar la titularidad del bien juridico, también es
preciso que el derecho que confiere una marca, se encuenire vigente y surtiendo
todos sus efectos legales, pues suele suceder que medie declaracion de nulidad o
caducidad del mismo. Tal circunstancia se revisa de oficio por el Instituto Mexicano
de |la Propiedad Industrial, previa admision de la solicitud.

Como ya lo habiamos apuntado, el directamente interesado puede actuar por
si o por medio de mandatario, sea apoderado o representante legal, el cual debera
acreditar su personalidad en términos del articulo 181 de la Ley de la Propiedad

Industrial y 16 del Reglamento de la misma Ley, de la siguiente manera:

I. Tratandose de personas fisicas:

a) mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, la cual debera contener el
nombre, firma y domicilio de dos testigos, pudiendo ser los ctorgantes nacionales
o extranjeros.

b) Por inscripcion de poder para pleitos y cobranzas en el Registro General de
Poderes establecido por el Instituto, en este caso basta la exhibicién de una copia
simple de la constancia de registro.

ll. En el caso de personas morales:

a} mediante instrumento plblico en el que consten las facultades que se confieren al
mandatario, o en su caso, al representante legal de la persona moral

b) con carta poder con ratificacién de firmas ante notario o corredor cuando se trate
de perscna moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésfa y las

facultades del otorgante, lo cual se hara por medio de escritura pablica.

Es importante destacar que en cada expediente que se tramite deberd
acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, tomando en consideracidn
que solo se reconocerén para actuar en procedimientos administrativos los poderes

generales otorgados para actos de administracién o para pleitos y cobranzas, y que
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los poderes especidles se reconoceran para realizar los actos para los cuales se
ctorgaron. Asimismo, los solicitantes que actien por si, los apoderados ¥y
representantes legales, podran autorizar en sus solicitudes y promocicnes a otras
personas fisicas para oir y recibir notificaciones y documentos.

El documento con el que acredite su personalidad debe ser presentado junto
con la soficitud inicial o junto con la promocion con la que pretenda hacerlo para
actuar dentro del procedimiento. Ei estudio de la personalidad es de orden publice, por

lo que podra ser estudiada por el Instituto en cualquier momento del procedimiento.

Sirven de apoyo a lo anterior por analogia, las tesis jurisprudenciales que a
continuacion se transcriben:

"PERSONALIDAD. LA ADMISION DE LA DEMANDA EN UN JUICIO DE
AMPARO NO BASTA PARA TENERLA POR DEMOSTRADA.- El que enun
juicio de amparo se admita la dernanda ho puede tener como efecto el gue se
tenga por demostrada la personalidad de! promovente pues si esta cuestion,
por ser de orden plblico, debe examinarse en cualquier momento durante el
juicio, es factible que cuando esto se haga se advierta que no se demostrd fa
personalidad al no aportarse los elementos necesarios para ello, pues la
personalidad no puede derivarse de un acuerdo del juez sino de los
documentos con los que se acredita que el promovente tiene la
representacién legal de la persona fisica o moral por la que pretende actuar.”

Amparo en revision 3964/87. Rastro de Aves y Frigorificos Procesadora
Avicola Industrial, S.A. 22 de octubre de 1987. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Mariano Azuela Gitrén.

NOTA:

Esta tesis también aparece en:

Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 135, pag. 106.
Séptima Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: 217-228 Cuarta Parte

Pagina: 245

"PERSONALIDAD EN EL AMPARO.- Lz personalidad en los juiclos
constifucionales es de orden pulblico, y por tal motivo, su examen es
preferente a cualquiera otra cuestion.”
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TOMO LXXXIX, Pag. 2575. (Negociacion Minera Santa Maria de la Paz y
Anexas en Matehuala, S.A.- 4/Sep/1946.

Quinta Epoca

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacidon

Tomeo: LXXXIEX

Pagina: 2575

El Instituto le reconocera el interés juridico del directamente interesado y Ia
personalidad del mandatario sdlo si se cumple con los requisitos exigidos por la ley
para tales efectos. Por lo que hace al interés juridico, la actora debe acreditar en autos
la legal existencia del derecho de propiedad industrial presuntamente infringido y su
legitima propiedad o en su caso, que es licenciatario autorizado, sea mediante la
exhibicidn del titulo respectivo o de Ia licencia de uso, en original, copia certificada, o
bien, copia simple con el respectivo pago para su certificacion o cotejo. Es comin que
éste documento sea presentado en el capitulo de pruebas.

Del mismo modo, se requiere que el derecho que confiere un titulo, se
encuentre vigente y surtiendo por ello, todos sus efectos legales para estar en
posibilidad de ejercitar los derechos otorgados por la Ley, en contra de quien ©

quienes estén vulnerandolos llevando a acabo practicas desleales en la industria y en
el comercio.

2. Ante quién se promueve

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la
Propiedad Industria, cuyas disposiciones son de orden piblico y de observancia
general en toda la Republica, su aplicacién administrativa corresponde al Ejecutivo
Federal por conducto del Instituto Mexicano de |la Propiedad Industrial.

El Instituto fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial
de la Federacion del 10 de diciembre de 1993 como organismo puablico
descentralizado con personalidad juridica propia, y en agosto de 1994 con las
reformas a la Ley se convierte en la autoridad legal para administrar el sistema de



propiedad industrial de nuestro pais, quedando agrupado en el sector coordinado por
la Secretaria de Comercio y Fornento Industrial.

El instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene su domicilio legal en el
Distrito Federal, fungiendo como oficinas receptoras las Delegaciones Estatales de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mismas que sélo tiene la facultad de
remitir al Instituto los diversos documentos o promociones que sean presentadas en

sus instalaciones.

El Estatuto Organico del Insiituio Mexicano de la Propiedad industrial,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 5 de diciembre de 1994, en vigor a
partir del 6 de Diciembre de 1994, en su articulo 4° sefiala que el instituto tendra las
facultades y atribuciones que le confiete la Ley v el Decreto por el gue se crea ¢l

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con la Ley, el Instituto como Autoridad Administrativa Federal, tiene
como atribucion fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos
derechos exclusivos de explotacion que otorga el Estade al conceder una marca.

Es importante destacar que la representacion, atencidn, tramite y resolucion
de asuntos que competan al Instituto, corresponden al Director General , quien podra
delegar atribuciones en servidores publicos subalternos, mediante acuerdos
delegatorios, sin perjuicio de su ejercicio directo, con la finalidad de procurar la
mayor organizacién del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos, para lo cual se
cre¢ el "Acuerdo que delega facuitades en los Directores Generales Adjuntos,
Coordinador, Directores Divisionales, Tiulares de las Oficinas Regionales,
Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial’, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de diciembre de 1999.

A efecto de no salimos del tema principal, solo enfocaremos nuestra atencidn
a la Direccidn de Proteccién a la Propiedad industrial. Asi vemos que, el articulo 5°
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del Acuerdo citado en el parrafo inmediato anterior, ef articufo 14 fraccion il del
Estatuto y el articufo 10 del Reglamento del Insfituto Mexicano de la Propiedad
Industrial seftalan cuales son las atribuciones que le corresponden a la Direccion de
Proteccion a la Propiedad Industrial .

En conclusion, la autoridad competente para ventilar lo referente a la violacion
de derechos de propiedad industrial, y por tanto, iniciar un procedimiento
administrativo de declaracién de infraccion (ya sea a instancia de parte o de oficio)
es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3. Requisitos de la solicitud

En efecto, las actuaciones procesales en el Instituto, sean del actor o del demandado

deben revestir ciertas formalidades o requisitos externos de realizacion, como son:

1.- Presentarse por escrito y en idioma espariol. En términos generales, toda solicitud
o promocién dirigida al instifuto con motive de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad
Industrial y demas disposiciones derivadas de ella, en especifico de su Reglamento,
deberéd presentarse por escrito y en idioma espariol.

£n el procedimiento no hay audiencias, toda manifestacion que quieran hacer
al procedimiento, incluyendo el desahogo de pruebas y los alegatos, deberan hacerlo
mediante una promocidn.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan acompafiarse
de su traduccién al esparicl, de ahi que no sea valido el utilizar frases en latin, que
no estén seguidas de su correspondiente traduccién.

2.- Deberdn ser firmadas por el interesado o su representante, en todos sus

ejemplares, lo que quiere decir que las copias de traslado también deben estar
suscritas por el promovente, sin que su omisién sea motivo de desechamiento.
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La firma da validez al escrito, en consecuencia es basico revisar que todo
escrito vaya suscrito por la persona que promueve, pues ante su omision el {nstituto
desechara de plano el escrito de que se frate, para lo cual coloca cinta adhesiva en
la parte donde deberia estar plasmada, asi como e! sello oficial del Instituto, a fin de
evitar de que trate de subsanar dicha omisién al momento de consultar el

expediente.

Ahora bien, como ya quedd establecido, fas solicitudes y promociones
deberan ser firmadas por el interesado o por su representante, esto es por el titular
del derecho que confiere la ley de Ia Propiedad Industrial, o bien por su mandatario,
sea apoderado o representante legal, cuya distincion se desprende del articuio 181

de la Ley de Ia Propiedad Industrial gue ya explicamos en su momento.

“Todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier
juez para ia defensa de sus derechos, pero en algunos casos es la parte misma
quien delega esa intervencion en un tercero que actia en nombre suyo, mientras
que en otros, por tratarse de incapaces de hecho, la ley impone la intervencion de la
persona que integra su capacidad. En el primer supuesto existe representacion
convencional, y en el segundo la representacion legal™. 2

Cabe menciohar que quien actla a nombre de otro, es decir como
mandatario, no necesariamente tiene que ser licenciado en derecho, aunque en la

practica es preferente que si se frate de abogado especialista en ia materia.

3.- Deberan estar acompafiadas del comprobante de pago de la tarifa
correspandiente, en su caso. El 23 de agosto de 1995 se publicod en el diario Oficial
de la Federacién el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que como su nombre lo indica
en sus diversos articulos dispone el monto a pagar por cada uno de los servicios que
se prestan en el Instituto, lo cual se hace en el Banco INVERLAT mediante formatos

¥ DAVALOS Vizcarra José, “Teoria General del Proceso”, Edit. Porraa, S.A., 3* ed., México, 1999,
p. 198.
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que el mismo Instituto proporciona. Los mas comunes dentro del procedimiento en

estudio son los siguientes:

a) Por el estudio y tramite de una solicitud de declaracién administrativa de
infraccion, asi como por la emisién del dictamen técnico, por cada solicitud.
{(ariculo 16)

b} Por Ia visita de inspeccion que se practique por el personal autorizado, a peticion
de parte interesada, para comprobar el cumplimiento de la legislacién en materia
de propiedad industrial, ¢ hechos relacionadoes con la aplicacion de ésta, por cada
establecimiento visitado. Si la inspeccion se practica fuera def distrito Federal, los
gastos de traslado vy viaticos seran por cuenta del solictante. (articulo 17)

¢} Por cualquier inscripcion en ef Registro General de Poderes. -

d) Por la expedicion de copias simples y certificadas, por cada hoja en tamario carta
u oficio y por la compulsa de documentos, por hoja. (articulo 27)

e} Por la toma nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad
industrial; por e! cambio de ubicacion del establecimiento industrial, comercial o
de servicios; por el acreditamiento de nuevo apoderado o mandatario, por cada
asunto. {articulo 34)

Al igual que en el requisito anterior, la Ley dispone en su articulo 180, que a
falta de cualquiera de estos 4 elementos, el Instituto desechara de plano.

Cabe sefialar que en el Reglamento de la Ley, el articulo 5° contiene
disposicion contraria al anterior articulo, pues en lo conducente sefiala que cuando
las solicitudes o promociones no cumplan con estos requisitos, el Instituto requerira a
los solicitantes o promoventes, para que dentro del plazo de dos meses lo subsanen,
y sdlo en el caso de cumplirse con el requerimiento dentro del plazo concedido, se
desechara de plano.

Como es evidente, en el Reglamento se da la posibilidad de subsanar la
omisidn, sin embargo, en jerarquia de leyes la Ley esta por encima del Reglamento,



por tanto no es objefable que ef Instituto pase por alto tal disposicion del

Reglamento.

4.- En toda solicitud, el promovente debera sefialar para oir y recibir notificaciones y
documentos, dentro del territorio nacional y debera notificar al Instituto cualquier
cambio del mismo. En caso de que no de el aviso de cambio de domicilio, las
notificaciones se tendran por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en

el expediente.

‘A efecto de gque se puedan recibir las notificaciones personales, el
promovente, en su primer ocurso dirigido a la autoridad judicial, debe designar casa
ubicada en el lugar del juicio para oir notificaciones y para que se practiquen las

diligencias que sean necesarias”. %°

5.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante, De este requisito
depende la debida integracién de la relacién juridica procesal en el procedimiento,
habida cuenta de que toda relacién juridica entrafia derechos y deberes entre

sujetos.

En un procedimiento que no amerite visita de inspeccion, sea por que la
actora no lo solicitd porque habiéndolo solicitado no cubrié los requisiios exigidos por
la ley de la materia, es menester que la actora sefiale el nombre del demandado o
bien, de su representante, foda vez que la notificacién de la solicitud administrativa

de declaracion de infraccién debe ser personal.

Ahora bien en los procedimientos que si proceda la practica de visita de
inspeccion el precisar el nombre de la contraparte no es una cuestién por ia que
tenga que ser desechada la solicitud, o motiva de requerimiento, toda vez que en la
practica basta con sefalar la direccion exacia y correcta de la empresa o

establecimiento comercial en el que presumiblemente se estén cometiendo actos

* ARELLANO Garcfa Carlos, “Teorla General del Proceso”, Edit. PorrGa, S.A., 8¢ ed, México, 1989,
p. 88,
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contrarios a la legislacion de la propiedad industrial, para efectos del debido
emplazamienio y en su casg, del debide desahogo de la visita de inspeccion, de la

cual hataremos en su momento.

6.- Sefialar en términos claros y precisos el objeto de la solicitud. El actor debe
sefialar porqué considera que la conducta de 1a demandada perjudica sus derechos
de propiedad industrial en relacion a las fracciones del articulo 213 de La Ley de la
materia, que esta invocando, siendo recomendable que se haga en capitulo diverso
al de los hechos, en pocas palabras son las prestaciones gue se reclaman con dicha
solicitud.

Es preciso que toda persona que promueva ante el Instituto ufilice un lenguaje
sencillo y expresiones claras, pues de lo confrario se procede a requerir, para que en
un término de 8 dias tratadndose de un escrito inicial y 3 dias en posteriores ocursos,
que aclare los puntos que la Autoridad le indigue, con apercibimiento de que de no
hacerlo dentro del plazo concedido se desechara el escrito de que se trate.

Ei presente requisito no es méas que el objeto de la accién intentada por la
actora en un precedimiento administrativo de declaracién de infraccion.

“El objeto estd constitvido por las prestaciones que se reclaman per el acto del
demandado, es la conducta que se exige. &

Asi las cosas encontramos que, el objeto de la accidn del solicitante es:

a).- que se sancione al presunto infractor, por considerar que con su conducta esta
afectando su esfera juridica de derechos de propiedad industrial,

b).- que cesen los actos del demandado que presuntamente le afectan.

c).- la proteccion por parte del Instituto a los derechos que [e confiere la titularidad de
la figura juridica de propiedad industrial de que se trate.

d).- que se emita sentencia a su favor

7 ibidem. p. 256,
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e).- Ejercitar un derecho que fa misma ley le confiere,

Al respecto me es importante comentar lo siguiente: durante el procedimiento
hasta la resolucion del mismo, es comin que a la persona en contra de quien se
solicitd la declaracién de infraccion se le denomine demandado o presunto infractor,
lo cual es indistinto, pues a efecto de no caer en términos repetitivos se utilizan
ambos términos.

Asimismo, dentro de este punto, el solicitante debe sefialar el porqué
considera que se le ests afectando con el actuar del demandado.

7.- La descripcion de los hechos.

En el capitulo de hechos se tiene que hacer una descripcion detallada de todos
aquellos antecedentes y de toda informacion necesaria a fin de proporcionar a la
autoridad los elementos suficientes para conocer la verdad. Dichas aseveraciones
deben ser ciertas, en el entendido de que tienen que acomparfiarse de las pruebas

correspondientes para acreditar tales extremos.

8.- Los fundamentos de derecho.

9.- Acompaniarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberan

ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.

Esta disposicion es aplicable a las copias de traslado que se requieren para
hacer del conocimiento de la contraparte del procedimiento que se instauré en su
contra, fratdndose de un escrito inicial, o bien, del estado que guarda el

procedimiento, en caso de un escrito posterior al inicial.

Existen otros elementos de forma que se deben tomar en cuenta en materia
de escritos, sin que la Ley de la materia los sefiale como requisito indispensable,

tales como:
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- Rubro.- "No es mas que la anotacion que se hace al margen superior derecho del
escrito correspondiente, para identificar el expediente en el cual se promueve”.?®

Es comin poner el nombre detl actor; la expresidn “vs”, que es una abreviatura
de versus que significa contra; el nombre del demandado; en posteriores escritos al
inicial el nimero de P.C. {Procedimiento Contencioso) en que se promueve; el
nimero de registro; ef objeto del escrito, esto es el tipo de tramite solicitade.

Este elemento es importante, ain y cuando no exista disposicion legal que
obligue a su mencién, puesto que facilita la labor del Instituto, trayendo consige un
procedimiento mas expedito.

- Puntos petitorios.- En los cuales se puntualizan de manera resumida y sin invocar
fundamentos legales, cada uno de los pedimentos que pretenden acuerdo favorable;
es un resumen de la parte central del escrito.

Conforme al articulo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial con la Solicitud
administrativa de declaracién de infraccion deberan presentarse, en originales o
copia debidamente cerfificadas, los documentos y constancias en que se funde la
accion y ofrecerse las pruebas correspondientes. Cuando se ofrezca como prueba
algun documento que obre en los archivos del Instituto, como puede ser constancias
de Registro General de Poderes, el titule del registro marcario en que pretenden
fundar su accidn, o bien algin documento diverso que obre el dicho expediente de
registro o en algln otro del area contenciosa, bastard que el solicitante precise el
expediente en el cual se encuentra y sclicite la expedicién de la copia certificada
correspondiente, o en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba, previo
pago a que se refiera la tarifa correspondiente.,

En ios procedimientos de declaracién administrativa se admitiran toda clase
de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la

2 |bidem. 'p. 86.
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confesion estén contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a la
moral y al derecho; sin perjuicio de lo anterior, se otorgara valor probatorio pleno a
las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

La exclusion de las pruebas testimonial y la confesional en los procedimientos
de declaracion administrativa se debe, en primer lugar, al deseo del legislador de no
enhtorpecer el procedimiento, ya que este tipo de pruebas requieren de mayor tiempo
para su desahogoe. En segundo lugar, por el hecho de que los elementos de
conviccion que podriz arojar su desahogo no resulta relevanie para emitir la

resolucion.

Sin embargo, la prueba testimanial sdlo serd aceptada cuando ta misma sea
proveniente de un procedimiento judicial en el que se hubieren desahogado las
formalidades legales sefialadas, toda vez que tales pruebas deben reunir las
condiciones basicas que presupone el desahogo de una prueba testimonial, como lo

es la comparecencia de la contraparte para repreguntar al testigo.

Al respecto resultan aplicables la tesis jurisprudencial:

TESTIGOS, DECLARACION DE, EN ACTOS PREJUDICIALES.

Las declaraciones de unos testigos rendidas como acto prejudicial, sin que
tuviera ocasidn de intervenir fa parte contraria, carecen de valor y no son aptas
para acreditar los elementos a que se refieren.

Sexta Epoca,, Cuarta parte: VoL, p. 224, p. 224. A.D. 2140156 Semanario
Judicial de Ia Federacion. Cuarta Parte, Tercera Sala P. 1120.

De lo que se desprende gque las {nicas pruebas esenciales para este tipo de
procedimientos son las documentales, instrumentales e inspecciones; por lo que, se
aceptaran los testimonios y las confesiones Unicamente cuando sean presentadas
en version escrita llamada documento. Podemos llegar a considerar a la visita de
inspeccién como la reina de las pruebas en el procedimiento administrativo de
infraccion, toda vez que muchas veces, de ella depende el sentido de la resolucion,
en el entendideo de que es la que aporta los elementos mas actuales y convincentes
al Instituto para el esclarecimiento de la verdad. Asimismo, durante el desahogo de |la
misma pueden oblenerse elementos probatorios diversos.
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Los documentos publicos hacen prueba plena de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que aquelios procedan; pero, si en ellos se contienen
declaraciones de verdad ¢ manifestaciones de hechos de particulares, los
documentos s¢lo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidio, se
hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero sin duda alguna no prueban la
verdad de lo declarado o manifestado.

“DECLARACION HECHA EN UN INSTRUMENTO PUBLICO, SU VALOR EN
JUICIC. La circunstancia de que la declaracién de una persona se asiente en un
instrumento pablico, no atribuye al contenido de aquélla, el caracter de prueba
plena, ya que o (nico que hace fe es que, ante el funcionario que intervino, se
asentd la declaracién, por lo que dicha declaracién no constituye una prueba
documental, sino una iestimonial rendida sin las formalidades de ley, por
haberse recibido par funcionaric piblico, que no es autoridad judicial y sin
audiencia de la parte contraria”.

Tercera Sala; Fuente: apéndice 1985; Parte: IV; Tesis: 1 1 & p. 359.

“NOTARIOS. SU INTERVENCION EN MATERIA JURIDICA. La fe publica que
tienen los notarios no sirve para demostrar lo que esta fuera de sus funciones, nt
menos para invadir terrenos reservados a la autoridad judicial, como
evidentemente lo estan la recepcidn de declaraciones y las vistas de ojos, ya que
estas pruebas deben prepararse en tiempo y recibirse por el juez con citacion de
la contraria para que ésta se halle en condiciones de repreguntar o tachar a los
testigos y hacer las observaciones que en las inspecciones oculares estimen
oportunas”.

Instancia: Tercera Sala; Fuente: Apéndice 1985; Parte: IV; Tesis: 187; p.

563.

La misma ley dispone que para ia comprobacidn de los hechos que puedan
constituir violacién de alguno o algunos de jos derechos que protege o en los
procedimientos de declaracién administrativa, el Instituto podra valerse de los medios
de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las
pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus
pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentacién de
dichas pretensiones que esté bajo control de la contraria, el Instituto podra ordenar a
ésta [a presentacion de dicha prueba, con apego, en su caso, a fas condiciones que
garanticen la proteccion de informacién confidencial, lo cual constituye la figura
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conocida como "reversién de ia carga de la prueba®, la cual es una excepcion del
principio procesal consagrado de que "quien afirma esta obligado a probar”, ya que,
a través de esta figura, bajo condiciones especiales, puede lograrse que el pesc de
la prueba sea trasiadado a Ia parte contraria de la que se afirma, por el hecho de que
se considera que es ésta la que cuenta con los elementos necesarios para acreditar
la existencia de los elementos narrados.

El (nico momento procesal oportuno para la presentacién de los medios
probatorios por la actora sera junto con la solicitud administrativa, y al momento de
realizar la contestacion de la misma. Las pruebas que se presenten posteriormente,
no seran admitidas saivo que fueren supervenientes, esto es que sean de fecha
posterior, en términos def articulo 324 del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles

de aplicacion supletoria a la Ley de la materia.

Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir
dentro del plazo concedido [a totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas
en el extranjero, se le podra otorgar un plazo adicional de quince dias para su
presentacion, siempre y cuando las ofrezca en su escrito v haga el sefialamiento
respectivo.

Asimismo, el articulo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se
le otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por

el titular o su licenciatario.

Sobre este punto resuita necesario transcribir algunos de los criterios

jurisprudenciales que se han emitido al respecto:

FACTURAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. La factura es un documento
privado gue sdlo hace prueba plena en los términos de los articulos 1296 y 1241
a 1245 , dej Cédigo de Comercio. Una factura, como documento privado,
solamente prueba contra su autor, pero no en contra de terceros, por lo cual no
tiene valor probatorio pleno frente a la actora en el juicio principal.”
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PRECEDENTES:

Amparo Directo 8695164. Juan Osorio Lopezi0 de cctubre de 1966. 5 votos.
Ponente: Enrique Martinez Uiloa.

Registro:64741.

Instancia: Tercera Sala.

Fuente: Seminario Judicial de la Federacion

Epoca: Sexta Epoca

Volumen: CXII, pagina 72.

FACTURAS, VALOR PROBATORIO DE LAS.- Los recibos o facturas
provenientes de tercero y que no aparezcan ratificados en el juicio, constituyen
documentos privados que carecen de valor probatorio pleno, de acuerdo a lo
dispuesto por los articulos 1245 y 1296 del Codigo de Comercio”.

PRECEDENTES:

Amparo Civil Directo 3235151. Wong Fonseca Gabriel. 14 de noviembre de
1951. Mayoria de tres votos.

Registro; 1 37574.

Instancia: Tercera Sala.

Fuente:Seminario Judicial de la Federacion.

Epoca: Quinta.

Tomo: CX, pagina 1258.

Por fo que hace a las copias fotostaticas simples encontramos que las mismas
carecen de valor probatorio por no cumplir con lo dispuesto en el articulo 190 de la
Ley de la Propiedad industrial, concediéndoles solo el caracter de indicios, siendo
aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: Y, Mayo de 1996

Tesis: IV.30. /23

Pagina: 510

“DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTQCOPIAS SIMPLES, VALOR
PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probateorio aun cuando ne hayan
sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento,
pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su
conocimiento, pues dichas probanzas por sf sclas, y dada su naturaleza, no son
susceptibles de producir conviccion plena sobre la veracidad de su contenido,
por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, s menester
adminicularias con algan otro medio que robustezea su fuerza probatoria, razén
por la que sélo tienen el caracter de indicio al no haber sido perfeccionadas™

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CiRCUITO.
Amparo directo 717/92. Comisién de Contratos de la Seccién Cuarenta del

S.T.PR.M., S.C. 3 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Panente: Juan
Miguel Garcia Szlazar. Secretario: Angel Torres Zamarron.
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Amparo en revision 27/93. Arix, S.A. de C.V. 28 de abril de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: Juan Miguel Garcia Salazar. Secretario: Angel Totres Zamarron.
Amparo directo 851/94. Eduardo Reyes Torres. 1o. de febrero de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel Garcia Salazar. Secretario: Angel
Torres Zamarrén.

Amparo directo 594/94. Fidel Hoyos Hoyos y otro. 16 de marzo de 19895,
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdan Lira. Secretario: Rall Fernandez
Castillo.

Amparo directo 34/96. Servicios Programados de Seguridad, S.A. de C.V. 27 de
marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdan Lira. Secretario:
Radl Fernandez Castillo.

Por lo que hace a la valoracion de las pruebas debe estarse a lo dispuesto en
el Codigo procedimental citado. Su admisidn o en su caso desechamiento, se hace
dentro dei oficio admisorio de ia solicitud o de la contestacion, pero su vaioracién se

reserva al momento de |a resolucién.

Una vez ofrecidos y admitidos los medios de prueba presentados por las
partes, el Instituto deberd realizar una valoracidon conjunta de las mismas, de
conformidad con el articulo 197 de! Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacién supletorio, en el cual se determina que el tribunal goza de la mas amptia
libertad para hacer el analisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de
las mismas, unas frente a las ofras, y para fijar e! resultado final de dicha vaiuacion
contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para realizar esta vaiuacion,
cbservando; sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en
particular para cada una. Resulta inferesante, transcribir 2 continuacién algunos

criterios jurisprudenciales:

“PRUEBAS, VALORACION DE LAS.

El modemo derecho procesal rechaza el examen aislado e independiente de
cada prueba, pues la conviccién del juzgador se ha de formar del misme modo
como se forna toda conviccidn humana, esto es, por el engarce y relacion de los
diferentes datos que llegan a su conocimiento. En el caso a examen, el dicho de
cinco personas que, por sus relaciones habituales con las partes estuvieron en
posibilidad de conocer los hechos que atestiguan, es suficiente para persuadir el
animo del Juzgador, por mas que cada una separadamente no lo hubiera
logrado. Hay que concluir, por lo tanto que |2 autoridad responsable hizo uso de
un prudente arbitrio al fundar su resolucién en la prueba testimonial que se
analiza”.

Epoca- Quinta.

Suplemento de 1965, pagina 356. A.D. 582843, Panfilo Gurrola,

Unanimidad de 4 votos.
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Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario
Judicial de la Federacion. Cuarta Parte. Tercera Sala, pagina
1127.

4. Tramite:

Como ya lo vimos anteriormente, en el procedimiento contencioso de declaracidn
administrativa de infraccion, su substanciacion o tramitacion se rige por el Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles conforme al articulo 187 de la Ley, esto es, que a
falta de disposicion legal expresa de la Ley {en cuanto a tramitacion del
procedimiento: términos o plazos, desahogo de pruebas, etc.), podra ser aplicado €l

Codigo referido supletoriamente en io que no se oponga a la misma.

Sin embargo, es preciso la unificacién de criterics en cuanto los puntos en que
se aplicara dicha supletoriedad, toda vez que no existe un listado que comprenda
todos los cases y posibilidades en que la supletoriedad opera, ya que ello depende
del caso particular a estudio y de las circunstancias especiales que concurran.

Debemos entender por supletoriedad como el marco de referencia del cual se
deben tomar los principios que puedan esclarecer cualquier situacion en que la Ley,
en materia de procedimientos, resulte insuficiente para resolver un punto de
discrepancia.

De acuerdo con la jurisprudencia dictada por e! Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito (Novena Epoca, Semanaric Judicial de a
Federacion y su Gaceta;, Tomo V, Enero de 1997; Tesis 1.30A.J1119) de manera
muy clara establece este criterio de supletoriedad de leyes que a la letra dice:

"SUPLETORIEDAD DE LEYES, CUANDO SE APLICA

La supletoriedad sblo se aplica para integrar una omisién en la ley o para
interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales
contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa,
debe entenderse que la aplicacidn de la supletorio se hara en los supuestos no
contemplados por fa primera ley que la complementara ante posibles omisiones o
para la interpretacidn de sus disposicicnes. Por ellp, la referencia a leyes
supletorias es la deferminacidn de las fuentes a las cuales una ley acudira para
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deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supleforiedad expresa debe
considerarse en los términos que Ia legislacion establece. De esta manera, la
supletoriedad en la legislacién es una cuestion de aplicacion para dar debida
coherencia al sistema juridico. El mecanismo de supletoriedad se observa
generalmente de leyes de contenido general. El caracter supletorio de la ley,
resulta, en consecuencia, una integracion, y reenvie de una ley especializada a
otros textos legislativos generales que fijen los principics aplicables a la regulacion
de la ley suplida; implica un principio de economia e integracién legislativas para
evitar la reintegracion de tales principios por una parte, asi como la posibilidad 4de
consagracion de los preceptos especiales en la ley suplida”.

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta

Tome: V, Enero de 1997

Tesis: 1.30.A. JA19

Pagina: 374

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparg directo 173/91.~ Maria Veronica Rebeca Juarez Mosqueda.- 3 de abril
de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.-
Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Amparo directo 983/95.- Guillermina Luna de Rodriguez.- 18 de mayo de 1995.-
Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Alfredo Sofo Villasefior.- Secretario:
Jacinto Judrez Rosas.

Amparo directo 1103/95.- Afianzadora Lotonal, S.A.- 10. de junio de 1995.-
Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Alfredo Soto Villasefior.- Secretaria:
Andrea Zambrana Castafieda.

Amparo directo 1233/96.- Nacional Financiera, S.N.C.- 16 de mayo de 1396.-
Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Lanz Cardenas.- Secretario: Vicente
Roman Estrada Vega.

Amparo en revision 1523/96.- Jaime lLevy Alcahe.- 24 de junio de 1996.-
Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseiior.- Secretaria:
Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Ahora bien, por lo que hace a la tramitacidn del procedimiento, encontramos
que, las solicitudes y promociones deberdn presentarse por separado para cada
asunto, en términos de lo dispuesto por el articulo 5° segundo parrafo del
Reglamento de ia Ley de la Propiedad Industrial. En base a esta disposicion, cuando
se trate de varios demandados y un sélo actor, éste debera solicitar se inicie un
procedimiento por cada uno, en expedientes distintos, a fin de facilitar la resolucion
de dichos asuntos.
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Las solicitudes y promociones podran ser remitidas al Instituto por correo,
servicios de mensajeria u otros equivalentes, en cuyc caso se tendran por recibidas
en la fecha en que le sean efectivamente entregadas en el Instituto. También podran
ser presentadas por transmision telefdnica facsimilar, siempre que la solicitud o
promocion y sus anexos originales, acompaiiados del comprobante del pago de la
tarifa correspondiente que en su caso proceda y del acuse de recibo de la
transmision facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al dia
siguiente de haberse efectuado la transmision; en este caso, bastard que fa
transmisién facsimilar contenga la solicitud o promocion.

Como va lo sefialamos, los articulos 179 al 189 de la Ley v articulo 5° de su
Reglamento, contienen todas aquéllas disposiciones referentes a los requisitos que
deben revestir las solicitudes, y en general toda promocion.

Conforme al articulo 191 de Iz Ley si falta de algunc de los requisitos
senalades en el articulo 189, el Instituto requerird, por una sola vez, subsane la
omision en que incurrid ¢ haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se
le concedera un plazo de ocho dias, y de cumplirse el requerimiento dentro del plazo
otorgado, se desechard de plano la solicitud.

Por lo que hace al articulo 5° del Reglamento de ia Ley, en el mismo se
establece que se requerira a los solicitantes o promoventes para que dentro de un
plazo de dos meses subsanen la omisién a lo establecido en las fracciones | a VI,
VIl y IX del mismo articuio, en el entendido de que a falta de dar cumplimiento se
procedera a desechar el escrito.

Una vez que se ingresa una solicitud o promocién en la oficialia de partes del

Instituto, el personal de ventanilla, procedera conforme al articulo 7° del Reglamento
de la Ley, esto es:
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1. Verificard que se acompafien los documentos y objetos que en la misma se listen
y haradn las anotaciones correspondientes, sefialando en un formato ef tipo y
ndmero de documentos u objetos que se anexan a la solicitud. En ef caso de
pruebas fisicas se hace la anotacion al margen del original del ndmero de control

interno que le corresponda y de los objefos de que se traten.

2. Anotard en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime

convenientes:

a} Lafecha y hora de recepcion; datos que resultan de su ma importancia para el
conteo de los términos.

b) El ndmero progresivo de recepcion que les corresponda; esto es, el nimero
de folio.

¢) En su caso, el nimero de expediente en tramite que les asigne tratandose de
solicitudes, y en algunos casos se hace dicha anotacidn en promociones
posteriores cuando éstas carecen de dichos datos por eror de los
promoventes, o cual se hace consultando el sistema contencioso del Instituto,
con base en la informacion que contenga la promocion, tales como el nlimero
de registro marcario o tan solo con base en el nombre del actor o del

demandado.

3. Devolvera a los solicitantes o promoventes un ejemplar seilado de las mismas
con los anexos que sean susceptibles de devolucidn, una vez hechas las
anotaciones que procedan, podria considerarse como acuse de recibo, para el
propio control de los promoventes.

Una vez hecho lo anterior el coordinador Departamental procede a revisarlos y
a turnarlos a los analistas para su debido trdmite, esto es, para la emision del
acuerdo correspondiente, dando cumplimiento, en su caso, a lo requerido por los
promoventes.
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A una solicitud inicial, sea de declaracion administrativa de infraccién o de
solicitud de imposicidn de medidas cautelares, pueden recaer los siguientes oficios:

a) Acuerdo admisorio, siempre.

b) Acuerdo de requerimiento, sea para que aclare, complemente, etc.

¢} Oficio de comisidn, en el caso de que amerite visita de inspeccion.

d) Oficio de imposicion de medidas, en caso de haberlo requerido, previo
cumplimiento de requisitos de Ley.

e) Oficio de Auxilio de Fuerza Puablica, a través del cual se requiere el apoyo de la
policia residente det lugar donde vaya a tener verificativo la visita de inspeccién,

para hacer posible y/o facilitar su desahogo, siempre que lo requiera el
interesado.

Ahora bien, después de io anteriormente sefialado se procede a notificar al
presunto infractor de Ia solicitud.

5. Notificacion

Como primer punto habra que definir qué es una notificacién. “La notifcacion es
el acto juridico procesal, ordenado por la Ley y por el érgano jurisdiccional, que debe

satisfacer los requisitos legales, para hacer saber oficiaimente a las partes o terceros
un acto procesal”. 2

Para entrar al estudio de este punto, es preciso reiterar la divisidn que hemos
venido sefialando en cuanto al procedimiento:
Amerita visita de inspeccion
Procedimiento

No amerita visita de inspeccién

Por lo que hace a los procedimientos que ameritan visita de inspeccién, la
notificacion se hara durante el desahogo de la misma, corriendo traslado al presunto

# Ihidem . p. 384,
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infractor de la copia de la solicitud y de los oficios que correspondan, circunstancia

que se hara constar en ef acta que se levante al efecto.

Respecto a los procedimientos que no ameritan visita, por la naturaleza de la
infraccion, como lo dispone el articulo 216 de la ley, ya sea por gue el promovente no
la solicitdé o bien, que habiéndola solicitado el Instituto no !a concedid por no cumplir
con los requisitos que dispone ia Ley, la notificacién se hara personaimente, al igual
que en el caso de la notificacidon de una resolucidn o en asuntos de suma

importancia, lo cual se determina a juicio def Instituto.

Las notificaciones de oficios posteriores, podrdn hacerse por correo certificado
con acuse de recibo, por servicio de mensajeria con cargo al particular que lo solicite
o en las oficinas del institufo, cuando el solicitante, tercero interesado, sus
apoderados 0 las personas autorizadas en fos términos de la fraccion V del articulo

16 del Reglamento de la Ley, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con
acuse de recibo surtirin efectos a pariir det dia siguiente en que surta efectos la
notificacion. Los plazos comenzaran a correr a partir del dia siguiente en que surta

efectos fa notificacion.

Ahora bien, con las reformas al Reglamento de [nstituto Mexicano de la
Propiedad industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federacion en diciembre de
1999, articulo 7° inciso m), se presume que =l inspector tendra la facultad, entre
ofras aGin no definidas, de subsanar un domicilic incorrecto, sefialado en el oficio de
comision y/o acta, sin embargo sblo podra corregirse en el supuesto de que se trate
de un error mecanogréfico por el propio Instituto, o bien en el caso de que fa persona
fisica 0 moral sefialada en el escrito inicial como presunto infractor sea cierta, segan
criterio del propio Institutc, no obstante aln estd en discusién cudles son los

alcances de tal inciso m).
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6. Manifestaciones

Un vez que se ha realizado el emplazamiento, el presunto infractor cuenta con un
término de 10 dias para realizar las manifestaciones y observaciones que considere
convenientes respecto a la visita de inspeccion, en su caso y para dar contestacion a
la solicitud administrativa de declaracion de infraccion. Al momento de la
presentacion de este escrito, el cual debera de contener los requisitos establecidos
en el articulo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial en relacidn con el 190 del
mismo Ordenamiento legal, el presunto infractor tiene ia oporiunidad de presentar
todas aquellas probanzas que considere pertinentes, a fin de acreditar los extremos
de sus excepciones. Asf vemos que en materia de pruebas se aplicaran las mismas
disposicicnes y criterios que para Jas ofrecidas por ia parte actora, por tanto en lo

conducente, cabe la misma explicacion que ya se hizo al respecto.

Si dicho escrito es presentado después de los diez dias, el mismo se desecha
por ser extemporaneo, teniéndose por confesos los hechos aducidos en la solicitud
administrativa de dedlaracién de infraccién y por precluido su derecho. Sin embargo,
podra constituirse en el procedimiento en todo momento, hasta la resolucion del
mismo, para hacer las manifestaciones que considere pertinentes, con la desventaja
de que su oportunidad de ofrecer y presentar pruebas ha precluido.

Ahora bien, en lo conducente podemos estar frente a 4 diferentes situaciones:

1) E presunto infractor da contestacion en tiempo y forma a la solicitud.

2) El presunto infractor presenta escrito de contestacién en forma extemporanea

3) Ei demandado no presenta escrito de contestacion, pero realiza manifestaciones
posteriores al procedimiento.

4) El presunto infractor no se apersona.

Asilas cosas, las partes pueden presentar escritos posteriores a ia solicitud y a la
contestacién, ya sea en calidad de alegatos, manifestaciones a la contestacion o

bien como simples manifestaciones al procedimiento del procedimiento, o cual
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atarga el procedimiento. También pueden ser ocursos en los que se autorizan
personas para oir y recibir notificaciones o bien revocar autorizaciones, para sefialar
nuevo domiciiio, para ofrecer pruebas supervenientes, para solicitar la expedicién de
copias simples o certificadas de documentos que cbren en los expedientes
contenciosos, para solicitar devolucién de documentos, para acusar rebeldia, para
interrumpir fa caducidad, para solicitar se emita la resolucion que en derecho
comesponda al asunto en particular, para desistirse del procedimiento, para cumplir
requerirnientos formulados por la autoridad, para exhibir fianza o contrafianza, para
exhibir flanza o contrafianza complementaria, para solicitar el levantamiento de la
medida cautelar, etc. Y un sin fin de peticiones y manifestaciones que pueden hacer
los promoventes segdn el asunto de que se trate, mismas que van retardando el

procedimiento.

Los alegatos son argumentos esgrimidos por las partes, con el dnico objeto de
fortalecer doctrinariamente los puntos de vista sostenidos por las mismas, motivo por
el cual no resultan trascendentes para Ia resolucién del procedimiento, sinoc que al
contrario, sdlo retardan vanamente su prosecucion, como ha sucedido hasta ahora
en la mayoria de los procedimientos que se ventilan ante el Instituto. Al respecto

encontramos las siguientes tesis jurisprudenciales:

“ALEGATOS, OMISION DEL EXTRACTO O DE REFERENCIA A LOS,
INTRASCENDENTE. No constituye violacion de garantias por parie de la Junta
el hecho de que ésta, en el laudo impugnado, no haga un extracto de los
alegatos presentados por las partes ¢ deje de hacer referencia de los mismos en
el propio laudo, porque tal omisidn no trasciende al resultado de la resolucién, ya
que los alegatos no son olra casa que las manifestaciones que las partes
pueden producir en relacidn a sus pretensiones y la Junta no estd obligada a
resolver conforme el contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada,
enumerando las pruebas, apreciandolas conforme lo crea debido en conciencia,
exponiendo las razones legales de equidad y las doctrinas juridicas, que le
sirven de fundamento”.

Volomenes 115-120, pag. 16. Amparo directo 2952/78. Emma Alonso viuda de
Saucedo. 23 de agosto de 1978. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Maria Cristina
Salmoréan de Tamayo.

Volimenes 115-120, Pag. 16. Amparo directo 1716(78. Héctor Quifiones
Castafieda. 18 de septiembre de 1978. Unanimidad de 4 votos. La publicacion
ne menciona el nombre del penente.

Volimenes 115-120, Pag. 16. Amparo directo 1489/78, Juan Quezada Mendoza.
11 de octubre de 1978. 5 volos. La publicacidbn no menciona el nombre del
ponente.
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Volimenes 115-120, Pag. 16. Amparo directo 2951/78. Secundino Hernandez
Confreras y otros. 13 de noviembre de 1978. 5 votos. La publicacion no
menciona el nombre del ponente.

Vollimenes 121-126, P4ag. 10. Amparo directo 3208/78. Juan Barrales Rocha. 5
de marzo de 1979. 5 votes. Ponente: David Franco Rodriguez.

NOTA:

Esta tesis tambieén aparece en:

Séptima Epoca, Quinta Parte:

Volimenes 217-228, pag. 73. Se publica nuevamente la jurisprudencia
Apéndice 1917-1985, Cuarta Sala, Jurisprudencia N° 20, pag. 20"
informe 1987, Cuarta Sala, pag. 5.

“ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en la jurisprudencia publicada con
el nimero 42, en {a pagina 67, de la Octava Parte, de! Apéndice ai Semanario
Judicial de [a Federacién 1917-1985, sostuvo el criterio de que el juez de Disirito
exclusivamente estd obligado a examinar la justificacion de los conceptos
violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relacidn con los
fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con
justificacion; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las
argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los
articulos 77 y 155 de |z Ley de Amparo, este criterio debe seguir prevaleciendo,
no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de
mil novecientos ochenta y ires, publicado el dieciséis de enero de mil
novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el articuto 79 de la Ley de
Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito v a ios jueces de
Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de ios preceptos
constitucionales v legales que se estimen violados, asi como examinar en su
conjuntc los conceptos de violacion y los agravios, "asi como los deméas
razonamientos de las partes”", a fin de resolver la cuestidn efectivamente
planteada, pues basta e! analisis del citado precepto para advertir que no puede
gstimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los
alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente esta
autorizande la interpretacién de la demanda con el objeto de desentrafar la
verdadera intencién del quejoso, mediante el andlisis integro de los argumentos
contenidos en la misma y de las demds constancias de autos que se encuentren
vincuiadas con la materia de la litis, como lo son: el acte reclamado, &l informe
justificado, vy las pruebas aportadas, en congryencia con lo dispuesto por los
articutos 116, 147 y 148 de {a invocada iey, ya que solo estos planteamientos
pueden formar parte de la litis en el juicio constifucional, ademas, de que atenta
la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o
conclusiones légicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas
pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le
reconoce a la demanda y al informe con justificacién, per lo que no puede
constituir una obligacidn para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos
expresados en esos alegatos”,

Contradiccion de tesis 20/93. Entre las sustentadas por una parte, por el Primer
Tribunal Colegiade del Qctave Circuito y, por la otra, el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado dei
Segundo Circuito (en la actualidad Segundo en Materias Penal y Administrativa),
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del
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Décimo Tercer Circuito y Tribunat Coleglado del Vigasimo Clreuito. 29 de junio
de 1994, Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Giitron.
Secretario: Ricardo Romero Vazquez.

El Tribunal Pleno en su sesidn privada dei martes dos de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro asignd el nimero 27/1994 a esta tesis de
jurisprudencia aprobada en la ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno el
veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver la
contradiccion de tesis nimero 20/93. México, Distrito Federal, a tres de agosto
de mil novecientos noventa y cuatro.

7. Resolucién

A. Formas normales de extincién del proceso.

En términos de los articulos 199 y 217 de la Ley de la Propiedad industrial, un vez
transcurrido el plazo a que se refleren los articulos 209 fraccion IX y 216, para que el
titular afectado o el presunto infractor, presenten sus manifestaciones, y se tengan
por desahogadas las pruebas ofrecidas, previo estudic de los aniecedentes y
elementos relativos que obren en el expediente y desahogadas las pruebas que o
requieran, incluyendo la visita de inspeccién en ¢aso de haberse requerido por la
naturaleza de la infraccidn, se dictard la resolucidn administrativa que, conforme a
derecho cormresponda y en la misma resolucién impondrd [a sancidon que sea
procedente, la que se notificara en el domicilio sefialado en el expediente o, en su
caso, mediante publicacion en los términos en el articulo 194 de la Ley de la
Propiedad industrial.

Para emitir una resolucién se toman en cuenta fodas ias constancias que
obran en ef expediente, esto es, se realiza un andlisis de cada una de Ias fracciones
invocadas por la parte actora, de todo lo manifestado por las partes y las pruebas
que aportaron en su momento. En el entendido de que ¢! Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial no puede subsanar de oficio la deficiencia de la parte actora de
fracciones que ésta no haya invocado en su solicitud de infraccién, pues no opera fa
suplencia de la queja en materia administrativa, por lo que sélo deber constrefiirse a
las cuestiones planteadas en ia solicitud.
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Segin la doctrina “las resoluciones judiciales pueden dividirse en dos grupos:
Interlocutorias y de fondo. Las primeras son: Providencias {que también suelen
recibir denominacién de decretos) y autos (calificados como sentencias
interfocutorias) que son las que dictan los drganos jurisdiccionales durante la

substanciacién def proceso; las segundas son las sentencias que deciden la cuestion

de fondo que canstituye el abjeto del mismo™ *°

Sin embargo, en el procedimiento de dedlaracidén administrativa de infraccion
no se sustanciaran incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se
resolveran al emitirse la resolucion que proceda, ial y como fo dispone el arttculo 195
de la Ley de la Propiedad industrial, por lo que ésta claro que en el presente
procedimiento solo se emiten sentencias definitivas.

Ahora bien, estas rescluciones se pueden emitir en tres senfidos:

1. Afirmativo

2. Negativo, porque la parte actora no acreditd los elementos constitutivos de su
accion intentada en el procedimiento.

“ACCION, PRUEBA DE LLA. Dado que {a ley ordena que el actor debe probar
los hechos constitutivos de su accion, es indudable que, cuando no los prueba,
su accidn no puede prosperar, inmediatamente de que la parte demandada haya
0 no opuesto excepciones y defensas™.

Sexta Epoca. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federacion. Tome: CXX,
Cuarta Parte. Pagina: 51

Volumen XXVIIl, Cuarta Parte, pag. 9. Amparo directo 7664/58. Rafael Alcade
Avila. 1° de octubre de 1960. 5 votos. Ponente: Manue! Rivera Silva.

Volumen XXVIll, Cuarta Parte, pag. 9. Amparo directo 7248/63. Urbana Utrera
Gonzédlez. 3 de mayo de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Enrique
Martinez Ulloa.

Volumen CXIX, Cuarta Parie, pag. 11. Amparo directo 7248/63. Urbana Utrera
Gonzélez. 3 de mayo de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Enrique
Martinez Ulloa.

Quinta Epoca:

Tomo CXX, pag. 1855. Amparo civil directo 4883/43/23, Coppe José, Suc. de. 30
de junio de 1954, Unanimidad de 4 volos.

% pavalos. Op. cil. p. 252 y 253,
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Tomo CXXVI, pag. 508. Amparo directo 3030/54. Pedro Villegas. 9 de febrero
de 1956. Unanimidad de 4 votos, Ponente: Gilberto Valenzuela.

Tomo CXXVill, pag. 385. Amparo directo 6776/55. Gil G. Gonzalez. 4 de junio de
1956. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gilberto Valenzuela.

3. No se entra al estudio de fondo del asunto.
B. Formas anormales de extincién del proceso.
Siguiendo las ideas Carlos Arellano Garcia, existen diversas formas anormales
de dar lugar a la exiincién del proceso antes de Hegar a la sentencia definitiva, que

es la forma normal de extincion del proceso.

Asi vemos que, en el procedimiento administrativo de declaracién de infraccion,
las formales anormales de extincion del proceso son:

a) Por caducidad.

En términos del articuio 373 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacién supletoria a la materia, el proceso caduca en ios siguientes casos:

1. Por convenio o transaccién de fas parfes, y por cualquier otra causa que haga
desaparecer substancialmente la materia del litigio.

En el convenic o transaccidn de las partes, existe la voluntad de ambas parfes
para terminar una controversia, haciéndose reciprocas concesiones cuando ambas
partes llegan a un arreglo que favorezca a sus intereses, en el caso concrefo la
actora se ve favorecida porque la infractora cede en su actuar deshonesto, dejando
de afectar sus derechos, su imagen y su economia. A su vez, el demandado a llegar
a un arregio con el actor se evita la imposicion de la sancidn administrativa que le
haya correspondido por parte del Instituto.

Asi vemos que la transaccién es un contrato por el cual ias partes, haciéndose
reciprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura.
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Las causa que hace desaparecer la materia del procedimiento es que se declare
la nulidad, caducidad o cancelacion de la marca o marcas base de [a accion que dio

origen al procedimiento, por algunas de las causales previsias en la Ley de la
materia.

Hi._Por desistimiento de fa prosecucion del juicio aceptado por la parte demandada,
en el casg de que va se hava llevado a cabo la diligencia de empiazamiento. Cuando

se verifica el desistimiento anfes de que se_corra fraslado de la demanda, no es
necesaria la aceptacion del presunto infractor, en el entendido de que este no fue
parte en ef procedirniento.

“El desistimiento es la prerrogativa que tiene el titular del derecho de accion
para renunciar, expresamente, a su derecho de continuar ia instancia o a su derecho
de continuar el ejercicio de la accion, con lo que termina Ja instancia o la accion,
previo cumplimiento de las acciones legales”. *'

Existen dos tipos de desistimiento:

1. Desistimiento de la accién (o de la pretension) el cual extingue la accion, por ello,
este tipo de desistitiento proporciona una solucién definitiva at litigio ya que la
parte actora no podra formular de nuevo la accién desistida.

2. Desistimiento de la demanda (o de las instancia), el cual constituye una renuncia
a los actos del proceso, por lo que deja a salvo la accién intentada. La cual podra
ser ejercida, de nueva cuenta en un proceso posterior.

“Cuando este segundo tipo de desistimiento se formule antes de que se
emplace al demandado (es decir, antes de que se notifique a éste la demanda y se
le otorgue un plazo para que la conteste), no se requiere el consentimiento de dicha
parte para el desistimiento (que en este caso, [0 es sdlo de la demanda) pueda tener

3 Arrellano. Op. ett. p. 150.
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eficacia juridica. En cambio, cuando el actor formule este segundo tipo de
desistimiento, después de que se haya llevado a cabo el emplazamiento del
demandado, si se exige el consentimiento de éste para que aquél! pueda surtir sus

efectos”.

Es claro que en el procedimiento administrativo de declaracion de infraccion,
solo procede el desistimiento de ia demanda o de la instancia, y no asi el
desistimiento de la accion, en el entendido de que, éste Gltimo no tiene eficacia, en
virtud de que ios derechos de propiedad industrial son de orden piblico y por tanto,

irrenunciables.

If._Por cumplimiento voluntario de la reclamacion anies de la sentencia.

No es aplicable en el procedimiento en estudio, toda vez que el objeto de la solicitud

no es un dar, sino un dejar de hacer.

V. Cuando cualquiera que_sea el estado del procedimienfo, la actora no haya

efectuado ningun acto procesal, ni promocion alguna fendiente a impulsar dicho

procedimiento durante el término mayor de un afo, asi sea con_ef sélo fin de pedir el

dictado de la resolucién_pendiente, afn y cuando va se haya dictado el cierre de la
instruccién del pracedimisnto, esto es , al incurrir fa actora en inactividad procesal se

entiende que la misma ha perdido inferés en Ia prosecucién del procedimiento.

Sirve de apoyo por analogia, la Jurisprudencia publicada en la pagina 43 del
Semanario Judicial de la Federacién, Séptima Epoca, Volumen Il, Primera Parte,
Pleno, cuyo rubro es "CADUCIDAD DEL PROCESO, CONSTITUCIONALIDAD DEL
ARTICULO 373 FRAGCION IV, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES", y la Jurisprudencia No. 25, visible en Séptima Epoca instancia: Pleno
Fuente: Seminario Judicial de la Federacion Tomo: 187-182 Primera Parte Pagina:
107, que a la letra dice:

2 OVALLE Favela José, “Teorla General del proceso”. Coleccidn Textos Jurfdicos Universitarios, Edit.
HARLA, 4* ed. México, 1998, p. 17.
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"GADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES Y OFICIOS DE
PARTE DIVERSA A LA RECURRENTE, NO LA INTERRUMPEN.- No es
obstaculc para declarar que opera la caducidad de la instancia la circunstancia
de que en la Oficina de certificacién Judicial y Correspondencia de la Suprema
Corte de Justicia se reciba un oficio de una de las autoridades sefialadas coma
responsables, puesto que si dicho oficio no proviene de la recurrente no le puede
beneficiar, ya que la caducidad opera como sancidn a la inactividad de la parte
que inferpuso el recurso, considerando que la misma ha dejado de tener interés
en que se pronuncie fa resoluclén que revoque o modifique la sentencia
impugnada.™

Volimenes 121-126, pag. 57. Amparo en revision 1456161. Productos de
Lé&mina Leca, 5. A. *13 de febrero de 1979, Unanimidad de 18 votos. **Ponente:
Alfonso Lopez Aparicio.

Volimenes 139-144, pag. 579Amparo en revision 3596/78. Adela Peral de
Montero y otros, *7 de octubre de 1980. Unanimidad de 19 votos. **Ponente:
Jorge Olivera Toro.

Volimenes 145-150, pag. 37 Amparc en revisidon 1681153. Arturo Ramsdem
Boullosa. 20 de enero de 1981, Unanimidad de 16 votos. **Ponente: Manuel
Rivera Silva.

Volirnenes 181-186. pag. 33 Amparo en revision 7381180, E! Pichel, 8. A. *17
de enero de 1984, Unanimidad de 19 votos.

**Ponente: Emesto Diaz Infante.

Volimenes 187-192. pag. 23 Amparo en revision 3627171 Fabrica de Muebles
Qrzan, S. A, *2 de octubre de 1984. Unanimidad de 17 votos. “*Ponente:
Fermnando Castellanos Tena.

NOTA (1%

“En la publicacion original no aparece la fecha de resolucion, por lo que se
agrega.

**En 1a publicacién original se omite el nombre del ponente, por lo que se
agrega.

NOTA (2}

Esta Tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Comun al Pleno y las Salas, tesis 81, pag.
130,

En toda resolucion, sea de fondo o bien, que no se entre al estudio de! fondo, se
debe hacer mencién acerca de la definitividad o no de las medidas cautelares
impuestas, ¥ sobre el destino de los bienes asegurados en caso de declararse, pero
si se niega 0 no se entra al estudio de fondo se hace del conocimiento de la
demandada que podra disponer de la mercancia a partir de la legal nofificacién de
dicha resolucién. La fianza o contrafianza, en su caso, que se hayan exhibido se
pondran a disposicion de las parte afectada.
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b) Desechamiento,
Son motivos de desechamiento:

+ El no dar cumplimiento a los requerimientos hechos por la Autoridad dentro del
término concedida para ello.

«Por no estar debidamente firmadas las solicitudes y promociones por el interesado
0 su representante (articulo 180 Ley)

« Por no estar acompafada la solicitud o promocidn del comprobante de pago de la
tarifa correspondiente, en su caso.

& Por falta de documento que acredite ia personalidad.

+ Cuando el registro de fa marca base de la accidén no se encuentre vigente,

+ En caso de que la persona en contra de quien se solicitd la declaracidn
administrativa de infraccion o de imposicion de medidas, tenga inscritc a su favor un
registro de marca que justifique el usc del disefio y/o denominacion que alega el
demandado constituye infraccién.

# Por no presentar en original de ta solicitud 0 promocidn y sus anexos,
acompanados del comprobante del pago de la tarifa correspondiente gque en su caso
proceda y del acuse deé recibo de Ia transmision facsimilar, en las oficinas del propio

Instituto al dia siguiente de haberse efectuado la transmisién,

c} Por haber prosperado algunas de las excepciones opuestas en el

escrito de contestacion de! demandado.

De conformidad con lo previsto en el articulo 348 del Codigo federal de
procedimientos civiles de aplicacién supletoria a la Ley de la materia, al momento de
resolver, previamente al estudio del fondo del asuntc deben analizarse las
excepciones que hubieren sido opuestas por la parte demandada, o bine las que la
misma Autoridad advierta que se puedan hacer valer de oficio. Si las excepciones y
defensas no prosperaron, entonces se procede con el estudio de fondo de la
resclucion; pero si alguna si fue procedente se emitira resolucidn sefialando que no
se enira al estudio del fondo del asunto de que se trate por dicha razén.
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Asimismo es importante recalcar que en términos del Cuando el titular afectado
o el presunio infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas
pertinentes bajo su contro! en un plazo razonable, u obstaculicen de manera
significativa el procedimiento, el Instifuto podra dictar resoluciones preliminares y
definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas,
incluyendo  los  argumentos presentados por quien resulte afectado
desfavorablemente con la denegacion de acceso a las pruebas, a condicién de que
se conceda a los interesados la oportunidad de ser oidos respecto de los
argumentos y las pruebas presentadas.

En resumidas cuentas el primer fundamento para resolver esta basado por
regla general para todos los procedimientos administrativos que la Ley de la materia
establece, y la segunda disposicion tiene por objeto resolver con base en el acta de
inspeccion levantada, y/o, con los elementos y pruebas: que sustenten la presunta
infraccién.

En buena medida, las resoluciones dictadas por el instituto se ajustan a los
requisitos establecidos por el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, cabe
mencionar para ello la siguiente tesis jurisprudencial, en la que se hace mencién de
las condiciones que las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto deben
observar:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL, RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA,

No es verdad que las autoridades administrativas al resolver una controversia
sobre propiedad industrial no estén obligadas a resolver respecio a todas
objeciones que se formulen, en virtud de que de no hacerlo las resoluciones que
dictaran violarian los articulos 14 y 18 constitucionaies, ya que la misma privaria
dej derecho de defensa a los interesados y resultaria infundada e inmotivada,
ademas de que e articulo 233 de la Ley de la Propiedad Industrial, impone las
obligaciones a las autoridades antes de dictar la resolucién que corresponda al
estudiar los antecedentes del caso y es claro que dentro de los mismos se
encuentran las obligaciones que se hubieran formulada”,

Amparo en revision, 66567/1960, 2 a Sala Boletin 1961, p. 726.
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8, Sanciones administrativas

En el articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen las sanciones a

ias infracciones administrativas, que a continuacion se sefialan:

. Multa por el importe de veinte mil dias de salaric minimo general vigente
en el Distrito Federal;
I, Multa adicional hasta por el importe de 500 dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion;
Hl.  Clausura temporat hasta por 90 dias,
IV. Clausura definitiva,

V.  Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por lo que hace a la fraccion 1, segin el articulo 75 del Reglamento de la Ley de
la Propiedad Industrial el importe de las multas a que se refiere esta fraccion, se
calculara conforme al salario minimo general vigente en el Distrito Federal, en la
fecha de comision de la infraccién de que se trate. En el caso de infracciones
continuas, sera el que corresponda al dia en gue el Instituto tuvo conocimiento de 1a
infraccion.

Respecto de la fraccidon [i, la multa adicional a gue se refiere esta fraccion,
conforme al articulo 78 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se
impondra cuando persista la infraccion administrativa después que se natifique ia
resolucién por la que se sancione dicha infraccion y expire el plazo de quince dias
concedido por ei Institutc para que el infractor demuestre haber cesado en la
comision de la infraccidn sancionada.

En los casos de reincidencia se duplicaran las multas impuestas, sin que su

rnonto exceda del triple del maximo fijado en el articulo 214 de Ley. Por reincidencia
se entiende a cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto,
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cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitio [a resolucién
relativa a la infraccion.

Para el caso de la clausura iemporal y definitiva, éstas se impondran ademas
de la muita o sin que ésta se haya impuesto. La clausura definitiva serd procedente
cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y

dentro del lapso de dos afios, si dentro del mismo se reingide en la infraccion.

Para la determinacion de las sanciones se debera tomar en cuenta el caracter
intencional de fa conducta u omision del infractor, su capacidad econdémica y la
gravedad que revista la infraccion, en términos de lo dispuesto por el articulo 220 de
la Ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencia:

"MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLAS ENTRE
EL MINIMO Y MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Las autoridades
administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a infracciones
cometidas y al hacerlo, gozan de plena autonomia para fijar el monto que su
amplio arbitrio estime justo dentro de los limites sefialados por la Ley;, empero, al
determinar {a sancidon deben expresar pormencrizadamente los motivos que
tengan para fijar fa cuantia de la multa, para lo cual, hay que atender a la
peculiaridades del caso v a los hechos generadores de la infraccion y especificar
como influyeron en su animo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el
minimo y méximo en que oscila la multa permitida en la Ley".

Tesis 702, Tomo lll, Parte TCC, Pag. 517, Apéndice 1995, 81. Epoca,
Tribunales Colegiado de Circuito;

9. Procedimiento de oficio. Caracteristicas

Como primer punto es de sefialarse que son escasas las veces en gue el mismo
Instituto inicie un procedimiento por asi considerarlo conveniente, es decir tal
hipdtesis s6lo se da cuando es el propio Instituto quien tiene conocimiento de que se
estan cometiendo actos contrarios a la legislacion de la materia y es quien inicia el
procedimiento emplazando al presunto infractor mediante visita de inspeccién si lo
considera pertinente y corriéndole traslado del oficio emitido por ef Instituto, en el que
se le dan a conocer los fundamentos y las motivaciones para iniciar el
procedimiente,
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En este tipo de procedimientos, en términos de la ley de la materia, el Instifuto
tiene la facultad de aplicar las medidas provisionales a que se refiere el articulo 199
bis de la Ley de la Propiedad Industrial, ain y cuando por obvias razones no se
garanticen los posibles dafios y perjuicios que se pudieran ocasionar a la persona en
contra de quien se hayan solicitado, sin embargo, por las mismas razones las visitas
de inspeccion de oficio deben ser sélo de verificacion de datos.

No obstante haberse Iniciado de oficio €l procedimiento, el Insfituto debe dar
vista al titular de la marca base de la accion para que éste pueda apersonarse en el
juicio y continuar con su tramitacion, si asi lo considera conveniente.

10. Impugnacién de la resolucién que declara o niega la infraccién

Una vez emilida la correspondiente resolucién sea negande, declarande o no
entrando al fondo del asunto se envia una copia de esta para su publicacién en la
gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se manda notificar en caso
de declararse a la tesoreria correspondiente para que ésta haga efectivo el cobro de
la multa impuesta al infractor.

La resolucién es notificada a las partes personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo, para que en c¢aso de inconformidad sobre la resolucion la
impugne a fravés del Juicio de Amparo o del Juicio de Nulidad por lo que respecta a
la multa impuesta, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del
término legal establecido para ello, toda vez que la Ley de la Propiedad Industrial, no
establece recurso alguno que se pueda hacer valer ante el mismo Instituto, y se debe

de acudir a otras instancias legales para recurrir sus resoluciones.
El término legal de 15 dias para impugnar una resolucidn, sea mediante el

Juicio de Ampare o bien, a través del Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la
Federacion, se empezara a contar a partir de la legal notificacion de la resolucidn.
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En términos del articulo 114 fraccion Il de la Ley de Amparo, la procedencia
del juicio de amparo indirecto contra actos que emanen de un procedimiento seguido
en forma de juicio, el amparo solo podra promoverse contra ia resoclucién definitiva
por violaciones cometidas en la misma resolucién o durante el procedimiento, de tal
suerte que si ¢l agraviado considera que se vulneran sus garantias con la emisién de
un acuerdo durante el procedimiento, debe combatido hasta que se emita la
resolucion respectiva dentro del procedimiento iniciado ante el instituto. Acorde con
lo anterior, a nivel jurisprudencial, se ha sustentado lo siguiente:

"AMPARO ADMINISTRATIVC IMPROCEDENTE No procede el juicio de
garantias contra un procedimiento administrativo que, seguido en forma de juicio,
aln no ha sido resuelto en definitiva, ya que de acuerdo con el articulo 114
fraccion 11 de la Ley de Amparo, en tal caso este debe interponerse contra la
ultima resolucitn, haciendo valer como agravio las violaciones de procedimiento
o de fondo que se estimen pertinentes.

Quinta Epoca
Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanaric Judicial de la Federacion.
Tomo: CiX
Pagina: 539

Ahora bien, por lo que hace a la impugnacion de tas multas impuestas por el
Instituto en las resoluciones y ias que impone durante el procedimiento por oposicion
a sus facultades de inspeccion y vigilancia, el articulo 11 fraccion Il de la Ley
Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion establece: “El Tribunal Fiscal de la
Federacién conocerd de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas que se indican a continuacion: fraccién {ll.- Las que impongan muitas por
infraccién a las normas administrativas federales,

Asi es que, en el entendido de que las multas que se imponen en materia de
propiedad industrial son con motivo de la infraccion a normas administrativas de
caracter federal, ese tipo de muitas deben ser recurridas ante el Tribunal Fiscal de la
Federacion, a través del Juicio de Nulfidad, a fin de lograr {a modificacion o
nulificacion de fa resolucion por la que se impuso la muita referida.
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CAPITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

I Requerimiento de informes y datos

El instituto Mexicano de la Propiedad industrial, en términos de los articulos 6°
fraccion V y 203 de la Ley de la Propiedad Industrial con el fin de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley referida vy demas disposiciones
derivadas de ella, cuenta con las facultades de inspeccién y vigilancia, conforme a
los siguientes procedimientos: 1. Requerimiento de informes y datos, v II. Visitas de

inspeccion.

Toda persona tendra obligacién de proporcionar al Instituto dentro del plazo de

15 dias, dichos informes y datos que se le hayan requerido por escrito.

Este requerimiento generalmente se hace a través de un oficio emitido por el
Instituto a la persona fisica o moral sabedora de la informacién necesaria para que el
instituto llegue al conocimiento de la verdad de los hechos en determinado
procedimiento, sin embarge, también podra hacerse durante el desahogo de ia visita
de inspeccion, en el supuesto de que ¢! visitade no cuente en ese momento con la
documentacidn o informacién requerida por el personal comisionado por el Instituto,
en este caso, el término de los 15 dias empieza a contar al siguiente dia de la visita

de inspeccion,
i Concepto de visita de inspeccién.

Podemos considerar como visita de inspeccién como aquél acto de autoridad
por virtud del cual, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, se verifica la exacta

observancia de las disposiciones legales y en su caso, se imponen las medidas
precautorias gue resulten procedentes.
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En términos def articulo 207 de la Ley de |a Propiedad Industrial e entiende por
visitas de inspeccion, las que se practiquen en los iugares en que se fabriquen,
almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en los que se
presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de
prestacion de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se
trate.

En las solicitudes de dedclaracién administrafiva de infraccion, la visita de
inspeccién se ha convertido en muchos casos en Ia prueba més importante, incluso
se le ha considerado la reina de las pruebas en materia de propiedad industriai, toda
vez que la misma constituye en si la prueba mas contundente al permitir que se

‘constate de manera fehaciente el ilicito, asi como la responsabilidad de su autoria,
haciendo las veces de fedatario plblico el inspector, en el entendido de que su dicho
hace prueba plena. Asimismo, las visitas de inspeccidén permiten que el inspector
comisionado para su desahogo realice actos importantes dentro del procedimiento,

como son las noftificaciones vy la aplicacion de las medidas cautelares o provisionales.

. Practica de la diligencia

La visita de inspeccion es uno de los recursos legales mas importantes que la Ley
establece, toda vez que mediante eila permite a la Autoridad allegarse de elementos
reales y fehacientes con el objeto de confirmar de forma negativa o positiva, si se
estd cometiendo alguna infraccién a la Ley, ademas, consfituye un elemento de
prueba para la Autoridad, ya que en la misma se verifican los supuestos de hecho
planteados por las partes.

La siguiente tesis jurisprudencial fundamenta las facultades de inspeccidn de
autoridades administrativas:

VISITA DOMICILIARIA ORDEN Y SU EJECUCION VERIFICADAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION A
QUE SE REFIERE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. IMPROCEDENCIA
DEL. JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE UNA.
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Resulta improcedente el Juicio de Garantias en los casos en que se ordena la
practica de una visita domiciliaria pues constituye una actuacion de la autoridad
administrativa come una de las etapas del procedimiento administrativo, que en
sl misma, busca tan sdlo dejar constancia de ciertos ordenamientos y no
produce efectos juridicos definitivos, 105 que son propios y exclusivos de la
resolucion con que concluya el procedimiento aludido, aunado al hecho de no
generar directamente y por si mismas fa orden de visita y su ejecucion, actos de
imposible reparacion, circunstancias que se deducen de lo expuesto en la propia
demanda de garantias pues el supuesto de afectacion alegado sbio puede ser
consecuencia de la resolucion que eventualmente y en definitiva dicten las
autoridades en términos de lo dispuesto en los articulos 210 al 215 de [a Ley de
Invenciones y Marcas. En ese orden de ideas el Juicio de Garantias es
improcedente en base a lo dispuesto por ias fracciones 11 y iV del articulo 114
de la Ley de Amparo y surte la causal prevista en la fraccion Xvili del articulo 73
de la aludida ley, debiendo por ello de sobreseerse en el Juicio de Garantias al
tenor de lo establecido por el articulo 74 fraccién 111 del citado ordenamiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisidn 385186. Fabrica de Dulces Gomez, S.A. de CV. § de
octubre de 186. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cardenas.
Secretario: Jean Claude Tron Petit.

R-392.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,

Fuente: informe 1986. Parte: M, Pagina 71.

Conforme ai articulo 215 de la ley, la visita de inspeccién es un medio para
investigar (as infracciones administrativas invocadas por la aclora, dicha
investigacion se realizara por el Institute de oficic o a peticién de parte.

Las visitas de inspeccidn se realizaran en dias y horas héabiles, pero el Instituto
podra autorizar dias y horas inhabiles para la practica de las mismas, ya que en
multiples ocasiones resuita necesario por la naturaleza del tipo de diligencia que se
tratare, ya que existen negociaciones mercantiles que operan en horarios diversos,
por el tipo de servicios que prestan o productos que expenden, lo que no significa
una limitacién para la realizacion de la visita de inspeccién. Ejemplo de ello es el
casc de un bar, una discoteca (que exclusivamente operen en horaric nocturno), o
bien de un comercic que solamente abra los fines de semana.

A la practica de las visitas acudir el personal autorizado por el propio [nstituto,
mismos que deberan identificarse plenamente ante el visitado, asi como exhibide el
oficio de comision mediante el cual fueron comisionados para la practica de esta
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diligencia, y con esto se cumple con la finalidad de otorgar un minimo de seguridad
juridica en la practica de este tipo de diligencias, que se desglosa en que el visitado
pueda corroborar tanto la identidad del funcionario, como los alcances del acto a
practicar.

&l oficio de comision es parte del procedimiento administrativo seguido ante el
Instituto, siendo por tanto uno de los medios a través de los cuales se persigue dejar
constancia de ciertas actuaciones facticas dentro de! procedimiento de investigacion
de posibles comisiones de hechos constitutivos de infraccion.

Entonces, resulta necesario que el oficio de comision comprenda con precision
los aspectos sobre los cuales ha de versar, porque de lo contrario la diligencia podria
resultar inadecuada para acreditar los puntos que se pretende en tal orden de
inspeccion, asi las cosa, es evidente que el inspector comisionado no podra
excederse de los puntos consignados en el oficio de comision, esto es, ir mas alla de
los expresamente ordenado, pues podria ser tachada el acta de ilegal por el visitado
y levantar una queja administrativa en la Contraloria Interna del IMPI contra el

inspector comisionado que levantd el acta Circunstanciada de referencia.

De hecho, el articulo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial a
la lefra dice: La visita de inspeccién se regira ademas de lo previsto en el Titulo
Séptimo, Capitulo 1 de fa Ley, porias siguientes reglas:

I El inspector debera identificarse exhibiendo credencial vigente con fotografia,
expedida por la autoridad cormpetente que lo acredite para desempefiar dicha
funcién,

. El inspector deberd estar provisto de la orden de inspeccidn con firma
autdgrafa expedida por la autoridad competente, en la que debera precisarse
domicilioc ¢ domicilios de los establecimientos en los que deba practicarse la
inspeccién, el objeto de la misma, el alcance que debe tener y las
disposiciones legales que lo fundamenten;
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. El titular de un derecho de propiedad industrial protegido por la Ley, que
solicite al Instituto la investigacion de hechos violatorios de la misma o de su
derecho, podra asistir por si mismo o por conducto de apederado a la practica
de la diligencia correspondiente y formular observaciones, mismas que

deberan asentarse en el acta, y

Iv, La persona a quien se le practique la visita tendra derecho a formular las
observacicnes que considere oportunas, asi como a ofrecer pruebas durante
la diligencia o hacer uso de este derecho dentro de los diez dias habiles

siguientes.

Los inspectores facultados en el oficio de comision, para realizar la visita de
inspeccién en el domicilio sefialado en dicho oficio, se encuentran investidos de fe
piblica para realizar dicha labor, haciendo prueba plena de lo afirmado por elios
dentro del acta circunstanciada que levanie al efecto, la cual consecuentemente
también goza de tal calidad, siendo una prueba muy eficaz en cuanto a su alcance y
valor probatorio como documental publica.

La diligencia de inspeccién deben referirse Gnicamente a hechos. “no se deben
hacer apreciaciones o comparaciones en el acto de la visita, porque ello redundaria
en la preconstitucidn de un juicio. Ello s indebido porque de hecho previamente se
estd ya juzgando por el inspector sobre la cuestion planteada antes de que ésta se

resuelva en definitiva” 3

Sin embargo, el inspector comisionado al momento de su desahogo, tiene la
facultad de decidir sobre {a procedencia de la imposicién de la medida de
aseguramiento de bienes, en el supuesto de que las marcas utilizadas por el
presunto infractor no sean iguales o semejantes a ias marcas objeto de proteccién de
los registros base de la accion que dieron origen al procedimiento en el que se actla.

* Ob. Cit. Septiiveda César. p. 202.
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Los propistarios o encargados de los establecimientos en que se fabriquen,
almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, tendran la
obligacién de permitir el acceso al personal comisionado para practicar las visitas de
inspeccién (articulo 206 Ley de la Propiedad Industrial). Sirve de fundamento el

siguiente criterio jurisprudenciat:

"VISITAS DE INSPECCION PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO A LA
LEY DE LA PROPIEDAD Y LAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVAN.- SU
OBSTACULIZACION. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 206 de la Ley de
la Propiedad industrial, los propietarios o encargados de establecimientos en que
se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta productos
0 se presten servicios, tendran la obligacién de permitir el acceso al personal
comisionado para practicar visitas de inspeccion, sin embargo, esio no solo no
implica permitir la entrada a las instalaciones, sino proporcionarles todos los
medios necesarics para que se cumpla el objetive de la inspeccion, esto es,
permitir, en un sentido ampilio, el desarrolle pleno de la diligencia, de tal modo
que si el sujeto visitado no proporciona la documentacion requerida o cuestiona
el caracter con que actia el personal comisionado, debe concluirse que se esta
obstaculizando la visita de inspeccién, pues son actos que impiden se cumpla el
cometido de la misma, lo que actualiza la infraccién prevista en el articulo 213
fraccion XXV de [a misma Ley, en relacion con el diverso 206 ya citado. (2)"
Juicio de Nulidad No. 100(14)-p-8198/7814/97.- Resuelto por €l Pleno de la Sala
Superior del Tribunal Fiscal de la Federacion, en sesidn de 28 de octubre de
1998, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto Garcia
Céceres.- Secretario : Lic. Ricardo Arteaga Magallon. (Tesis aprobada en sesidn
de 10 de febrero de 1989).

En general, la inspeccidn podra realizarse con cualguier persona que tenga
refacidén laboral con el establecimiento visitado, como lo establece el articulo 72
fraccidon 1 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; en este sentido, se
desahogard la visita de inspeccién con la persona con quien se entienda [a
diligencia, como lo puede ser el encargado del establecimiento, si el propietario 0
representante del mismo no se encontrara presente.

Para el caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no
proporcione a los inspectores comisionados las facilidades necesarias para el
desemperio de sus funciones, se le sancionara con muita.



. Levantamiento del acta circunstanciada

De toda visita de inspeccion siempre se debera levantar un ACTA
CIRCUNSTANCIADA, en presencia de dos testigos propuestos por la perscna con la
que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicd, si aquéllas
se hubiese negado a - proponerios, el acta de inspeccién deberd satisfacer los

requisitos del articulo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial:

"Articulo 209.- En las actas se haré constar:

L Hora, dia, mes y afio en que se practique la difigencia;

1. Calle, nimero, poblacion y entidad federativo donde se encuentre ubicado ef
{ugar donde se practique la visita;

1 Nuimero y fecha de la orden de comisién que la motive;

V. Nombre y caracter de la persona con quien se entendié la diligencia;

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como festigos, sea que
hubieren sido designados por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI.  Mencidn de la oportunidad que dio ef visitado de gfercer su derecho de hacer
observaciones al inspector durante la practica de la diligencia; Datos relalivos
a la actuacion;

Vil.  Declaracién del visitado, si quisiera hacenia;

VL. Mencién 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
Ia visita y hacer ofras nuevas al acla levantada, dentro del término de diez
dias, y

IX. Nombre y firma de quienes infervinieron en la diligencia, incluyendo al

inspector”.

Es claro que la violacion de cualesquiera de estos requisitos puede llevar a la
invalidez del acta, a pesar de que la Ley es omisa en sefialar dicha consecuencia,
entonces es importante que ef inspector sea muy cuidadoso para el llenade de la

misma.
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Del acta levantada, se le dejard copia al visitado, junto con los oficios ¥
anexcs correspondientes, aunque se hubiera negado a firmaria, este Gitimo hecho no
afectaré |a validez de! acta de inspeccion.

€l visitado podra hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, asi
como podra ofrecer prugbas en relacion con los hechos contenidos en el acta,
conforme al articulo 210 de la Ley.

Conforms al articulo 14 fraccidn IV del Reglamento del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, articulo 18 fraccion IV de su Estatuto organico, asi como en el
inciso m} y Oliimo parrafo del articulo 7° del Acuerdo que delega facultades en los
Directores  Generales  Adjuntos, Coordinador, directores  Divisionales,
Departamentales y ofros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, el inspector tiene la facultad para medificar los términos de los oficios en
los cuales se contengan las érdenes para practicar visitas de inspeccién, antes o
durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar fa
realizacion de las mismas,

En fa practica los oficios pueden modificarse respecto a los siguientes puntos:

& Numero o letra de local, piso o inmueble donde se ubica el establecimiento.

+» Namero o nombre de la calle o avenida.

&« Nombre de fa colonia.

% Delegacion o Municipio donde se uhbica el establecimiento en el cual se
desahoga la diligencia.

% La razén o denominacién social de la persona moral que esté establecida en
el domicilio visitado.

+ El nombre de la persona fisica que esté establecida en el domicilio visitado.

& Puntos de inspeccién.

& Otros.
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Solamente podran hacer uso de estas facultades los inspectores comisionados

que tengan el nivel de especialistas en propiedad industrial “A” y “B”.

Sin embargo, el uso de estas facultades no se debe de aplicar para subsanar
los errores u omisiones de los solicitantes de la declaracién de infraccidn, toda vez
que es muy comin que los domicilios incorrecios o los punitos a desahogar
incompletos provengan de los mismos promoventes. Considero que dichas
facultades sélo deben aplicarse cuando el mismo Insfituto haya sido quien se
equivocd en la elaboracién del oficio, © bien en el caso de que la persona fisica o
moral sefialada en e escrito inicial como presunto infractor sea cierta, segln criterio
del propio Instituto, no obstante aln estd en discusion cuales son los alcances de

tales facultades.
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CAPITULO QUINTO

MEDIDAS PRECAUTORIAS

L. Medidas precautorias.
1. Introduccién

“Las llamadas acciones cautelares son aquellas por las que la parte actora solicita al
juzgador una resolucién para que se protejan, de manera provisional y hasta en tanto
se dicte la sentencia definitiva en ef proceso de conocimiento, las personas, los
bienes o los derechos que seran cbjeto de este dltimo. En sentido estricto, las
llamadas acciones cautelares no constituyen acciones auténomas o distintas de las
acciones a que hemos hecho referencia, y en ejercicio de estas vltimas que se
solicita la resolucion que decrete la medida cautelar correspondiente. La solicitud de
ia medida cautelar no da lugar aun proceso autonomo, sinc a una tramitacion conexa

dentro del proceso de conocimiento respectivo”.>

Asi las cosas, tenemos que resulta necesario la existencia de medidas
provisionales dentro del procedimiento administrativo de declaracién de infraccién,
las cuales significan que desde el inicio del procedimiento se impida la continuacion
de la actividad infractora.

No existe un momento procesal opertune para solicitarlas, esto es, en
cualquier momento del procedimiento el interesado poadrs solicitar aplicacion de
medidas provisionales, y no solamente desde el principio del procedimiento, como se
acostumbra.

* OVALLE Favela. Op. cit. p. 170.



2. Medidas que puede adoptar el IMPIL.

De conformidad al articulo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en los
procedimientos de declaracidn administrativa relativos a la violacién de alguno de los
derechos que protege la misma, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
podra adoptar las siguientes medidas provisionales:

1.-  Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mercancias

que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

2.- Ordenar se retiren de la circulacion: los objetos fabricados o usados
ilegalmente, empaques, embalajes, papeleria, material publicitario, los anuncios,
letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinfjan alguno de los derechos tutelados
por la Ley de la Propiedad Industrial; los utensilios o instrumentos destinados o
utilizados en la fabricacién, elaboracidon u obtencién de cualquiera de los antes
citados.

3.-  Prohibir de inmediato, la comercgializacién o uso de los productos con los que

se viole un derecho de los protegidos por esta Ley de la Propiedad Industrial.

4-  Ordenar el aseguramiento de bienes, si durante ta diligencia de visita de
inspeccidn se comprobara fehacientemente la comision de cualquiera de los actos o
hechos previstos en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

5.-  Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos
que constituyan una violacibn a las disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial.

6.- Ordenar se suspenda la prestacién del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se han previsto anteriormente, no sean
suficientes para prevenir ¢ evitar |a violacién de los derechos protegidos por la Ley

de la Propiedad Industriai.
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7~  Ordenar a los comerciantes o prestadores de servicios, si los productos o
servicios se encuentran ya en el mercado, abstenerse de su enajenacion o

prestacion a partir de la fecha en que se les notifique la resolucién.

8.- Ordenar a los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, que
recuperen de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio, para
prevenir o evitar la violacion a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad
Industrial.

9.-  Llevar a cabo todas las medidas provisionales andlogas a las anteriores, que
tengan como fin evitar las infracciones en que establezca la Ley de la Propiedad
Industrial.

3. Requisitos que debe cubrir el solicitante

Para que el Instituto esté en posibifidad de ordenar una medida precautoria, el
solicitante debera acreditar y proporcionar, conforme al articulo 199 Bis 1 de la Ley,
los siguientes requisitos:

1.  Acredite ser el legitimo titular del derecho y cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) La existencia de una violacion a ese derecho;

b) Que la violacidén a su derecho sea inminente;

¢) La existencia de ta posibilidad de sufrir un dafio irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan,

oculten, pierdan o aiteren.

Il. Otorgue flanza suficiente para responder de los dafos y perjuicios gue se pudieran
causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y



. Proporcionar la informaciéon necesaria para la identificacion de los bienes,
servicios, personas o establecimientos con los cuales o en donde se comete fa

violacién a los derechos de propiedad industrial.

LL.a persona en contra de la cual se haya dictado la medida provisional, podra
exhibir contrafianza para responder de los dafios y perjuicios que se causen al
solicitante, a efecto de obtener su fevantamiento. Asimismo, la persona en contra de
la cual se haya dictado la medida tendra un plazo de diez dias para presentar ante el
Institute por escrito las observaciones respecto de dicha medida. En consideracién
de esto Glimo y tomado en cuenta las observaciones realizadas, el Instituto estara

en posibilidad de modificar los términos de la medida.

El importe pecuniario de la fianza y contrafianza es determinado por el Instituto
tomando en conhsideracion la gravedad de la infraccion, ia naturaleza de la medida
solicitada y la posible cantidad de mercancia asegurada, pudiendo girarse al inicio
una fianza provisional y, en su caso, posteriormente podra solicitarse una ampliacion
de la misma, cuando de [a practica de la medida se desprenda que la fianza
otorgada inicialmente resulte insuficiente para responder de los dafios y perjuicios
que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la
medida, esto de conformidad con el articulo 74 del Reglamerto de la Ley.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuacién se

transcribe:

SUSPENSION, CONTRAFIANZA EN CASQ DE. DEBE SER MAYOR QUE LA
GARANTIA. La contrafianza que se constituye en los juicios de garantia debe
ser, en términos generales, de mas cantidad que fa fianza por cuanto a que
garantiza mayores responsabilidades.

Quinta Epoca.

Tomo XV, pag. 29. Rubic de Laris, Luisa

Tomo XV, pag. 548. Gémez Orejan, Manuel

Tomo XV, pag. 1875. Gamboa Rivera, Pascual

Tomo XIV, pag. 1875. Villarreal Adolfo P.

Tomo XX, pag. 342. Harman Jury, Carlos

Esta tesis aparecié publicada, con el ndmero 287 en el Apéndice 1917-1885,
QOctava Parte, Pagina 485.

Apéndice 1917-1988, Tesis Jurisprudencial 1851. R-S, pag. 3000.
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Il. Medida cautelar de aseguramiento.

1. Imposicién de la media cautelar de aseguramiento.

El articulo 211 de la Ley prevé el aseguramiento de bienes o mercancias, si durante
la diligencia se comprobara fehacientemente cualquiera de los actos o hechos
previstos en e articulo 213 de la Ley. En este caso, el inspector asegurara, en forma
cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas
infracciones o delitos fevantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual
haré constar en el acta de inspeccién y se designara como depositario al encargado
propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se
concentraran los productos en el Instituto.

El aseguramiento de los bienes podra recaer en (art. 212 Bis de la LPI):

. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios, especificaciones,
planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro
medio empieado en la realizacion de los actos o hechos considerados en ta

Ley como infracciones o delitos;

I Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papeleria,
material publicitario, facturas y en general cualquiera otro del que se pueda
inferir elementos de prueba, v

I Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice

la infraccién a los derechos protegidos por la Ley.

Entonces, como ya se ha mencionado, si durante la diligencia se comprobara
fehacientemente la comisién de cualquiera de los actos sefialados como infracciones
administrativas, y el solicitante asi lo hubiera requerido en su demanda, el Instituto a
través de personal facultado para ello, podrd asegurar en forma cautelar los
productos con los cuales se cometan dichas infracciones,
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En este supuesto se levantara un inventario de los hienes asegurados,
designandose como depositario al encargado o propietario del establecimiento en
que se ehcuentran, si éste es fijo, sino lo fuera, se concentraran los productos en el
Instituto, adquiriendo éste el caracter de depositario, levantando al efecto acta
circunstanciada en presencia de dos testigos de asistencia propuestos por la
persona con la que se hubiere entendido la inspeccidn, y en caso de no hacerlo, el

inspector comisionado debera designar a los testigos.

Es pertinente sefialar, que en el aseguramiento de bienes se preferird como
depositario a la persona o Instifucion, que bajo su responsabilidad designe el
solicitante de dicha medida. Asimismo, conforme ai articulo 72 fraccién 11 del
Regtamento de la Ley, el depositario tendrda como obligacion respecto de los bienes
asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la difigencia o,
en su caso, en el designado para tal efecto; no podra disponer de ellos y debera
conservarlos a disposicion del Instituto. Por otro iado, la fraccion 111 del articulo
antes mencionado, establece que,/ los bienes asegurados que deban concentrarse
en el Instituto, se custodiaran en el local especialmente dispuesto para tal efecto por
y bajo la responsabilidad del propio Instituto o de la Delegacién competente de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,

Resulta interesante, y por ende, importante que en la fraccion IV del mismo
articulo mencionado, se sefala que el inspector podrd tomar las providencias
necesarias para la practica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. En este
sentido, podra solicitar el auxilic de la fuerza pablica o la intervencidn del Ministerio
Pablico Federal, cuando asi lo estime pertinente y conveniente, lo cual acontece
cuando la diligencia se desahoga con violencia y sobre todo cuando tenga que
practicarse en lugares solitarios o muy concurridos, tales como Tepito, con la
finalidad de salvaguardar la integridad del inspector comisionado.
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2. Destino de los bienes asegurados

Por otra parte, en el art. 212 bis 2 de la Ley se prevén las reglas para decidir el

destino de los bienes asegurados en e caso de que la resolucion definitiva sobre el

fondo de la controversia declare que se ha cometido una infraccion administrativa, el

Instituto decidird con audiencia de las paries, sobre el destino de los bienes

asegurados, con base en las reglas siguientes:

Ik

Pondréa a disposicion de la autoridad judicial competente los bienes
asegurados, cuando este Instituto haya sido notificado que se ha iniciado un

procesa para la reparacion del dafio ¢ el pago de los dafios y perjuicios.

Cuando se haya optado por el procedimiento arbitral, se pondran los bienes a
disposicion de quien determine el laudo.

Se procedera en su caso, en los términos que prevea el convenio celebrado
entre el presunto infractor y el titular afectado.

En caso de que no se dé ninguno de los supuestos anteriormente citados,
cada uno de los interesados debera presentar por escrito, en el término de
cinco dias siguientes al en el que se les haya a o vista, su propuesta sobre el
destino de los bienes. Después se debera dar vista a las partes con las
propuestas presentadas, para que de comin acuerdo decidan el fin de los
bienes y lo comunique al Instituto, por escrito, dentro del términe de cinco dias
siguientes a la vista.

Si las partes no manifiestan su acuerdo por escrito, dentro del términc de 80
dias de haberse dictado la resolucién, la Junta de Gobierno del Instituto
decidird la donacién de los bienes o la destruccidn de los mismos,
dependiendo del tipo de bienes de que se trate, es decir si trata de prendas de
vestir, lo comin es que se opte por donarla a instituciones de benficiencia.
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3. Levantamiento del aseguramiento

El levantamiento de aseguramiento de bienes se realizard cuando:

I. Adquiera el caracter de definitiva la resolucion del instituto en que se declare que

no se ha cometido infraccion administrativa a [a Ley;

Il. La corespondiente sancidon administrativa que haya sido impuesta por el Instituto
sea declarada insubsistenie o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden

judicial;

Il Los mismos sean puestos a disposicién del Ministerio Piblico Federal, y

IV. Por orden de autoridad judicial.

lll. Pago de dafios y perjuicios por la imposicidn de las mediadas cautelares.

El articulo 199 Bis 3 prevé que el solicitante de las medidas provisionales serd
responsable del pago de danos y perjuicios causados a la persona en contra de
quien se hubiesen ejecutado cuando:

f. La resolucién definitiva que sea firme declare que no existié violacién ni amenaza

de violacién a los derechos del solicitante de la medida.

En este caso, en términos de los articulos 199 Bis 4 y 199 Bis 5 de la Ley, el
Instituto pondra a disposicién de la parte afectada la fianza o contrafianza exhibidas
cuando se resueiva el procedimiento de declaracién administrativa de infraccion, las
cuales le seran entregadas al momento de la noftificacidn de dicha resolucidn,
asimismo, el Instituto decidira en la resolucién definitiva del procedimiento antes
mencionado, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas cautelares
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adoptadas. En el supuesio de que haya habido aseguramienio de bienes y la
resolucion negoé la declaracién administrativa de infraccion, en la misma se autoriza a
la parte afectada , el que pueda disponer de la mercancia desprendiendo los selios
que fueron adheridos a elia.

Il. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado |la demanda
© la sdlicitud de declaracion administrativa de infracgién ante la autoridad competente
0 ante el Instituto respecto del fondo de a controversia, dentro de un plazo de veinte
dias contado a partir de la ejecucion de la medida. Es importante sefialar que el
término de los veinte dias empieza a contar a partir del mismo dia en que se notifico

ia imposicion de las medidas provisicnales o precautorias.
Con relacién a esta dltima fraccion, tenemos que es la Unica disposicion que

establece la posibilidad de solicitar la aplicacién de medidas provisionales fuera del
procedimiento.
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CASOC PRACTICO.

Mediante escrito de fecha 16 de agosto de 1999, el Lic. Mario Martinez Martinez, en
su caracter de Apoderado del C. Ramiro Ascencio Lapez, solicitd ante el Instituto
Mexicano de fa Propiedad Industrial la declaracion de las infracciones administrativas
previstas en la fraccion XVIII del artfculo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en
contra del C. Propietario y/o representante y/o responsable de la negociacién
comercial ubicada en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegacién Alvaro
Obregon, C.P. 01990, México, D.F., toda vez gue considera que en dicho
establecimiento se fabrican yfo comercializan sin su consentimiento productos que
ostentan una marca igual o semejante en grado de confusidn al registro marcario
112233 HOLA de su propiedad. Al presente escrito se le asignd el nimero de
P.C. 678/99 (1-678) 0679.

El Lic. Mario Martinez Martinez, acreditd su personalidad como apoderado del
C. Ramiro Ascencio Lopez, mediante carta poder sitmple suscrita ante dos testigos
conforme a la fraccion | del articulo 181 de la Ley de la matenia. Asimismo, en dicho
escrito de solicitud sefalé domicilio para oir y recibir notificaciones y autorizé a

diversas personas para los mismos efectos.
Adujo como hechos de su demanda los siguienies:

1.- El C. Ramiro Ascencio Lopez, es legitimo fitular del registro marcario 112233
HOLA , de fecha legal 4 de febrero de 1998, fecha de concesién 31 de agosto de
1998, para amparar productos de la clase 25 Intemacional., a saber, prendas de

vestir.

2.- El registro marcario 112233 HOLA se encuentra vigente y surtiendo todos sus
efectos legales y por tanto otorga a su titular el derecho exclusivo de uso y
explotacidn, Asimismo, por asi convenir a sus intereses, el titular marcario no ha

concedido autorizacidn o licencia de uso alguna a tercera persona.
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3.- Desde hace muchos afios su representada ha venido usando y explotando con
gran éxito comercial fa denominacién HOLA, por lo que con ello ha formado una
clientela considerable, misma que se estd viendo afectada con la conducta
deshonesta del propietario de la negociacion comercial ubicada en Paseo de la
Reforma N° 1000, Col. Roma, delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01990, México, D.F.
sin ninguna autorizacién o permiso por parte de mi representado ha estado
fabricando yf/o comercializando prendas de vestir con una marca idéntica o una
parecida en grado de confusion al registro marcario 112233 HOLA, lo cual, a su vez,
considera, induce a} publico consumidor a efror, confusion y engario, al llevarles a
pensar o suponer que se trata de los mismos productos elaborados o distribuidos por
su mandante, constituyendo una conducta deshonesta y contraria a los buenos usos
y costumbres dentro del comercio, toda vez que la negociacion demandada esta

dentro del mismo giro o mercado que Ia titular marcaria.

4.- En virtud de lo anterior y toda vez que asi procede, solicitamos al Instituto
Mexicano de la Propiedad industrial se sirva investigar la posible comision de las
infracciones administrativas y, en su caso, de determinar ias sanciones
correspondientes en contra de la negociacion mercantil que se ubica en el domicilio
que se sefald al inicio del presente escrito, dictando para ello la resolucion de
conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial por incurrir ésta en las infracciones
administrativas previstas en el articulo 213 fraccion XVIli de la ley de la materia.

Fundament6 su solicitud con las disposiciones previstas en la ley de la Propiedad
Industrial, en su Reglamento y en el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a |la materia.

Asimismo, ofrecié como pruebas las siguientes:

1.- La documental publica, consistente en la copia certificada que se sirva expedir el
Instituto del titulo de registro de marca 112233 HOLA, propiedad de la actora.

2.- La documental privada, consistente en la factura N° 8876 de fecha 11 de agosto
de 19899 expedida por el Sr. Camilo Cervantes Cervantes y que ampara 1a venta de
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una playera HOLA, en el establecimiento ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000,
Col. Roma, Delegacion Alvaro Obregdn, C.P. 01990, México, D.F.

3.- La visita de inspeccion a practicarse en el domicilio del presunto infractor, misma
Que debera versar sobre los punios que sefizlo en el ANEXO A del presente escrito,
4.- La instrumental de actuaciones.

5.- La presuncional legal y humana.

De igual forma, en el escrito inicial, el Lic. Mario Martinez Martinez, en
representacion del C. Ramiro Ascencio Lopez, solicitd la imposicion de las medidas
provisionales previstas en el articulo 192 bis fracciones |, Il incisos a), b), ¢), fll y IV
de la Ley de la Propiedad Industrial en contra del C. Propietaric yfo representante y/o
respensable de la negociacion comercial ubicada en Paseo de la Reforma N° 1000,
Col. Roma, Delegacion Alvaro QObregon, C.P. 01990, México, D.F., exhibiendo Billete
de Depésito N° S22567, expedido por NACIONAL FINANCIERA, §.N.C., mismo que
ampara la cantidad de $1,000.00 (UN MIiL PESOS 00/100 M.N.} de fecha 13 de
agosto de 1999, a fin de garantizar los posibles dafios y perjuicios que se le
pudieran ocasionar al presunto infractor como consecuencia de la imposicion de las

medidas solicitadas.

Por lo que hace a la visita de inspeccion el ANEXO A senalé los puntos scbre

los que debera versar la visita de inspeccion, a saber:

a) Verificar si en el domicilio visitado, se ubica una negociacién mercantil, tomando
como base la documentacion oficial que para tal efecto se exhiba, como puede
ser Licencia de Funcionamiento, registro Federal de Contribuyentes, ¢ cualquier
otro documento que acredite su legal funcionamiento.

b) Tomara nota a la vista de la documentacién oficial que se exhiba, del nombre del
propietario del establecimiento visitado, asl como el giro comercial del mismo.

c) Verificar si en el establecimiento visitado se fabrican y/o comercializan prendas
de vestir que ostenten la marca 112233 HOLA o cualquier otra semejante en
grado de confusién a ella.
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d) En caso de ser afirmativo el punto anterior, preguntara a la persona con quien se
entiende la diligencia, si sabe de la existencia de algin permiso o autorizacién por
parte del titular de la marca 112233 HOLA para comercializar y/o fabricar tales
productos.

e) Tomar fotografias, del producto encontrado , anexandolas al acta respectiva y de
ser posible anexar prueba fisica.

Asimismo, solicito que, en casc de que se compruebe fehacientemente
cualquiera de los actos previstos en el articulo 213 fraccién XVIll de la Ley de Ia
Propiedad Industrial, proceder conforme al articulo 211 del mismo Ordenamiento
legal, aplicando la medida cautelar de aseguramiento scbre todo producto que
ostente la marca 112233 HOLA, en especifico prendas de vestir, designandose como

depositario a la persena con quien se entienda ia diligencia.

Como fundamentos legales sefald los articulos 179, 180, 181, 183, 184, 188,
189, 190, 191, 192, 195, 199 bis, 211, 213 fraccion XVIil y demas aplicables de la
Ley de la Propiedad Industrial.

Por dltimo, al escrito de solicitud administrativa de declaracién de infraccion
referido, ademas del documento poder y las pruebas correspondientes, se anex6 el
Formato dnico de pago que por concepto de y copia de traslado para el demandado.

Ahora bien, con fecha 20 de agosto de 1999 el Instituto, previo estudio del
expediente, procedid a emitir el oficio 680 por el cual se admite la solicitud
administrativa de declaracién de infraccion, se tiene por acreditada la personalidad
del apoderado, por autorizados a las personas indicadas y como domicilio para oir y
recibir notificaciones el indicado en el mismo, también se hizo referencia a las
pruebas aportadas por la actora admitiéndose las mismas por estar ofrecidas en
términos del articulo 190 de la ley de la materia, también se aludié a la visita de
inspeccion sclicitada vy a la imposicion de las medidas provisionales a fin de que
ordenaran en oficio por separado, toda vez que se cubrieron todos los requisitos
previstos en la Ley para tales efectos; de igual manera se emitié el oficio de
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imposicién de medidas provisicnales nimero 681, asi como et oficio de comision con
folio de salida 682 por el que se faculta a los inspectores adscritos al Instituto para
llevar a cabo la visita de inspeccion solicitada, toda vez que cubri el pago
correspondiente para tales efectos, conteniéndose en el mismo el derecho que se
confiere al presunto infractor para que en el término de diez dias contados a partir
del dia siguiente al en que notifique el mismo para que realice Ias observaciones que
considere convenientes al acta levantada con motivo de la diiiéencia de inspeccion,
para que se entere de fos documentos y constancias en que se funda Ia accién
instaurada en su contra y para que aporie Jos elemenios probatorios pertinentes,
conteniendo a su vez el apercibimiento dirigido a la persona con quien se entienda la
diligencia de que en caso de no dar las facliidades para el desahogo de la misma se
hard acreedor a una multa de hasta 20,000 dias de salarioc minime, y por Qitimo
vermnos que contiene los puntos sefialados por la actora para su desahogo durante la
diligencia de inspeccidn, sefialandose como fecha para la verificacion de la misma el
dia 2 de septiembre de 1999, requiriendo a la parte actora para que se presente en
ias Instalaciones del Instituto en la fecha fijada a fin de que proporcione las mayores

facilidades al inspector comisionado para la practica de la diligencia.

De acuerdo con las facultades de inspeccion y vigilancia, contenidas en los
articulos 203 al 212 bis 1 de la ley de la materia y la solicitud de investigacion antes
sefialada, inspectores adscritas al IMPI se constituyeron en el domicilio del presunto
infractor en la fecha fijada para ello, levantédndose al efecto la correspondiente acta
administrativa, asentando en [a misma que se tuvo a la vista factura N° 567 de ia que
desprendid que se constituy® en el domicllio comecto, asi como que el
establecimiento se denomina HARAPOS, que el propietario del mismo es el Sr.
Camilo Cervantes Cervantes, con R.F.C. AUAV671224-H3 y que en dicha
negociacién se comercializan prendas de vestir que ostentan la denominacién HOLA,
asimismo la persona con quien se entendio la diligencia la C. Martha Marlinez, en su
caracter de encargada del establecimiento visitado, manifestd que no sabe si existe
alguna licengia, permiso y/o autorizacién por parte del titular de la marca 112233
HOLA para el uso y/o explotacion de dicha denominacion; asegurandose de manera
cautelar 200 pantalones con la denominacion HOLA con los sellos oficiales 001 al
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010 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con un costo de $100.00
{CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada uno, designandose como depositario de los bienes
asegurados a la persona con quien se entendid la diligencia; simultaneamente se
corrio traslado del escrito de solicitud y del oficio de imposicion de medidas y se

emplazd al procedimiento mediante el acuerdo admisorio.

Por oficic ndimero 685, de fecha 6 de septiembre de 1999, con fundamento en
el articulo 199 bis 1 se requirid al apoderado de la parte actora para que en un
termino de fres dias contados a partir del dia siguiente al en que surta efectos la
notificacion respectiva, exhiba garantia complementaria por la cantidad de $19,000
(DIECINUEVE MIL PESOS 00/100M.N.), toda vez que el costo total def monto de la
mercancia asegurada superd a la garantia inicial, con el apercibimientoe de que en
caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido para ello se tomaran
las medidas que conforme a derecho correspondan, esto es se procedera con el

levantamiento de la mercancia asegurada.

Mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 1899, al que ie recayd el
nimero de folio 683, el Sr. Camilo Cervantes Cervantes, por su propio derecho, did
contestacion al escrito de solicitud administrativa de declaracion de infraccion,
sefialando como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la
Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegacion Alvaro Obregdn, C.P. 01990, México, D.F.
y autorizando para los mismos efectos a la Lic. Margarita Rodriguez Rodriguez,
asimismo objet6 cada uno de los hechos aducidos por la actora, opuso la excepcion
de falta de interés juridico y ofrecié como pruebas de su parte las siguientes:

1. La a documental publica consistente en la solicitud de registro de la marca
HOLA con nimero de expediente 678978.

2. La documental privada, consistente en la factura N° 9876 de fecha 11 de

agosto de 1999, que ampara la venta de una playera HOLA en su
establecimiento, ofrecida por la parte actora en su escrito inicial de solicitud
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administrativa de declaracion de infraccion, por tanto, se valora junto con la

ofrecida por la demandada.

3. La testimonial a cargo de la Sefiorita Martha Martinez.

4. La instrumental de actuaciones.

5. La presuncional, en su doble aspecio, legal y humano.

Mediante oficio nimeroc 699 de fecha 10 de septiembre, se tuvo por
presentade en tiempo y forma al Sr. Camilo Cervantes Cervantes, dando
contestacion al escrito de solicitud de referencia; por lo que hace a las pruebas se
tuvieron por ofrecidas las marcas con los numerales 1, 2, 4 y 5 por estar
comprendidas en lo dispuesto en el articulo 190 de la ley de la Propiedad Industrial,
por lo que hace a la probanza marcada con el nimero 3 ésta no se admite toda vez
que no esta contenida en documental en téminos de los dispuesto en el articulo 192

del mismo ordenamiento.

Por escrito de fecha 7 de septiembre de 1999, con folio de entrada 686 el
apoderado de la actora, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en oficio
685, exhibic el Billete de Depoésito N° 522568, expedidoe por NAGIONAL
FINANCIERA, S5.N.C., mismo que ampara la cantidad de $19,000.00 (DIECINUEVE
MIL PESOS 00/100 M.N.) de fecha 6 de septiembre de 1999.

En escrito de fecha 17 de septiembre de 1999, al que le recayd el ndmero de
folio 700, el apoderado de la actora solicité se emitiera fa resolucion correspondiente

al asunto en el que se actia.
Asi las cosas, el IMP! turmné a resolucidn el presente expediente, toda vez que

el expediente se encontraba debidamente integrado, resolviendo de la siguiente

manera:

19



En el capitulo de antecedentes del escrito de resolucion se hizo referencia a
todas y cada uno de las promociones y oficios que conforman el expediente,
sefialando brevemente lo que contiene c¢ada uno, asi como a los antecedentes
registrales de la marca 112233 HOLA base de la accion, (lo cual considero
innecesario).

En el capitule de consideraciones se mencionaron los fundamentos legales de
la competencia del Instituto para resolver. En el segundo considerando se hizo el
analisis de las excepciocnes opuestas por la parte demandada, asi como fas que
dicha autoridad advierta que se pudieran hacer valer de oficio.

Como Unica excepcién opuso la de falta de interés juridico respecto a ia cual
se manifest6 lo siguiente: Dicha excepcion es inoperante, toda vez que el C. Ramiro
Ascencio Lopez, al ser titular de {a marca 112233 HOLA base de la accion en el
presente procedimiento, misma que se encuentra vigente y surtiendo todos sus
efectos legales, tal y como se desprende del titulo de! registro marcario en cuestion,
ofrecido bajo el nimero de prueba 2 en el capitulo correspondiente del escrito de
solicitud adminisfrativa de declaracién de infraccién, goza del derecho de uso y
explotacion exclusiva de la misma, asi como de la facultad de ejercitar las acciones
legales que considere pertinentes para evitar que terceros usen la marca de su
propiedad o una semejante en grado de confusién a ella sin su consentimiento o
autorizacion. En vista de lo anterior, es claro que conforme a los articulos 87 y 188
de la Ley de la propiedad industrial queda completamente acreditado el interés
juridico de la parte actora.

En el tercer considerando se procedid a valorar cada una de las pruebas
ofrecidas por ambas partes. Asi vemos que, por lo que hace a las probanzas de la

actora , éstas se valoraron de la siguiente manera.

La documental plblica, consistente en la copia cerfificada que se sirva expedir
el Instituto del titulo de registro de marca 112233 HOLA, propiedad de la actora, la
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misma tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los articulos
79,129 y 202 del Cédigo Federal de procedimientos Civiles.

La documental privada, consistente en la factura N° 9876 de fecha 11 de
agosto de 1999 expedida por el Sr. Camilo Cervantes Cervantes y que ampara la
venta de una playera HOLA, en el establecimiento ubicado en Paseo de la Reforma
N° 1000, Col. Roma, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01990, México, D.F.; esta
prueba se valora con fundamento en los articulos 133, 197 y 203 del CFPC,
haciendo prueba de los hechos mencionados en ellas, en cuanto sean contrarios a
los infereses de su autor, y no obstanie ser documental privada, la misma se
perfecciona en el momento en que la demandada al producir su respectiva
contestacion a la solicitud administrativa de infraccion interpuesta en su contra, hace

su ofrecimiento en el mismo sentido.

La visita de inspeccion a practicarse en el domicilio del presunto infractor,
misma que debera versar sobre los puntos que sefialo en el ANEXQ A del presente
escrito. Esta probanza tiene valor probatorio pleno conforme a los articulos 79, 129,
197, 202 y 212 del CFPC, en virtud de que fue levantada por personal del Instituto
en ejercicio de sus funciones, haciendo prueba plena de los hechos afirmados por la

autoridad de la que proceden.

En el mismo contexto, las probanzas de la demandada se valoraron de la

siguiente manera:
1. La documental publica consistente en la solicitud de reqgistro de la marca HOLA
con nimero de expediente 678978. Se le concede pleno valor probatorio de

conformidad con lo dispuesto en los diversos 129, 197 y 202 del CFPC.

2. La documental privada, consistente en la factura N°® 9876 de fecha 11 de agoste
de 1999, que ampara la venta de una playera HOLA, misma que vya fue valorada.
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3. La testimenial a cargo de Ia Sefiorita Martha Martinez. La presente probanza se
tuvo por no admitida en oficio admisorio de la contestacion, por no estar contenida en

documental, al y como lo establece el articulo 192 de la ley de la materia.

A las presuncionales legales v humanas, se les confiere el valor que les
otorga el articulo 218 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, no favoreciendo

en este caso a los intereses de la parte actora.

En cuanto a la instrumental de actuaciones, es valorada de acuerdo a io
dispuestc en el articulo 197 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, con
apego a lo previsto por numerales 202 y 203 del mismoc ordenamiento adjetivo,

determinandose también que no le favorecen a los intereses de la parte actora.

Posteriormente, en el cuarto considerando se entrd al estudio del fondo del
asunto haciendo un andlisis de la fraccion invocada tomando en cuenta los
elementos probatorios por las partes.

Come (nica hipétesis juridica la actora invoco {a contenida en la fraccion XViit
del articulo 213 de la Ley de La Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

De lo anteriormente expuesto se comprenden fas siguientes hipétesis:

a) Que exista una marca registrada,

b) Que dicha marca se use, sin el consentimiento de su titular o sin licencia

respectiva, en productos iguales o similares a los que la marca se aplique.

Pe los elementos de conviceidn aportados por la actora, tenemos que con el
titulo del registro de la marca 112233 HOLA, probanza a la que se le concedid pleno
valor probatorio en términos de los articulos serialados anteriormente, la actora
demyestra que tiene el derecho exclusivo al uso y explotacion de su marca y en
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consecuencia a impedir que ese derecho le sea invadido; actualizandose a juicio det

Instituto la primera hipotesis del supuesto juridico en estudio.

Por cuanto a la segunda hipétesis, del resultado de la visita de inspeccion
ofrecido por la actora en el numeral 3, se desprende que en la negociacién visitada
se comercializan prendas de vestir que osientan la denominacion HOLA, que la C.
Martha Martinez, persona con quien se entendi6 la diligencia, en su caracter de
encargada del establecimiento visitado, manifesté que no sabe si existe alguna
licencia, permiso y/o autorizacién por parte def titular de la marca 112233 HOLA para
el uso y/o explotaciéon de dicha denominacion; asegurindose de manera cautelar
200 pantalones con la denominacion HOLA con los sellos oficiales 001 al 910 del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con un costo de $100.00 {CIEN
PESOS 00/100 M.N.) cada uno, designandose como depositario de los bienes

asegurados a la persona con quien se entendid la diligencia.

Ahora bien, la demandada ofrece como prueba la documental publica,
consistente en la solicitud de registro de fa marca HOLA con nimero de expediente
678378, sin embargo, por tratarse de un expediente de marca en tramite constituye
Gnicamente una expectativa de derecho, lo cual de ninguna manera le otorga
proteccién en términos del articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asi vemos que, al haberse demostradc con la visita de inspeccién que el
demandade comercializa prendas de vestir, esto es productos que quedan
comprendidos en la clase 28 Intemacional, que ostentan una marca igual a la marea
registrada 112233 HOLA sin el consentimiento o autorizacion de la parte actora
como legitimo titular de la misma, resulta procedente el supuesto en estudio, pues el
uso de la marca que presupone la fraccién XVill de la Ley de la materia, se realiza
con dicha comercializacion.

En conclusion, al probar la parte actora los extremos de su accién tal y como
lo dispone el articulo 181 del Cédigo procedimental citado, se declara La infraccién
prevista por la fraccion XVIII del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por
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parte del Sr. Victor Archundia Alamo, propietaric del establecimiento comercial
denominado HARAPOS ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma,
Delegacién Alvaro Obregon, C.P. 01990, México, D.F.

Posteriormente se le impuso una sancion equivalente a doscientos (200) dias
de Salario Minimo General Vigente en el Distrito Federal, que podria adicionarse
hasta por el importe de quinientos {500) dias similares, por cada uno en que persista
la infraccion, independientemente de la clausura o clausuras temporales, arrestos
administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan, conforme a fas
disposiciones legales previstas en la Ley de la materia. Lo anterior tomando en
cuenta el caracter intencional con el que actia, la gravedad de su conducta y el dafio
inminente que se provoca por el prestigio y calidad con que cuentan ios productos
que comercializa la actora al amparo del registro marcario de su propiedad, asi como
que la actividad principal que desempeifia la infractora es la de comercializacion de
productos, para lo que posee un patrimonio propio que le permite el ejercicio de
dicha actividad, lo anterior con base en lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de la
materia.

Posteriormente se sefialaren los puntos resolutivos:

I. Se declara la infraccion administrativa prevista en el articulo 213 fraccién
XVill de la ley de la Propiedad Industrial, por parte del Sr. Victor Archundia Alamo,
propietario del establecimiento comercial denominado HARAPQS ubicado en Paseo

de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01990, México,
D.F.

Il. Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideracién que tiene
entre otras, como actividad principal la de comercializacion de prendas de vestir, por
lo que cuenta con un patrimonio propio para la realizacion dicha actividad y con las
condiciones que le permiten el ejercicic del giro de que se ocupa, y toda vez que su
conducta causa perjuicios al titular de la marca de referencia, sobre todo en los
renglones econdmico y de prestigio, se impone al Sr. Victor Archundia Alamo,
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propietario del establecimiento comercial denominade HARAPOS ubicado en Paseo
de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegacién Alvaro Obregdn, C.P. 01890, México,
D.F., con fundamento en las disposiciones legales sefialadas con anterioridad, una
multa consistente en doscientos (200) dias de Salario Minimo General Vigente en el
Distrito Federal, que podria adicionarse hasta por el importe de quinientos {500) dias
similares, por cada unc en que persista la infraccion, independientemente de la
clausura o clausuras temporales, arrestos administrativos o calificaciones de
reincidencia que procedan, conforme a las disposiciones previstas en la Ley de la

materia.

.- Se ordena a la infraciora se abstenga de seguir comercializando
productos que ostenten la denominacion HOLA, 1a cual se encuentra amparada con
el registro marcario 112233, que es propledad det C. Ramiro Ascencio Lopez,
aplicada especialmente para prendas de vestir, apercibido de que en caso contrario

se le aplicaran las sanciones que conforme a derecho procedan.

V.- Pdngase a disposicion de la parte actora la pdliza de fianza exhibida
dentro del procedimiento en el que se actia, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual le sera entregada al
momento de la notificacion de la presente resolucion.

V.- Se hace del conocimiento de las partes que contando con su presencia y
en audiencia, el Instituto decidird el destinc de los bienes asegurados, de
conformidad con lo dispuesto por el diverso 212 bis 2 de la ley de la Propiedad
industrial,

V1.- Publiquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

VIl.- Notifiquese esta resolucién a las partes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. - La propiedad industrial es actualmente un factor determinante en
cualquier relacion comercial, nacional e internacional.

SEGUNDA.- Una marca es todo signo distintivo utifizado por el comercio o la
industria para distinguir productos o servicios que se ofrecen, de otros de su misma
especie, por lo que su principal funcion es servir como elemento de identificacion de
los satisfactores disponibles en el comercio y en la industria. Una marca es un iman
que garantiza la preferencia de un segmento del publico consumidor por cierto
producto o servicio, como consecuencia de ello, ia marca, como signo distintivo, se
convierte en un elemento de valor independiente, propio, que inclusive puede llegar
a ser el activo de mayor valor de una empresa.

TERCERA: Para hacer uso de una marca, no es necesario obtener ni tramitar
previamente su registro, sin embargo, el derecho de su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De esta
manera, encontramos que el registro de una marca no constituye un derecho, sino
que simplemente es declaratorio de uno gue ya existe.

CUARTA.- Los beneficiarios directos de la proteccion juridica a los derechos de
propiedad industrial son los titulares de los registros marcarios y en su caso los
licenciatarios de dicha marca; indirectamente también se ven beneficiados los
consumidores. Asi vemos que, el reconocimiento y proteccion de los derechos
exclusivos constituyen incentivos naturales para la modernizacion de la industrial y

del comercio del pais, en un ambiente cada vez mas competitivo, lo cual conduce a
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la satisfaccion de las aspiraciones de los consumidores. En virtud de lo anterior, los
derechos exclusivos de 1a propiedad industrial tienen un gran vator en el contexto de
la competencia nacional e internacional, y que su vuineracion reiterada genera, en
aquellos paises que no ofrecen niveles adecuados de proteccidn, una, crisis de
credibilidad que afecta todos los niveles de la vida, sobre todo en el campo
economico e industrial, generando inseguridad juridica y por ende ahuyentando las

inversiones extranjeras.

QUINTA.- Para que la libertad no degenere en libertinaje, es preciso que la
competencia dentro de la industrial y el comercio, sea honesta y leal, en el entendido
de que a los competidores les estd permitido disputarse la clientela, pero con

procedimientos honestos y siendo importante fa proteccion del Estado.

SEXTA.- Con el fin de prevenir y casfigar a las personas que violen derechos de
propiedad industrial, existen tres instancias: la de caracter administrativo que
corresponde a las denominadas infracciones administrativas, los de indole penal
previstos para la comision de delitos v, el pago de dafos y perjuicios por la via civil,
lo anterior en términos de ia Ley de la Propiedad industrial. Cada una de estas tres
acciones tiene su propia y singular naturaleza. Es trascendental la eleccién de la
accion apropiada, ya que el éxito de la misma dependera de la satisfaccion y
concurrencia de cada uno de los requisitos substanciales y formales que la ley exija
en cada ¢aso concreto para su ejercicio y obtencién de la proteccion deseada.

SEPTIMA. - Es cierte que en materia de propiedad industrial las coincidencias no son
puramente casuales, es por eso que cuando en el mercado aparecen ciertos
servicios con caracteristicas que guardan una incuestionable semejanza o similitud
con servicios analogos que gozan del reconocido prestigio en el medio, o que
corresponden a las rmarcas lideres en algunas ramas de la industria o del comercio,
en la mayoria de los casos y sin descartar o subestimar la buena fe por el uso previo
a que se refiere [a fraccion | del articulo 92 de la Ley de la Propiedad industrial, es
evidente que tal acontecimientc no se debe a un hecho puramente accidental, sino

que responde a un &nimo manifiesto de provocar una similitud con los servicios
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auténticos con el objeto de beneficiarse de su ganada posicién y prestigio, hipotesis
que se surte tanto en los casos en que la marca legitima se reproduce en su
integridad como en los casos en que la marca imitada se reproduce en varios de sus
elementos.

OCTAVA.- La auforidad administrativa competente para proteger los derechos de
propiedad industrial conferidos por el registro de una marca ante cualquier conducta
infractora a los mismos, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NOVENA - En términos generales, considero que las disposiciones contempladas en
la Ley de la Propiedad Industrial estan encaminadas a una buena proteccion de los
derechos que {a misma ley confiere, con resultados de considerable importancia
hasta la fecha, sin embargo, han transcurrido seis afios desde su publicacion, y por
tanto, ya es preciso adecuar el marco juridico de la propiedad industrial a las nuevas
necesidades que han surgido como consecuencia de los innumerables avances
tecnoldgicos y econdmicos que han acontecido en México, debido a la apertura del
pais al comercio exterior y de la creciente globalizacion de ia economia internacional,
pues, es evidente que existen aspectos dentro de la misma ley que ain deben
perfeccionarse, tales como las contradicciones en que incurre la misma ley con su
reglamenio en cuanto a plazos y causas, tanto de requerimiento como de
desechamiento, asi como ahondar en ciertos puntos, tales como los medios
probatorios y aclarar las disposiciones en cuanto a otros, v asi de este modo, evitar
que la realidad supere a la ley, haciendo uso de ia amplia experiencia y
conocimientos del personal del Instituto y de los grandes juristas, especialistas y
abogados en materia de propiedad industrial y de las tesis y jurisprudencias que se
han emitido al respecto y se plasme en {as nuevas reformas que se hagan a la Ley,

NOVENA.- Por lo que hace al procedimiento administrative de declaracién de
infraccidn se requiere que el mismo Instituto defina los criterios con los que va dar
tramite y resolucién a los asuntos de que conoce y aplicar con mds rigor lo dispuesto
en la Ley.
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DECIMA.- Considero conveniente recalcar que el procedimiento administrativo de
declaracién de infraccion seguido en forma de juicio ante el instituto, es muy large, lo
cual va creando desconfianza ante los promoventes, toda vez que generalmente un
procedimiento normal llevado ante el instituto dura mas de dos afios, existiendo un
rezago considerable en los archivos del Instifuto. Una buena opcidn para evitar esta
situacion es el omitir dar vista al actor y al demandado para que formulen apuntes de
alegatos, pues ademas de que dicha etapa procesal no esta contemplada en la Ley,
al fin de cuentas los mismos no son tomados en consideracién al momento de

resolver el asunio de que se trate.

DECIMO PRIMERA.- Por lo que hace a los promoventes, se requiere una
investigacion mas seria y efectiva, de tal manera que la informacion que aporten al
Instituto sea mas precisa, sobre todo en cuanto a la identificacion del lugar donde
presuntamente se estan vuinerandc sus derechos de propiedad industrial, a fin de

poder dar celeridad al procedimiento.

DECIMO SEGUNDA.- En la mayor parte de los procedimientos el sentido de su
resolucidén depende del resultado de la visita de inspeccién, foda vez que, es la
prueba idénea para acreditar que se esta haciendo un uso de una marca u de una
parecida en grado de confusién a ella por parte de una tercera persona sin
consentimiento del titular marcario, por ello se le ha considerade la prueba reina en

el procedimiento administrativo de declaracion de infraccién.

DECIMG TERCERA.- Una de las principales limitaciones para la emradicacién de la
pirateria es que el IMPI, como autoridad administrativa en materia de propiedad
industria, no ejerce la suficiente cohercitividad sobre los infractores, lo cual se debe a
que a dicho Instituto no se e ha dado la difusién que requiere y sobre todo, por la
ausencia de una cultura que permita la cooperacion de los sectores sociales en el
cumplimiento de sus atribuciones de proteccidn a los derechos de propiedad
industrial,
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