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INTRODUCCION.

La complejidad de la realidad de nuestros tiempos ha dado lugar a que cada dia
sea mas frecuente, y necesaria, la especializacién del conocimiento; situacidn a la cual
no ha sido ajenc el Derecho, que necesariamente tiene que intentar avanzar a la par de

las situaciones, de hecho o de derecho, que debe regular.

Asi, el Derecho se ha tenido que especializar con el objeto de poder regular, de la
mejor forma, las situaciones cotidianas. Lo anterior nos lleva a encontramos no solo con
la especializacion de la ciencia o técnica juridica sino ademas con el surgimiento de una
serie de leyes especializadas que tiene como objetivo el regular las diferentes ramas del

Derecho.

Dentro de estas feyes especializadas, han surgido cuerpos normativos de caracter
administrativo que contienen procedimientos sumarios, tendientes a la resolucién de
controversias de forma agil y simplificada, al no tener que cumplir con todas las

formalidades requeridas para la substanciacién de un proceso judicial.

En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial, encargada en términos
generales de la regulacion de la adquisicion, conservacion, transmision y respeto de los
derechos de propiedad industrial, contiene los procedimientos de declaracion
administrativa mediante los cuales el titular de un derecho de propiedad industrial puede

hacerlo valer frente a terceros.




Sin embargo, entre més especializada es una legislacién, como lo es la Ley de la
Propiedad Industrial, es mas frecuente el reenvio a otros Ordenamientos legales mas
generales, en cuanto a sus principios, para la subsanacion de sus omisiones vy

deficiencias, con lo que se busca ademas evitar la multiplicidad de disposiciones legales.

Asi, la Ley de la Propiedad Industrial contempla la aplicacion supletoria del
Cadigo Federal de Procedimientos Civiles para la substanciacion de los procedimientos
de declaracién administrativa en ella contenidos, aplicacion supletoria que, a nuestro

parecer, en ocasiones resulta ser poco afortunada.

Para la mejor comprension de lo aqui expuesto se ha dividido el presente trabajo
en cuatro capitulos con el objeto de dar, en primer término, un panorama general de lo
que es la propiedad industrial, las figuras juridicas que la conforma, la manera de
adquirir derechos sobre dichas figuras, los derechos que otorgan a sus titulares y los

medios necesarios para su conservacion.

Dentro del segundo capitulo se presentan los lineamientos generales que rigen
para la substanciacion de los procedimientos de declaracidn administrativa
contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial para proteger y oponer frente a
terceros los derechos en ella contemplados, para después pasar a las peculiaridades que
cada uno de ellos presenta en cuanto a las causales que les dan origen, los plazos que los
rigen y los efectos que las declaraciones administrativas de la autoridad respecto de los

mismos implican.




Una vez entendido el concepto de propiedad industrial, y conocidas las figuras
juridicas que lo componen, asi como explicados los procedimientos de declaracion
administrativa contemplados por la ley de la materia, en ¢l capitulo tercero se expone la
razén de existir la aplicacién supletoria de leyes, su naturaleza y finalidad, para poder asi
delimitar los supuestos en los cuales debe operar dicha aplicacién, y el por qué en
materia de procedimientos de declaracion administrativa contemplados en la Ley de la
Propiedad Industrial opera la supletoriedad del Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Debido a las recientes reformas a la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, que, en un primer momento, parecieran afectar el ambito de la
propiedad industrial, asi como el régimen de supletoriedad contenido en la Ley de la
Propiedad Industrial, dentro del mismo capitulo tercero se ha incluido una breve

reflexidn al respecto.

Finalmente, en e! capitulo cuarto se hacen algunas consideraciones entorno a la
aplicacion supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de la
Propiedad Industrial, para emitir un juicio respecto a los criterios gue la autoridad
competente ha utilizado, la forma en la que actualmente esta operando y las

consecuencias que la misma conltevan.



CAPITULO L,
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad industrial pertenece a la rama conocida como propiedad intelectual
que comprende, tanto a las obras del espirity, como a aquellas creaciones nuevas y

signos distintivos aplicados a la industria y al comercio.

El autor Rafael de Pina, define a la propiedad intelectual como “una especie de
propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artistica e industrial, teniendo

todas ellas idéntica naturaleza.™

Por su parte, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para
definir a la propiedad intelectual hace referencia a sus componentes, a saber, a los

derechos de autor, a las creaciones nuevas y a los signos distintivos.

Teniendo en mente el concepto de propiedad, como aquel derecho de goce y
disposicidén que una persona ejerce sobre bienes determinados, podemos decir que la
propiedad intelectual es aque! derecho que se ejerce sobre bienes incorpéreos como lo

son las obras artistas (derechos de autor), las creaciones nuevas y los signos distintivos.

Sin embargo, es necesario hacer la aclaracion de que esta idea de propiedad sobre

bienes inmateriales no siempre ha sido aceptada, y mucho menos de forma undnime. En



un principio se llegd a sostener que la propiedad, al ser un derecho real, solamente podia
recaer sobre bienes corporeos, aunado al hecho de que quienes sostenian esta postura
argumentaban que no existia una relacion directa entre el supuesto propietario y el bien

inmaterial

Otra corriente pretendia considerar a la propiedad intelectual como un derecho
personal de respeto que ejercia el autor de una obra, o el titular de un derecho sobre sus
creaciones y signos distintivos frente a terceros, en el sentido de que ningin tercero

podia usurparlos o imitarlos.

Fue con la aparicion de la teoria de los derechos intelectuales de Piccard que se
introduce a los derechos intelectuales como una clase especial entre los derechos reales y
los derechos personales, admitiendo que de las creactones del espiritu derivaban una

determinada clase de derechos cuya negacion resultaba imposible,

El tratamiento que la propiedad intelectual recibe actualmente nos permite
afirmar que efectivamente se trata de una modalidad del derecho de propiedad, en
atencidn a que su titular puede transmitir sus derechos, gravarlos, licenciarlos, asi como
de impedir que terceros ios usurpen y exploten sin su autorizacion, por lo que resulta

aceptable hablar de un derecho de propiedad sobre bienes inmateriales.

! Rafael de Pina Vara. “Propiedad Intelectual” en Diccionario de Derecho, 21 Ed. Porria. México 1995,
pag. 42.




En consecuencia, aquella rama del derecho que se dedica a los bienes
inmateriales que en su conjunto constituyen a la propiedad intelectual, y a la forma de
adquisicion, conservacion, ejercicio, defensa y terminacion de los derechos que recaen
sobre dichos bienes, es conocida como derecho intelectual. Por lo anterior, nos parece

conveniente, en primer termino, definir que se entiende por derecho intelectual.

Para el Doctor David Rangel Medina el Derecho Intelectual es “aquel conjunto
de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y
establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creacion de obras

artisticas, cientificas, industriales y comerciales.”

En este orden de ideas, encontramos que dentro de esta rama del Derecho se
encuentran las obras artisticas, cientificas, industriales y comerciales, por lo que se ha
hecho una subdivision del Derecho Intelectual atendiendo, en opinién de algunos
autores, al hecho de que obras como las artisticas y cientificas no surgen con un &nimo
de lucro directo, sino que solo buscan fines estéticos y se encuentran vinculadas al
campo del conocimiento y la cultura por lo que deben recibir un trato diferente a aquel
que requieren aquellas obras aplicadas a la industria y al comercio, que si tienen un fin

de lucro inmediato.

En consecuencia, encontramos que el Derecho Intelectual se encuentra dividido

en propiedad intelectual stricto Sensu, cuyo objeto de tutela son las obras producto del

2 David Rangel Medina. Derecho Intelectual, Mc.Graw-Hill, México, 1998, pag. 1.




intelecto, es decir, las artisticas, cientificas y literarias, y por la otra la propiedad

industrial que se encarga de las obras industriales y comerciales.

Hecha esta precision es conveniente hacer un breve estudio de las instituciones
que conforman tanto la propiedad intelectual, stricfo sensu, como la propiedad

industrial.

PROPIEDAD INTELECTUAL STRICTO SENSU.

La propiedad intelectual es también identificada con los derechos de autor y es la
disciplina juridica cuya finalidad es el fomento del acervo cultural de una nacion,
mediante la proteccién de las obras del ingenio y artisticas que han sido fijadas en un
soporte material. De esta forma la Ley Federal del Derecho de Autor en su articulo 11

define al derecho de autor de la siguiente manera:

ARTICULO 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el
Estado en favor de todo creador de cbras literarias y artisticas
previstas en el articulo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su
proteccidn para que el autor goce de prerrogativas y privilegios
exclusivos de caricter personal y patrimonial. Los primeros integran
el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial.

A su vez, el articulo 13 del Ordenamiento legal en cita enumera las ramas
respecto de las cuales se reconocen los derechos de autor contenidos en la ley en

comento:



ARTICULD 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se
reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

L Literaria;

1L Musical, con ¢ sin letra;

118 Dramatica;

v, Danza,

V. Pictérica o de dibujo;

VI Escultorica y de carécter plastico;

VIL Caricatura e historieta,

VIIIL ArquitectOnica;

IX. Cinematografica y demds obras andiovisuales;

X Programas de radio y televisién;

X1, Programas de computo;

XIL Fotografia;

XIIL. Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafice o
textil y -

XIv. De compilacion, integrada por colecciones de obras, tales

como las enciclopedias, las antologias, y de obras u otros

elementos como las bases de datos, siempre que dichas

colecciones, por su seleccidn o la disposicion de su

contenido o materias, constituyan una creacion intelectual.

Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras literarias

©O artisticas se incluirdn en la rama que les sea mas afin a su naturaleza.
De la lectura del transcrito articulo 11 se desprende que el derecho de autor

confiere a su titular dos tipos de prerrogativas, a saber, el derecho moral y el derecho

patrimonial,

Aun cuando la Ley Federal del Derecho de Autor no proporciona una definicion
de lo que debe entenderse por derecho moral, este puede ser definido como el derecho
subjetivo, irrenunciable, imprescriptible, inalienable, perpetuo y unido al autor,
consistente esencialmente en la facultad exclusiva que tiene su titular de tutelar la obra,

incluyéndose dentro de dicha tutela la conservacion, modificacién, proteccién e



inclusive la destruccion de la obra misma, asi como el derecho de ser reconocido como

creador de la obra.

En este orden de ideas, la Ley Federal del Derecho de Autor solamente
proporciona en sus articulos 18, 19 y 21 las caracteristicas y prerrogativas inherentes al

derecho moral en los siguientes términos:

ARTICULO 18.- El autor es el Gnico, primigenio y perpetuo titular de
los derechos morales sobre las obras de su creacion.

ARTICULO 19.- El derecho moral se considera unido al autor y es
inalienable, imprescriptible, irrenunciabie ¢ inembargable.

ARTICULO 21.- Les titulares de los derechos morales podran en todo
tiempo:

L. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en que forma, o
la de mantenerla inédita.

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto
de la obra por éi creada y la de disponer que su divulgacion se
efectiie como obra anénima o seuddnima.

III. Exigir e! respeto a la obra, oponiéndose a cualquier
deformacién, mutilacion u otra modificacion de ella, asi como
a toda accidn o atentado a la misma que cause demérito de
ella o perjuicio a la reputacion de su autor;

IV. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es
de su creacion. Cualquier persona a quien se pretenda

atribuir una obra que no sea de su creacion podra ejercer la
facultad a que se refiere esta fraccion.
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Los herederos solo podran ejercer las facultades establecidas en
las fracciones I, I, III y VI del presente articulo y el Estado, en su caso,
solo podra hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones I y VI
del presente articulo,
Ahora bien, el derecho patrimonial tampoco se encuentra definido en la Ley

Federal del Derecho de Autor, que solo indica en su articulo 24 los derechos derivados

del mismo, de la siguiente forma:

ARTICULO 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor
¢l derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a
otros su explotacion en cualquier forma, dentro de los limites que
establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los
derechos morales a que se refiere el articulo 21 de la misma.
De lo dispuesto por el transcrito articulo 24 se desprende que el derecho
patrimonial es aquel derecho subjetivo que tiene el creador de una obra de explotar la

misma, por si o por tercera persona que cuente con la autorizacion correspondiente, y en

consecuencia obtener un beneficio econdmice por dicha explotacion.

E! titular del derecho patrimonial sobre una obra puede transmitirlo a cualquier
tercero, asimismo, puede conceder autorizacion a un tercero para que explote la obra, sin

que ello afecte su derecho moral, de forma temporal y onerosa.

Las transmisiones de derechos se encuentran limitadas en cuanto a su duracién
por la Ley Federal del Derecho de Autor que establece como un limite maximo el de

quince aftos, permitiendo una transmision por mayor tiempo solo en aquellos casos en




il

los que la naturaleza de la obra, o la magnitud de la inversion requerida, asi lo

justifiquen.

En cuanto a las licencias de uso, respecto del derecho patrimonial derivado de
una obra protegida por la multicitada ley, estas pueden ser exclusivas o no, pero en todo
caso siempre serdn temporales y onerosas y otorgaran a aquél a quien se concede la
facultad de explotar la obra. Coemo una excepcion a la temporalidad de las licencias,
respecto de las obras literarias y de computacion se pueden otorgar licencias de uso por

tiempo ilimitado.

La duraciéon del derecho de autor, por lo que se refiere al derecho moral es
perpetua, es decir, el autor siempre serd considerado come tal; debemos recordar que

éste derecho equivale a la paternidad que se reconoce al autor sobre la obra.

En cuanto a la duraciéon del derecho patrimonial, ésta serd igual a la vida del
autor mas setenta y cinco afios. Es decir, a partir de la muerte del autor sus herederos
seran titulares derivados del derecho patrimonial por un periodo de setenta y cinco afios,
por lo que podrin obtener un beneficio econémico por su explotacidn. Ahora bien, si la
obra hubiere sido realizada por varios autores, ¢l termino de setenta y cinco afios

empezara a correr a partir del dia en que muera el Gltimo autor.
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Por ofra parte, si la obra es divulgada con posterioridad a la muerte del autor, la
duracion del derecho patrimenial sera solo de setenta y cinco afios a partir de la fecha en

la que se llevo a cabo la divulgacion,

Finalmente, el derecho patrimonial respecto de las obras hechas al servicio de la
Federacidn, los Estados y Municipios tendra una duracion de setenta y cinco afios a

partir de su divulgacion,

Pasados los términos a los que nos hemos referido en los parrafos anteriores, las
obras pasaran al dominio publico, lo que significa que podran ser explotadas por
cualquiera sin que dicho uso infrinja el derecho patrimonial, pero si respetando la
integridad de la obra ya que, sc reitera, et derecho moral es perpetuo y su transgresidn

puede dar lugar a una accién por parte de los herederos del autor,

PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por otra parte, encontramos a la propiedad industrial, la cual ha sido definida de
muchas formas. Asi encontramos que para ¢l Doctor Rangel Medina se trata de “un
nombre colectivo que designa el conjunto de Institutos juridicos o leyes que tienden a
garantizar la suma de derechos deducidos a la actividad industrial o comercial de una

persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”.®

? David Rangel Medina. Tratado de Perecho Marcario, 1* Ed., Libros México, México, 1960, pig. 101.
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Por otra parte, el licenciado Antonio de Ibarrola, sostiene que la propiedad
industrial es “aquella propiedad que ampara las patentes, marcas y nombres
comerciales” agregando que “evidentemente ¢s un derecho real auténomo, que debe
diferenciarse de la propiedad ordinaria que sblo recae sobre cosas; aquella recae sobre
productos del esfuerzo mental v se refiere a intereses que deban ser juridicamente
protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el

uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido.”*

Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho define a la propiedad industrial
como “una manifestacion o modalidad de la propiedad representada por el derecho
exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invencidn,
dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la Legislacién

correspondiente.™

Finalmente, para Juan Palomar de Miguel la2 propiedad industrial “es la que

adquiere un inventor, fabricante, etc., sobre un producto o articulo cuya fabricacion se

reserva en exclusiva.”®

* Antonio de Tharrola. Cosas y_Sucesiones, Ed. Porniia, México, 1981, pag. 457,

3 Rafael de Pina Vara, “Propiedad Industrial” en Diccionario de Derecho. Ed. Porriia, México, 1995, pdg,
423,

€ Juan Palomar de Miguel. Diccionario para Juristas. Ed. Mayo, 1981, pag. 1093.
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También podemos encontrar el concepto de la propiedad industrial en el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo

de 18837, el cual en su articulo 1°, incisos 2, 3,y 4 establece lo siguiente:

ARTICULO 1.- Los paises a los cuales se aplica el presente convenio
se constituyen en Unidn para la proteccion de la propiedad industsial.

Inciso 2.- La proteccion de ta Propiedad Industrial tiene por objeto las
patentes de invencidn, los modelos de utilidad, los dibujos o0 modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, €l nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia
desleal.

Inciso 3.- La Propiedad Industrial se entiende en su acepcién mas
amplia y se aplica no solo a la industria y &l comercio propiamente
dichos, sino también al dominio y las industrias agricolas y extractivas
y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales,
cervezas, flores, harinas.

Inciso 4.- Entre las patentes de invencion se incluyen las diversas
especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los
paises de la Unidn, tales como patentes de importacion, patentes de
perfeccionamiento, patentes y certificados de adicidn, etc.

Aun cuando este articulo no define en si mismo a la propiedad industrial, sino

que enumera las figuras que quedan comprendidos dentro de ésta rama del Derecho

pensamos que nos puede dar una idea clara de aquello que abarca.

Finalmente, tampoco la actual Ley de la Propiedad Industrial, en vigor a partir

del 1° de octubre de 1994, tras la reforma de la Ley de Fomento y Proteccién de la

7 El convenio de Paris fue revisado en Estocolimo €l 14 de julio de 1967, ¥ publicado en el Diario Oficial
de la Federacién el dia 27 de julio de 1976.
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Propiedad Industrial, nos brinda una definicion de lo que es la propiedad industrial, sin

embargo, en su articulo 2° establece su objeto de la siguiente forma:

ARTICULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y praductos;

IL- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion
industrial, las mejoras técnicas y la difusidbn de conocimientos
tecnolégicos dentro de los sectores productivos;

I1I - Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria vy en el comercio, conforme a los intereses de
los consumidores;

IV .- Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de
productos nuevos y utiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y
otorgamiento de patentes de invencién, registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales,
publicacién de nombres comerciales, declaracién de proteccion de
denominaciones de origen, y regulacion de secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma vy
establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

En cuanto a su objetivo, podemos decir que la finalidad de la propiedad industrial

es incrementar ¢l acervo técnico y tecnolégico fomentando la sana competencia de los

concurrentes al mercado.
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Por otra parte, es importante resaltar que los derechos de propiedad industrial, €
intelectual en general, no constituyen monopaolios, sino que, por ¢l contrario, encuentran

su fundamento en la misma Constitucion,

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial, y las figuras juridicas que regula,
tienen su fundamento juridico en los articulos 28, 89, fraccion XV, y 73, fraccion X, de

la Constitucion.

El articulo 28 Constitucional en su primer parrafo establece que en los Estados
Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolies, las pricticas monopblicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.
Asimismo, dispone que el mismo tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de
proteccién a la industria. Sin embargo, en su parrafo noveno establece que no
constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus

inventos, se otorguen a fos inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

De lo anterior se desprende, con toda claridad que la propiedad intelectual—
derechos de autor—y las creaciones nuevas—patentes, modelos de utilidad, disefios
industriales— no constituyen monopolios, sin embargo, no encontramos esa claridad al

referirnos a los signos distintivos que realmente no son, ni obras, ni inventos.
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En este orden de ideas se podria pensar que ia proteccion otorgada a los signos
distintivos contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Magna. Sin embargo, no solo ha
sido generalmente aceptada dicha proteccion, sino que ademas algunos consideran que

es el propio articulo 28 de la Constitucion su fundamento legal.

Por otra parte, el articulo 89, fraccion XV de nuestra Constitucidn, que establece
cuales son las facultades y obligaciones del Poder Ejecutive, contempla de forma
expresa los derechos de propiedad industrial relativos a la rama de las creaciones
nuevas, pero no a la de los signos distintivos, e inclusive excluyendo a los derechos de

autor, al establecer:

ARTICULO 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo
a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores
de algin ramo de la industria.
Como podemos desprender de la lectura de la fraccion XV del articulo 89 de
nuestra Carta Magna, el Presidente de la Repiiblica solamente esta facultado para otorgar
privilegios respecto de descubrimientos, invenciones y perfecciones, dentro de las cuales

no se pueden entender incluidos a los signos distintivos ni tampoco 2 los derechos de

autor.

Asimismo, la fraccion X del articulo 73 Constitucional establece que el Congreso

tiene facultad para legislar en toda la Republica sobre comercio, en cuyo ramo se incluye
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a la propiedad industrial, por o que el Congreso Federal es quien dicta la Legislacion en
materia de propiedad industrial. Sin embargo, cabe preguntarnos si los derechos de

autor se encuentran relacionados con el comercio o no.

Sin embargo, para varios especialistas en la materia, como lo es el Doctor Rangel
Medina, es el propio articulo 28 de la Constitucidn Politica Mexicana en el aque se
encuentra la justificacion de la propiedad intelectual, incluidos los signos distintivos y

los derechos de antor.

1. CREACIONES NUEVAS.

La propiedad industrial se compone de tres grandes grupos de instituciones,
siendo el primero de estos grupos el integradoe por las creaciones nuevas, que comprende
las patentes, los modelos de utilidad, los disefio industriales, los hoy extintos, en su
mayoria, certificados de invencion, los secretos industriales, las variedades vegetales y
los esquemas de trazado de circuitos integrados, recientemente incorporados a nuestro

sistema juridico.

A.PATENTES

La patente puede ser definida como el titule otorgado por el Estado que permite

al inventor, o a sus causahabientes, explotar de modo exclusivo un invento durante un
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tiempo determinado, previo cumplimiento de las condiciones de patentabilidad

establecidas en Ley de la Propiedad Industrial, sin que ¢llo constituya un monopolio.

En efecto, el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, otorga un privilegio
especial y temporal a los autores de invenciones, en virtud del cual tienen, el derecho de
explotacidon exclusiva del invento patentado, por un pericde de tiempo determinado, asi
como de impedir que terceras personas fabriquen, vendan, ofrezcan en venta, importen o

usen el producto o proceso patentado sin su consentimiento.

Ahora bien, el articulo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial define lo que es

considerade como una invencion, en los siguientes términos:

ARTICULO 15.- Se considera invencion toda creacion humanan que
permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza,
para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas.
Las invenciones, a efecto de ser patentables, deben reunir determinados
requisitos de patentabilidad que han sido aceptados por la doctrina e incorporados a la
legislacion aplicable. Asi la multicitada Ley de la Propiedad Industrial requiere que las

invenciones cuya patente se pretenda sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y

susceptibles de aplicacion industrial.

La novedad de una invencion se refiere a que la misma no se encuentre en el

estado de la técnica, esto es que no haya sido divuigada al pablico, con antelacién a la
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solicitud de su patente. Nuestra legislacién prevé un plazo de un afio después de que
haya sido divulgada la invencion para solicitar la patente correspondiente, sin que con

ello se pierda la novedad del invento.

El requisito de que la invencién sea producto de una actividad inventiva conlleva
que no solo debe presentarse una invencién novedosa sino que ademas debe demostrarse

que su descubrimiento se debio a determinados procedimientos o experimentacién.

Finalmente, la invencién a efecto de ser patentable debe ser susceptible de una
aplicacion industrial, esto es, debe poder ser utilizada en alguna area de la industria con

una finalidad practica.

Es importante resaltar el hecho de que el privilegio temporal de explotacion que
el Estado confiere a los inventores, o a sus causahabientes, en términos de la legislacion
vigente tiene una duracién de veinte afios improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud, durante el cual existe la obligacion de explotar el invento

patentado so pena de que caduquen.

En efecto, el titular de una patente se encuentra obligado a explotarla, ya sea de
forma directa, o bien a través de un usuario autorizado que, en todo caso, debe estar

inscrito como tal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de una patente el plazo de
cuatro afios a partir de que se presenta la solicitud de patente, o de tres a partir de su
concesion, lo que ocurra mas tarde, para que la explote, ya que si transcurridos dichos

plazos la patente no es explotada cualquiera podra solicitar una licencia obligatoria.

Una vez que se haya solicitado una licencia obligatoria respecto de una patente,
su titular podri concederla o bien contar con un afio mas para iniciar su explotacion.
Dicho plazo de un afio se computara a partir de la fecha en la que se le notifique de

forma personal la solicitud de licencia obligatoria,

Si transcurrido el plazo al que nos hemos referido en el parrafc que antecede, el
titular de la patente sigue sin explotarla, el Instituto otorgara la licencia ebligatoria si el
solicitante cuenta con la capacidad técnica y econdmica para realizar la explotacion de la

invencion patentada.

Sin embargo, el otorgamiento de una licencia obligatoria no libera ai titular de la
patente de su obligacidn de explotarla él mismo, ya sea de forma directa o a través de un
tercero que cuente con una licencia voluntaria inscrita ante el Instituto, ya que de lo
contrario si, transcurridos dos afios a partir del otorgamiento de la licencia de uso
obligatoria, no la explota, ¢l referido organismo podra declarar administrativamente su

caducidad.
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Por otra parte, aquel a quien le haya sido otorgada una licencia obligatoria deber
iniciar la explotacion de la patente licenciada dentro de los dos afios siguientes a su
concesion ya que de lo contrario se revocara la licencia, de oficio o bien a peticidn de

parte interesada.

Finalmente, tanto el titular, como aquél a quien se otorgd una licencia de uso
obligatoria, se encuentran eximidos de la obligacion de explotar la patente en caso de

que demuestren que existen causas justificadas que se los impida.

B. MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad son definidos por Rangel Medina como “las invenciones
que consisten en dar a un objeto una configuracién, estructura o constitucion de la que

resulte alguna ventaja pricticamente apreciable para su uso o aplicacion.”®

Por otra parte la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 28 considera
modelos de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como
resuttado de una modificacién en su disposicidn, configuracion, estructura o forma,
presenten una funcién diferente respecto de las partes que la integran o ventajas en

cuanto a su utilidad.

% Op.cit. pag. 4.
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Los modelos de utilidad para su proteccion deben ser registrados una vez
cumplidos los requisitos de registrabilidad, a saber, que sean nuevos y susceptibles de

aplicacion industrial.

Dicho registro tiene una vigencia de diez afios impromogables, durante la cual su
titular cuenta con ¢! derecho exclusivo para explotar el modelo de utilidad, impedir a
terceras personas que lo fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta, usen, o importen, asi

como ¢l derecho para cederlo u otorgar licencias de explotacion.

Por disposicién expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, a los modelos de
utilidad le son aplicables las normas relativas a las patentes, por Io que para su registro

deberan cumplir con aquellos requisitos contemplados para la patente de una invencion.

C. DISENOS INDUSTRIALES

Estos, a su vez, comprenden a los dibujos industriales y a los modelos
industriales, los cuales son registrables siempre y cuando sean nuevos y susceptibles de
aplicacién a la industria. Un disefio industrial se considera nuevo cuando difieran en

grado significativo de otros disefios ya registrados.

El articulo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a los disefios
industriales nos proporciona el concepto de cada una de sus variantes en los siguientes

términos:



24

ARTICULO 32 - Los disefios industriales comprenden a:
I. Los dibujos industriates, que son toda combinacién de figuras,

lineas o colores que se incorporen a un producto industral con
fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio,

y
II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma
tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacién de un
producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicos.
De la lectura det transcrito articulo 32 se desprende que la diferencia esencial que
existe entre el dibujo y el modelo industrial radica en que, el primero es una invencion

en dos planos, lineal, mientras que el segundo es un objeto tridimensional que ocupa un

espacio determinado.

Por otra parte, debemos mencionar que, tanto disefios, como modelos
industriales, no cumplen con una funcién distintiva sino omamental, ya que de lo
contrario nos encontrariamos ante la presencia de marcas innominadas o
tridimensionales. Asimismo, el modelo industrial tampoco cumple con ninguna funcion
practica pues entonces estariamos frente a una invencidn patentable o un modelo de

utilidad.

La vigencia del registro de los Disefios Industriales es de quince afios
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud

correspondiente.
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Al igual que a los modelos de utilidad, a los disefios industriales también les
resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial para
las patentes. Sin embargo, respecto a su explotacion es conveniente apuntar que aun
cuando la referida ley no especifica si deben ser explotados por su titular para conservar
el derecho en exclusiva sobre los mismos, dicha obligacion no existe en tratindose de la

figura juridica cuyo estudio nos scupa.

Lo anterior obedece, a que, si bien, se reitera, la ley de la materia es omisa, el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del cual México es parte
desde 1903, prohibe de forma expresa que se exija la explotacion de los disefios
industriales, de lo que es valido concluir que los mismos no pueden caducar por falta de

explotacién por parte de su titular.’

D. CERTIFICADO DE INVENCION

El certificado de invencion aparece por primera vez en México en la Ley de
Invenciones y Marcas de 1975, como un medio de proteger aquellas invenciones que, a
pesar de cumplir con los requisitos de patentabilidad, no eran susceptibles de ser
patentados por razones de interés general, como se consideraban a los procedimientos
para la obtencién de bebidas y alimentos para consumo humano o animal, las medicinas,

etc.

? Articulo 5, inciso b, del Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial.
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De esta forma, el certificado de invencidn era aque! titulo que expedia la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de algin invento que,
por disposicion expresa de la Ley de Invenciones y Marcas, no era susceptibles de ser
patentado a pesar de cumplir con todos los requisitos necesarios para serlo, El
certificado de invencion conferia a su titular el derecho de obtener regalias por la

explotacion del invento asi registrado ante la Secretaria.

Los requisitos para su obtencién eran los mismos que se establecian en materia
de patentes asi como la forma de su tramitacion, sin embargo, su vigencia era de catorce

afios.

Con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial de 1991 se abrogd a la Ley de Invenciones y Marcas y consecuentemente los
certificados de invencion desaparecieron, ya que no fueron una figura que se
contemplara en la nueva ley, por lo que los dltimos certificados expedidos fueron los de

1991.

Sin embargo, para aquellos certificados que aln existan les es aplicable la
abrogada Ley de Invenciones y Marcas ya que como se ha mencionados su duracion era

de catorce afios por lo que existen todavia certificados que caducaran hasta el afio 2005,
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E. SECRETOS INDUSTRIALES

La Ley de la Propiedad Industrial define en su articulo 82 que debe considerarse

como secreto industrial de la siguiente forma:

ARTICULO 82.- Se considera secreto industrial a toda informacion de
aplicacion industrial y comercial que guarde una persona fisica o
moral con caracter confidencial, que le signifique cbtener o mantener
una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la
realizacién de actividades econdmicas y respecto de la cual haya
adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su
confidercialidad y el acceso restringido a la misma.
De la definicién transcrita encontramos que los elementos que constituyen un
secreto industrial son el que exista un conocimiento por parte de una persona, fisica o
moral, que le otorgue ventajas frente a terceros o sus competidores, el objeto mismo del

conocimiento, y que su titular haya tomado las medidas necesarias para mantener dicho

conccimiento oculto.

El conocimiento en cuanto a su naturaleza debe ser aplicable a la industria o al
comercio, teniendo, aquel que detenta el conocimiento, el interés de que el mismo
pertenezca oculto y, finalmente, que ese conocimiento debe permanecer efectivamente

oculto a terceras personas.

En cuanto al objeto del conocimiento éste debe estar relacionado directamente
con los procesos de elaboracién, comercializacion, distribucién de productos o servicios

de que se trate y la naturaleza misma de estos.
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Encontramos también que aqué! que guarde un secreto industrial puede
transmitirlo o bien autorizar su uso a un tercero, quienes en todo caso tendran la

obligacion de guardarlo.

Ahora bien, el Doctor Rangel Medina'® sostiene que la regulacién de los secretos
industriales tiene una iriple vertiente ya que su proteccion se encuentra regulada tanto

por las normas de la Ley de la Propiedad Industrial, como por las penales y las laborales.

En efecto la Ley de la Propiedad Industrial establece que aquel que tenga acceso
a un secreto industrial, por autorizacion, o bien por razon de empleo, prestacion de

servicios o cargo publico, tiene la obligacion de no divulgarlo por ningiin medio.

Asimismo, la referida ley establece el pago de daiios y perjuicios por parte de
aquella persona, fisica o moral, que haya obtenido un secreto industrial por cualquier
medio licito o ilicito. Nos encontrariamos en el primero de los supuestos si un tercero
contratara (acto licito) a una persona que tenga acceso a un secreto industrial, con el
objeto de obtener €l mismo, ¥ en el segundo de los supuestos cuando, por ejemplo, si a
través de la comisién de un delito algin tercero se hiciera de informacién protegida por

esta figura juridica.

10 Rangel Medina. Derechg Intelectual, Ed. Mc. Graw Gill, México, 1998, P4g. 5.
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Por su parte, el Codigo Penal Federal en su articulo 210 tipifica como delito la
revelacion de secretos (industriales) que hayan sido obtenidos con motivo de empleo,

cargo o puesto sin causa justificada.

M4s ain, el referido Codigo contempla una sancién mayor para aquel prestador
de servicios profesionales o técnicos, o funcionaric plblico que revele un secreto

industrial, lo anterior atendiendo a la calidad especifica del sujeto que comete el delito.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 134, que contiene
las obligaciones de los trabajadores, establece en su fraceién XIII la obligacidn que tiene
el trabajador de guardar los secretos técnicos, comerciales y de fabricacion de los que
tenga conocimiento por razén de su trabajo, cuya divulgacién pueda causar un perjuicio
a la empresa, Asimismo, la revelacién de un secreto industrial por parte de un trabajador
da lugar a la rescisidn de la relacién de trabajo sin responsabilidad para patrén, ademas

de las sanciones penales que resulten aplicables.

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial establece que la autoridad que
conozca de cualquier procedimiento, judicial o administrativo, en el que se requiera que
alguno de los interesados revele un secreto industrial, deberd tomar todas las medidas
necesarias para evitar que cualquier tercero ajeno a la controversia tenga, acceso a dicho
secreto, e inclusive prohibe que el interesado que hubiere tenido conocimiento de un
secreto industrial, como consecuencia de la revelacion del mismo en un procedimiento

de declaracién administrativa, lo divulgue o use.
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F. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Esta figura juridica fue incorporada a nuestro sistema juridico el primero de
enero de 1998, fecha en la que entro en vigor el Decreto por el que se reformé y
adiciond la Ley de la Propiedad Industrial para incluir diez articulos que contemplan lo

que es un esquema de trazado de circuitos integrados, y su proteccion.

Un esquema de trazado de circuitos integrados consiste en la disposicion
tridimensional y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha
disposicién tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser

fabricado.

Por su parte, un circuito integrado es un producto en el que los elementos, y
alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie
de una pieza de material semiconductor, y que éste destinado a realizar una funcion

electronica.

Ahora bien, nuestro Ordenamiento legal protege al disefio, o esquema de trazado
de circuito integrado, y no al circuito integrade propiamente hablando. Esto es, la
materia del registro no es el producto terminado o ensamblado, sino mas bien el disefio
correspondiente que deberd ser solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial
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Como ya ha sido mencionado, la proteccién de un esquema de trazado de
circuitos integrados se obtiene mediante el registro del mismo, para lo cual “es necesario
que cumpla con algunas condiciones de registrabilidad como son la originalidad y 1a

novedad absoluta” !

La primera de estas condiciones se refiere a que el esquema de trazado de
circuitos integrados sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador, sin resultar
comin o habitual entre aquellas personas que se dedican a la creacion de esquemas de

trazado o bien a los fabricantes de los circuitos integrados, a la fecha de su creacion.

Debemos apuntar que ia fecha respecto de la cual se determinara la originalidad,
en términos de lo dispuesto por los articulos de la Ley de la Propiedad Industrial, de un

esquema de trazado es la de su creacién, y no asi la de su presentacion a registro.

Por otra parte, €l esquema de trazado cuyo registro se solicite deberd ser
novedoso, entendiendo por ello que el mismo no haya sido comercialmente explotado,
no solo en México, sino en ninguna parte del mundo, esto es a lo que el Doctor Rangel

Medina llama novedad absoluta o universal'?.

A lo anterior, la propia ley establece una excepcion que permite el registro de un

esquema de trazado, que ya ha sido comercialmente explotado de manera ordinaria,

" David Rangei Medina. Derecho Intelectual, Ed. Mc. Graw Hill, México 1998, Pig. 194
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siempre y cuando se presente la solicitud de registro dentro de los dos afios siguientes a

la fecha en que se haya dado la explotacién.

Por otra parte, el Decreto que incorpord la figura del esquema de trazado y su
proteccion establecié la prohibicion de registrar cualquier disefic que hubiere sido
explotado con anterioridad al 1° de enero de 1998, fecha de entrada en vigor del referido
Decreto, o lo que es lo mismo, solo permite la presentacion a registro de aguellos
esquemas de trazado cuya comercializacion hubiere iniciado a partir de la fecha en

comento.

Para la obtencion de un registro de esquema de trazado de circuito integrado se
seguird un trimite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se encuentra
regulado, por remisién expresa de la ley, por las normas que rigen la tramitacion y

concesién de las patentes y los registros de disefios industriales.

El registro de un esquema de circuitos integrados tiene una duracion de diez afios
improrrogables, después de los cuales el esquema pasard al dominio ptblico y podré ser

explotado libremente por cualquiera.

Ahora bien, por lo que se refiere a los derechos del titular de un registro de
esquema de trazado de circuitos integrados, los mismos se traducen en la facultad de

gravar, enajenar o licenciar el registro, actos todos que deberan ajustarse a la legislacion

12 ibidem.
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comin y a las disposiciones contenidas en la ley para estos actos en relacion con las
patentes y registros de invenciones, mismos deberan ser inscritos ante el Instituto para

producir efectos frente a terceros.

Asimismo, podra perseguir a aquellos terceros que, sin su autorizacion,
reproduzcan, parcial o totalmente, importen, vendan o distribuyan un esquema de
trazado protegido, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido,
o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de

trazado protegido.

Encontramos que el titular de un registro de esquema de trazado también debe
cumplir con determinadas obligaciones a cfecto de conservar su registro y poder

oponerlo frente a terceros.

De esta forma, el titular se encuentra obligado a utilizar las leyendas obligatorias
establecidas en la ley, a saber una “M” o “TM” en un circulo, a efecto de oponer su
registro frente a terceros, poder solicitar medidas provisionales, cobrar dafios y

perjuicios, y ejercitar cualquier otra accion de caracter civil o penal.

Por otra parte, la ley establece el pago de anualidades para la conservacion del
registro de un esquema de trazado, las cuales deben ser cubiertas por su titular so pena

de que caduque el registro, a no ser que su titular pague dentro de los seis meses
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siguientes al plazo de gracia, la tarifa por rehabilitacién y la anualidad omitida més sus

recargos.

2, SIGNOS DISTINTIVOS

Otro grupo que integra la propiedad industrial es el de los signos distintivos, en el
cual encontramos a las marcas, los nombres y avisos comerciales y las denominaciones

de origen.

A. MARCAS

En la Doctrina han sido varias las definiciones que se han dado a la marca.

Asi, el licenciado Jaime Alvarez Soberanis, establece que una marca “es todo

signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”

Por otra parte, para Renato Corrado la marca es “un signo identificativo del

resultado de una actividad empresarial productiva o de servicio con el objeto de

distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado”. e

B Jaime Alvarez Soberanis. La Regulacién de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia
Tecnolégica , 1a. Ed., Pornia, México, 1979, pag. 54.

¥ Renato Corrado. La Marchi del Prodotti ¢ del Setvizio. Unione Tipografico Editrice, Torinese, Torin
(ltalia), 1972, pag. 34.
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A su vez el Maestro Justo Nava Negrete establece que para él, una marca es
“todo signo o medio material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir
los productos que elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en
servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela

y después conservarla y aumentarla,”*®

Para la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual ta marca es un signo
visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para

distinguir las mercancias de una empresa de las de otras empresas.

En la Legislacion Mexicana, la vigente Ley de la Propiedad Industrial en sus
articulos 87 y 88 establece que es una marca, y quienes pueden hacer uso de la misma.
ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o
en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto,
ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado.
De la lectura del transcrito articulo 87 se desprende que existen diversos tipos de
marcas en atencidn a sus titulares, y a los fines a los cuales se van a destinar dichos

signos distintivos, existiendo en consecuencia marcas de fabrica, de comercio y de

servicios, dependiendo de lo que su titular pretende distinguir con ellas.

1 Justo Nava Negrete. Derecho de las Marcas, la. Ed., Porria, México, 1985, pig. 147.
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Asi, encontramos que las marcas de fabrica son aquellas destinadas a distinguir
los productos que elabora su titular de aquellos que son elaborados por sus
competidores, mientras que las marcas de servicios tienen como finalidad distinguir los
servicios que presta su titular de los prestados por sus competidores, y finalmente las
marcas de comercio son las que usa una persona para distinguir los productos que
comercializa, es decir, pone a disposicidn del piblico consumidor, de aquellos que se

encuentran en el mercado.

Ahora bien, el contenido del articulo 88 de la ley de 1a materia nos proporciona la
principal funcioén que tiene una marca, a saber, la de distinguir productos y servicios de
los demds que concurren en el mercado, por lo que uno de los requisitos sine qua non
para que proceda el registro de una marca es que sea suficientemente distintiva, Esta
caracteristica de las marcas tiene como finalidad el que las mismas sean susceptibles de
identificar los productos o servicios a los que se apliquen, y de esta forma proteger, tanto
al titular de la marca, como al piblico consumidor, quien en la mayoria de las ocasiones
no lleva a cabo un andlisis exhaustivo de las marcas que amparan los productos que

adquiere.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales en diversas
Jurisprudencias por lo que, de forma ilustrativa, nos permitimos a continuacion enunciar
solo algunos de los criterios a los que deben atender las autoridades al momento de

analizar si una marca puede o no ser registrada.
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha
sustentado la Tesis que puede consultarse en el Semanaric Judicial de la Federacion,
Séptima Epoca, Volumen XXIX, mayo de 1971, Sexta parte, Pagina 37 y que

textualmente dice:

“MARCAS, EXAMENES DE LAS, EN CASO DE POSIBLE
CONFUSION.- cuando se trata de determinar si dos marcas son
semejantes en grado de confusion conforme a la fraccion XIV del
articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no
solo 2 un andlisis minucioso de sus elementos graficos, fonéticos e
ideologicos, es decir, a las ideas que se sugieren, examinando las
marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto,
es decir, a efecto que pueden producir entre ¢l piblico consumidor al
primer golpe de vista o al ser oidas cuando son pronunciadas
rapidamente, pues no es de suponerse que dicho pablico consumidor
haga siempre un analisis minucioso y detallado de las marcas de los
preductos que adquieren.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
ha sustentado la misma opinién, como puede constatarse en la Tesis que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federacion, Séptima Epoca, Volumen VII, julio

de 1969, Sexta Parte, Pagina 61 y que textualmente dice:

“MARCAS, NEGACION DE REGISTRO.- POR CONFUSION.-
Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la
Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que
las marcas en comparacidn tienen que ser necesariamente diversas y
no idénticas. De modo que debe, segin el espiritu del ordenamiento
en cita, evitarse fundamentalmente toda posibilidad de confusién y
aunque atendiendo a los detalles de esa marca pueden presentar
diferencias y parecer distintas, dado que en el uso comin y a vistas de
tales diferencias, si apreciadas en su conjunto se prestaran a confusion,
debe negarse el registro de una de ellas.
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Por otra parte, en nuestra legislacion se reconocen como marcas a las
denominaciones, a las figuras visibles y a las formas tridimensionales, de lo que se
desprende que las marcas, en atencidén a su composicidén, pueden clasificarse en
nominativas, cuando se componen de una palabra o frase, innominadas o figurativas
cuando se forman de dibujos 0 combinaciones de colores, mixtas, cuando contienen
palabras, y figuras y tridimensionales cuando la marca consiste en una forma que

contenga volumen como por ejemplo botellas, envases, etc.

Asimismo, es importante apuntar el hecho de que las marcas se deben registrar
en relacion con los productos o servicios que se pretendan distinguir de los de su misma

especie, surgiendo asi uno de los principios de la marca, a saber, el de especialidad.

En efecto, una marca debe ser sometida a registro indicando los productos o
servicios que con ella se pretenden amparar, para lo cual se debe atender a la
clasificacién de productos y servicios contenida en el articulo 59 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial que establece 34 clases para productos y 8 clases para

servicios, y que constituye una reproduccion de lo dispuesto en el Tratado de Niza,

De lo anterior se desprende la posibilidad de que una misma marca pueda ser
registrada por distintos titulares, siempre y cuando tengan por objeto distinguir
productos o servicios diferentes. La razén de ello estriba en el hecho de que al aplicarse

dos o mas registros marcarios a productos o servicios de naturaleza diversa no existe la
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posibilidad de que induzcan al piblico consumidor &! error, en virtud de que no

compiten entre si, y mas alin quiza ni siquiera concurran en el mismo mercado,

Sin embargo, existe una excepcion al referido principio de especialidad
constituida por la denominada marca notoria que, en términos de lo dispuesto por
nuestra Legislacidn, es aquella que es conocida por un sector determinado del piblico o
de los circulos comerciales del pais como consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en
relacion con sus productos ¢ servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la
marca en el territorio nacional, como consecuencia de la promocion o publicidad de la

misma.'®

En este orden de ideas, cuando una marca resulta ser conocida por un
determinado sector comercial o del publico como resultado de las actividades
comerciales o publicitarias de su titular nuestra legislacién rompe con el principio de

especialidad para poder brindarle una proteccion mas adecuada.

De esta suerte, €] articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece, en su
fraccion XV, que en México esta prohibido registrar como marca una denominacion,
signo o figura tridimensional susceptible de engafiar al puablico consumidor o de
inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la Autoridad competente

en nuestro pais estime como notoriamente conocida, prohibicion que se surte también

18 Ley de la Propiedad Industrial, Articulo 90, fraccién XV, segundo parrafo,
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cuando la parte esencial de la marca que se pretende registra constituya una imitacion de
otra notoriamente conocida susceptible de crear confusion, sin importar si se aplica a los
mismos o similares productos, ya que la proteccion que la Ley de la Propiedad Industrial

otorga a la marca notoriamente conocida es una excepcion al principio de especialidad.

Sin embargo, el problema radica en determinar si una marca es o no

notoriamente conocida en nuestro pais y en la forma de comprobarlo.

Si nos apegamos a lo dispuesto por la ley, encontramos que es el Institute
Mexicano de la Propiedad Industrial quien estima si una marca es notoriamente
conocida en nuestro pais, lo que nos obliga a pensar que a efecto de que proceda el
supuesto de no registrabilidad de una marca propuesta a registro contenido en la fraccidn
XV del citado articulo 90, la marca notoriamente conocida deberd haber sido declarada

como tal, con anterioridad al estudio de fondo de la marca propuesta a registro.

En efecto, para que una autoridad pueda negar una solicitud de registro, con base
en la existencia de una identidad o semejanza entre la marca propuesta a registro y otra
gue se estime notoriamente conocida, necesariamente debe existir una declaracién del
Instituto en la que se decrete que la misma es notoriamente conocida en México. Sin
embargo, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial, ni en su Reglamento,
disposicidn alguna que regule el procedimiento mediante el cual se determinara si una
marca s © no notoriamente conocida, ni aquellos requisitos que debe cumplir para asi

ser considerada.
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Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones del titular de un registro de
marca, nuestra legislacion prevé la obligacion de que el titular de un registro marcario, ¢
bien un tercero que tenga concedida licencia de uso inscrita ante el Instituto, la use en el
territorio nacional, tal y como fue registrada, o bien con variaciones que no alteren su
distintividad, en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue

concedida y que dicho uso no sea interrumpido por més de tres afios.

En este sentido han sido varias las interpretaciones que el Instituto ha tenido
respecto del uso de una marca por parte de un tercero que, o no cuente cen licencia de
uso, o bien que existiendo ésta no se encuentre inscrita ante dicho organismo
descentralizado.  Asi, podemos encontrar resoluciones con criterios contrarios en
algunas de las cuales la autoridad reconoce el uso efectuado por terceros que no cuentan
con licencia de uso insc;'ita, y en otras en las que por carecer de la inscripcién

correspondiente se ha decretado la caducidad de un registro.

Por lo que se refiere al uso de la marca, si una marca es aquel signo visible que
distingue productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado, del
cual pueden hacer uso los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, resulta
14gico el hecho de que aquel que tiene registrado a su favor una marca deba usarla, toda
vez que de lo contrario no existiria justificacién alguna para el reconocimiento y

proteccion de la exclusividad que implica un registro de marca.
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Finalmente, la vigencia de un registro de marca es de diez afios contados a partir
de su fecha legal, es decir, de l1a fecha en que fue presentada a registro, contando su

titular con la opcion de renovarla por periodos de la misma duracion.

La solicitud de renovacion debera ser presentada dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de su vencimiento. No obstante lo anterior, la ley contempla una
prorroga de seis meses mas, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro
para que se solicite su renovacion.

Por otra parte, es un requisito indispensable, a efecto de que proceda la
renovacion de una marca, que la misma se este usando por lo menos en uno de los
productos o servicios a los que se aplique, y que dicho uso no se haya interrumpido, sin

causa justificada por mas de tres afios.

La Ley de Invenciones y Marcas, contemplaba en su articulo 111 la obligacion
de comprobar el uso de la marca dentro de los tres afios siguientes a su concesidn o su
renovacion, para lo cual los titulares de registros marcarios debian presentar un Formato
Oficial en el que constara el monto de las ventas realizadas al amparo del registro de
marca cuyo uso se pretendia comprobar, asi como exhibir ejemplares de la marca tal y
como se estaba utilizando. La falta de comprobacion de uso traia aparejada como

consecuencia la extincién del registro,
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Asimismo, la renovacion de una marca procedia solamente en aquellos casos en
los que el titular acreditara el uso de la marca, para lo cual debia presentar, junto con la

solicitud de renovacion, la comprobacion de uso de la marca,

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, y sus reformas, se suprimio la obligacién de comprobar el uso de
los registros marcarios, bastando para que proceda su renovacion el que el titular, o bien
su apoderado legal, manifieste bajo protesta de decir verdad que el registro marcario ha
sido, y esta siendo, usado de forma ininterrumpida en por lo menos uno de los productos

o servicios para los cuales fue concedida.

No obstante lo anterior, resulta conveniente el presentar declaraciones de uso con
el objeto de preconstituir una prueba de uso de la marca para el caso en el que se llegara

a solicitar la declaracion administrativa de su caducidad.

Finalmente, por lo que se refiere a la renovacion de los registros marcarios,
debemos mencionar que en aquellos en los que la solicitud de renovacién sea presentada
por un representante legal, a nombre de una persona moral, éste debe acreditar su
personalidad con una carta poder, suscrita ante dos testigos, con ratificacién de firmas
ante un Notario o Corredor Publicos, y acreditarse tanto la existencia legal de la
poderdante como las facultades de aquel que otorga el poder, lo anterior en atencién a lo

dispuesto por el articulo 181, fraccion 11, de la ley de la materia.
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MARCAS COLECTIVAS

La vigente Ley de la Propiedad Industrial contempla también las denominadas
“marcas colectivas” cuyo objeto es distinguir en el mercado los productos o servicios de
los miembros de sociedades o asociaciones de productores, fabricantes comerciantes o

prestadores de servicios.

Para que la Autoridad competente conceda el registro de una marca colectiva éste
deberi ser solicitado por la sociedad o asociacion, anexando las reglas pactadas para su
uso, el cual solo corresponderd a sus miembros ya que no podrid ser transmitida a

terceras personas.

Ello implica que cualquier socio o asociado podra usar la marca durante el
tiempo que pertenezca a la sociedad o asociacidén de que se trate, ya que una vez que

salga de la misma deberd abstenerse de usar la marca colectiva,
B. NOMBRES COMERCIALES
Adn cuando la Ley de la Propiedad Industrial no proporciona una definicién de

lo que es el nombre comercial, este puede ser definido como “la designacion

. .. . 17 .
correspondiente a una empresa o a un establecimiento comercial”’’, o bien como *¢l

V7 Rafael de Pina Vara et alt. “Nombre Comercial” en Diccionario de Derecho. Ed. Porriia, México, 1995,
pag. 382.
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signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona, fisica o

juridica, de las demds que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.”'®

La proteccion que otorga la ley, asi como el derecho exclusivo al nombre
comercial, no derivan de su registro sino de su uso por lo que los nombres comerciales
no son registrados sino publicados, para lo cual el solicitante de la publicacidon deberd
acreditar su uso con anterioridad a la fecha en que se presente la solicitud

correspondiente.

La publicacién se llevara a cabo en le Gaceta de la Propiedad Industrial, previa
solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y su objeto es
el de establecer en favor de su titular la presuncién de buena fe en la adopcion y el uso

de un nombre comercial.

Tomando en consideracién que la finalidad de! nombre comercial es distinguir
una empresa de las demds que tienen la misma o similares actividades, no podrin
publicarse aquellos que carezcan del elemento de distincion, esto es, no podran ser
publicados si, como resultado del examen de novedad que se practique para tal efecto, se
encuentra que existe otro nombre comercial, publicado o en tramite, idéntico o
semejante en grado de confusion aplicado al mismo giro, o bien una marca en trimite o
ya registrada que ampare productos o servicios similares relacionados con el giro

preponderante de la empresa de que se trate.

'% Davig Ranget Medina. op. cit.
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En términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la publicacién
de un nombre comercial conlleva la proteccién de su uso en exclusiva en la zona
geogrifica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique,
pudiéndose extender dicha proteccion a todo el pais, si el nombre comercial ha sido
objeto de difusion masiva a nivel nacional. Sin embargo, el referido Ordenamiento legal

no da una definicion de lo que debe entenderse por clientela efectiva o difusion masiva.

Los efectos de la publicacién de un nombre comercial duraran 10 afios, a partir
de la fecha de presentaciéon de la solicitud de publicacion y podran ser renovados

indefinidamente por pericdos de igual duracion.

Finalmente, cabe sefialar que, por disposicion expresa de la Ley de la Propiedad
Industrial, los nombre comerciales se rigen, en lo que les sea aplicable, o no haya
disposicién al respecto, por las normas que regulan a las marcas, es decir, le resultan
aplicables las reglas en materia marcaria para la solicitud de su publicacion, para su uso,

renovacion, transmisiones, licenciamiento, etc.

C. AVISOS COMERCIALES.

Respecto de los avisos comerciales la Ley de la Propiedad Industrial los define

en su articulo 100, de la siguiente forma:
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ARTICULO 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones
que tengan por objeto anunciar al publico, establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o
servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Ahora bien, en el caso de un aviso comercial, el derecho exclusivo para su uso

solo se¢ obtiene mediante su registro ante ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

La ley establece también, que debera de especificarse en la solicitud de registro si
el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, y que si el aviso
comercial tiene por objeto anunciar algin establecimiento, de la naturaleza que éstos
sean, se considerard comprendido en una clase especial, complementaria de la
clasificacion que establezca el Reglamento de fa Ley de la Propiedad Industrial. El
registro no amparara en estos casos productos o servicios, ain cuando estén relacionados

con el establecimiento o negociacion.

Es conveniente mencionar que la clasificacion complementaria a la que se refiere
la ley de la materia no existe, por lo que los avisos comerciales se registran dentro de las

clases contempladas en ¢l Reglamento para las marcas.

Los avisos comerciales cuye registro se solicite deben contar con las
caracteristicas de distintividad y registrabilidad exigidas para las marcas a efecto de ser

otorgado su registro.
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El registro de los avisos comerciales tiene una vigencia de 10 afios a partir de la
fecha de presentacién de solicitud, y puede ser renovado por periodos de la misma

duracién,

Al igual que a los nombres comerciales, a los avisos comerciales también le son
aplicables las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas,
por lo que para las cuestiones de ésta figura juridica, que no se encuentren expresamente

reguladas, deberemos sugetarnos a lo dispuesto para las marcas.

D. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN,

Esta institucién de la propiedad industrial es definida por el Doctor Rangel
Medina como el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geografico con el
que se identifican las mercancias que tienen similares propiedades derivadas de los
elementos naturales propios de dicha regién geografica, como clima, tierra y agua, asi
como la técnica, destreza, habilidad y tradicion artesanal de quienes habitan la propia

region para producirlas.

Su regulacion encuentra como fuente internacional el Arreglo de Lisboa que fue
firmado por México el 31 de octubre de 1958, y publicado en el Diario Oficial de la

Federacion el 11 de junio de 1964.
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De esta forma, en nuestra legislacion doméstica se incorporan las normas mas
importantes contenidas en el referido instrumento internacional regulindose las

denominaciones de origen en el Titulo Quinto de Ja Ley de la Propiedad Industriai.

La proteccibn de una denominacién de origen se obtiene mediante una
declaracion que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual puede
hacerse de oficio o a peticién de quien demuestre tener un interés juridico, sin embargo,
es importante recalcar que el titular de las denominaciones de origen es el Estado
Mexicano, y que el uso de ésta por parte de personas, fisicas o morales, se obtiene

solamente por autorizacién del Instituto.

En cuanto al interés juridico, 1a Ley de la Propiedad Industrial establece en su
articulo 158, de forma limitativa, quienes son aquellos que se considera que detentan un
legitimo interés juridico para solicitar una declaracion de denominacion de origen, en los

siguientes términos;

ARTICULO 158.-.. Para los efectos de este articulo se considera que
tiene interés juridico:

I. Las personas fisicas o morales que directamente se dediquen a la
extraccion, produccién o elaboracion del producto o productos que se
pretendan amparar con la denominacion de origen;

II. Las cimaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

III. Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los
gobiernos de las entidades de la federacion,
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Ahora bien, respecto de las denominaciones de origen opera una figura juridica
que no encontramos en ninguna otra institucion contemplada por la Ley de la Propiedad

Industrial, a saber, la oposicion.

En efecto, de cualquier solicitud de declaracion de denominacion de origen, surja
de oficio 0 a peticion de parte, debe publicarse un extracio en el Diario Oficial de la
Federacion con €l objeto de que cualquier tercero que justifique su interés juridico
formule observaciones u objeciones a la misma, aportando las pruebas que estime
pertinentes, dentre det plazo de dos meses, contado a partir de la publicacién

correspondiente.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para formular oposiciéon, y habiendo
desahogado las pruebas que aporten los terceros que pudieran presentarse, el Instituto
dictara 12 resolucidn que corresponda, debiéndose publicar ésta en el Diario Oficial de la

Federacion.

La declaracion de una denominacion de origen tiene una vigencia igual a la
subsistencia de las condiciones que la motivaron, y para que cesen sus efectos se
requiere de otra declaratoria en ese sentido, emitida por el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, de oficio o a peticion de parte interesada.

Algunas de las denominaciones de origen mexicanas protegidas en el ambito

internacional son la del Tequila, concedida por resclucion del 22 de noviembre de 1974,



51

la del Mezcal, la de Olinala y la de Talavera de Puebla concedida con resolucion del 9

de marzo de 1995, y recientemente modificada por la de Talavera.

Como ya se ha mencionado, el uso de una denominacién de origen solo puede
efectuarlo aque! que cuente con una autorizacidn para ello por parte del Instituto, la cual
debera ser solicitada ante dicho organismo, quien la otorgara a aquellas personas, fisicas
o morales, que directamente se dediquen a la extraccidn, produccién o elaboracion de
productos protegidos por la denominacion de origen, que realicen dicha actividad dentro
del territorio determinado en la declaracion, y que cumplan con aquellas normas
oficiales establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial respecto de los

productos de que se trate, y con los demds requisitos sefialados en la propia declaracion,

La vigencia de la autorizacién para usar una denominacidn de origen es de diez
afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y puede ser renovada

por periodos iguales,

Los derechos derivados de una autonzacién para usar una denominacion de
origen pueden ser transmitidos en términos de la legistacion comin, e inclusive ser
objeto de un contrato de licencia de uso, actos que surtiran efectos a partir de su
inscripcién ante el Instituto. En todo caso, tanto el adquirente de la autorizacion de uso,
como el subusuario de la denominacién de origen deben usarla tal y como aparezca

protegida en la declaracion correspondiente.
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3. REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

El dltimo grupa que integra la propiedad industrial lo constituye la represién de
la competencia desleal, cuyo objeto es evitar las practicas contrarias a los buenos usos y
costumbres en la industria y el comercio, y sancionar aguellas conductas contrarias a la
ley, por ser consideradas como una violacién a los derechos de propicdad industrial

tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

En primer término, el objetivo de este grupo de instituciones de propiedad
industrial es el actuar en contra de la competencia desleal por lo que es importante
determinar lo que debe entenderse por competencia, libre competencia y competencia
desleal ya que es precisamente ésta Ultima la que sanciona la Ley de la Propiedad
Industrial, en virtud de que el hecho de que en todo sistema liberal, como lo es el
nuestro, se permita la competencia entre fabricantes, comerciante y prestadores de
servicios no implica que no exista un minimo de reglas que deban ser respetadas por los

participantes del mercado.

Asi, la competencia, desde el punto de vista economico, ha sido definida como

“el conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo

1a misma mercancia o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo piblico consumidor "

18 Humberto Navarrini. Trattato Teerico-practico di diritio comerciales, Fratelli, Bocca, Torino 1937,
Vol. IV, pdg. 112.
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Por su parte, la libre competencia no se traduce en un irrestricto juego de la
actividad de los comerciantes, los industriales o prestadores de servicios, ya que no
importa cuan liberal sea una economia todas ellas siempre han sido, en mayor o menor
grado, reguladas, de lo que se desprende que no existe una competencia anarquica o
ilimitada que solamente generaria abusos por parte de unos cuantos en detrimento de las
mayorias. Es a esto a o que obedece la recloria econdmica del Estado, tanto de

industriales y comerciantes, como de prestadores de servicios.

Por otra parte, encontramos a la competencia desleal la cual puede ser definida
como “aquella conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho
propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto

perseguido.”*

En efecto, la existencia de competencia desleal implica que los fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios ya no se encuentran en un plano de igualdad
debide a que alguno de ellos no pone en juego sus propios recursos, inventiva y
esfuerzos para obtener el éxito de su empresa, sino que por el contrario pretende obtener
dicho éxito, si no exclusivamente si de manera primordial, en el hecho o circunstancia
de sustraer en su propio beneficio la clientela ajena haciéndola incurrir en el error y

confiisidn, sin empefiar para lograrlo sus propios medios.

*® Rafaet de Pina Vara et alt. “Competencia Desleal” en el Diccionario de Derecho, Ed. Porniia, México
1995, phg. 172.
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La figura juridica de la competencia desleal es tan grave, debido a sus

consecuencias que no pudo pasar inadvertida en nuestros Ordenamientos legales.

Asi, en el Cddigo Civil, de aplicacién supletoria a la materia de propiedad
industrial, en su articulo 1910 establece que el que obrando ilicitamente, o contra las

buenas costumbres, cause dafio a otro estd obligado a repararlo.

De igual manera, el Codigo Penal Federal, dispone que los actos de competencia
desleal son aguellos que afectan gravemente al consumo nacional y determina pena de
privacién de la libertad hasta por nueve afios y multa hasta de doscientos cincuenta mil_
pesos a aquel que dificulte o se proponga dificultar la libre concurrencia. en 1;1

produccién o en el comercio.

Maés aiin, en las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el
Diario Oficial de la Federacion el pasado 17 de mayo de 1999, se tipifico como delito en
el articulo 223, fraccién 111, la produccion, almacenamiento, transporte, introduccion al

pais, distribucion o venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas.

Como es evidente, la sancion a la competencia desleal no podia ausentarse del
aAmbito administrativo de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el
legislador, ademas de regular los delitos en materia de propiedad industrial, en ia
fraccion I del articulo 213 fraccidn, expresamente considerd la realizacién de actos

contrarios a los buenos usos y costumbres como una infraccidén administrativa, y en sus
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demés fracciones establece las conductas que son consideradas como infracciones

administrativas por implicar actos de competencia desleal.

La represion de la competencia desleal tiene una doble finalidad, por una parte el
proteger el prestigio de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios,
evitando el empleo de medios deshonestos para atraer y sustraer a la clientela, y por la
otra la proteccion del publico consumidor quien, a través de actos de competencia
desleal puede ser inducido a la confusidn y el error, maxime si tomamos en cuenta que el
consumidor no siempre conoce a los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios, sino que reconoce sus productos o servicios a través de, por ejemplo, su marca
registrada que avala la calidad de los productos o servicios comercializados al amparo de

dicho signo distintivo.

En efecto, en nuestro ejempto, el pablico consumidor identifica los productos que
adquiere mediante ]a marca que ostentan, por lo que si en una ocasion ha adquirido un
articulo comercializado bajo determinada marca, y lo encuentra satisfactorio, al
momento de volver a adquirir el mismo producto buscara precisamente aquel que
ostente la misma marca, o una que le resulte familiar debido a su semejanza, con la cual
inconscientemente identiftca la calidad, el precio y las cualidades del primer articulo que

adquirid.

Por ello, la represion de la competencia desleal se encuentra dirigida a la sancién

de las conductas que impliquen un desprestigio o desventaja para el titular del derecho
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de propiedad industrial, y que, en consecuencia, lleven al piblico consumidor al error
respecto de la calidad de los productos o servicios que le son ofrecidos en el mercado, ya
sea a través de los diversos procedimientos de declaracién administrativa que contempla
la Ley de la Propiedad Industrial para reconocer, adquirir y conservar la propiedad
industrial o bien mediante las reglas generales para sancionar conductas que impliquen

actos de competencia desleal, lo que serd objeto de estudio en el siguiente capitulo.
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CAPITULO 1L

PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION ADMINISTRATIVA
CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el capitulo que antecede hemos estudiado las figuras juridicas que conforman
la denominada propiedad intelectual, en sus dos vertientes, la propiedad intelectual,
stricto sensu, y la propiedad industrial, la forma de obtener sy proteccion; la duracion de
ésta, v los derechos y obligaciones que de ella emanan. Sin embargo, dichas
instituciones juridicas de la propiedad intelectual no tendrian razon de ser si no

existieran los medios idoneos para su adecuada proteccion.

En efecto, el titular de un derecho de propiedad intelectual no veria el sentido de
patentar sus invenciones o0 mejoras, de registrar sus marcas, de crear obras objeto de
derechos de autor, etc,, si supiera que cualquier tercero puede hacer uso indebido de sus
derechos de propiedad intelectual sin su autorizacion, razén por la cual en las
legisiaciones de la materia se han procurado incorporar medios de defensa para que

cualquier titular pueda hacer valer sus derechos frente a terceros.

En este orden de ideas, nuestra legislacion no ha sido la excepcion a esta
bisqueda de vias de defensa de los derechos derivados de la propiedad intelectual. Por
lo que se refiere a los bienes de propiedad industrial, en los Titulos Sexto y Séptimo de
la Ley de la Propiedad encontramos regulados los procedimientos de declaracion

administrativa de los cuales se pueden valer tanto los particulares como la misma
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Federacion para hacer respetar, en primera instancia, los derechos derivados de la

propiedad industrial.

Se hace la aclaracién de que en la Ley de la Propiedad Industrial se contempla
los procedimientos de declaracién administrativa para proteger los bienes de propiedad
industrial, en primera instancia, porque la citada ley también resulta aplicable a algunas
conductas que infrinjan disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo cual
sera objeto de estudio mas adelante, sin embargo, por el momento, bastenos saber que la
multicitada Ley de la Propiedad Industrial también resulta aplicable para la sancién de
conductas que son consideradas como infracciones en materia de comercio, que a grosso
modo pueden entenderse como toda aquella transgresion al derecho patrimonial de una

obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Ahora bien, volviendo a nuestro tema, en primer término encontramos que la via
por medio del la cual se pueden defender los derechos de propiedad intelectual es
mediante los procedimientos de declaracién administrativa contemplados en la Ley de la
Propiedad Industrial que se deben plantear ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, autoridad competente para tal efecto, y en concreto ante la Subdireccién para
{a Proteccion de la Propiedad Intelectual, que es la encargada de desahogar todas las
solicitudes de declaracién administrativa de nulidad, caducidad o cancelacion, y las
denuncias de hechos constitutivos de infracciones administrativas y denuncias de

infracciones en materia de comercio.
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En efecto, el Poder Ejecutivo cuenta con procedimientos administrativos por
medio de los cuales los particulares pueden solicitar su intervencion a efecto de
conseguir la proteccion de los derechos derivados de un acto administrativo como lo
puede ser la concesion de un registro, o la patente de una invencién, o bien conductas

ilicitas por parte de un tercero.

La razon por la cual este tipo de controversias se deben ventilar a través de
procedimientos administrativos, de los que conoce la autoridad administrativa, y no por
medio de procedimientos judiciales, de los cuales conoceria una autoridad judicial,
atiende principalmente a la inquietud que causé el hecho de que el Poder Judicial llegara
a resolver acerca de la legalidad de los actos ejecutados por una Autoridad

administrativa,

Al respecto se han gestado dos sistemas, el primero de ellos conocido como el
francés que, con base en la division de Poderes y la consecuente independencia de los
mismos, considera como inadmisible el hecho de que el Poder Judicial resuelva sobre
asuntos en materia de administracion, ya que ello conllevaria a que el Poder Ejecutivo se
encontrara sometido a los Organos Jurisdiccionales. Por otra parte busca la resolucién
de controversias a través de procedimientos sumarios que resulten mas sencilios y
eficaces al no temer que apegarse a tfodas las formalidades requeridas en los

procedimientos judiciales.
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En segundo lugar se encuentra el sistema anglosajon que atribuye al Poder
Judicial 1a facultad de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y Ia
autoridad administrativa, en virtud de que precisamente la actividad jurisdiccional

compete exclusivamente al organo jurisdiccional.

En nuestra legislacién encontramos que ambos sisternas son aplicados en virtud
de que, en primera instancia, los conflictos surgidos entre particulares y la autoridad
administrativa, o como consecuencia de actos administrativos, deben ser planteados
mediante procedimientos administrativos ante las instituciones administrativas
especializadas, como lo es, en el caso que nos ocupa, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industriai, que difieren de los procedimientos judiciales, sin embargo, el
Poder Judicial también se encuentra facultado para conocer de los actos administrativos
que violen las garantias individuales, en términos de los dispuesto por el articulo 107

constitucional en su fraccidon IV, a través del juicio de amparo.

De lo anterior debemos concluir que, por una parte, todas fas controversias que
surgen en materia de propiedad industrial se deben substanciar ante la autoridad
administrativa, en concreto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
mediante los procedimientos de declaracion administrativa sefialados en la Ley de la

Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, aquellas resoluciones emitidas por el referido Instituto,

que se estimen violatorias de las garantias individuales de los gobernados, seran
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combatibles mediante el juicio de amparo promovido ante un Juzgado de Distrito en

Materia Administrativa.

De igual forma, aquellas sentencias dictadas por o Jueces de Distrito, por ser
emitidas en un juicio de amparo indirecto, son recurribles mediante el recurso de

revision del que conocerd un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Al respecto, resulta conveniente realizar la precision de que a partir una reforma
a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, efectuada en el mes de Mayo de
2000, se extendid, aunque de forma cuestionable, el ambito de aplicacidén de éste
Ordenamiento iegal a la materia de la propiedad industrial, por lo que en el capitulo
correspondiente habremos de hacer una breve referencia en cuanto al alcance ¢ impacto

de la aludida reforma han tenido en nuestra materia de estudio.

De tal suerte, e! Instituto deberd conocer de los procedimientos de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad y cancelacion, asi como de las denuncias de
infraccidn en general y de infracciones en materia de comercio que sean iniciadas a
peticién de parte que tenga interés juridico, por el Ministerio Piblico, cuando tenga

alguin interés la Federacion, e inclusive de oficio.

Ahora bien, es importante establecer que se debe entender por interés juridico, en
atencién a que, en cuanto a las acciones intentadas por particulares, sélo aquél que lo

detente puede ejercitar las acciones contempladas en la ley. Ios criterios para
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determinar esto en materia de propiedad industrial han sido muy variados llegando al
punto en que inclusive, tanto la autoridad administrativa, como la judicial, han

sustentado posturas contradictoria a lo largo de los afios.

Sobre el particular es conveniente mencionar el criterio sostenido por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del dia veintinueve de
enero de 1992, en el R.A. 2872/91, siendo quejosa Eucario Gonzilez, S.A. de C.V. y
Magistrado Relator el licenciado Guillermo Ortiz Mayagoitia, donde en lo conducente se

dijo:

“Las expectativas de derecho, por ser meras esperanzas de obtener a
futuro alglin beneficio, tampoco confieren accidn para demandar,
puesto que, mientras no se incorpore et derecho al patrimonic de quien
lo pretende, carece de la facultad potestad de exigir su respeto.

De un estudic minuciose de los capitulos correspondientes de
las disposiciones legales en comento no se advierte norma juridica
alguna que le otorgue la potestad de exigir la nulidad de una marca ya
registrada; por mas que dicha marca constituya un obstaculo para que
se le otorgue el derecho que pretende.

El propietario de la marca registrada tiene derecho subjetivo
sobre la misma; en cambio quien desea registrar una marca semejante
en grado de confusion o igual a la que ya esta dentro del patrimonio de
otra persona, tiene solo una expectativa de derecho en cuanto a su
registro, y por ende, carece de potestad para exigir la anulacion de la
marca registrada.”
Sosteniendo todo lo contrario, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito en sentencia dictada el veinticuatro de agosto de

1988, en el R.A. 1556/88, siendo quejoso 1. Joseph Kennedy y Magistrado Relator el

Lic. Mario Pérez de Leén, se dijo en su parte conducente lo siguiente:



63

“En los razonamientos contenidos en €l inciso 2) del capitulo de
agravios, se aduce inexacta interpretacion del articulo 1 del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles por haberse estimado que el interés
juridico de la tercero perjudicado quedé acreditado con la sola
presentacion de la solicitud de registro marcario.

Es inexacto lo aseverado en el agravio a estudio en atencion a
que el Juez de Distrito atinadamente considerd aplicado correctamente
el articulo el articulo 1 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles
en la resolucion combatida pues contrariamente a lo que sostiene la
recurrente la presentacion de la solicitud de registro marcario es
suficiente para acreditar el interés juridico del solicitante en relaciéon
con la existencia o nulidad de otra marca de la misma clase...y si en el
caso, la parte tercero perjudicada tiene interés en que se declare la
nulidad administrativa de la marca registrada en favor del quejoso,
resulta suficiente para acreditarlo la presentacion de una solicitud
relativa al registro de la misma marca, en virtud de lo cual resalto el
interés contrario existente entre los hoy parte quejosa y tercero
perjudicado.”

De lo anterior, podemos concluir que el concepto de interés juridico no siempre
ha sido el mismo, ya que como se observa de los criterios transcritos una solicitud de
registro para una autoridad puede ser suficiente para acreditar un legitimo interés
juridico, mientras que para otra no. Al respecto debemos atender a lo dispuesto por el
articulo 1° de Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la

materia, que a la letra dispone:

ARTICULO 1.- Sélo puede iniciar un procedimiento judicial o
intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial
declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien
tenga ¢l interés contrario.

Actuaran, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes
o apoderados en términos de la ley. En cualquier caso los efectos
procesales seran los mismos, salvo prevencién en contratio.
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Asi las cosas, resulta claro que el interés juridico es un requisito para la
procedencia del ejercicic de la accidn y que segiin algunos doctrinarios consiste en “la
relacién que debe existir entre la situacion de hecho contraria a derecho o el estado de
incertidumbre juridica que afecte a la parte actora y la necesidad de la sentencia

demandada !

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha considerado que el
interés juridico no se refiere a otra cosa sino a la titularidad que corresponde al actor, en
relacion con los derechos o posesiones conculcados, de lo que se deriva que, a efecto de
que proceda la accidn, es necesario que se acredite la afectacion o perjuicio de los

derechos que se invocan.

De lo anterior, se desprende con total claridad que ostenta un legitimo interés
juridico aquel que encuentra una agresion, lesion, dafic o menoscabo a su esfera de
derechos juridicamente protegidos, en este caso los derivados de la propiedad

intelectual, por parte de un tercero.

Ahora bien, tal y como quedd de manifiesto en el transcrito articulo 1° del
Cadigo Federal de Procedimientos Civiles, las partes pueden actuar en el procedimiento
administrativo por propio derecho, o bien por conducto de apoderado o representante

legal,

! José Ovalle Fabela, Teoria General del Proceso, Ed. Harla, México, pig. 165.
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En materia de propiedad industrial la propia ley establece en su articulo 181 la
forma en que deberan acreditar su personalidad los mandatarios para poder presentar
solicitudes y promoctones. Asi, en tratindose de personas fisicas sus apoderados podrin
acreditar su personalidad, para cualquier solicitud o promocién, mediante carta poder
simple suscrita ante dos testigos en la que se asienten los nombres y domicilio de los

mismos.

Sin embargo, en lo que se refiere a los mandatos conferidos por personas morales
de nacionalidad mexicana existen dos posibilidades. La primera de estas se circunscribe
al representante que pretende acreditar su personalidad a efecto de presentar unicamente
solicitudes de patentes y registros, o bien solicitudes de inscripcion de licencias de uso y
transmisiones de derecho en cuyo caso, al igual que en el supuesto de que el otorgante
sea persona fisica, deberd exhibir carta poder simple suscrita ante dos testigos, sin
embargo, en dicho documento deberd manifestarse que quien otorga el poder cuente con

facultades para ello y citar el instrumento en el que consten dichas facultades.

Para cualquier otra solicitud o promocién ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, incluidgs aquellas relativas a los procedimientos de declaracion
administrativa, que se presente ¢n representacion de una persona moral mexicana el
apoderado deberi acreditar su personalidad mediante instrumento publico o carta poder,
con ratificacion de firmas ante un Notario o Corredor Plblico, debiendo acreditarse de
igual forma las facultades del otorgante y la legal existencia de la sociedad en favor de

quien se pretende actuar.
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Finalmente, cuando el mandante sea una persona moral extranjera, y no se trate
de los tramites de solicitud de patentes o registros ni de la inscripcion de licencias de uso
o transmisiones de derechos, el poder debera ser otorgado conforme a la legislacién
aplicable del lugar en el que se otorgue, o bien de conformidad con lo dispuesto por los

tratados internacionales.

Estos documentos de poder, por ser de procedencia extranjera deberan estar
legalizados para producir efectos legales en nuestro pais. Para ello los paises firmantes
de la Convencion de la Haya firmada en 1962, a la cual México se adhirié el 1° de
diciembre de 1994, cuentan con la legalizacion mediante Apostilla por virtud de la cual
se da fe de que aquél funcionario ante el cual se otorgd el documento en cuestion es

efectivamente un funcionario del pais de origen.

En aquellos casos en los que el pais donde se otorgue el documento de poder no
sea parte de la Convencién de la Haya, la legalizacién de los mismos debera realizarse
mediante la legalizacidén consular que consiste esencialmente en que el Consul Mexicano
en dicho pais certifique que el funcionario ante quien se¢ otorgd el documento se

encuentra acreditado como autoridad ante el Consulado Mexicano.

Por otra parte, el referido articulo 181 establece que aquelios documentos de
poder en los que se dé fe de la legal existencia de la persona moral que lo confiere, asi

como las facultades de aquél que lo otorga, se presumira valido salvo prueba en



67

contrario, esto se conoce como certificacion de un documento y, aun cuando no es
obligatoria para que el documento surta sus efectos en el pais, es recomendable llevarla a
cabo en virtud de la presuncion furis fantwm de validez que establece respecto del

documento.

De lo anterior encontramos que las reglas para acreditar la personalidad de un
mandatario, en tratandose de los procedimientos de declaracién administrativa cuyo
estudio nos ocupa establecen, en el caso de personas fisicas la necesidad de una carta
poder simple suscrita ante dos testigos, para el caso de personas morales mexicanas el
otorgamiento de poder mediante instrumento publico o carta poder con ratificacion de
formas ante Notario o Comedor Pihblico, debiéndose acreditar la existencia de la
mandante y las facuitades del otorgante, y, finalmente, en aquellos supuestos en los que
el poderdante sea una persona moral extranjera un documento de poder que se otorgue
conforme a las leyes del lugar en el que se confiera, o bien de acuerdo con los tratados
internacionales, pero que en todo caso deberd estar legalizado y de preferencia

certificado.

No obstante que la ley dispone que debe acreditarse la personalidad de los
mandatarios en cada expediente, también prevé el acreditamiento de la personalidad a
través de una constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes. En este
registro, que se encuentra a cargo del propio Instituto, se inscribiran los documentos de

poder, en original o en copia certificada, a cambio de lo cual se expedira en favor del
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poderdante una constancia de registro que podrad exhibir en copia simple a efecto de

acreditar su personalidad.

Para concluir, debemos mencionar que el Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 16, fraccién III, establece que para la presentacién de las
solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, caducidad, cancelacidn e infraccion
administrativa los apoderados podran acreditar su personalidad mediante copia de la
constancia de inscripcion del poder en el Registro General de Poderes, siempre que en el

mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.

Como otra regla de caricter general encontramos que todos los documentos que
sean presentados ante el Instituto deberan ser redactados en idioma espaiiol, y que
aquellos documentos que se encuentren escritos en otro idioma deberin acompaiiarse de
su traduccién al espafiol. Al respecto es aplicable lo dispuesto por el articulo 50 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en el que se establecen los requisitos
que deben reunir las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto, y que
en su parrafo antepenilltimo establece que aquellas que no cumplan con el requisito de
estar acompafiados de su respectiva traduccidn seran desechadas de plano en caso de que
dentro del término de dos meses, contado a partir de su presentacion, no se exhiban las

traducciones correspondientes.

Ahora bien, fa aplicacién del articulo 5° del Reglamento de la Ley de la

Propiedad Industrial, en especial 2 lo referente al plazo de dos meses para presentar la
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traduccion de documento, no siempre es aceptada, ya que en algunas ocasiones se ha
estimado que la citada disposicion no resulta aplicable en tratandose de procedimientos
de declaracién administrativa, mientras que en otras se ha concedido dicho plazo para
que los promoventes exhiban las traducciones de documentos redactados en idioma

distinto al espafiol.

Lo anterior queda de manifiesto con los dos oficios emitidos por la entonces
Direccion de Proteccion a la Propiedad Industrial con fechas, catorce de mayo de 1999,
con nimero de folio de salida 3168, y doce de abril de 1999, con numero de folio de

salida 1029,

En el oficio identificado en primer término, la autoridad administrativa en la

I

parte conducente sostuvo: “...cabe sefialar que no es aplicable lo dispuesto por el
articulo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que dicho
precepto aplica a los tramites de solicitud de marca. Por lo que respecta a la prueba

seftalada con el numeral 6, digase al promovente que la misma se desecha por no haber

acomparfiado la traduccion correspondiente ... "

En contraposicion, en el segundo de los oficios relacionados, la autoridad
administrativa concedit el plazo adicional de dos meses para que la parte actora
exhibiera las traducciones correspondientes a los documentos que offecia como prueba

«

manifestando “... Asimismo en términos del articulo 5° fraccion VII y antepemiltimo

parrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se le requiere que en un
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término de dos meses contados a partir de la fecha de presentacion del escrito que nos
ocupa, presente la traduccion al idioma espafiol de los documentos sefialados bajo los

numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del capitulo de pruebas...”

De lo anterior, se desprende con total claridad que la aplicacidn del articulo 5 del
multicitado Reglamento no stempre ha sido uniforme, sino que, muy por el contrario,
queda al libre arbitrio de la autoridad que conozca del asunto particular, lo que conlleva
la inseguridad del promovente al solicitar una prérroga parz exhibir la traduccion de los

documentos que exhibe en idioma diverso del espafiol.

Cualquier procedimiento de declaracién administrativa ante el Instituto se inicia
con una solicitud o denuncia presentada por parie interesada, o bien de oficio, la cual
debe ser presentada por escrito, en idioma espafiol y con los requisitos que establece la
Ley de la Propiedad Industrial, tales como nombre del promovente, domicilio para oir
notificaciones, nombre y domicilio del titular afectado o presunto infractor, pretensiones,

narracidn de hechos y los fundamentos de derecho en los cuales funde su accion.

Una vez presentada la solicitud o denuncia, el Instituto admite o desecha la
misma, y en el primero de los supuestos ordena correr traslado a la parte demandada o al
presunto infractor para que dentro del plazo concedido por la ley produzca, por escrito,
su contestacion manifestando lo que a su derecho convenga; esta notificacién debe ser
de cardcter personal y se debe practicar en el domicilio que el titular del registro cuya

nulidad, caducidad o cancelacion se pretenda haya manifestado en el expediente oficial
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de marca, o bien en el domicilio en el que se estén llevando a cabo las conductas

consideradas como infracciones.

Ahora bien, en caso de que no sea posible realizar la notificacion en términos del
parrafo anterior, y se desconozca el nuevo domicilio, la notificacién se hara por medio
de la publicacion de un extracto de la soliciiud de declaracion administrativa cn ¢l Diario
Oficial de la Federacion, y en uno de los peridédicos de mayor circulacion, por una sola

ves, a costa de quien intente la accién.

Transcurrido el plazo concedido por la ley para que ta parte demandada o
denunciada produzca su contestacion, el cual estudiaremos con posterioridad para cada
caso en especifico, se cierra la litis, Lo anterior es importante en virtud de que los
procedimientos de declaracion administrativa contemplados por la Ley de la Propiedad
Industrial son procedimientos sumarios que no requieren del cumplimiento de todas las
formalidades establecidas para los procesos judiciales, razén por la cual el propio
articulo 199 del citado Ordenamiento legal establece que el procedimiento se conforma
de soticitud de declaracion administrativa y la contestacion a la misma, en caso de que la
haya. En caso de que el demandado o presunto infractor no produjera contestacion, no
obstante haber sido emplazade de forma personal, se le tendra por confeso de los hechos

contenidos en el escrito inicial.

Por tratarse de un procedimiento administrativo sumario, y en consecuencia tener

por objeto que las controversias se diriman en poco tiempo, las partes deberan
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acompafiar a sus escritos de demanda y de contestacion las pruebas con las que
pretendan acreditar sus pretensiones o excepciones, con el apercibimiento de que

aquellas que sean presentadas con posterioridad les seran desechadas.

A lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial contempla como casos de
excepeion en los que se deben admitir aquellas pruebas exhibidas con posterioridad a fa
presentacion del escrito inicial de demanda o contestacion, a saber, las pruebas
supervenientes, las que no hubieran sido conocidas por la parte que las oftece, o las que
tengan por objeto el desvirtuar alguna excepcidn opuesta por la parte demandada, las
cuales deberan ser admitidas en el momento que se presenten, siempre y cuando sean

ofrecidas con anterioridad al cierre de la instruccion.

Asimismo, el articulo 198 establece que el titular afectado o el presunto infractor,
en su caso, podran exhibir, dentro de un plazo de quince dias, las pruebas que provengan
del extranjero, siempre y cuando se haya hecho el sefialamiento respectivo en el escrito

en el que se ofrezcan.

Al respecto, cabe preguntarse si ese plazo adicional de quince dias se cuenta a
partir de que la autoridad admite el escrito en el que se ofrezcan las pruebas provenientes
en el extranjero, y si ambas partes, actor y demandado, gozan de este beneficio. A
nuestro parecer ¢l plazo al que se refiere el referido numeral se debe contar a partir de la

fecha en que se presente el escrito en el que se ofrezcan las pruebas provenientes del
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extranjero, y que ese beneficio solamente corresponde a la parte demandada o

denunciada.

Lo anterior se estima asi en virtud de que, en primera instancia, el articulo se
refiere al titular afectado, razdn por la que podria interpretarse que éste es aquel a quien
la existencia del registro, cuya nulidad, caducidad ¢ cancelacién le interesa por que le
perjudica, o bien la conducta infractora afecta, pero también se refiere que, en su caso, al
presunto infractor, lo que nos hace deducir que la prorroga se concede a aquel a quien se
demanda la nulidad, caducidad o cancelacidn de su registro o bien que es denunciado

como infractor.,

Por otra parte, el multicitado articulo se refiere a aquél que no puede exhibir las
pruebas dentro del plazo concedido, y es precisamente al demandado, o al presunto
infractor, a quienes se concede un plazo para dar contestacion a la accion ejercitada en

su contra, bien de nulidad, de caducidad, de cancelacion o de infraccion.

Las pruebas de las cuales pueden valerse las partes son las documentales,
piblicas y privadas, la pericial, la visita de inspeccidn, la instrumental de actuaciones, la
presuncional legal y humana y todas las demas que no vayan en contra de fa moral y las
buenas costumbres, a excepcion de la confesional y la testimonial que solo serin
admitidas de encontrarse contenidas en un documento, y que son cominmente

presentadas como declaraciones juradas ante Notario Publico.
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Una vez fijada la litis, que como ya se dijo se conforma de la solicitud de
declaracion administrativa y la contestacidon a la misma, cuando la haya, y siempre y
cuando no existan pruebas pendientes de desahogar, el Instituto debe emitir la resolucion
administrativa en la que resuelva la controversia planteada. La referida resolucién debe
cumplir con los requisitos de cualquier sentencia en el sentido de que debe ser fundada y

motivada.

En contra de la resolucion dictada por el Instituto no existe en la Ley de la
Propiedad Industrial recurso zlguno, por lo que tradicionalmente la via para impugnarla
ha sido mediante un juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata de una reselucion
definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual

deberd interponerse ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

Por otra parte, la sentencia dictada por el Juez de Distrito, al tratarse de una
resolucidn dictada en un amparo indirecto, puede ser recurrida mediante revisién ante un

Tribunal Colegiado de Circuito.

No obstante lo anterior, no podemos pasar desadvertido el hecho de que, en
virtud de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la que nos
hemos referido en piginas que anteceden, actualmente la impugnacion de las
resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe
efectuarse en un primer términe ante sede administrativa, situacién a la cual habremos

de aludir en el capitulo correspondiente.
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f. SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.

La solicitud de declaracion administrativa de nulidad tiene como fin el invalidar
los efectos legaies de un registro o patente, con base en algiin vicio en su concesion. A
efecto de obiener la declaracion administrativa de nulidad dec un registro o patente el
interesado debera presentar un escrito ejercitando la accion de nulidad que estime
procedente, acreditando su interés juridico para ello y ofreciendo las pruebas que

acrediten los extremos de su accion.

Ahora bien, es importante sefialar que la declaracién administrativa de nulidad,
tiene como objeto el destruir retroactivamente los efectos de un registro o patente, esto
es, sus efectos se destruyen hasta la fecha en que fue presentado creandose la ficcion de
que el registro o patente de que se trate nunca existio. Esto es relevante en virtud de que
aquelios que hubieran tenido una licencia de uso respecto del registro o patente
nulificado podran solicitar la devolucién de los pagos por concepto de regalias que

hubiera pagado a su titular, ya que se podria entender como un pago de lo indebido.

Una vez notificada la parte “demandada”, o titular afectado, de la solicitud de
declaracidon administrativa de nulidad interpuesta en contra de su registro o patente,
contard con un plazo de un mes a efecto de producir por escrito su contestacion, ofrecer

las pruebas que estime pertinentes y oponer las excepciones que considere procedentes.
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Dicho plazo correra a partir del dia siguiente a aquel en el que se lleve a cabo el

emplazamiento correspondiente,

Las causales por las cuales se puede nulificar una patente o un registro de modelo
de utilidad, disefio industrial o esquema de trazado de circuitos integrados, asi como los
plazos deniro de los cuales pucde solicitarse, se encuentran contenidos en la Ley de la

Propiedad Industrial en su articulo 78,

Las patentes y registros de modelo de utilidad, disefios industriales y esquemas
de trazado de circuitos integrados seran nulos cuando se hayan otorgado en
contravencion a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para su otorgamiento,

lo que se refiere esencialmente en la observancia de tres reglas.

En primer término cualquier invencion para ser patentable debe ser novedosa,
resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicacién a la industria, asimismo

no debe estar considerada en la ley como una excepcion.

Por otra parte, los modelos de utilidad y disefios industriates a efecto de poder ser

registrados deben ser nuevos y susceptibles de aplicacion industrial.

Del mismo modo, el titular de un esquema de trazado de circuitos integrados
tiene la facultad de solicitar la declaracion administrativa de nulidad de otro registro,

cuando estime que éste fue otorgado en contravencion a lo dispuesto por la ley de la
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materia, cuando la solicitud hubiere incurrido en abandono, o bien se encuentra viciado

por error, inadvertencia o fue concedido a quien no tenia derecho de obtenerlo.

Finalmente, deben ser cumplidos los requisitos que establece el articulo 47 de la
ley en cuanto a los documentos que deben acompafiarse a la solicitud de patente o

registro.

Asimismo, el referido numeral contempla como otra causal de nulidad el que los
registros o patentes cuando se hayan otorgado en contravencién a las disposiciones de la
Ley de 1a Propiedad Industrial, o de aquella que se encontrara vigente en el momenta de
su concesion. Esto significa que padra solicitarse la nulidad de una patente o registro
que se haya otorgado durante la vigencia de otra ley que se hubiese encontrado vigente
al momento de su concesion, si se otorgé en contravencion a lo dispuesto por dicho
Ordenamiento legal, razon por la cual en algunos casos la nulidad se solicitard con

fundamento a preceptos de leyes abrogadas como la de Invenciones y Marcas.

Otra causal de nulidad se refiere al hecho de que la solicitud hubiere incurrido en
abandono durante su tramite. Como se menciond en paginas anteriores, la concesién de
una patente o registro se encuentra sujeta a la revision de la autoridad administrativa,
quien puede requerir el cumplimiento de un requisitc o bien la presentacién de
informacién o decumentacion adicional, para lo cual concede al solicitante un plazo de
dos meses, y que en caso de no cumplir con lo requerido la solicitud se debe

considerarse como abandonada. La hipotesis de nulidad que nos ocupa se refiere al
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hecho de que durante 1a tramitacion de la solicitud, ésta hubiera incurrido en abandono y

que la Autoridad indebidamente la hubiera otorgado.

Finalmente, si la concesion del registro o la patente se encuentra viciada por error
o inadvertencia grave, o bien hubiere sido concedida a quien no tenia derecho para

obtenerla, procedera la declaracién administrativa de nulidad.

Por lo que hace a los plazos que la ley sefiala para ejercitar una accidén de
nulidad, éste varia dependiendo de la causal que se invoque. Asi, la causal de nulidad
que derive del otorgamiento de un registro o patente en contravencion de las
disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, o en la aplicable al
momento de su concesion, o a las disposiciones sobre los requisitos y condiciones para
su otorgamiento podran ser ejercitadas en un plazo de cinco aiios, mientras que las
acciones de nulidad derivadas del abandono de la solicitud de registro o patente, o bien
del otorgamiento viciado por error, inadvertencia graves, o a aquél que no tuviera
derecho para su obtencién, solo podra ejercitarse en cualquier tiempo. Los plazos a los
que nos referimos se cuentan a partir de la fecha en que fue puesta en circulacion la

Gaceta en la gue se hubiere hecho la publicacion correspondiente,

Por lo que se refiere a las marcas, ¢l articulo 151 de la Ley de la Propiedad

Industrial establece cuales son las causales de nulidad de un registro de marca.
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En primer lugar, un registro marcario serd nulo cuando se haya otorgado en
contravencion a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o bien de aquella
que se encontrara vigente al momento de su concesion. Esta causal de nulidad puede ser

ejercitada en cualquier momento.

En segundo lugar, podra solicitar la nulidad de un registro marcario aquél que
cuente con un derecho prioritario sobre el uso del signo marcario, ya sea en el pais o en
el extranjero, y que acredite haber usado la marca ininterrumpidamente, antes de la fecha
de presentacion de la marca cuya nulidad se pretende, o bien de la fecha de primer uso
que hubiere declarado quien la registro. El interesado debe solicitar la declaracion
administrativa de nulidad del registro dentro de los tres afios siguientes a partir de la

fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta.

Asimismo, una marca serd nula cuando se haya otorgado con base en datos falsos
contenidos en la solicitud de registro. Al respecto, nuestros Tribunales han sostenido
que esta causal tiene por objeto el de sancionar a aquel que ha obtenido un beneficio
indebido de la falsedad de los datos vertidos en la solicitud, como lo seria el caso de que
se manifestara una fecha de uso anterior a aquella, en la que realmente se empezo usar el
signo distintivo. Esta causal de nulidad debe ser gjercitada dentro de los cinco afios
siguientes a la fecha en que fue puesta en circulacion la Gaceta en que apareci

publicado el registro.

IS NO SALE
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Por otra parte, una marca sera nula cuando haya sido otorgada, no obstante la
existencia de otra marca registrada vigente que resulte igual o semejante en grado de
confusi6n, y sea aplicada a iguales o similares productos o servicios. Esta causal podra
ser ejercitada en un plazo de cinco afios, contados a partir de la fecha en que fue puesta
en circulacidn la Gaceta en la que hubiera aparecido publicado el registro cuya nutidad

ser pretende.

Finalmente, una marca serd nula cuando el agente, representante, usuario
autorizado o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero haya
solicitado, y obtenido, a su nombre el registro de €sta u otra semejante en grado de
confusion sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Esta causal
de nulidad atiende a la mala fe con la que actué el solicitante por lo que el registro se
reputa como obtenido de mala fe, y quizd por eso esta causal de nulidad puede ser
ejercitada en cualquier tiempo.

Ahora bien, por lo que se refiere a la nulidad de nombres y avisos comerciales,
no existen en la Ley de la Propiedad Industrial disposiciones expresas al respecto, sin
embargo debemos tener en mente que los articulos 104 y 112 de la propia Ley
establecen que tanto los avisos como los nombres comerciales se regiran, en lo que no
haya disposicién especial, por lo establecido en la Ley para las marcas de lo que es dable
concluir que las casuales de nulidad previstas para los registros marcarios son aplicables

a éstas instituciones de propiedad industrial.
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Por otra parte, debemos aclarar que, tratindose de nombres comerciales, los
mismos no son declarados nulos sino que se debe solicitar la cesacion de los efectos de
su publicacién en la Gaceta, ya que estos signos distintivos no son registrados sino

publicados.

Ahora bien, la resolucidn emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, en el sentido de declarar administrativamente la nulidad de una patente o de
un registro, o en su defecto negar dicha declaracién, no es recurrible por ninguna via
ante el propio Instituto ya que la Ley de la materia no prevé ningin medio de

impugnacidn,

En virtud de lo anterior, y tal y como lo hemos expuesto con anterioridad, la
resolucidn del multicitado Instituto solo podrd ser impugnada mediante juicio de
garantias ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia podra
ser recurrida mediante revision de la que debe conocer un Tribunal Colegiade de

Circuito en esa misma materia.

Sin embargo, debemos tener en mente que, debido a la reforma de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo actualmente las resoluciones emitidas por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe, impugnarse mediante un recurso
ordinario, antes de estar en posibilidad de acudir al juicio de garantias, situacion a la cual

habremos de referirnos en el capitulo correspondiente.



82

2. SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD.

Para una mejor comprensién de las causales por las que caducan las patentes y
los registros, tanto de modelos de utilidad y de esquemas de trazado de circuitos
integrados, como de marcas, nombres y avisos comerciales dividiremos su estudio en
tres paites: patentes, registros dc modelos de utilidad y esquemas de trazado, vy,

finalmente, los signos distintivos.

En primer término las patentes, como ya ha sido explicado deben ser explotadas,
ya sea directamente por su titular, o bien por un tercero que cuente con una licencia de
uso inscrita ante ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal, ya que de lo contrario

cualquiera puede solicitar una licencia obligatoria.

Ahora bien, cuando una patente, respecto de la cual ya se haya otorgado una
primera licencia obligatoria, no es explotada por su titular, o bien por un usuario
autorizado, dentro de! plazo de dos afios contados a partir de la concesion de la licencia
obligatoria, €l Instituto podra declarar administrativamente su caducidad, lo que acarrea

dos consecuencias importantes:

La primera es que el licenciatario (por virtud de la licencia obligatoria) ya no se
encuentra obligado a pagar regalias por la explotacion de la patente, lo cual ocurre

también en casc de que la patente sea declarada nula, y segundo que la invencién
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reivindicada cae en e! dominio piblico, esto es, cualquiera la puede usar sin necesidad

de autorizacidn por parte de su inventor o causahabiente,

Asimismo, las patentes, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado de
circuitos integrados, caducan cuando no se cubre el pago de las anualidades
contempladas por la tarifa en vigor, que deben pagarse como un acto conservatorio del
derecho de explotarla en exclusiva, por lo que a falta de pago la patente caducara. El
pago de las anualidades debe realizarse dentro de los seis meses siguientes al aniversario

de la fecha legal de la patente o en el mes de enero del afio correspondiente,

Finalmente, como se ha seiialade, aun cuando la ley no establece si existe la
obligacion del titular de un disefio industrial de explotarlo, consideramos que en
atencion a la prohibicion expresa de no exigir la explotacion de los mismos contenida en
el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del cual México es

parte, los disefios industriales no caducan por falta de explotacion.

Por lo que se refiere a la caducidad de las marcas, como se menciond con
anterioridad, la vigencia de una marca es de diez afios contados a partir de la cual fue
solicitada a registro, esto es, de su fecha legal. Sin embargo, los registro marcarios
puede ser renovados por periodos iguales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos

que la propia Ley establece.
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Si entendemos que la caducidad es la perdida de un derecho, por no llevar a cabo
los actos conservatorios del mismo, resultan claras las causas por las cuales un registro
marcario puede caducar, de pleno derecho, o bien como resultado de una solicitud de

declaracién administrativa de caducidad.

Asi, el articulo 152 de la Ley de la Prepiedad Industrial establece como primera
causal de caducidad la falta de renovacion en términos de lo dispuesto por dicho
Ordenamiento legal, esto es, dentro del plazo de seis meses anteriores a su vencimiento,
o bien dentro del plazo de gracia concedido por la propia ley, asi como en aquellos casos
en los que, aun cuando se haya solicitado la renovacion, no se cumple con los requisitos

contenidos en ley.

Este ultimo supuesto se puede surtr cuando por ejemplo, la solicitud de
renovacion no sea presentada por el titular de la marca, o bien que la misma haya sido
presentada, de ser el caso, por un tercero que no acredite su personalidad como

apoderado segiin lo establecide por el articulo 181 de la multicitada legislacion.

Cabe mencionar que la causal de caducidad que nos ocupa opera de pleno
derecho, esto es, para que opere no se requiere de declaracion administrativa por parte
del Instituto, lo cual no implica que cualquier tercero no pueda solicitar la caducidad de

un registro invocando para ello la falta o indebida renovacién de una marca.
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Por otra parte, encontramos que, en términos del citado articulo, la marca
caducard cuando se haya dejado de usar durante los tres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracion administrativa de caducidad,
como una sancion al incumplimiento de la obligacién a cargo del titular de usar la

marca.

Al respecto es conveniente reiterar que la marca debe ser usada tal y como fue
registrada, o bien con modificaciones que no alteren su cardcter distintivo, es decir, su
esencta. Si bien es cierto que el registro de una marca nominativa permite la variacion
de tipo, color y tamafio de letra, también lo es que la marca no puede ser usada
suprimiendo alguno de sus elementos esenciales o afiadiendo otros que no hayan sido

registrados, ya que en todo caso se estaria frente a una marca nueva.

Asimismo, el registro marcario debe ser usado respecto de, por lo menos, en uno
de los productos o servicios para los cuales fue solicitada, esto en atencion al principio

de especialidad que rige a las marcas.

Por otra parte, es importante sefialar que la marca debe ser usada por su titular,
esto es, aquella persona que se encuentre inscrita ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como su propietario, o bien por un tercero que cuente con licencia

de uso inscrita ante el referido Organismo.
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Lo anterior es importante, en virtud de que el uso realizado por cualquier tercero
distinte de las personas sefialadas en el parrafo que antecede, no surte efectos y en
consecuencia se entenderd que la marca registrada no esta en uso, lo que conlleva su

caducidad.

Ahoira bien, la necesidad de registrar las licencia de uso ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, para que el uso realizado por un tercero surta
efectos en favor del titular del registro marcario, es una cuestidn que no siempre ha

quedado clara tanto para la autoridad administrativa como para la judicial.

En algunos casos se ha entendido que la falta de inscripcion de un contrato de
licencia de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impide que el
mismo surta efectos ante terceros. Es en este sentido en el que se han pronunciado tanto
la autoridad administrativa como nuestros Tribunales, tal y como se sostuvo en la
resolucion de fecha 11 de julio de 1995, con nimero de folio 003144, en el
procedimiento de declaracion administrativa de caducidad del registro marcario 312271
denominado BABY CREYSI, mediante la cual se decreté la caducidad del citado registro
por cuanto que si bien es cierto que se demostré que la titular del mismo, habia otorgado
licencia para el uso de la marca a una empresa diversa, quien efectivamente explotaba
comercialmente la marca en México, el convenio o licencia de uso no se habia inscrito
en relacidén con la marca “BABY CREYSI” por lo que no podia producir efectos legales

contra terceros.
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Por su parte, la mencionada resolucion administrativa, por la que se decretd la
caducidad del registro marcario 312271 “BABY CREYSI”, fue confirmada en cuanto a
su validez juridica, tanto por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa
del Primer Circuito, en el amparo indirecto 369/95 fallado el 29 de febrero de 1996, asi
como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
en ¢l R.A. 1212/96 el diz 20 de junio de 1996, en donde finalmente se nego el amparo a

la titular de la marca registrada 312271 “BABY CREYSI”.

Sin embargo, la autoridad administrativa también ha sostenido el criterio
contrario al que nos hemos referido en los parrafos que anteceden, siendo que por
ejemplo en la resolucion de fecha 28 de agosto de 1997, mediante la cual se resolvié la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad interpuesta en contra del registro
marcario 241630 “REVLON", la autoridad administrativa determind negarla en virtud
de que, no obstante no encontrarse inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial 1a licencia de uso en favor de la persona que en realidad usaba la marca, se
reconocid el uso que de la marca se hacia sosteniendo, en su parte conducente, que si la
licencia o autorizacidén no se encuentra inscrita, ello no queria decir que se desconozcan
los efectos juridicos que ésta genera entre las partes, maxime si la Ley de la materia es
clara al sefizlar que la inscripcion de una licencia es necesaria para que surta efectos ante

terceros, mas no entre las partes.

No obstante lo sostenide por la autoridad administrativa, cabe sefialar que dicha

resolucidn fue revocada, por el Juzgado de Distrito, y confirmada ésta sentencia por el
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Tribunal Colegiado de Circuito, que conocieron del amparo y revision, respectivamente,
por lo que la autoridad administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el R.A.
4747/98 dejé sin efectos la primera resolucion emitida y resolvio declarar la caducidad

del registro marcario en comento.

En estc orden de ideas, podemos concluir, que aquel titular al que se le demande
la caducidad de un registro de marca de su propiedad, debera acreditar al Instituto que ha
usado, en lo personal, o por conducto de tercero que cuente con licencia de uso inscrita
ante la autoridad administrativa, la marca de forma ininterrumpida, tal y como fue
registrada, durante los tres afios inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de
declaracién administrativa de caducidad, en por lo menos uno de los productos o
servicios para los cuales fue otorpada, a efecto de que la accidn de caducidad, con base

en esta causal, no prospere.

Para ello puede valerse el titular afectado de documentales privadas como los son
las facturas expedidas por él mismo, a las cuales la Ley de la Propiedad Industrial
reconoce valor probatorio, de visitas de inspeccidn en su propio establecimiento, de
testimoniales, contenidas en documentales, a cargo de terceros que manifiesten que los
productos o servicios a los cuales se aplique la marca cuya caducidad se solicite se

encuentran en el mercado, o bien de material publicitario.

Al respecto, €l Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo

62, dispone que se entenderd que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o
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servicios a los cuales se aplica han sido puestos en el comercio, o se encuentran en el
mercado nacional, en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el

comercio, o bien cuando los productos estan destinados a la exportacién.

Estas causales de caducidad aplican de igual forma a los nombres y avisos
comerciales, en virtud de lo dispuesto por los articulos 104 y 112 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Sin embargo, cabe reiterar que los nombres comerciales no son registrados, sino
publicados en la Gaceta, por lo que nos parece que en todo caso no se solicitara su
caducidad, sino la cesaciéon de los efectos de su publicacion por falta de uso, falta de

rencvacién o defectos en la tramitacion de ésta ultima.

En cuanto al tramite en si de las solicitudes de declaracién administrativa de
caducidad, al igual que las demas solicitudes de declaracion administrativa, aquel que
demande la caducidad de un registro o patente deberd presentar un escrito en el que
sefiale el nombre y domicilic, tanto del promovente, como del titular del registro o
patente cuya caducidad se pretende, ofrecer y anexar las pruebas con las que pretenda
acreditar los extremos de su accién, hacer una relacién breve de los hechos vy sefialar los
fundamentos de derecho que en su opinion dan lugar a su solicitud. La parte demandada
contara con un plazo de un mes, a partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos el

emplazamiento, para producir, por escrito, su contestacion,
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Del mismo modo, la resolucion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial solamente puede ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto que
debe promoverse ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, y la sentencia de
éste serd recurrible ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
mediante un recurso de revision, debiendo considerar que de acuerdo con los recientes
criterics sostenidos por nuestras autoridades Judiciales, a los cuales habremos de
referirnos més adelante, parece ser que la primera revision de los actos o resoluciones

emitidos por el Instituto deben ser revisados en sede administrativa.

3. SOLICITUD DE CANCELACION DE UN REGISTRO DE MARCA.

Tal y como lo estudiamos en el primer capitulo de este trabajo, la marca es todo
signo visible del cual se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie que introducen al

mercado sus competidores.

De lo anterior se desprende que una de las principales caracteristicas de la marca
es la distintividad, esto es, que efectivamente diferencie los productos o servicios a los
cuales se aplique de los demds que concurren en el mercado, razon por la cual cuando
una marca se transforma en la denominacién genérica con la que se conoce el producto o

servicio que pretende distinguir el registro marcario, podra ser cancelado.
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A efecto de que un registro de marca sea cancelado, su transformacién en
denominacion genérica debid ser consentida o provocada por su titular, por lo que en
primera instancia la cancelacién de un registro, desde nuestro punto de vista, se
encuentra sujeta a dos supuestos, a saber, que la marca haya perdido su caracter

distintivo, y que ello haya sido consentido ¢ provocado por su titular,

Como cualquier otro procedimiento de declaracion administrativa contemplado
en la Ley de la Propiedad Industrial, éste se inicia con una solicitud, en este caso, de
cancelacion de registro de marca, que deberd ser presentada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, cumpliendo con los requisitos contemplados en el Titulo
correspondiente, a saber, nombre y domicilio, tanto del promovente como del titular del
registro cuya cancelacion se pretende, una descripcion de los hechos y los fundamentos

de derecho en los que se base la accion.

En cuanto a quién ostenta un legitimo interés juridico para intentar esta accion
pensamos que sera todo aquel que pretenda utilizar esa marca, no para distinguir sus
productos o servicios de los demds que se encuentran en el mercado, sino como una
designacion del preducte que fabrica o comercializa, o bien del servicio que presto
ampara, por considerar que la marca protegida por el registro que se busca cancelar se ha

convertido en un genérico.

En materia de prueba, pensamos que la actitud procesal que debe tomar la parte

demandada de negar la procedencia de la accion no debe limitarse a esto, ya que una de
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sus principales excepciones consistiran en €l hecho de que su marca si es distintiva, lo

que tendra que probar con los medios iddneos a su alcance.

Mis adn, si bien es cierto que el que niega no esta obligado a probar, en términos
de lo dispuesto por el articule 82 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a la materia marcaria, también lo es que el propio Ordenamiento

legal dispone que cuando la negacioén envuelva la afirmacidon expresa de un hecho si

existe la obligacion de probar este tltimo,

Es decir, la parte demandada, al negar la procedencia de la accion, argumentara
(afirmard) que su marca si es distintiva, por lo que se vera obligado a acreditarlo de

forma fehaciente.

Por otra parte, uno de los requisitos que contempla el articulo 153 de la Ley de la
Propiedad Industrial, a efecto de que proceda la cancelacion de un registro marcario, s
el que su titular haya consentido o provocado, expresa o tacitamente, el que su marca se
haya convertido en la denominacion genérica con la que se conoce el producto o servicio

que distingue.

Asi, nuevamente nos encontrames con que no basta la negativa lisa y llana por
parte del demandado, sino que debera probar que €l ha intentado impedir, per todos los
medios a su alcance, ¢l que su marca se convierta en una denominacién genérica.

Pensamos que a efecto de acreditar lo anterior, el titular afectado, podria ofrecer como
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pruebas de su parte las documentales publicas consistentes en todos aquellos
procedimientos administrativos por los cuales ha impedido, o tratado de impedir, el uso
como genérico de su marca, tales como las denuncias de infraccion planteadas ante el
Instituto o bien material publicitario del que se desprenda que ha usado su signe

distintivo como marca.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias juridicas que acarrearia una
declaracion administrativa de cancelacion de registro, estas se traducirian esencialmente
en la posibilidad que tendria cualquier persona de utilizar ese signo, sin estar invadiendo
la esfera de derechos de aquel que habia tenido reservado el uso exclusivo de
determinado signo distintivo para designar genéricamente determinados productos ¢

SErvicios.

Por su parte, aunque la resolucion mediante la cual el Instituto declarare la cancelacidn
de un registro de marca es susceptible de impugnacion, tradicionalmente podia ser
efectuada mediante un juicio de amparo promovido ante un Juez de Distrito en Materia
Administrativa, cuya sentencia podia a su vez ser objeto de revisidn por parte de un
Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma materia, debemos reiterar que debido a la
reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo todo parece indicar que la

impugnacion de estas resoluciones debe efectuarse en sede administrativa,
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4. DENUNCIA DE INFRACCION ADMINISTRATIVAS.

Las infracciones administrativas se encuentran contempladas en el articulo 213
de la Ley de la Propiedad Industrial. A modo de un estudio general del citado numeral
podemos decir que en su primera fraccion se encuentra contemplada cualquier conducta
que implique un acto de competencia desleal por ser contraria a los buenos usos y

costumbres en la industria, el comercio y la prestacion de servicios.

En sus demas fracciones, veinticinco, el citado articulo desarrolla a detalle las
conductas que se consideran como infraccidn administrativa, por constituir actos de

competencia desieal.

Al respecto, el licenciado Manuel Magaiia Rufino® clasifica a las infracciones
administrativas dependiendo del sujeto al que perjudica su comision, de la siguiente

forma:

En primer término, se refiere a aquellos actos que dafian a la sociedad por ser
contrarios a los buenos usos y costumbres del comercio y constituir actos de
competencia desleal. Dentro de esta categoria podriamos mencionar 2 la fraccion [ del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que precisamente sanciona los actos

contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales.
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En segundo lugar, agrupa a aquellas conductas que lesionan al pablico
consumidor por engafarlo o inducirlo al emror. En este grupo encontramos a la mencidn
de que una marca se encuentra registrada o un producto patentado, cuando en realidad

no lo esta.

Finalmente, el tercer grupo lo constituyen aquellas conductas que infringen el
derecho de propiedad industrial de un tercero. Este rubro comprende aquellas
invasiones de marcas o patentes, la imitacion de un aviso o nombre comercial, la

reproduccion no autorizada de un modelo de utilidad, etc.

La declaracion de una infraccion administrativa se inicia con la denuncia de
hechos constitutivos de infraccidon administrativa, presentada por el titular de un derecho
de propiedad industrial que estime que el mismo esta siendo infringido por un tercero.
Asimismo, la investigacidn de infracciones administrativas puede ser iniciada de oficio

por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industriai.

Ante la denuncia presentada a peticion de parte, el Instituto debera iniciar la
investigacion correspondiente y se encuentra facultado para adoptar las siguientes

medidas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial:

Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las mercancias que

infrinjan derechos de los tutelados por la Ley, los objetos fabricados o usados

* Manuel Magafia Rufino. Andlisis de |a Propiedad Industrial en México, obra inédita, México, 1998,
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ilegalmente, los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y
similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley, los anuncios,
letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por
el multicitado Ordenamiento legal v los utensilios o instrumentos destinados o utilizados

en la fabricacién, elaboracion u obtencién de cualquiera de los mismos

También podra prohibir la comercializacion o uso de los productos con los que se
viole un derecho de los protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, asi como el
aseguramiento de bienes, ordenar al presunto infractor, o a terceros, la suspension o el
cese de los actos que constituyan una violacion a las disposiciones de la Ley, y ordenar
se suspenda la prestacion del servicio, o se clausure el establecimiento cuando asi se

requiera para prevenir o evitar la violacion de los derechos de propiedad industrial

A efecto de que proceda la aplicacién de las medidas a las que nos referimos, la

Ley de la Propiedad Industrial requiere el cumplimiento de varios supuestos.

En primer lugar aquél que solicita la medida debe acreditar ser titutar de un
derecho y que existe una violacidn inminente al mismo, asi como la posibilidad de sufrir
un dafio irreparable y que exista temor fundado de que las pruebas se puedan destruir,

ocultar o alterar.

pég, 82,
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Por otra parte quien solicite la medida debera otorgar una fianza suficiente para
responder de los dafios y perjuicios que se pudieran llegar a ocasionar a la persona en

contra de quien se hubiere solicitado la medida.

Con el objeto de acreditar que efectivamente se estan desplegando conductas que
constituyen actos de competencia desleal, y en consecuencia infracciones
administrativas, la prueba iddénea es la visita de inspeccidon en el establecimiento
industrial, comercial o de servicios en el que se cometan, la cual deberd ajustarse a lo

dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

Las visitas de inspeccion deberdn ser practicadas en dias y horas habiles por el
personal comisionado para tal efecto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
mediante una orden de inspeccion, la cual contendra la fecha sefialada para el desahogo
de la visita de inspeccién, el nombre de aquellas personas autorizadas para llevarla a
cabo, el nombre del presunto infractor, el domicilio en el que deba llevarse a cabo la

diligencia y los puntos sobre los que versard la misma.

Con motivo del desahogo de la visita de inspeccion se levantard un Acta
circunstanciada en la que se hard constar su desarrollo, asi como las manifestaciones de

las personas que intervengan en ella,

Si durante la visita de inspeccion, el inspector comisionado para su desahogo

determina que se ha comprobado la comision de una infraccion administrativa puede, y
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debe, asegurar de forma cautelar los productos con los que presumiblemente se estan
cometiendo las mismas, haciendo un inventario de los bienes asegurados, los cuales
quedaran en calidad de deposito en establecimiento industrial, comercial o de servicios o
bien en el propio Instituto.

La persona denunciada podra ofrecer una contrafianza a efecto de que se levante
el aseguramiento de bienes, la cual quedara a disposicion de la denunciante en caso de
que efectivamente se declare la comisidn de una infraccién administrativa como pago de

dafios y perjuicios.

El presunto infractor contard con un plazo de diez dias para contestar la denuncia
de hechos presentada en su contra, y para objetar el contenido del Acta circunstanciada

que se hubiere levantado durante el desahogo de la visita de inspeccion.

Una vez transcurrido el plazo para que el presunto infractor produzea por escrito
su contestacion, y si no existen pruebas pendientes de desahogar, el Instituto debera
dictar la resolucion administrativa en la que declare o no la comision de una infraccién
administrativa, y en su caso, la sancion que corresponda. Las sanciones contempladas
por la Ley consisten en multa, clausura, temporal o definitiva, y arresto administrativo

hasta por treinta y seis horas.

Ademas de las sanciones administrativas, el infractor se encontrard obligado al
pago de dafios v perjuicios que deberan ser reclamados por via ordinaria mercantil, Al

respecto fa Ley de la materia establece que en ningln caso fa reparacion del dafio debe
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ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta de cada producto, o prestacién de

servicio, que hayan implicado la violacion de derechos de propiedad industrial.

En contra de la resolucion emitida por el Instituto tradicionalmente solo se podia
interponer juicio de amparo del que conoceria un Juez de Distrito en Materia
Administrativa y cuya sentencia podia ser recurrida a través de un recurso de revision a

substanciarse ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Sin embargo, actualmente, y en atencién a la reforma a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, y a los criterios adoptados por las autoridades judiciales,
debemos sefialar que, aunque sin fundamento juridico, las resoluciones emitidas por el
Instituto con relacidén a declaraciones administrativas de infraccion deben ser
impugnadas mediante recursos ordinarios en sede administrativa, antes de poder ser

reclamadas en el juicio de garantias.

5. DENUNCIA DE INFRACCION EN MATERIA DE COMERCIO.

Esta clase de infracciones fue recientemente incorporada en el sistema juridico
mexicano, mediante la reforma a ta Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el dia veinticuatro de diciembre de 1996, al haber sido
catificadas como infracciones en materia de comercio diversas conductas que infrinjan,
con fines de lucro directo o indirecto, disposiciones de la referida legislacion, con

relacion a obras en ella protegidas.
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Como ha sido estudiado con anterioridad, el derecho de autor confiere a su titular
dos derechos, a saber, ¢l de paternidad de la obra y el patrimonial. Para efectos de
nuestro anélisis, es éste dltimo el que debe captar nuestra atencion. El derecho
patrimonial es la facultad que tiene el autor, en un principie, de explotar de manera
exclusiva sus obras. Ahora bien, el autor puede conceder autorizacion a un tercero para

que explote la obra, sin que ello afecte su derecho moral, de forma temporal y onerosa.

Ahora bien, la vigente Ley Federal del Derecho de Autor contempla en sy
articulo 231 diversas conductas que son consideradas como infracciones en materia de
comercio, que se refieren esencialmente a la afectacién patrimonial que sufre un titular
de derechos de propiedad intelectual, en sentido estricto, o bien aquellos titulares del
derecho patrimonial, derivado de una obra protegida por [a referida Ley, por el uso,
reproduccion, distribucion, etc., no autorizado de una obra protegia por el referido

Ordenamiento legal.

El por qué de incluir este tipo de infracciones, que en primera instancia se podria
pensar que se encuentran circunscritas al ambito de la Ley Federal del Derecho de
Autor, en nuestro trabajo encuentra su explicacién en el hecho de que es ese
Ordenamiento legal el que establece que serd el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial quien conocera de las denominadas infracciones en materia de comercio, de
conformidad con el procedimiento y las formalidades previstas en la Ley de la Propiedad

Industrial.
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Es decir, las infracciones en materia de comercio, tipificadas como tales en la
Ley Federal del Derecho de Autor, en su articulo 231, deberan ser denunciadas ante el
Instituto, quien aplicara las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, que
resultan aplicables a los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelacion e

inlracciones administrativas, para su investigacion, estudio, resolucion y sancion.

De esta forma, resulta claro que a las infracciones cuyo estudio nos ocupara en
este apartado, también les serd aplicable supletoriamente el Codigo Federal de
Procedimientos Civiles que, en términos del articulo 187 de la Ley de la Propiedad
Industrial, es supletorio a las disposiciones relativas a los procedimientos de declaracién

administrativa, en lo que no se oponga a la referida Ley.

La Ley Federal del Derecho de Autor, como ya se dijo, establece en su articulo
231 cuales son las conductas que se consideran como infracciones en materia de
comercio. De la lectura del citado precepto pedemos deducir que se considerara como
infraccion en materia de comercio toda actividad que tienda, con fines de lucro directo o
indirecto, a obtener un beneficic econdémico indebide mediante la explotacidn no
auterizada de los derechos patrimoniales derivados de una obra protegida por dicho
Ordenamiento legal. Es decir, cualquier explotacion de una obra que se realice sin
contar con la autorizacién del autor, titular del derecho patrimenial, en un principio el

autor, o bien de sus herederos o de aquel que lo haya adquirido por cualquier titulo,
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infringira el derecho patrimonial, y en consecuencia se hard acreedor a las sanciones

previstas por ia Ley de la Propiedad Industrial,

Pasando al estudio del procedimiento que debe substanciarse ante el Instituto a
efecto de que se declare una infraccion en materia de comercio, como las denomina la
Ley Federal del Derecho de Autor, nos encontrames con que s¢ inicia con una denuncia
presentada por el titular de un derecho patrimonial que, esgrimiendo un legitimo interés
juridico, estime que un tercero estd desplegando una conducta que se califique como
infraccion, en la que sefiale su nombre, ¢ razon social, domicilio para oir notificaciones,
haga una narracién de los hechos que le consten e invoque los fundamentos de derecho

en los que apoye sus pretensiones.

Igualmente, debera anexar a su escrito inicial, en original o copia certificada,
aquellos documentos que acrediten los hechos constitutivos de la denuncia y aquellos en
los que funde su accién, ante lo cual el Instituto debera dictar un acuerdo en el que se
admita el escrito de referencia, se ordene el emplazamiento de ia infractora y el

desahogo de las pruebas que por su naturaleza asi lo requieran,

Al respecto, debemos decir que en definitiva la prueba idénea pasa acreditar la
comision de una infraccién en materia de comercio, es la visita de inspeccion, como la
denomina la Ley de la Propiedad Industrial, la cual debera desahogarse por ¢l inspector
comisionado para tal efecto en el establecimiento en el que se esté llevando a cabo la

conducta infractora.
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Del mismo modo que ocurre en las visitas de inspeccion que se desahogan con
motive de una denuncia de infraccién administrativa, se levantard un Acta
circunstanciada de la misma, en la que se haga constar su desarrollo, asi como las
manifestaciones de las personas que intervengan en ella, Asimismo, el Instituto se
encuentra facuitado para asegurar en forma cautelar los productos con los cuales
presumiblemente se comete la infraccion, asi como para ordenar la suspension de la libre

circulacion de mercancias de procedencia extranjera en frontera.

La parte denunciada contara con el plazo de diez dias hibiles, contados a partir
del dia siguiente a aquel en el que se realice la notificacion correspondiente, a efecto de
producir su contestacion, por escrito, asi como para objetar el Acta circunstanciada

levantada con motivo de la visita de inspeccion.

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, tanto por la denunciante, como por la
denunciada, el Instituto determinara si se debe o no declarar la infraccion en materia de
comercio, para lo cual emitird una resolucion administrativa en la que, una vez
estudiadas las excepciones y defensas, y valoradas las pruebas aportadas por las partes,

se pronunciard respecto a la procedencia o improcedencia de la denuncia planteada.

Al ser una resolucidn emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, no admite

recurso alguno, por lo que consideramos que deberia ser impugnada mediante juicio de
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garantias promovido ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia
puede ser objeto de revisidn por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito en esa
materia, aun cuando, debido a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, las autoridades judiciales han determinado que deben agotarse, en
primera instancia, los recursos ordinarios contemplados en dicho Ordenamiento legal,

antes de acudir al juicios de garantias.

Las sanciones a las cuales se puede hacer acreedor aquel que comete una
infraccidén en materia de comercio se encuentran estabiecidas en la Ley Federal del
Derecho de Autor en sus articulos 232 y 233, que contemplan la aplicacion de multas

que varian dependiendo de la infraccion cometida.
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CAPITULO IIL
SUPLETORIEDAD DE LEYES.

Para poder referirnos a la supletoriedad de leyes, su naturaleza, y los requisitos
necesarios para que opere, se hace necesario, en primer término, tratar de entender el
origen de la supletoriedad, esto es, el por qué de su existencia, y su justificacion como

figura juridica.

Elio, hace forzoso referirnos a las lagunas de la Ley, ya que son estas las que
justifican, o mejor dicho, hacen necesaria su existencia en virtud de que es a partir de la
existencia de éstas que se requiera de la aplicacion supletoria de ordenamientos

juridicos, principios generales del derecho o costumbres.

Asi, tenemos que comenzar nuestro estudio por preguntarnos qué son las lagunas
de la Ley encontrando que son varias y distintas las acepciones y criterios adoptados

entorno a su existencia, funciones y criterios de aplicacion o procedencia.

Encontramos por ejemplo que para Rafael de Pina Vara las lagunas de la Ley son
“aquellas fallas u omisiones que pueden presentarse en las leyes y que el juez se

encuentra autorizado a cubrir mediante la aplicacion, en su caso, de normas subsidiarias
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establecidas al efecto por el legislador”®; asimismo, considera que “Ia laguna de la ley,

como la del derecho, es un fenémeno excepcional”,

En efecto, el citado autor considera que las lagunas de la Ley no son una cuestion
ordinaria, sino que en forma excepcional pueden encontrarse, siendo el propio tegistador
quien las contempla y por ello admite la aplicacion subsidiaria de otras normas

mediante, por ejemplo, la aplicacion supletoria de otros orderamientos juridicos.

Por su parte, Hans Kelsen considera que las lagunas de la ley no son mis que una
ficcidn juridica, toda vez que al no existir reglamentada una figura juridica dentro de un
Ordenamiento legal, ello no permite la aplicacion de otra disposicidn sino la
introduccion por parte del juzgador de dicha figura, con lo que no se subsana ninguna

laguna ya que la misma no existe al darse la actividad del juez.

A su vez E. Roca Trias, define al derecho supletorio desde dos puntos de vista
distintos, a saber “bien como una técnica de relacion entre ordenamientos que provienen
de distintas fuentes, bien como una técnica de integracion de leyes especiales o de

n2d

ordenamientos incompletos™", agregando que esta técnica “se utiliza a través de lo que

se denomina heterointegracion®

 Rafacl de Pina Vara, “Lagunas de la Ley” en Diccionario de Derccho, 21 Edicidn, Pormia, México,
1995, pag. 347.

24 Victora Abellan Honrubia, et al. Enciclopedia Juridica Bagica. Tomo 11, Editorial Civitas, S.A.,
Madrid, 1995, pag. 2374,

 ldem, pig. 237.
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El citado autor se refiere en primer término 2 fa aplicacion supletoria del Derecho
del Estado Espafiol a aguellos ordenamientos juridicos emanados de las autonomias
existentes en dicho pais, mientras que en segundo plano, el que reviste especial interés
en el presente trabajo, se refiere a la complementacion de los vacios o lagunas de
algunas leyes mediante la aplicacion de otro Ordenamiento legal, en ese caso del Codigo
Civil Espaiiol, mencionado que su aplicacion implica que la institucion a regular parta
de idénticos principios en ambos ordenamientos en virtud de que, en caso de que la
institucion a suplir no se encuentre contemplada o tenga una regulacion totalmente

incompatible, no sera posible la aplicacién supletoria.

Por tltimo e! doctrinario E. Roca Trias afirma que “en todo caso la actuacion del

derecho supletorio debe servir para suplir las lagunas de un ordenamiento incompleto,

. . . . v 16
pero nunca para introducir instituciones nuevas™.

A su vez, el término derecho supletorio define la “coleccion de normas juridicas,

o cuerpo legal, que se aplica a falta de disposiciones expresas contenidas en un cédigo o

ley” 27

Del mismo modo, el derecho supletorio también ha sido definido como “aquel

que rige en el supuesto de falta o insuficiencia de norma en el sistema considerado

- n 28
principal para el caso que se trata”.

% Ibidem.

7 Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tome III, 21a Edicién, Heliasta,
Buenos Aires, 1989, pag. 152
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No obstante el contenido de fas definiciones aqui transcritas, se debe decir que la
supletoriedad de leyes es solo uno de los medios para integrar o colmar las lagunas de la
ley, pero no es el Unico, ya que también encontramos que estas lagunas pueden ser
subsanadas mediante la aplicacion, también de forma supletoria, de principios generales
del derecho, o bien mediante la aplicacién analégica de otra disposicion al caso

concreto.

La diferencia entre la aplicacioén supletoria de las normas, o bien la aplicacidén
supletoria de principios generales de derecho o la costumbre, y la aplicacion analogica
de normas, estriba en el hecho de que las dos primeramente mencionadas recurren para
la integracion del derecho atendiendo a fuentes diversas de aquella cuya omision se
pretende colmar, esto es, existe un reenvio a disposiciones legales contempladas en
cuerpos normativos diversos ¢ bien a principios y usos que no se encuentran en la

disposicion a subsanar.

Ahora bien, los tratadistas han clasificado los métodos de integracion de la ley en
dos rubros, a saber, de autointegracidn o bien de hetercintegracién, dependiendo de la

forma en que sus omisiones son subsanadas.

2 José Alberto Garrone et al. Diccionario Juridico, Tomo I, Abeledo-Perrot, Buena Aires, 1986, pig.
735.
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Asi, la supletoriedad ha sido encuadrada dentro de los métodos de
heterointegracion de las lagunas de la ley en virtud de que las mismas, se reitera, son
suplidas utilizando para ello elementos diversos de la ley cuyas omisiones o vacios se

pretenden integrar,

Asi, ¢l Maestro Eduardo Pallares considera que estamos en la presencia de un
método de heterointegracion del Ordenamiento juridico, cuando “se suplen los vacios
utilizando elementos diversos de la ley como son la costumbre, la equidad, las doctrinas

juridicas, los preceptos de las leyes extranjeras, ete.”.?

Ahora bien, tanto los métodos de autointegracion, como de heterointegracion del
Ordenamiento juridico encuentran una de sus razones de existir en el principio de
hermenéutica juridica por virtud del cual el juez se encuentra obligado a siempre juzgar

los asuntos que le son planteados.

Asi, el juzgador se ve compelido a resolver aquellas controversias de las que
conoce, asi sea mediante la aplicacién de normas juridicas contempladas en la
legislacién invocada, mediante la aplicacion de los principios generales del derecho, la
costumbre, o bien mediante la aplicacion de normas contenidas en cuerpos normativos

diversos, esto es, mediante la aplicacidn supletoria de leyes.

2 Edyardo Pallares. Diccignari de Derecho Procesal Civil, 2* Edicién, Pornia, México, 1993,
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El vocablo supletorio deriva del vocablo latin “suppletorium™ que a su vez encuentra su
origen en una palabra del propio latin “supplere” que se refiere a “cumplir o integrar lo

que falta en una cosa, o remediar una carencia”.*"

De lo expuesto con anterioridad, podremos entender que la supletoriedad de
leyes es aquella figura juridica que tiene por objeto el esclarecer las omisiones o lagunas
de un Ordenamiento legal, tanto en lo que se refiere a la aplicacion del mismo, como a
su interpretacion, mediante la aplicacion de principios generales contenidos en la ley

supletoria.

El primer origen del concepto de ley supletoria se encuentra en la Teoria de Frederich
Carl Von Savigni quien determiné que existian dos tipos de leyes, a saber, las
imperativas o absolutas, y las supletorias, definiendo a las primeras como aquellas en las
que no habia lugar a la voluntad individual, mientras que las segundas permitian la

aplicacion de acuerdos de voluntad.

Como podrd advertirse, dicho concepto de ley supletoria dista mucho del
significado que actualmente entrafian estas disposiciones, por lo que para su mejor
diferenciacién, a las leyes que Savigni denominaba supletorias, actualmente se les

conoce como normas supletivas.

3% Carlos Arellano Garcia. Practica Forense Mercaniil, Editorial Porriia, 5a Edicién, México, 1991, pég.
15.
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Ahora bien, para algunos, 1a supletoriedad de leyes, dependiendo de la forma que
le da origen, puede operar de manera expresa o tacita dependiendo de si el
Ordenamiento legal, al cual habra de aplicarse supletoriamente otro, sefiala de forma

clara o expresa dicha supletoriedad.

Asi, hay quienes consideran que, aun cuando un Ordenamiento legal no reenvie
expresamente a otro cuerpo legislativo, es posible aplicar supletoriamente aquellas
disposiciones contenidas en Leyes de cardcter general que contengan los principios
esenciales a ambas legislaciones, para asi subsanar sus omisiones o llevar a cabo una

mejor interpretacion de la norma suplida.

La explicacion o razén de existir de la supletoriedad encuentra su fundamento en
la existencia de una pluralidad de leyes especializadas que impide que las mismas
contengan todos los principios generales que deben privar para su aplicacion e
interpretacion, para lo cual es necesario recurrir a Ordenamientos legales mas complejos,

en cuanto a su generalidad, para subsanar las denominadas lagunas de la ley.

Asi, cuanto mas especializada es una legislacion, mayores son las lagunas que en
ella pueden existir, razon por la cual prevén la aplicacion supletoria de otro
Ordenamiento legal que si contenga los lineamientos generales para, por ejemplo, la

substanciacion de un procedimiento.
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Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales, tal y como
puede observarse de la jurisprudencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito (Novena Epoca, Semanario Judicial de la

Federacion y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Tesis 1.30A.71119) al sostener:

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, CUANDO SE APLICA. La
supletoriedad s6lo 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 aplicacion de la supletoria se
hari en los supuestos no contemplados por la primera ley que la
complementara ante las posibles omisiones o para la interpretacion de
sus disposiciones. Por ello, la referencia a.-leyes supletorias es la
determinacion de las fuentes a las cuales una ley acudira para deducir
principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe
considerarse en los términos que la legislacion establece. De esta
manera, la supletoriedad en la legislacion es una cuestion de aplicacion
para dar coherencia al sistema juridico. El mecanismo de supletoriedad
se observa generalmente de leyes de contenido general. El caricter
supletorio de la ley, resulta, en consecuencia, una integracion, y reenvio
de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen
los principios aplicables a la regulacion de ia ley suplida; implica un
principio de economia e integracién legislativas para evitar la
reintegracion de tales principios por una parte, asi como la posibilidad
de consagracion de los principios especiales en la ley suplida.”

En atencion al contenido de la jurisprudencia aqui transcrita, nos parece
imponante el precisar que la aplicacién supletoria de una norma debe ser cuidadosa, en

virtud de que la supletoriedad no debe implicar la integracién en fa norma suplida, en el

sentido de incorporar una nueva figura juridica no contemplada.
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Lo anterior obedece a que, si bien es cierto que una ley puede ser interpretada o
aplicada a la luz de otro Ordenamiento legal mas complejo, en ningiin momento éste

puede introducir figuras juridicas novedosas al Ordenamiento legal suplido.

Por otra parte, resulta importante el establecer la diferencia que existe entre
introducir una figura juridica no contemplada en la Ley y la labor de integracion que

deben llevar a cabo los juzgadores o tribunales respecto de las lagunas de la Ley.

La integracion es aquella actividad mediante la cual el juzgador, a la luz de los
principios generales de derecho o a la equidad establece la norma que debe aplicar en el
caso concreto, sin que ello signifique que este incorporando una figura juridica al

hacerlo.

En relacion estrecha con lo aqui expuesto, se debe reiterar que la supletoriedad
tiene por objeto integrar una omisién de la misma, o bien para interpretar sus
disposiciones, sin que la ley supletoria deba integrar nuevas figuras juridicas no

contenidas en la ley suplida.

Lo anterior en virtud de que, si la finalidad de la supletoriedad ¢s el
esclarecimiento de una norma para cubrir sus deficiencias, resulta claro que a efecto de
que un Ordenamiento legal pueda clarificar la aplicacion o interpretacién de una

institucién juridica en la ley a suplir, en primer término, es indispensable que dicha
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institucion juridica, exista, esto es, Se encuentre contemplada en la ley a suplir, ¥

ademas, en una forma deficiente.

En efecto, no se puede suplir la deficiencia u omisién de una institucién juridica,
si la misma no se encuentra contemplada en el Ordenamiento legal a suplir, ya que ello
implicaria la inclusién de una nueva figura juridica en dicha legislacién, lo cual contraria

la finalidad inherente a la supletoriedad,

Al respecto, los Tribunales han sostenido cuales son los supuestos necesarios a

efecto de que opere la supletoriedad de un Ordenamiento legal, a saber:

A) Que ¢l Ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y

sefiale el estatuto supletorio.

B) Que el Ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucién juridica

de que se trate.

C) Que no obstante esa prevision, las normas existentes en tal cuerpo juridico
sean insuficientes para su aplicacion a la situacién concreta presentada, por

carencia total o parcial de la reglamentacidn necesaria, y
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D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia
no contrarien, de algin modo, las bases esenciales del sistema legal de

sustentacién de la institucion suplida. !

En este orden de ideas, a efecto de que opere la supletoriedad de un
rdenamiento legal, es necesario, en primera instancia, que el mismo contemple de

forma expresa la permision de aplicar supletoriamente otro cuerpo legislativo.

En segundo término, a efecto de poder aplicar supletoriamente una disposicion
contenida en un Ordenamiento legal, cuya aplicacion esté expresamente prevista en la
ley a suplir, se debe determinar si fa figura juridica, a la cual se pretende aplicar una
disposicién de forma supletoria, se encuentra contemplada en la ley a suplir, para
entonces precisar si la misma se encuentra o no reglamentada de forma suficiente, y en

consecuencia si se puede dar dicha aplicacion,

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales, tal y como
se aprecia de los criterios sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito,

que a continuacion se transcriben para su mejor ilustracion:

3! Fesis dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil def Primer Circuito, visible en la



CADUCIDAD EN LA INSTANCIA. NO OPERA EN MATERIA
MERCANTIL, POR NO HABER Supletoriedad. La caducidad en la
instancia no es una institucién prevista en el Codigo de Comercio
para los juicios mercantiles, de tal forma que no puede haber
supletoriedad de las normas del derecho comiin, ya que aquella
solo opera en el evento de que se esté en presencia de una figura
juridica procesal deficientemente reglamentada por el Codigo de
Comercio y no es el caso de que la suplencia sea a tal grado de traer
tal figura como regulaciéon completa de une institucién no prevista en
el citado ordenamiento mercantil y que por alguna razon el legislador
no la quiso incluir para este tipo de procedimientos, por lo cual es
intranscendente que haya existido en la especie algin periodo
prolongado de inactividad procesal, ya que ello no daba pauta para
extinguir el procedimiento.

Amparo directo 4421/92. Maria Elena Diaz Buitrén, 27 de agosto de
1992,  Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma
Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio ™

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIC DE GARANTIAS. LA LEY
DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y
DESAHOGO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA
SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES. El articulo 151 de la Ley de
Amparo contempla Ias normas a que debe sujetarse el
ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca
la que prevé que, al promoverse esa prueba, el juez hard la
designacion de un perito o de los que estime convenientes para la
practica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda
designar también un perito para que se asocie al nombrado por el
juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposicion legal faculta
al juzgador de amparo para apercibir a las partes con tenerlas por
adheridas al dictamen del perito oficial, en caso de que no nombren
perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rinda su
dictamen o no lo ratifique, en los plazos que les conceda. Por lo que
al existir la disposicién expresa que regula el desarrollo de la
probanza, no es procedente la supletoriedad del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, acorde con lo que establece et articulo 2o. de
la Ley Reglamentaria de los Articulos 103 y 107 Constitucionales.

116

Gaceta del Semanaria Judicial de 1a Federacidn, de 1994, pigina 33.
2 Tesis visible en ¢l Semanario Judicial de 1a Federacién, Parte X, Octubre, P4g. 29.
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Queja 54/93. Servimotriz de Oaxaca, S A. de C.V. 15 de octubre de
1993, Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas.
Secretario: José Eduardo Téllez Espinoza.*

Ahora bien, la supletoriedad es una institucidn juridica que opera en ramas del
derecho tan variadas como la Fiscal, la Agraria, la Laboral, la Mercantil, la
Administrativa, y dentro de ésta, la Propiedad Intelectual entre otras, sobre todo en lo
que se refiere a las normas de cardcter adjetivo, es decir, aquellas disposiciones que

regulan la substanciacion de procesos, procedimientos y recursos.

Lo anterior quizd obedece al hecho de que la mayoria de las legislaciones
especializadas contemplan solamente algunos de los aspectos esenciales,
constitucionalmente hablando, para la substanciacion de sus procedimientos sin entrar a
detalle en lo que se refiere a las formalidades que se deben seguir para la substanciacién

de los procesos o procedimientos que prevén,

Por otra parte, en los procedimientos de indole administrativos, los cuales han
sido ideados por el legislador como procedimientos sumarios con el objeto de hacerlos
més expeditos, al no tener que observar todas las formalidades requeridas para
substanciacion de un proceso judicial, es comun encontrar que los mismos se encuentran
contenidos en el Ordenamiento legal aplicable, de forma escueta, que en ocasiones

convierten su funcién sumaria en disfuncion juridica.

33 Tesis visible en el Seminario Judicial de la Federacién, Parte X111, Enero, Pég. 288.
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Si bien es cierto que seria dificil contener en todas las legislaciones de nuestro
sistema juridico aquellos principios esenciales para la interpretacion y aplicacion de sus
normas, también lo es que deben contemplarse, si los lineamientos generales, pero sin
excluir aquellas figuras juridicas que de forma préactica son necesarias para la aplicacion

correcta de la ley suplida.

Ahora bien, la supletoriedad de un Ordenamiento adjetivo a la Legislacién en
materia de propiedad industrial no siempre ha estado del todo clara en las leyes que han

regido nuestra materia.

Asi por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, y que estuviera
vigente hasta el afio de 1976, fecha en la que entrd en vigor la Ley de Invenciones y
Marcas, contemplaba en su Titulo Sexto la tramitacidon y resolucion de los
procedimientos de declaraciones administrativas, pero en ninguno de los preceptos
contenidos en el referide Titulo, determinaba los requisitos formales que debia contener

las resoluciones administrativas.

En cuanto a las disposiciones adjetivas, la entonces vigente Ley de la Propiedad
Industrial solamente consignaba la supletoriedad de la ley Civil, y de los Cddigos de
Procedimientos Federal o Local, cuando se ejercitaran acciones civiles que deriven del

referido Ordenamiento legal.
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No obstante, los criterios Jurisprudenciales sostenidos en aquella época
consideraban que al ser la materia de propiedad industrial de orden administrativo, le
resultaban aplicables, salvo disposicién expresa en contrario de la ley respectiva, ¢l

Cadigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por su parte, la Ley de Invenciones y Marcas, vigente para el 11 de febrero de
1976, ya contemplaba en su articulo 193 que las solicitudes de declaracién
administrativa, y en consecuencia los procedimientos que de ellas derivaran, se
ajustarian a las disposiciones del Ordenamiento legal en comento v a aquellas contenidas

en el Codigo Federal de Procedimientos Administrativos.

Con la abrogacién de la Ley de Invenciones y Marcas, y la entrada en vigor de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial se conservo la remision expresa

de la Ley a las disposiciones adjetivas del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente, la vigente Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 187,
contempla la supletoriedad del Codigo Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a la
substanciacion de los procedimientos en ella contenidos, por lo que a falta de una
regulaciéon adecuada de algunas de las figuras procesales contenidas en la Ley resultan

aplicables las disposiciones del referido Codigo Federal adjetivo.

Como se puede observar, la supletoriedad de un Ordenamiento legal adjetivo, y

en concreto del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, a la legislacion en materia de
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propiedad industrial no siempre ha sido clara ni expresa, sino que, por el contrario, su
aplicacion inicid por el reenvio al Ordenamiento aplicable a la materia administrativa

general, tal y como ocurria en la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1943,

Sin embargo, hoy en dia la aplicacion supletoria del multicitado Cédigo Federal
de Procedimientes Civiles opera por remision expresa de la Ley de la Propiedad
Industrial, que preceptia que los procedimientos de declaracion administrativa en ella
contenidos se deberan tramitar de conformidad con las disposiciones del capitulo
correspondiente y del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, mediante su aplicacion

supletoria.

Ahora bien, se reitera, el hecho de que un Ordenamiento legal contemple la
aplicacion supletoria de las disposiciones de otro cuerpo legislativo, no implica el que
las mismas puedan ser aplicadas de forma arbitraria o abusiva, sino que existen ciertos
lineamientos que deben seguirse, y supuestos que deben colmarse, a efecto de que

proceda la referida aplicacion supletoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha establecido cuales son los
requisitos que deben colmarse a efecto de aplicar supletoriamente las disposiciones de
un Ordenamiento legal a otra, quizd en aras de evitar la aplicacién indiscriminada de

disposiciones so pretexto de la suplietoriedad.
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Asi, se ha determinado que a efecto de que proceda la aplicacion supletoria de
una norma juridica, dicha supletoriedad debe, en primer término, estar expresamente .
contemplada en la Ley a suplir, esto es, la Ley a suplir debe prevenir expresamente la
supletoriedad y ademds especificar cual es el Ordenamiento legal que le seri aplicable

de forma supletoria.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha mencionado, es la propia Ley de la
Propiedad Industrial la que contempla en su articulo 187 que los procedimientos de
declaracion administrativa seran substanciados de conformidad con sus disposiciones y,
en cuanto no haya disposicién en contrario, por el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo que se refiere al segundo y tercer supuestos, que para su mejor
comprension deben estudiarse de forma conjunta, y probablemente como el mads
importante, es necesario que la institucion a suplir se encuentre expresamente confenida
en la ley a suplir, es decir, que e! Ordenamiento legal la contemple dentro de su texto.
Como consecuencia de esta hipdtesis nos encontramos con que si la misma no se colma

es imposible el aplicar supletoriamente las disposiciones de otro cuerpo legislativo.

Mas a(n, la figura juridica no solamente debe estar contemplada, sino que
ademas debe encontrarse regulada, pero de forma deficiente con lo que se justifique que,
a falta de una adecuada reglamentacién, el Ordenamiento legal sefialado por la propia

Yey supla dichas carencias.
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Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos que, si una figura juridica no
se encuentra contemplada por el Ordenamiento legal al que se pretende aplicar otro de
forma supletoria, ello no sera posible en virtud de que no se estaria dando una aplicacién
supletoria, sino la incorporacion de una nueva figura juridica que quizd no fue

contemplada por el Legislador por no estimarla procedente.

De! mismo modo, si una figura se encuentra reglamentada de forma integra en
una ley, ello impedira la aplicacidon supletoria de las disposiciones que la regulen,
contenidas en diverso Ordenamiento legal, ya que al existir una regulacion adecuada no
existen lagunas que subsanar y por ende se debera estar a lo estipulado por la legislacion

que la contiene,

En la vigente Ley de la Propiedad Industrial nos encontramos con ambas
hipotesis, esto es, figuras juridicas que no se encuentran reguladas, y que en
consecuencia la aplicacién supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles es
improcedente, y, por la otra, figuras juridicas que se encuentran expresa e integralmente
regutadas por la multicitada ley, resultando que, del nﬁsmo modo, no hay lugar a la

aplicacién supletoria del multicitado Ordenamiento adjetivo en lo que a ellas se refiere.

A manera de ejemplo, entiéndase que la vigente Ley de la Propiedad Industrial
establece los medios de prueba reconocidos para acreditar los extremos de una accion o

excepcion dentro de la substanciacién de un procedimiento de declaracian
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administrativa, sin embargo omite el proveer una regulacion exhaustiva en cuanto 2 la
forma en que dichos medios probatorios deben ser preparados, desahogados y mas aun
valorados por la autoridad competente. En este caso, se hace necesaria la aplicacion
supletoria de las normas en materia de prueba del Cddigo Federal de Procedimientos
Civiles, dispositivo legal aplicable de forma supletoria en términos de lo dispuesto por la

ley en comento.

Por otra parte, se puede encontrar que, por gjemplo, a las facturas, en términos de
lo dispuesto por el articulo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial les reconoce valor
probatorio, por lo que no existe razén para aplicar supletoriamente lo dispuesto por el
Codigo Federal de Procedimientos Civiles en su articulo 203, que establece que el
documento privado, como lo es una factura, hace prueba de los hechos mencionados en

él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor,

Finalmente, v retomando los supuestos necesarios para que opere la aplicacion
supletoria de un QOrdenamiento juridico a otro, ésta no debe contrariar los principios
esenciales o bases sobre los cuales se sustente el primero de los mencionados, esto es, en
aras de la aplicacion supletoria de una Ley no debe violentarse el espiritu creador de fa
legislacion a suplir, ya que con ello no se estaria dando una complementacion para la

mejor interpretacién de la Ley sino que se estarian contrariando sus principios.

Ahora bien, como se ha mencionado, la supletoriedad en tratindose de

procedimientos de declaracion administrativa en materia de propiedad industrial, se
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encuentra conternplada de forma expresa en el articulo 187 de la Ley de la Propiedad

Industrial.

En virtud del contenido del citado articulo de la Ley de la materia se establece
que los procedimientos de declaracién administrativa en ella contenidos se regularan de
conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del Cadigo
Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se oponga a las disposiciones de la

citada legislacién.

Asi, el Codigo Federal adjetivo en materia civil es el cuerpo legislativo que habra
de aplicarse supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a los
procedimientos de declaracion administrativa por ella regulados, a saber, de nulidad,
caducidad, cancelacion, infraccién administrativa y ias denominadas infracciones en

materia de comercio, segin lo explicado en los capitulos que anteceden.

Frente a esta disposicion expresa de reenvid al Cédigo Feral de Procedimientos
Civiles cabe hacer dos reflexiones de caricter competencial en cuanto a materia y

jurisdiccidn.

El primero de ellos se refiere al por qué la Ley de la Propiedad Industrial remite
para la substanciacién de sus procedimientos de declaracion administrativa a un Cadigo
adjetivo en materia civil, y no asi a uno de naturaleza mercantil, si tomamos en cuenta

que las instituciones juridicas en ella consagradas se encuentran referidas de forma
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preponderante a la industria y el comercio, esto es, a actos de comercio realizados pot

comerciantes.

El articulo 28 de la Constitucidén Politica de los Estados Unidos, cuyo contenido es
conocido como 1a rectoria econdmica del Estado, es el precepto que da fundamento a la
concesion y proteccidn de los bienes de propiedad industrial, refiriéndose a privilegios
que por tiempo limitado se otorgue a los autores y artistas para la reproduccion de sus
obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se oterguen a los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora,

Por su parte, el articulo 89, fraccion XV, que contiene las facultades del Poder
ejecutivo, dispone que es facultad de este poder el conceder privilegios exclusivos por
tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de la

industria,

De todo lo anterior, podemos conciuir que los bienes de propiedad industrial se
encuentran inevitablemente vinculados al comercio v a la industria, por estar destinados

a la fabricacién y comercializacion de productos y a la prestacién de servicios.

Ahorz bien, en términos de lo dispuesto por la Ley Mercantil, en concreto por el
Cédigo Federal de Comercio, por acto de comercio debemos entender toda aquella
actividad que tenga por objeto primordial la especulacion comercial y la obtencién de un

lucro.
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En este sentido, podemos encontrar que tanto las creaciones nuevas como los
signos distintivos no solo forman parte de los bienes de la empresa, sino que ademas

constituyen verdaderos bienes susceptibles de ser comerciados.

Siguiendo este orden de ideas, las creaciones nuevas, mediante su patente o
registre, segiin sea el caso, otorgan a su titular inventor o causahabiente el derecho de
explotarlas en su provecho, lo que nos indica que ese derecho persigue un fin de lucro o

especulacién mercantil,

Tan es asi, que la propia Ley de la Propiedad Industrial sanciona la falta de
explotacion de la invencién con la perdida del derecho exclusivo, ya que el privilegio
temporal que se otorga al titular de una patente o registro tiene por objeto permitirle
obtener un beneficio econdmico como recompensa a su labor de investigacién que las

mismas implican,

Mas aun, debemos recordar que las creaciones nuevas a efecto de ser susceptibles
de proteccion, ya sea mediante su patente o registro, deben ser susceptibles de aplicacion
industrial, esto es, debe ser posible su produccién o utilizacion en cualquier rama de la

actividad econdmica.**

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 87 establece que

los industriales, comerciantes y prestadores de servicios podran hacer uso de marcas en

3* Articulo 12, fraccién IV, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.
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la industria, en el comercio o en los servicios que prestan, debiendo recordar que esta
disposicién le resulta aplicable a los demas signos distintivos en términos de lo dispuesto

por ¢l referide Ordenamiento legal.

De todo lo anterior, es dable el concluir que la propiedad industrial es una rama
del dereche de naturaleza eminentemente mercantil, ante lo cual nos preguntamos de
nueva cuenta el por qué la Ley de la materia reenvia al Codigo Federal de
Procedimientos Civiles para su aplicacién supletoria en tratandose de los procedimientos

de declaracion administrativa cuyo estudio nos ocupa.

La respuesta a este cuestionamiento parece tener un caricter mas practico que de
naturaleza juridica en virtud de que la supletoriedad del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, desde nuestro punto de vista, nos parece mas acertada a que el

legislador hubiere pretendido llevarla al Cédigo de Comercio.

En efecto, si bien es cierto que el Cédigo de Comercio contiene disposiciones
procedimentales en su Libro Quinto, también lo es que, al ser la proptedad industrial una
materia cuya naturaleza procedimental es administrativa, y de cuyas resoluciones
forzosamente deberin conocer los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de
Circuito en Materia Administrativa, resulta claro que dichos organismos jurisdiccionales
se verian impedidos de aplicar o interpretar las normas procedimentales de caracter

mercantil.
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Finalmente, es conveniente precisar que hasta el 20 de abril de 2000, la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los actos administrativos
emanados de los organismos descentralizados, como lo es el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, por gozar precisamente de esta naturaleza.

En efecte, la referida Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federacion con
fecha 4 de agosto de 1994, y en vigor a partir del 1° de junio de 1995, estatuia en su
articulo 1° que sus disposiciones eran aplicables, exclusivamente a los actos,

procedimientos y resoluciones de la Administracion Piblica Federal Centralizada.

Sin embargo, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion con
fecha 19 de abril de 2000 se establecié en su articulo 1° que la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo también se aplicara a los organismos descentralizados de

la Administracion Publica Federal Paraestatal respecto de sus actos de autoridad.

Asi las cosas, ia referida Ley, que resultaba ajena al campo de estudio que nos
ocupa, ha cobrado gran relevancia sobre todo en cuanto a la forma en que habra de
aplicarse por la autoridad, y si en realidad habra de aplicarse por encima, inclusive, del

Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, en virtud de que el propio articulo 2 de la Ley Federal del

Procedimiento Administrativo dispone que la ley en comento se aplicara
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supletoriamente a las diversas leyes administrativas, y que a su vez a ésta e serd

aplicable supletoriamente el Cddigo Federal de Procedimientos Administrativos.

Toda vez que en la reforma a la multicitada Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, se ha dispuesto que éste Ordenamiento legal resulta también aplicable 2
los organismos descentralizados, y que sus disposiciones habran de aplicarse
supletoriamente a las Leyes Administrativas, como lo es la Ley de la Propiedad
Industrial, resulta importante hacer algunas breves reflexiones entorno a su aplicacion

supletoria y las consecuencias que, desde nuestro punto de vista, puede implicar.

Asi por ejemplo, Ja Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla en
sus articv...llos 16 y 56, referentes a las disposiciones generales de los procedimientos
administrativos y a la tramitacidén de los mismos, respectivamente, que la administracion
publica federal tendra la obligacién de admitir las pruebas permitidas por la Ley y
recibir alegatos, los que deberin ser tomadas en cuenta por el organo competente al

emitir su resolucion.

M3s adn, en su articulo 51, establece el otorgamiento de un plazo probatorio que

no debera ser menor a tres dias, ni mayor a quince, contados a partir de su admision,

Las disposiciones aludidas contravienen frontalmente lo preceptuado por los
articulos 199 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos que disponen que una

vez transcurrido el plazo para que el titular afectado, o presunto infractor en su caso,



produzcan su contestacion a la solicitud de declaracion administrativa, y no existiendo
pruebas pendientes por desahogar, las cuales por lo general son desahogadas por su
propia naturaleza, el Instituto procedera a emitir la resolucion que conforme a derecho

corresponda.

Esto es, la ley en materia de propiedad industrial establece categéricamente que
para la substanciacion de un procedimiento de declaracion administrativa solamente se
requeriria de Ia presentacion de la solicitud, vy el transcurso del plazo otorgado a la
contraparte, no siendo necesario inclusive que exista una contestacion, sin prever un
plazo probatorio o el otorgamiento de un plazo especifico para la presentacion de

alegatos.

De lo anterior, resulta valido el cuestionar si ahora, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se tendra que dar un
plazo a las partes para que ofrezcan y desahoguen pruebas y produzcan sus alegatos,
figuras juridicas no contempladas en la multicitada ley, y st los mismos deberan ser
efectivamente tomados como parte de la litis y considerados al momento de emitir una

resolucion.

Por su parte, ¢l articulo 17 de la Ley Federal del Procedimiente Administrativo
dispone que transcurridos tres meses después de ser presentada una solicitud, sin que
medie respuesta por parte de la autoridad, la misma se entenderd resuelta en sentido

negativo al promovente.
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Al respecto es conveniente, precisar que este plazo pugna con el de cuatro meses
que ha sido el establecido por lo Tribunales como pertinente para que la autoridad emita
una resolucion, transcurrido el cual el gobernado se encuentra en posibilidad de solicitar
el amparo y proteccion de la Justicia de la Unidn por la violacion a su derecho de
peticién consagrade como garantia individual en su favor por el articulo 8° de nuestra

Carta Magna.

Lo anterior, nos hace pensar que este precepto legal tiene por objeto el impedir
que el gobernado haga valer su derecho de peticién mediante la presentacién de un
amparo por violacion a la referida garantia y tener, en cambio, Ia necesidad de impugnar
dicha negativa ficta, pero no por violacién al multicitado derecho de peticion sino por

falta de fundamentacién y motivacion de la negativa.

En la practica, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no existe
precepto alguno que contemple la negativa ficta, por lo que cabe preguntarse si la
autoridad puede pretender ahora determinar que, si en un plazo de tres meses no se da
cabal respuesta a una solicitud de declaracion administrativa, se debe entender {a

omisidn de la autoridad como una resolucién en sentido negativo.

En cuanto a las notificaciones, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo
estatuye en su articulo 37, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial en su articuto

194, que en caso de no conocerse el domicilio del titular de Ios derechos afectados por
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los actos de autoridad, las mismas deberan hacerse mediante la publicacion de edictos en

el Diario Oficial de la Federacion y en un periédico de los de mayor circulacion,

Sin embargo, la referida legislacion en materia de propiedad industrial contempla
la publicacion de edictos por una sola ocasién para llevar a cabo la notificacion
correspondiente, mientras que la Ley adjetiva en materia administrativa ordena la
publicacion de edictos por tres dias consecutivos, lo cual evidentemente resulta

contradictorio con lo dispuesto por el ordenamiento especial aplicable.

Asi, nuevamente nos encontramos con la disyuntiva de cual habrd de ser el
criterio a seguir ante la aplicacion supletoria de la Ley Federal del Procedimiento

Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su articulo 83
y siguientes, contempla como recurso en contra de las resoluciones de las autoridades
administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o
resuclvan un expediente, el de revision, el cual deberd interponerse ante la propia
autoridad dentro de un plazo de quince dias, contados a partir del siguiente a aquel en el

que surta efectos la resolucién cuya impugnacion se pretenda.

El recurso de revision administrativa serd resuelto por el superior jerarquico de la
autoridad que haya emitido el acto que se recurra, contemplando el articulo 87 de la

multicitada Ley Federal del Procedimiento Administrativo la suspension del acto
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impugnado siempre y cuando se cumplan con los requisitos contemplados por el articulo

en comento, a saber;

1I.

1.

Iv.

Que el recurrente solicite expresamente la suspension.

Que el recurso sea procedente.

Que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan
disposiciones de orden publico.

Que no se ocasionen dafios o perjuicios a terceros, 2 menos que se
garanticen éstos para el caso de que la resolucién del recurso no sea
favorable, y

Que tratindose de multas el recurrente garantice el crédito fiscal.

Asimismo, el referido articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo también contempla como medio para impugnar las resoluciones emitidas

por la autoridad administrativa Ia interposicién de la via jurisdiccional que corresponda,

que ha sido entendida como el juicio de nulidad que debe iniciarse ante el denominado

Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa.

Ante este panorama, se debe reflexionar si con la reciente inclusién de los

organismos descentralizados de la Administracién Publica Paraestatal, y en

consecuencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del ambito de

aplicacidn de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo las resoluciones emitidas

por el referido organismo descentralizado habran de ser impugnadas mediante recurso de
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revisidn administrativa antes de poder acudir al juicio de amparo indirecto ante los

Juzgados de Distrito en materia administrativa.

Al respecto, nos parece que a la luz de los principios o requisitos que, como se ha
mencionado, deben reunirse a efecto de que proceda la aplicacién de un Ordenamiento
legal a otro, resulta claro que por lo menos los preceptos de la referida Ley Federal del

Procedimiento Administrativo a los que nos hemos referido resultan inaplicables.

Partamos de la base de que, como se ha apuntado, a efecto de que proceda la
aplicacion de un Ordenamiento a otro éste dltimo debe contemplar la aplicacion
supletoria de dicho Ordenamiento, supuesto que en la especie no se actualiza, toda vez
que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 187 solamente la
aplicacidn supletoria de las disposiciones contenidas en el Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, no asi de las que conforman la Ley Federal del Procedimiento

Administrativo.

En este orden de ideas, si la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo no se encuentra expresamente contemplada por el aludido articulo 187
de la Ley de la Propiedad Industrial, el hecho de que la ley primeramente mencionada
disponga su aplicacién supletona a lag leyes administrativa resulta irrelevante, por lo que

en primer término dicha aplicacion careceria de sustento juridico.
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A mayor abundamiento, las figuras juridicas analizadas en paginas que preceden,
a saber, €l término probatorio, la negativa ficta, los alegatos y el recurso de revisién, no
se encuentran contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, no existen
como tales dentro del Ordenamiento juridico al que se pretenderia aplicar

supletoriamente la multicitada legislacion adjetiva en materia administrativa federal,

Lo anterior, conlleva el incumplimiento de otro de los supuestas o hipdtesis que
deben surtirse a efecto de que se pueda dar la aplicacion supletoria de un Ordenamiento
juridico a otro, a saber, que la institucién juridica cuya suplencia se pretende se

encuentre, por lo menos, regulada.

Quiza, uno de los aspectos mas sensibles entorno a la reforma de la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo lo sea la aplicacion supletoria de dicho Ordenamiento
legal en lo que se refiere a los recursos consignados en el articulo 83 de la Ley, a saber,
el de revisién administrativa y la interposicion de la via jurisdiccional ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de la duda que surge al determinar
si una resolucion administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial pueda ser impugnada, como hasta ahora, de forma directa mediante un juicio
de amparo indirecto, y el riesgo de que se pueda llegar a sobreseer por carecer de

definitividad, por lo que a continuacidn se hace una breve reflexion al respecto.

Efectivamente, la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su

articulo 107 dispone que el juicio de amparo procederd en materia administrativa en
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contra de resoluciones que causan un agravio no reparable mediante algiin recurso,

juicio, o medio de defensa.

Sin embargo, el referido numeral también contempla, como excepcion a lo
expuesto en el parrafo que antecede, aqueltos casos en los que la ley que establezca los
recursos exija, para otorgar la suspension del acto reclamado, mayores requisitos que los

establecidos en la Ley Reglamentaria en materia de amparo.

Por su parte, el articulo 114 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los articulos
103 y 107 de 1a Constitucion, en su fraccidn II establece que los amparos promovidos en
contra de actos que provengan de procedimientos seguidos en forma de juicio, solo

podran promoverse contra la resolucion definitiva.

Esta necesidad de que el particular agote todos los recursos a su alcance para
impugnar la resolucién que en el amparo constituiria e! acto reclamado, constituye uno
de los principios fundamentales sobre los que descansa la accion de amparo, a saber, el

principio de definitividad.

El principio de definitividad en materia de amparo consiste en que €l amparo no
puede ser promovido en contra de un acto que pudo haber sido recurrido mediante algin

otro recurso o medio ordinario de defensa contemplado en la Ley que rige al acto.
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La falta de definitividad de una resolucidén al momento de interponer una
demanda de amparo, esto es, que existiendo un recurso mediante el cual se pudiera
modificar la resolucién cuya inconstitucionalidad se argumente no se hubiere agotado,

contleva el que ia accién de amparo sea improcedente.

Asi las cosas, surge la inguietud de si para poder interponer un juicio de amparo
en contra de una resolucion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
se debe agotar el recurso de revision administrativa o bien el juicio de nulidad ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contemplados por la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo, ahora aplicable a los actos de los organismos

descentralizados de la Administracién Publica Paraestatal.

Nos parece que la respuesta debe ser en sentido negativo en atencién a dos

cuestiones fundamentales.

En primer término, como se ha mencionado, la supletoriedad de un
Ordenamiento a otro se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados supuestos,
aunque sean solo doctrinarios o Jurisprudenciales, a saber, 1) que el Ordenamiento que
se pretenda suplir lo admita expresamente y sefiale el estatuto supletorio, 2) que el
Ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucion juridica de que se trate, 3)
que no obstante esa prevision, las normas existentes en tal cuerpo juridico sean
insuficientes para su aplicacién a la situacion concreta presentada, por carencia total o

parcial de la reglamentacion necesaria, y 4) que las disposiciones o principios con los
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que s¢ vaya a llenar la deficiencia no contrarien, de algin modo, las bases esenciales del

sistema legal de sustentacion de la institucién suplida

En este orden de ideas, cabe recordar que la Ley de la Propiedad Industral no
contempla mas recurso que el de reconsideracidn en contra de una negativa de patente,

de modelo de utilidad o de disefio industrial,

En efecto, el articulo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, textualmente

dispone:

ARTICULO 200.- Procede el recurso de reconsideracién contra la

resolucion que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y

disefio industrial, el cual se presentara por escrito ante el propio

Instituto en un plazo de treinta dias, contados a partir d la fecha de

notificacién de la resolucion respectiva. Al recurso se acompafiaran

la documentacién que acredite su procedencia,

Asi las cosas, en contra de cualquier acto o resolucién del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, léase negativa de registro de marca, negativa de inscripcion de
usuarios autorizados o resoluciones emitidas en atencidn a solicitudes de declaracion

administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién, infraccion administrativa o en

materia de comercio, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial recurso alguno.

En esta tesitura encontramos que si la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, ahora reformada, pretende tener el caracter de ley supletoria a las leyes

administrativas, dicha supletoriedad no podra aplicar en materia de recursos por lo que
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se refiere a la propiedad industrial en virtud de que, por lo menos para los casos no
comprendidos por el articulo 200 de la Ley de la materia, no existe recurso alguno, esto

es, no existe figura juridica a suplir.

En tratindose del multicitado recurso de reconsideracion contemplado por la Ley
de la Propiedad Industrial podemos decir que las disposiciones contenidas en la Ley
Federal del Procedimiento Administrativo en relacién con el recurso de revision
administrativa también resultarian inaplicables supletoriamente, por cuanto a que aquel

se encuentra exhaustivamente regulado, lo que impide la aplicacién supletoria,

Por lo que se refiere a los demas casos en los que en la Ley de la Propiedad
Industrial no se contempla un recurso, en consecuencia nos encontrariamos con gue al
no existir la figura del recurso tampoco podria aplicarse supletoriamente el recurso
contenido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por cuanto a que no

tendria materia sobre la cual aplicar supletoriamente.

No obstante lo anterior, y suponiendo que se insistiera en la aplicacion supletoria
de fa Ley Federal del Procedimiento Administrativo en materia de recursos o medios
ordinarios de impugnacion, so pretexto de que los supuestos a los que nos hemos
referido en los parrafos que anteceden son producto de la doctrina y criterios
Jurisprudenciales, tampoco seria aplicable por una segunda cuestién que si encuentra su

fundamento en Ley.



140

Si bien es cierto que, como se ha mencionado, el juicio de amparo indirecto es
procedente solo en contra de aquellas resoluciones que gocen del caracter de definitivas,
también lo es que no existe la obligacion de agotar recurso alguno en tanto que éste no
prevea la suspension del acto que da origen a la violacion de garantias, o que para ella se

exijan mas requisitos que aquellos establecidos en la Ley de Amparo.

En efecto, del articulo 73 de la Ley de Amparo, que contempla los casos de
improcedencia del amparo, y en concreto de su fraccion XV, se desprende que no habra
necesidad de agotar un recurso, a efecto de cumplir con el principio de definitividad,
cuandoe éste no contemple la suspension del acto violatorio de garantias, o bien, exija

mayores requisitos para conceder la suspension,

El Maestro Burgoa define la suspension como “aquel proveido judicial, creador
de una situacion de paralizacién o cesacidn, temporaimente limitada, de un acto
reclamado de caricter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o
iniciacion, desarrollo ¢ consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada
paralizacion o cesacién, sin que invaliden los estados ¢ hechos anteriores a €stas y que el

propio acto hubiese provocado”. **

Ahora bien, el articulo 124 de la ley en comento que establece como requisitos
para que proceda la suspension del acto reclamado en los amparos promovidos ante un

Juez de Distrito, es decir, amparos indirectos, los siguientes:
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L Que la solicite el agraviado.

I1. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan
disposiciones de orden publico, y

Il Que sean de difici! reparacion los daiios y perjuicios que se causen al

agraviado con la ejecucion del acto.

Como podra observarse, si bien el recurso de revision administrativa previsto en
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo si contempla la suspension del acto
recurrido, también lo es que exige mas requisitos que aquellos contemplados por la Ley

de Amparo en su articulo 124 para su procedencia.

Asi por gjemplo, para que se suspenda un acto impugnado mediante recurse de
revision administrativa es necesaria que el mismo sea procedente, situacion gue la Ley
de Amparo no requiere en virtud de que la procedencia de la demanda de amparo no sera

resuelta sino hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

A mayor abundamiento, la Ley de Amparo no contempla el otorgamiento de una
garantia para reparar los posibles dafios y perjuicios que se causen con la suspension, si
la sentencia no le fuera favorable como un requisito para decretar la suspension del acto

reclamado, mientras que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo si contempla

» Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, 28ed México 1991, pdg. 683 citado en Juventino Castro, Ed
Pornia, México, 1996, pag. 503.
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el otorgamiento de la referida garantia como un requisito para la procedencia de la

suspension del acto impugnado.

Maés ain, el articulo 130 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que,
en aquellos casos en los que proceda la suspensién en atencidn a la inminente ejecucion
del acto reclamado, el juez con la sola presentacion de la demanda de amparo puede
solicitar que las cosas mantengan el estado que guardan a ese momento, tomando las
medidas necesarias para garantizar los posibles dafios y perjuicios que con ello se

ocasiones al tercero pegudicado

De igual forma, para la obtencién de la suspencion del acto impugnado mediante
un juicio de nulidad ante el Tribupal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se
requiere, como requisito indispensable, el que la parte actora, esto es, guien solicita la
nulidad de la resolucién, otorgue garantiz suficiente para garantizar los dafios que se
pudieran ocasionar al tercero interesado, esto es, a su contraparte en el procedimiento

original.

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que al exigir los medios de
impugnacion contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo mas
requisitos que aquellos contemplados por la Ley de Amparo a efecto de que proceda la
suspension del acto de autoridad, no es necesario que se impugnen mediante recurso de

revision administrativa o la interposicion de juicios de nulidad las resoluciones emitidas
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por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, antes de acudir al juicio de

garantias, a efecto de agotar el principio de definitividad.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la figura juridica de los edictos, no cbstante
que la misma si se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industsial, la
misma se encuentra exhaustivamente reguiada, por lo que de nueva cuenta nos
encontramos con que uno de los supuestos necesarios para que opere la aplicacion

supletoria de un Ordenamiento juridico no se surte.

En efecto, al encontrarse una figura juridica cabalmente contemplada no hay
lugar para la aplicacion supletoria de su reglamentacion en otro Ordenamiento legal,
pues ello pugnaria con el espiritu que llevo al legisiador a regularla de una forma y no de

otra.

Ahora bien, no obstante lo expuesto en las paginas que antecede con relacion a la
aplicabilidad de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en materia de
propiedad industrial, debemos sefialar que, a casi un afio de la entrada en vigor de la
reforma a la que nos hemos referido, las autoridades judiciales se han pronunciado en el
sentido de que la dicho Ordenamiento Adjetivo si resulta aplicable con relacion a los
actos, procedimientos o resoluciones emanados del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.
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En efecto, si bien en un principio, tanto los Jueces de Distrito en Materia
Administrativa, como los Magistrados de los Tribunales de Circuito en Materia
Administrativa, consideraron que la reforma practicada a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo resultaba ajena al ambito de la propiedad industrial,
recientemente han cambiado su criterio para sostener que, €l referido Ordenamiento si es
aplicable a las resoluciones emanadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
y que por tanto existe la obligacion de agotar [os recursos ordinarios contenidos en su

articulo 83 antes de poder acudir al juicio de garantias.

Asi, se ha impuesto la obligacién al particular de interponer recurso de revisién
administrativa ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien
impugnar la legalidad del acto, procedimiento o resolucién mediante un juicio de

nulidad ante el hoy denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

Finalmente, si lo que se busca es armonizar la substanciacién de los
procedimientos tramitados ante la administracion publica federal, lo que se deberia
hacer, en un primer término, es armonizar las legislaciones en las que dichos
procedimientos se encuentran contemplados para asi poder lograr una aplicacidn

supletoria uniforme de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
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CAPITULO 1V.

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SUPLETORIEDAD DEL
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS DE CIVILES EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION ADMINISTRATIVA
CONTENIDOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La substanciaciéon de los procedimientos de declaracion administrativa de
nulidad, caducidad, cancelacion e infraccién administrativa relacionados con registros o
patentes, asi como las infracciones en materia de comercio se encuentran regulados en el

Titulo Sexto, Capitulo II de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho Capitulo cuenta con diversas disposiciones de caracter adjetivo referentes
a los principios generales que deben prevalecer dentro de los procedimientos de
declaracidn administrativa a los que nos hemos referido en el Capitulo segundo del

presente trabajo.

Sin embargo, dicha regulacion, dado a la generalidad de sus disposiciones,
resulta deficiente e insuficiente para la substanciacion integral de los procedimientos de
declaracion administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que es
el propioc Ordenamiento legal, en su articulo 187, el que establece, como se ha
mencionado, la supletoriedad del Codigo Federal de Procedimientos Civiles en los

siguientes términos:

ARTICULO 187.- Las solicitudes de declaracién administrativa de
nulidad, caducidad, cancelacién e infraccion administrativa que
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establece esta Ley, se substanciaran con arreglo al procedimiento que

sefiala este capitulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo
aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, €l Codigo Federal de
Procedimientos Civiles.

Del contenido del transcrito articulo 187 se desprende con total claridad la

aplicacion supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se

oponga a las disposiciones de 1a Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que se refiere a las infracciones en materia de comercio, como se ha dicho,
estas deben ser denunciadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y
substanciadas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Sexto de Ja
Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, al resultar aplicable supletoriamente el
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles a la referida Ley, nos encontramos con que a
los procedimientos de declaracion administrativa de infracciones en materia de

comercio, también les resulta aplicable el Cddigo federal adjetivo en materia civil.

No obstante lo expuesto en parrafos que anteceden, la aplicacion supletoria del
mencionado Codigo adjetivo por parte de la autoridad administrativa, y la invocacion de
la misma por parte de los promoventes, ha sido poco afortunada por cuanto a que en
ocasiones, ya sea por exceso o por defecto, la supletoriedad se niega, o bien integra
figuras juridicas ajenas a! texto plasmado por el Legislador, en supuesta aplicacion

supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.
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Asi encontramos que, aun cuando algunas figuras juridicas ni siquiera se
encuentran contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial las mismas son
incorporadas en la practica diaria so pretexto de la supletoriedad del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, y en otras mas, aquellas que si podrian ser aplicadas

supletoriamente no son aceptadas por la autoridad.

En el presente capitulo no se pretende el analizar de forma exhaustiva todas
aquellas hipotesis en las que opera, o deberia operar la supletoriedad, ya que excederia, y
por mucho, €l objetivo del presente trabajo, limitandonos solamente a estudiar aqueilas
figuras de relevancia en la practica del diario en las que estimamos que la supletoriedad
opera de forma poco feliz, o bien en las que deberia de operar en aras de la mejor
substanciacion de los procedimientos de declaracion administrativa contemplados por ia

Ley de la Propiedad Industrial.

1. NOTIFICACIONES.

En primer término resulta conveniente precisar que el problema que pretendemos
estudiar en este apartado solo se refiere a aquellos procedimientos de declaracién
administrativa de nulidad, caducidad o cancelacion, o lo que es lo mismo excluye a las
denuncias de infracciones administrativas y en materia de comercio. Ello obedece a que
al momento de plantear estas denuncias se sefiala como infractor a aquella persona que
esta llevando a cabo una conducta sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial, o

bien del Derecho de Autor, en un determinado establecimiento.
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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como se menciond en el capitulo correspondiente, la Ley de la Propiedad
Industrial establece que la Autoridad debe correr traslado, es decir notificar a la parte
demandada o denunciada, de la solicitud de declaracién administrativa, Asi, el articulo
193 de la Ley preceptia que dicha notificacion deberd hacerse de forma personal, Lo
anterior es comprensible ya que lo que se busca es el respeto a la garantia de audiencia
por virtud de la cual el demandado tiene el derecho de ser escuchado y vencido en juicio.

Sin embargo, pensamos que la actual legislacién contiene una incongruencia al respecto.

Lo anterior se debe a que en caso de que el titular afectado no pueda ser
encontrado en el domicilio que indicé como propio, o bien como domicilio para oir
notificaciones, en el caso de nombramiento de apoderados, en el expediente del que se
trate s¢ ordena que la notificacién respectiva debe realizarse a través de la publicacion

de edictos.

En efecto, e! articulo 194 de la multicitada Ley establece que en caso de que no
pueda ilevarse a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio por ella
sefialada en el expediente oficial de que se trate, éste se deberé hacer mediante la
publicacién de edictos que contengan un extracto de la solicitud de declaracion
administrativa, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federacion, y en un periédico
de los de mayor circulacion en el pais, a partir de la cual se comenzara a computar elr

término para que produzca su contestacion en términos de ley.
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Por su parte, el articulo 199 de la precitada legislacion establece que las
resoluciones que se dicten en un procedimiento de declaracion administrativa deberan
notificarse a los interesados en el domicilio sefialado en el expediente 0 en su caso—
cuando haya cambiado y no se diera aviso a la autoridad—también mediante la
publicacion de edictos, que ahora contendran un extracto de la resolucion, en el Diario

Oficial de Ja Federacién, y en un periddico de ios de mayor circulacién en el pais.

La publicacion de edictos implica, desde nuestro punto de vista, dos
inconvenientes, por una parte el alto costo de las publicaciones, tanto en el Diario
Oficial de la Federacién, como en cualquier periodico de “mayor” circulacion, y por la
otra, la poca utilidad prictica que reportan ya que en la mayoria de los casos en los que
se llevan a cabo dichas publicaciones la parte demandada no produce contestacion pues
la revision del Diario Oficial de la Federacion por parte del comin de la gente es poco
frecuente, y la deteccidn de edictos en el periddico es bastante improbable. Aunado a lo
anterior, no debemos olvidar que es el titular de un derecho de propiedad industrial el
obligado a dar aviso de cualquier cambio de domicilio ya que es €I, en Gltima instancia,
el interesado en mantenerse al tanto de cualquier asunto relacionado con su registro o

patente,

Asi las cosas, nos encontramos entonces con que si la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 183 establece la obligacion de comunicar al Instituto cualquier
cambio de domicilio del titular, ¢ inclusive prevé que, en caso de no hacerlo, las

notificaciones se tendrén por validas si se realizan en el domicilio que aparezca en el
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expediente, entonces lo dispuesto por los articulos 194 y 199 de la citada ley, que
contemptan la publicacién de edictos para llevar a cabo el emplazamiento de la parte
demandada, y notificar la resolucion administrativa que se dicte, respectivamente,

resultan incongruentes.

Mas aln, la autoridad administrativa se ha pronunciado en el sentido de que en
caso de que no exista un aviso por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial de la revocacion del apoderado legal, el emplazamiento que se efectie por su
conducto no solamente seri valido, sino que ademés tendri como consecuencia la
preclusion del derecho de la parte demandada para producir su contestacidén. Lo anterior
asi fue sostenido por la Subdireccion Divisional de Procesos de Propiedad Industrial en
el oficio de fecha siete de febrero del 2000, con nimero de folio 3020, en el que la

autoridad textualmente sostuvo lo siguiente:

“Digase al apoderado de la demandada que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado, toda vez que en el expediente en que se
actiia no obra constancia alguna que el poder otorgado en su favor le
haya sido revocado. Por oiro lado, con apoyo en lo dispuesto en los
articulos 184 y 187 al 193 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial,
13 y 70 de su Reglamento, asi como 288 y 332 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la materia, se tiene
por preludio el derecho de su poderdante para dar contestacion al
presente procedimiento...”

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Al respecto, el Cadigo Federal de Procedimientos Civiles establece que mientras

un litigante no haga la nueva designacién del domicilio en el que deban hacérsele las
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notificaciones personales las mismas seguirian haciéndose en el primer domicilio

sefialado.

Debemos tener en mente que tanto la Ley de la Propiedad Industrial, como su
Reglamento exigen el sefialamiento por parte del solicitante de una patente o registro de
un domicilio propio, y en su caso, el de un apoderado, més ain el incumplimiento de
este requisito conlleva el que, previo requerimiento por parte de la Autoridad, se deseche

la solicitud de que se trate.

Asimismo, cualquier cambio de domicilio debe ser notificado al Instituto, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo las notificaciones se haran en el primer
domicilio sefialado, segin lo dispuesto por el aludido articulo 183 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

En este orden de ideas, resulta que del contenido de los articulos 194 y 199 de la
Ley, que ordenan la publicacion de edictos para llevar a cabo el emplazamiento y la
notificacion de una resolucidn administrativa, respectivamente, en caso de que no se
pueda llevar a cabo la diligencia, por un cambio de domicilio, resultan incongruentes en

relacion con el texto de otros preceptos contenidos en el multicitado Ordenamiento legal,

Estimamos que lo previsto por ¢l Cédigo Federal de Procedimientos Civiles para
estos casos tesulta de gran utilidad practica a las notificaciones derivadas de un

procedimiento de declaracion administrativa, si entendemos que la parte demandada ya
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ha sefialado un domicilio para oir y recibir notificaciones desde el momento mismo en
que presentd su solicitud de patente o registro, razén por la cual si al cambiarlo no da
aviso a la autoridad, todo tipo de notificaciones deben poder practicarse en el domicilio

original.

Si entendemos que los procedimientos de declaracién administrativa forman un
todo junto con los expedientes oficiales de registros o patentes, ya que el hecho de que
se manejen por cuerdas separadas obedece simplemente a una razén practica, es en el
domicilio que conste en el expediente en donde deban llevarse a cabo todo tipo de
notificaciones relacionadas con ese registro o patente, incluidas aqueilas derivadas de los

procedimientos de declaracién administrativa que a aquellos se refieran,

Asi, pensamos que, no solo se debe dar lugar a la aplicacién supletoria de lo
dispuesto por el Codigo Federal de Procedimientos Civiles, al equiparar el domicilio que
denomina como el de los litigantes con aquel que ha sefialado el titular de un registro o
patente desde la presentacion de Ia solicitud correspondiente, sino ademas que debe
armenizarse el contenido de la ley, ya que encontrameos disposiciones contradictorias,
eliminando aquellas que se refieren a la publicacion de edictos, en los casos en que

ocurra un cambio de domicilio y el mismo no sea informado al Instituto.
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2. CESION DE DERECHOS.

Otro tema que no se encuentra previsto por la Ley de la Propiedad Industrial es el
cambio de titularidad del registro o patente cuya nulidad, caducidad o cancelacion se
pretende, ocurrido con posterioridad a la presentacién de una solicitud de declaracion
administrativa, lo que ha llevado a que en la practica, a falta de una disposicién aplicable
en la ley, dicha situacion sea resuelta por la Autoridad de diferentes formas que atienden

a criterios subjetivos.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En efecto, una de las obligaciones de la parte actora, segiin lo dispuesto por la
Ley de la Propiedad Industrial, es sefialar en su escrite inicial el nombre y domicilic de
su contraparte o bien el de su representante legal. Sin embargo, llega a suceder que, una
vez presentada la solicitud de declaracion administrativa, se transmitan los derechos que
del registro o patente controvertido deriven, ante lo cual es necesario rectificar los datos

de la parte demandada.

Asi, la autoridad se limita a informar a la parte actora del cambio de titularidad
del registro o patente cuya validez o eficacia se impugna, y le da vista para que

manifieste fo que a su derecho convenga.
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En algunas ocasiones, ¢l problema es resuelto mediante la presentacién de un
escrito aclaratorio en el que se sefiala dicha situacién, solicitando se tenga por
enderezada la solicitud de declaracién administrativa en contra del nuevo titular del bien
de propiedad industrial, objeto de la litis, lo cual ha sido cominmente aceptado en la

practica.

Fue en este sentido en el que se pronuncid la autoridad administrativa en el
procedimiento de declaracion administrativa instaurado en contra del registro marcario
508150, mediante oficio de fecha 25 de noviembre de 1999 al tener por presentada la
solicitud de declaracion administrativa en contra del nuevo titular del referido registro
marcario y ordenar su emplazamiento por conducto de su apoderado legal,

concediéndole el plazo de un mes al que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, existen criterios en ¢l sentido de que en realidad la
solicitud que da origen al procedimiento de declaracion administrativa debe ser
presentada de nueva cuenta seftalando ahora el nombre y domicilie del nuevo titular, lo
que conlleva nuevamente e! pago de los aprovechamientos correspondientes, por lo
menos, al estudio y tramite de la solicitud, pérdida de tiempo e inclusive en algunos

casos la pérdida de la accion intentada.

De esta forma en el oficio de fecha dos de agosto de 1999, con nimero de folio
6602, se sostuvo, en la parte conducente, que no habia lugar a acordar de conformidad

con lo solicitado (tener por enderezada la solicitud de declaracion administrativa en
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contra del nuevo titular del registro marcario en cuestidn) toda vez que la parte
demandada ya habia sido emplazada, teniendo como tal a la persona en contra de quten

habia sido ejercitada la accion inicialmente,

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

El articulo 2° del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles legal preceptua que
cuando haya transmision a un tercero del interés de que la autoridad declare o constituya
un derecho, imponga una condena o del interés contrario, dejard de ser parte quien lo

haya perdido y lo sera quien lo haya adquirido.

Ahora bien, es la propia Ley de la Propiedad Industrial la que contempia la
transmision de los derechos de propiedad industrial, en sus articulos 62 y 143, de
conformidad con los términos y formalidades que establece la legislacion comin, mds
atn, establece que una vez inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

la transmisién de derechos surte efectos frente a terceros.

De lo anterior resulta dable el concluir que no existe ningin impedimento para
que, una vez transmitidos los derechos derivados del registro o patente de que se trate, la
demanda pueda ser enderezada en contra del nuevo titular, sin necesidad de plantear de

nueva cuenta la solicitud de declaracion administrativa.
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En este orden de ideas, pensamos que la parte demandada, propietaria del
derecho de propiedad industrial cuya validez o eficacia se pretende atacar, al momento
de cederlo pierde el interés de defenderlo en el procedimiento de declaracién
administrativa de que se trate, y es entonces el nuevo titular del registro o patente quien
ostenta el interés juridico de contestar la demanda, oponer excepciones y ofrecer las
pruebas que estime pertinente, debiendo aplicarse asi supletoriamente lo dispuesto por el

articulo 2° del Cédigo Federal de Procedimientos Civiies.

3. ACUMULACION Y LITISPENDENCIA.

La acumulacion y litispendencia son figuras juridicas que en ocasiones son
solicitadas por los promoventes, invocando para ello la supletoriedad del Cadigo Federal
de Procedimientos Civiles. Sin embargo, la autoridad administrativa ha considerado que
ambas instituciones no son aplicables en tratindose de los procedimientos de declaracion

administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

La acumulacion es la figura juridica por virtud de la cual dos o més procesos son
conocidos por el mismo juzgador en virtud de tener uno o mas ¢lementos en comyn.
Asi, la acumulacion al tener como presupuesto la conexion de las litis, encuentra su
justificacidn, ademas de en aspectos de caricter econémico, en la conveniencia de que
sea un mismo juzgador quien resuelva acerca de la controversia al contar con la mayor

cantidad de elementos para ello. Por otra parte, se busca evitar que se dicten
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resoluciones contradictorias, ya que una misma situacion puede ser apreciada de forma

distinta de acuerdo con la perspectiva del juzgador.

La acumulacién de procesos, segiin el elemento comiln que compartan, puede ser
objetiva o subjetiva. La primera de éstas se refiere a la concurrencia de las mismas
partes, mientras que la segunda, la acumulacién subjetiva, o litisconsorcio, implica la
existencia de partes distintas, que bien pueden concurrir desde el inicio del proceso, o

agregarse a yno iniciado con anterioridad.

Por su parte, la litispendencia es Ia excepcion dilatoria que opera cuando un juez
conoce del mismo negocio sobre el cual el procesado es el mismo demandado * Esto es,
la pretensidn que se demanda ya ha sido ejercitada con anterioridad ante otro juzgador,
por lo que, de ser procedente la excepcidn de litispendencia, se deberan remitir los autos
al juzgador ante quien se tramite el primer juicio. Con ello se busca el evitar las
sentencias contradictorias, o bien que el actor pretenda tener dos oportunidades de que

su accioén prospere.

Aun cuando para algunos autores el cardcter de dilatorio o perentorio de una
excepcion dependa de la calificacion que le dé 1a Ley aplicable a cada caso’’, nos parece
claro que si la litispendencia tiene por objeto paralizar la accién que la parte actora

intenta ante el juez de conocimiento, y no destruirla, nos encontramos ante una

36 José Becerra Bautista. El Proceso Civil en México, Editorial Porria, México, 1992, pég. 60.
37 . Cipriano Gémez Lara. Derecho Procesal Civil, 5a edicion, Ed. Harla, México, pég. 70.
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excepciOn dilatoria que solo dara lugar a que el juez ante quien se haga valer no pueda

conocer del asunto que le fue planteado por el actor.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Ahora bien, tanto la litispendencia como la acumulacion son figuras juridicas que
se encuentran contempladas en los articulos 71 y 72 del Cédigo Federal de

Procedimientos Civiles, respectivamente.

Del contenido del referido articulo 72 se desprende que la acumulacidén procede
cuando la decision de cada litigio exige la comprobacion, constitucion o la modificacion
de relaciones juridicas derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual parte al
misme efecto, o crando, en dos 0 mas juicios, debe resolverse, toral o parcialmente, una

misma controversia.

Tal y como se ha mencionado, una de las finalidades de la acumulacion es la de
evitar fa existencia de sentencias contradicterias emitidas por la diversa interpretacidn de

distintos juzgadores.

Por su parte, en relacion con la excepcion de litispendencia, el referido
Ordenamiento adjetivo, dispone en su articulo 71 que una vez que se haya iniciado una

demanda para la decisién parcial o total de un litigo, no podra plantearse otro que verse
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sobre el mismo litigio, en tanto que el primero sea resuelto por sentencia irrevocable, sin

importar si la nueva controversia es planteada ante el mismo tribunal u otro diverso.

En caso de que se hubtera iniciado otra demanda, no obstante la prohibicién del
referido articulo 71, procede la acumulaciéon de ambos procesos, del mas nuevo al mas
vigjo, con el tinico objeto de anular el proceso acumulado, es decir, el de mas reciente

iniciacion.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el articulado de la Ley de la Propiedad Industrial no encontramos precepto
alguno que se refiera ni a la acumulacién ni a la litispendencia, de lo que en un primer
momento podriamos sostener que ninguna de las dos figuras juridicas puede ser aplicada
por las autoridades administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

mediante la aplicacion supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que se refiere a la acumulacién, nos parece que efectivamente no puede
operar dentro de los procedimientos de declaracion administrativa contemplados por la
Ley de la Propiedad Industrial en virtud de no estar regulada, ni siquiera de forma

insuficiente, en el referido Ordenamiento legal.

En efecto, tal y como se menciond en el capitulo correspondiente, para que una

figura del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles pueda ser aplicada supletoriamente,
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ésta debe encontrarse regulada en la Ley a suplir, y ademés de forma deficiente, por lo
que si en el caso, cuyo estudio nos ocupa, la Ley de la Propiedad Industrial no
contempla en ninguno de sus articulos la acumulacion de los procedimientos de
declaracion administrativa, no es procedente acumularlos con supuesto fundamento en la

aplicacion supletoria del referido Ordenamiento adjetivo,

Mas aun, si tenemos en mente que la finalidad practica de la acumulacion es el
evitar la emision de resoluciones contradictoras por dos juzgadores distintos, en virtud
de que cada uno de ellos puede llegar a tener una apreciacion de los hechos distinta,
resulta claro que en materia de procedimientos de propiedad industnal ello no puede

ocurrir,

En efecto, de la organizacion administrativa del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial nos encontramos con que es solo una Direccion administrativa la
que se encarga de la resolucion de los procedimientos de declaracion administrativa
contemplados en la Ley de la materia, a saber, la Direccién Divisional de Proteccion a la

Propiedad Intelectual.

Es asi que solamente ante esta Direccion se deben promover los procedimientos
de declaracton administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion, infraccidn
administrativa e infraccién en materia de comercio, por lo que en realidad no existe, o

deberia existir la posibilidad de que se emitieran resoluciones contradictorias sobre un
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mismo litigio, ya que, en primera instancia, ni siquiera se podria admitir a tramite la

segunda de ellas.

Ahora bien, debemos tener en mente que aun cuando fueran, por ejemplo, dos las
solicitudes instauradas en contra de un mismo registro o patente, cada una de ellas serd
diversa en cuanto a las causales de la solicitud por lo que el hecho de que una prospere
no implica necesariamente que en diverso procedimiento la autoridad deba pronunciarse

en el mismo sentido.

En efecto, para que exista acumulacidn es indispensable que en ambos asuntos
haya identidad de personas, cosas y/o acciones, de tal suerte que la resolucién que en
uno de los procedimientos se dicte produzca el mismo efecto en relacion con el otro. En
este sentido, debemos entender que si se resuelve uno de los procedimientos en el
sentido de nulificar, por ejemplo, un registro marcaric en el otro procedimiento la
autoridad ya no podrd pronunciarse en virtud de que el procedimiento ya habra quedado

sin materia.

Del mismo modo, si la autoridad administrativa determina negar una solicitud de
declaracidn administrativa de nulidad de un registro por considerarla improcedente, ello
no implica que en diverso procedimiento en el que también se solicite la nulidad del

registro en comento la autoridad deba pronunciarse en el mismo sentido.
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En relacidn con lo anterior, resulta aplicable lo sostenido en el antecedente
judicial visible en el Apéndice 1917-1988, Salas, Tesis Jurisprudencial 944, pagina 156,

en el que se sostuvo;

IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTQ EN DOS

AMPAROS - 8i en un amparo se reclama el mismo acto reclamado que

en otro juicio, es claro que en el caso concurre la improcedencia

respecto de ese acto, de acuerdo con la fraccion 111, del articulo 73 de la

Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los

Juicios se reclamen actos de ejecuciodn distintos, porque esta diferencia

implica solamente el sobreseimiento es infundado respecto de los actos

de ejecucion.

De lo anterior, podemos concluir que la acumulacion de los procedimientos de
declaracion administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial no es

procedente en virtud de que para esta figura en concreto no es aplicable el Cédigo

Federal de Procedimientos Civiles, por no encaontrarse contempiada en la referida Ley.

Por el contrario, pensamos que en tratandose de la litispendencia, ésta puede
operar mediante [a aplicacion supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles,
sin que sea necesario el que la Ley de la Propiedad Industrial haga mencién expresa de
esta figura, en virtud de que, desde nuestro punto de vista, si se encuentra contemplada,

aunque sea de forma implicita, dentro del propio texto legislativo.

Lo anterior s asi en virtud de que, como se ha mencicnado, la Ley de la
Propiedad Industrial contempla un plazo dentro def cual el titular afectado, o el presunto

infractor, en su caso, debe dar contestacién a la solicitud de declaracion administrativa
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interpuesta en su contra, manifestando lo que a su derecho convenga, ofreciendo las

pruebas que estime necesarias y oponiendo las excepciones que considere convenientes.

En efecto, el articulo 197, fraccion 1II, de la Ley de la Propiedad Industrial
contempla la oposicion de excepciones por parte del titular afectado o presunto infractor,
por lo que, si como hemos mencionado, la litispendencia es una excepcion que tiene por
objeto hacer del conocimiento del juzgador que existe otro proceso que versa sobre el
mismo litigio a efecto de que se nulifique lo actuado en el mas reciente, estimamos que
como excepcion debe ser estudiada por la autoridad mediante la aplicacion supletoria del

Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, ¢l objeto de la litispendencia, como excepcidn, serd el nulificar lo
actzado en el procedimiento anterior, por lo que, estimamos que para ello el Instituto
debera pronunciarse en el sentido de no entrar al fondo del asunto por virtud de haber
procedido la excepcién de litispendencia que haga valer el titular afectado, o presunto
infractor, sin que pueda acumular los procedimientos en virtud de que, reiteramos, esa
figura juridica no puede ser aplicada supletoriamente el Codigo Federal de

Procedimientos Civiles.

4. RECONVENCION,

Esta figura, también conocida como contrademanda, puede ser definida como la

pretension que el demandado deduce al contestar la demanda, por la cual se constituye a
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la vez en demandante del actor, a fin de que se fallen las dos pretensiones en una sola

sentencia.

El efecto de la reconvencion es el de que el demandado asuma ahora la postura
de actor deduciendo una, o més pretensiones, pero que en todo caso serdn resueltas, por

lo menos, al mismo tiempo que se resuelva el asunto en lo principal.

Las partes siguen siendo las mismas solamente que ahora adquieren un doble
caracter, el actor en lo principal, es decir, quien presentd la demanda que da lugar a la
reconvencion, se convierte en el demandado en via de reconvencién, mientras que el
demandado en lo principal adquiere la posicién de actor en via de reconvencién. Es
importante sefialar, que, tanto la demanda principal, como la reconvencion son resueltas
dentro de un mismo proceso con Io que se busca evitar la contradiccion de sentencias, ya

que la resolucién de la reconvencion incidird directamente en la de la demanda principal.

La reconvencidn, por constituir una defensa del demandado, debe ser presentada
en la misma contestacion pero con la indicacién especifica de que se esta reconviniendo,
esto es, se desarrollara dentro del mismo escrito pero precisando las pretensiones que se
reclaman, narrando los hechos que le dan lugar e invocando los fundamentos de derecho

que la apoyan.

Asimismo, debera hacerse mencidn de las pruebas con las que se acreditan los

extremos de la accion ejercitada y anexar las documentales que se ofrezcan como
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prueba, o bien el documento con el que se acredite que ha sido solicitada la expedicién
del documento que se encuentre en algin archivo piblico de ser el caso, y una copia del
escrito con el que se le correra traslado a efecto de que el actor en lo principal, ahora

demandado en via de reconvencion, produzca su contestacion.

La reconvencion es una figura juridica que aun cuando no se encuentra regulada
en la Ley de la Propiedad Industrial, en la prictica si opera, utilizando el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial como fundamento juridico para su admiéi()n, y
substanciacion, lo dispuesto por el articulo 333 del Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles que aplica supletoriamente, desde nuestro punto de vista, de forma incorrecta,

Tal y como se ha mencionado, para que opere la supletoriedad de un
Ordenamiento juridico respecto de otro, se requiere que la ley que se pretenda suplir lo
admita expresamente, que contenga la institucién a la que se pretende aplicar
supletoriamente el otro Ordenamiento, pero de forma insuficiente, y que las
disposiciones que se vaya a colmar no contrarien las bases esenciales del sistema legal
de sustentacién de la institucién suplida, lo cual en el caso cuyo estudio nos ocupa no

ocurre,

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial, ain cuando prevé la aplicacion

supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, en ninguno de sus articulos
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contempla la figura juridica de la reconvencion, ni siquiera de forma deficiente, lo que
nos podria llevar a pensar que si no esta incorporada a la referida ley ello se debe al

hecho de que el Legislador no la contemplé como necesaria.

Lo anterior no implica que sostengamos la postura de que la reconvencién no
deba operar en el ambito de los procedimientos de declaracion administrativa
contemplados por el referido Ordenamiento legal, sino, por el contrario, pensamos que
existe una necesidad real de incorporar la figura juridica en comento a la Ley de la

Propiedad Industrial,

Sin embargo, el hecho de que la reconvencién no se encuentre contemplada por
la Ley de la Propiedad Industrial, aun cuando fuera de una forma deficiente, conlleva la
improcedencia de su admision y mucho menos utilizando como fundamento juridico lo
contenido al respecto en el multicitado Codigo adjetivo. Lo anterior queda de
manifiesto con la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en el
amparo directo 4/91 con fecha 6 de marzo de 1991, visible en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federacién, nimero 58, pagina 22, y que resulta del todo aplicable por

analogia:

RECONVENCION, IMPROCEDENCIA DE LA, EN MATERIA
LABORAL. S§i con motivo de la rescision del contrato de trabajo por
parte del patrén, el trabajador lo demanda por la reinstalacion, y el
primero contesta reconviniéndolo por la devolucidn de una cantidad que
dice se le entregd de més por virtud de que ya no estaba laborando; atin
cuando la entrega de dicha suma esté reconocida por el actor, ia
reconvencién debe declararse improcedente, por virtud de que, ia
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Legislacion Laboral no contempla en su articulado procedimental
esa figura procesal; en cuyas condiciones, lo que la junta del
conacimiento puede legalmente hacer, es dejar a salvo los derechos del
patrén demandado sobre la cuestion apuntada, para que los haga valer
en la via y forma correspondiente.

Si tenemos en mente que la reconvencién es un medic de defensa de la parte
demandada, por virtud de la cual puede cuestionar, en el caso concreto de los
procedimientos de declaracion administrativa contenidos en la multicitada ley, la validez
o efectos de un registro o patente que dan lugar a la accién intentada en su contra, es
congruente el pensar que no se puede negar al titular afectado, o infractor, la
oportunidad de emplear todos los medios de defensa que se encuentren a su alcance para
desvirtuar las pretensiones de su contraria y, en un momento dado, prevalecer sobre
estas, ya que de lo contrario estimamos que se estaria dejando a una de las partes en

estado de indefensién.

Por ello consideramos precisa la inclusion expresa de la reconvencidn en la Ley
de la Propiedad Industrial y no solo como una mera calca de la disposicion contenida en
el Cédigo Federal adjetivo, la cual podria parecer insuficiente, sino mediante la reforma
de la referida Ley con el objeto de que introdujera diversas normas que la regularan de

una forma, si no exhaustiva, si precisa.

En cuanto al plazo que debiera otorgarse al demandado en via de reconvencion
para producir su contestacion estimamos gue, si la misma constituye en si una solicitud

de declaracién administrativa, por lo que deben ofrecerse todos los medios de prueba
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que se estimen convenientes y exhibir aquellas documentales que se ofrezcan como
probanzas, resulta logico y equitativo que cuente con un plazo igual a aquel con el que
contd el actor en via de reconvencién, esto es, de un mes contado a partir del dia
sigutente a aquel en que se le notifique la accion intentada en su contra, en tratdndose de
reconvenciones originadas por una solicitud de declaracion administrativa de nulidad,

caducidad o cancelacién.

Distinta sera la situacidén del infractor que solicite en via de reconvencidn la
nulidad, caducidad o cancelacidn en contra del registro o patente base de la accion en un
procedimiento de declaracion de infraccion administrativa, ya que, al tener que
presentarse la reconvencion al mismo tiempo de producir la contestacion a la denuncia,

el plazo con en que contard serd de diez dias hébiles a partir de su legal emplazamiento.

Para poder comprender mejor la necesidad de incorporar la reconvencién, como
tal, en la Ley de la Propiedad Industrial nos parece conveniente proporcionar un ejemplo
ilustrativo. Si el titular de un registro de marca denuncia una infraccién administrativa
por ¢l uso no autorizado de la misma, el infractor podra reconvenir Ia nulidad de ese
registro por considerar que a €l le asiste un derecho prioritario sobre el uso de
determinada denominacién, esto es, tiene un uso anterior en el pais o en el extranjero.
Resulta claro el hecho de que e procedimiento de declaracion administrativa de
infraccion no se debera resolver en tanto no se determine si efectivamente al presunto
infractor, (actor en via de reconvencién) le asiste o no un mejor derecho de uso respecto

de la marca base de la denuncia. En efecto, si se resolviera que la marca es nula en
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virtud de que se compruebe que el actor (en via de reconvencion) tiene un uso previo al
del titular del registro marcario en comento, al ser declarado nulo éste dejara de producir
sus efectos legales de forma retroactiva y en consecuencia el uso de esa marca por parte
del presunto infractor no constituiria una infraccion, ya que en todo caso la habra estado

usando quien tiene un usa preferente respecto de la misma.

Con el anterior ejemplo pretendemos dejar varias cosas en claro. En primer
lugar, el hecho de que la reconvencion tiene una utilidad y razén préctica que justificaria
su existencia, hoy de facto, dentro de los procedimientos de declaracion administrativa

contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

En segundo, que la accién intentada en via de reconvencién no puede
considerarse como una accién desligada e independiente del procedimiento principal,
sino como un elemento que estd intimamente relacionado con la accidn intentada en
éste, por lo que no se deben resolver aisladamente dos asuntos que forzosamente se

encuentran vinculados, lo cual justifica la existencia de la reconvencion.

Finalmente, la presentacion de una solicitud de declaracion administrativa debera
implicar, tal y como hasta la fecha lo ha hecho la autoridad administrativa, la suspension
del procedimiento principal hasta en tanto no se resuelva el procedimiento iniciado en
via de reconvencidn, y sin que éste deba resolverse sino hasta que la resolucién emitida
en el procedimiento iniciado en via de reconvencion quede firme, esto es, que ya no

pueda ser impugnada por medio alguno; que haya adquirido autoridad de cosa juzgada.
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Lo anterior ha sido sostenido por las autoridades judiciales, tal y como se
desprende de la ejecutoria dictada por 1a Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacién Tribunal de Circuito en Materia Administrativa en la ejecutoria dictada en el
amparo, visible en el tomo XLVI del Semanario Judicial de la Federacion, pagina 3080,

quien sostuvo lo siguiente;

RECONVENCION, EFECTOS DE LA, Cuando el demandado
reconviene legalmente, el efecto de su defensa es el de que en la misma
sentencia se resuelva si son las pretensiones del actor o ias del reo las
que prevalecen. Resolver en cuanto a las del primero sin estudiar las
del segundo, desintegrando de este modo la contienda, para reservar al
demandado sus derechos para que ocuira a otro juicio, es tanto como
dividir la continencia de la causa, sin fundamento legal alguno y en
contra del espirity de los articulos 160 y 161 del Cédigo de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, toda vez que el primero,
hablando precisamente del caso inverso, es decir, en que la
reconvencion sea de menor cuantia y la demanda de mayor, atribuye la
competencia al juez que puede conocer de éste; y el segundo, la
atribuye, en casos de terceria de mayor cuantia, también al juez que
pueda conocer de ella, segiin la regla general de competencia, en razén
de la importancia del negocio; por lo que es suficiente que el juez no
pueda dividir la controversia planteada, para resolver sélo una parte de
ella, para que el procedimiento se considere violatorio de garantias, por
no fundarse en disposicidn legal alguna esa distincidn; debiéndose
conceder el amparo para que, al reponerse ese procedimiento, se respete
el cuasi contrato de litis, tal como fue planteado, a fin de que el negocio
integro, siga la misma condicion juridica, resolviéndose en definitiva,
en la misma sentencia, tanto la demanda como la contestacitn, ya sea
que se declare competente el aludido juez, o bien que, por haberse
opuesto una reconvencion por valor mayor que el que la ley atribuye a
su conocimiento, tenga que enviar el expediente a otro juez.

De lo expuesto en las paginas que anteceden, podemos concluir que la actual
aplicacién supletoria del Cadigo Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de la Ley de

la Propiedad Industrial en materia de reconvencion es del todo inadecuada y falta de
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fundamento juridico, por lo que a efecto de continuar con la reconvencion en materia de
propiedad industrial es necesario incorporar, mediante la actividad legislativa, a la

reconvencion en el texto legal.

5. PRUEBA PERICIAL.

La pericial puede ser definida como aquella probanza mediante la cual, personas
con conocimientos técnicos, cientificos o artisticos rinden su opinién calificada respecto

de los hechos controvertidos en un litigio.

Ahora bien, han sido varias las discusiones acerca de si los peritos son auxiliares

del juzgador o un medio de prueba en si.

Al respecto, pensamos que cuando la funcion del perito es la de traducir a un
extranjero las posiciones a €l formuladas, asi como sus respuestas, entonces nos
encontrariamos ante un merc auxiliar del juzgador para poder comunicarse con el

declarante.

Sin embargo, si la funcidn del perito es rendir un dictamen a efecto determinar
los daitos que, por ejemplo, una construccion le ha ocasionado a otra, entonces surge la

duda de si el perito es un auxiliar del juez, o bien un medic de prueba en estricto sentido.
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Nos parece claro que en el caso planteado en el parrafo que antecede, los peritos
ofrecidos por las partes constituye en si un medic de prueba que tiene por objeto
acreditar los hechos constitutivos de la accion o excepcion, justificar las pretensiones y

defensas, y convencer al juzgador para que rinda una sentencia favorable a sus intereses.

Lo anterior no sera asi, respecto del perito tercero en discordia ya que el mismo
sera nombrado por el juzgador, en cuyo caso aquél se substituira en las funciones del
juez en lo tocante a los puntos controvertidos que reguieran de conocimientos técnicos,

cientificos o artisticos.

Asi, el perito no siempre puede ser considerado como un auxiliar del juez, a no
ser que el mismo sea nombrado por el juzgador con el objeto de tener una mejor

comprensién de los hechos o integracion de la litis, como en el caso del perito traductor.

De lo anterior, nos parece dable concluir, que en nuestro sistema procesal el
perito cumple una funcidn dual, a saber, un medio de prueba del cual pueden valerse las
partes, y también como un auxiliar del Juez en aquellas areas en las que, dado a su
caricter técnico, cientifico o artistico, el juzgador no puede comprender y valorar

cabalmente.

Ahora bien, los peritos pueden ser titulados o practicos, dependiendo de si para
ello deban contar o no con un titulo profesional, lo cual dependera de si la profesion en

la que sean peritos se encuentra legaimente reglamentada. Las profesiones que
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requieren de titulo profesional se encuentran reguladas por la Ley Reglamentaria del
articulo 5° Constitucional. Asl, cuando el perito lo es en una profesién reglamentada,
debera exhibir su cédula profesional a efecto de poder rendir su dictamen. Si por el
contrario, la ciencia, arte o técnica en la que se rinda e! peritaje no es regulada por el
referido Ordenamiento legal, bastara con que el perito pueda ser considerado como un
entendido en la materia, lo cual, sin lugar a dudas, dz origen a apreciaciones y criterios
subjetivos toda vez que no existe una disposicidon legal que defina lo que debe

interpretarse por “entendido”.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,

El articulo 143 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles contempla la
prueba pericial en aquellas cuestiones del negocio relativas a alguna ciencia o arte, asi

como en aquellos casos previstos por la Ley.

Asimismo, el referido Ordenamiento legal contempla os dos tipos de peritos a
los que nos hemos referido con antelacidn, al establecer que los peritos deberin contar
con titulo si su profesidn se encuentra legalmente reglamentada, o bien tratarse de
personas entendidas cuando la profesién no esté reglamentada, o en el lugar del juicio no
haya peritos titulados.

Respecto al ofrecimiente de la prueba pericial, se establece que la misma debers
ser ofrecida dentro de los diez primeros dias del término probatorio ordinario, o del

extraordinario, en su caso, sefialdndose el nombre y domicilio del perito y aquellas
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preguntas o puntos sobre los cuales versara el peritaje. Asimismo, se debera sefialar a un

perito tercero en caso de discordia.

Con el nombramiento del perito, se dar4 vista a las demds partes por el término
de cinco dias para que adicionen el cuestionario presentado por el oferente de la prueba,
manifiesten su conformidad con el perito propuesto por su contraparte, o bien sefialen

uno propio, y en éste (iltimo caso nombren al perito tercero en discordia.

Una vez hecho el nombramiento de perito, éste, si fue sefialado por las partes,
debera comparecer al tribunal dentro de los tres dias siguientes a su nombramiento, a
efecto de aceptar y protestar su cargo. Por lo que se refiere al perito nombrado per el
tribunal en rebeldia de alguna de las partes, éste serd notificado de su nombramiento

para que acepte y proteste el cargo.

Una vez que los peritos han aceptado y protestados sus cargos, el juez sefialara
fecha y hora para que se practique la diligencia en la que deban rendir sus dictdmenes, si
la naturaleza de la pericial asi lo requiere, ya que en los demas casos se sefialara un

término prudente a efecto de que los peritos presenten su dictamen por escrito.

Si entre los dictamenes rendidos por los peritos existe discordia en alguno de los
puntos esenciales, el Juez enviard copia de los mismos al perito tercero a efecto de que
dentro del término sefialando para ello rinda su dictamen, sin que se encuentre vinculado

de forma alguna por los dictamenes rendidos por los peritos de las partes.
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Cuando alguno de los peritos nombrado por las partes no rinda su dictamen, el
tribunal nombrara a otro y sancionara con multa al perito omiso. El perito nombrado por
el tribunal solo podra ser recusado por la parte a la que se le hayan designado. El perito
nombrado por el tribunal puede ser recusado por las partes dentro de los tres dias
siguientes a aquel en que surta efectos la notificacién de su nombramiento a los

litigantes.

Finalmente, la valoracion de la prueba pericial queda, en términos de lo dispuesto
por el articulo 211 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, a la prudente
apreciacion del juzgador sin que exista obligacion para éste de adoptar el criterio de

alguno de los dictamenes, o de ambos.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 192 acepta como pruebas todas
excepto la confesional y la testimonial, que solo seran admitidas si se encuentran
contenidas en una documental o, lo que es lo mismo, permite la admision, desahogo y
valor probatorio de la documental, piblica y privada, la inspeccion ocular, la

instrumental, la presuncional en su doble aspecto, legai y humana, y la pericial.

Sin embargo, la referida Ley se constrifie a mencionar cuales son las pruebas no

admisibles y a dar una serie de lineamentos que deben seguirse para el ofrecimiento de
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las pruebas documentales, tal y como se desarrollo en el capitulo relativo a la

substanciacian de los diversos procedimientos de declaracion administrativa.

En este orden de ideas, la pericial solamente se encuentra permitida en la Ley,
pero sin que exista en su articulado una regulacion, ni siquiera de forma deficiente, de
esta probanza lo cual no implica que por ello no se deban admitir, desahogar y valorar
las pruebas periciales de las que se puedan valer las partes. Lo anterior, se desprende
con total claridad, a contrario sensu, del criterio Jurisprudencial visible en el Seminario
Judicial de la Federacion, Tribunales Colegiados de Circuito, Parte X111, Enero, pagina

288, que para su mejor referencia a se transcribe a continuacion:

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTIAS. LA LEY
DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO,
POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El articulo
151 de la Ley de Amparo contempla las normas a que debe sujetarse cl
ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca la
que prevé que, al promoverse esa prueba, el juez hara la designacién
de un perito o de los que estime convenientes para la practica de la
diligencia, sin perjuicic de que cada parte pueda designar también un
perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por
separado, Dicha disposicion legat faculta al juzgador de amparo para
apercibir a las partes con tenerlas por adheridas al dictamen del perito
oficial, en caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le
discierna el cargo, no rinda su dictamen o no lo ratifique, en los plazos
que les conceda. Por lo que al existir la disposicidn expresa que regula
el desarrolio de la probanza, no es procedente la supletoriedad del
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo que establece
el articulo 2° de la Ley Reglamentaria de los Articulos 103 y 107
Constitucionales.

Queja 54/93. Servimotriz de Oaxaca, §.A. de C.V. 15 de octubre de
1993,  Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas.
Secretario: José Eduardo Téllez Espinoza.
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En tratdndose de la pericial en materia de procedimientos de declaracion
administrativa nos encontramos con que en la Ley de la Propiedad Industrial, dicha
probanza si se contempla como permitida, aun cuando no se provean de los parametros y

lineamientos que deba seguir para su ofrecimiento, admision, o desahogo.

Pensamos que esto no implica que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial no deba dar curso a su integracion y desahogo, ya que en este caso debera
operar, en lo que no se oponga a la Ley de la Propiedad Industrial, la supletoriedad del
Coédigo Federal de Procedimientos Civiles, por disposicién expresa del ya mencionado

articulo 187 de la Ley.

Asi las cosas, nos encontramos con que aquella parte que pretenda ofrecer una
prueba pericial debera estarse a lo dispuesto por el Codigo adjetivo, aunque es cierto que
debera hacer algunas modificaciones en atencién a la substanciacion de los

procedimientos de declaracion administrativa.

En este orden de ideas, dentro de los procedimientos contemplados en la Ley de
la Propiedad Industrial no existe un término probatorio, sino que todas las pruebas
deberan ser ofrecidas, y exhibidas en su caso, por la parte oferente desde el escrito
mismo mediante el cual solicite la declaracidn administrativa o dé contestacion a la

misma.
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En virtud de lo anterior, consideramos que aque! promovente que pretenda
ofrecer una prueba pericial debe hacerlo desde el momento mismo en que presente su
escrito de solicitud, o contestacién en su caso, anexando al mismo, las preguntas o
puntos sobre los cuales habra de versar ¢l peritaje, asi como nombrar al perito de su

parte y el tercero en caso de discordia.

Ahora bien, el Instituto al momento de admitir [a solicitud de declaracién
administrativa también debe pronunciarse respecto de la prueba pericial y sefialar el
plazo de tres dias a efecto de que el perito designado acepte y proteste su cargo. De esta
forma, al momento de correr traslado con la solicitud de declaracién administrativa al
titular afectado, o presunto infractor, en su caso, ya estard integrada la prueba pericial en
lo que se refiere 2 aquel que la ofrece, restando solamente que el titular afectado o
presunto infractor, en su caso, adicione el cuestionario y designe al perito de su parte.
Al respecto, consideramos que una vez que e! Instituto acuerda la contestacion debe
otorgar el mismo plazo de tres dias a efecto de que el perito ofrecido por el titular

afectado, o presunto infractor, acepte y proteste su cargo.

Asi las cosas, si quien ofrece la pericial es el solicitante de la declaracion
administrativa, el titular afectado o infractor, en su caso, deberd adicionar el mismo
dentro del plazo que la Ley le concede para dar contestacion a la solicitud de declaracién
administrativa de que se trate. Asimismo pensamos que en su escrito de contestacion, el

titular afectado o infractor, debera nombrar al perito de su parte.
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Si por el contrario, quien ofrece la prueba pericial es el titlar afectado, o
presunto infractor, con el escrito de contestacion deberd nombrar al perito de su parte y
otro tercero en discordia, asi como las preguntas o puntos a desarrollar en la pericial,
pudiéndose conceder al actor el plazo de cinco dias al que se refiere el Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles a efecto de que lo adicione y haga los sefialamientos

conducentes.

Por lo que se refiere a la aceptacién y protesta del cargo de los peritos,
consideramos que la misma debe hacerse mediante comparecencia en las instalaciones
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien de las Oficinas regionales, en la
que se hagan constar los datos personales del perito, su nimero de cédula profesional, de

ser el caso, y su aceptacion y protesta del cargo.

En este orden de ideas, nos encontrariamos con que tres dias después de que se
notifique a admisién de la contestacidon del titular afectado o presunto, ¢ en su caso,
cinco dias después de que se notifique la misma al actor, la prueba pericial ya habré sido
ofrecida y preparada para su desahogo, restando solamente que el Instituto fije un plazo
dentro del cual los peritos de cada una de las partes deban rendir, por escrito, su

dictamen.

Transcurrido el plazo, y si el Instituto encontrara discordia entre ambos

dictimenes, entonces tendra que notificar al perito en discordia, coméndole traslado de
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los dictamenes de los peritos de las partes, su nombramiento y el plazo dentro del cual

debera rendir su opinién,

Ahora bien, otra cuestién que resulta interesante es el preguntarnos en que
materias debe, y puede, admitirse la prueba pericial, Como ya se ha mencionado, esta
prueba tiene por objeto el ayudar a esclarecer cuestiones cientificas, artisticas o técnicas
de los hechos controvertidos para que el juzgador pueda emitir una resolucion con

conocimiento de causa.

Resulta claro que en aquellos litigios planteados ante juzgados civiles el juzpador
debe ser un experto solamente en Derecho, pues ningiin conocimiento adicional se le
puede exigir, por lo que el ofrecimiento de pruebas periciales en, por ejemplo, quimica,

medicina, topografica, etc., se justifican por si mismo,

Sin embargo en materia de procedimientos de declaracion administrativa, en
especial en aquellos que versan sobre patentes, modelos industriales, disefios
industriales, esquemas de trazade de circuitos integrados, etc., nos encontramos con que
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es precisamente el perito en la materia,
ya que en dltima instancia fue dicho organismo quien otorgd derechos de propiedad
industrial sobre ellos, por lo que las periciales que tengan por objeto nulificar una
patente, por una cuestion técnica o cientifica, no deben ser aceptadas por el organismo

ya que cuenta con los conocimientos necesarios para poder dilucidar los hechos
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controvertidos mediante su Direccion Divisional de Patentes, que es perito en esas

cuestiones.

Algo similar ocurre cuando el litigio verse sobre la semejanza de marcas,
nombres y avisos comerciales, ya que el Instituto es perito para determinar si dos o mas
signos distintivos 50n o no semejantes en grado de confusion, por lo que no resulta

aceptable la pericial para determinarlo.

Distinto sera si la controversia se suscita por semejanza de marcas, o ;:ucstiones
técnicas o cientificas de patentes, y es planteadas ante un Juez de lo Civil, ya que
entonces si, el juzgador no esta obligado a conocer los criterios de semejanza entre
signos distintivos, o las reacciones quimicas de los productos patentados o sus
procedimientos de obtencién, en cuyo caso el ofrecimiento de una pericial para su mejor

comprensién seria aceptable.

Pensamos que no asi en los procedimientos de declaracion administrativa
contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial que conoce el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, para lo cual, se reitera, dicho organismo debe ser considerado

cOmo perito.
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6. ALEGATOS.

Otra de las figuras juridicas que opera de hecho en los procedimientos de
declaracién administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, y en franca

contravencién a lo dispuesto por el referido Ordenamiento legal, es ta de los alegatos.

En primer término es conveniente sefialar que por alegatos se puede entender
segun el Maestro Eduardo Pallares “la exposicion razonada, verbal o escrita, que hace ¢l

abogado para demostrar, conforme a derecho, que la justicia asiste a su cliente.”®

En relacién con la definicion transcrita en las lineas que anteceden, cabe
mencionar que los alegatos pueden ser apuntados por el abogado o por su representada,
pero en todo caso estamos frente a un derecho y carga procesal que corresponde

exclusivamente a las partes del juicio,

Asimismo, los alegatos son aquellas argumentaciones juridicas tendientes a
demostrar al Tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido, con

base en las pruebas aportadas por aquél que alega.

Aunado a lo anterior, los alegatos persiguen otro objetivo, a saber, no sélo se

pretende convencer al juzgador acerca de la procedencia de la pretension de quien los

3 Eduardo Pallares. “Alegatos” en Diccionario de Derecho Procesal Civil, 5a edicién, Editorial Porriia,
S.A., Mdéxico, 1966, pag. 68.
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formula, sino que ademas busca el desvirtuar lo argumentado por su contraparte y el

valor de las pruebas por ella ofrecidas.

Esto es, mediante un razonamiento logico, aquél que alega pretende inducir y
demostrar al juzgador, mediante un silogismo, que en atencion a lo preceptuado por las
normas juridicas que se invocan, y a los hechos probados dentro del juicio, se debe
resolver en determinado sentido al momento de dictar sentencia por haberse adecuado la
conducta, o hechos que conforman la litis, a la norma abstracta de caracter general que
regula esa situacidn, sin que su contraparte hubiera aportado elementos que conduzcan a

lo contrarnio.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Tal y como se ha mencionado, los alegatos pueden formularse de forma escrita u
oral, sin embargo, el Cadigo Federal de Procedimientos Civiles establece que las partes
podran, y deberan, alegar en la audiencia de alegatos que tendra lugar una vez concluida

la discusion de las pruebas ofrecidas por las partes.

El articulo 344 del referido Ordenamiento Legal regula la formulacion de
alegatos de forma oral, estableciendo que sera el secretario quién conceda la palabra en
primer término al actor y después al demandado, teniendo oportunidad para ello el
Ministeric Piblico, cuando sea parte en el proceso, limitandose la intervencién de las

partes & dos ocasiones que no deberan exceder de media hora por cada ocasion.
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No obstante lo anterior, el Cédigo adjetivo también contempla la posibilidad de
que las partes, ya sea porque no concurran a la audiencia, o bien por que renuncien al
uso de la palabra, presenten por escrito apuntes de alegatos. Lo anteror, se ha
convertido en lo comin ya que en la practica, no importa cual sea el contenido de lo
alegado por las partes, en las actas de las audiencias se asienta la frase casi sacramental

de que las partes alegaron lo que a su derecho convino.

En virtud de lo anterior, tanto actor, como demandado, optan por la presentacion
de escritos en los cuales alegan la procedencia de su pretension, en contraposicién a la
ineficacia de lo argumentado por su contraparte, v el sentido en el que el juzgador

deberé resolver en gtencidn a las constancias que integran el expediente.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como se ha mencionado, los procedimientos de declaracidn administrativa
contemplados en la Ley de la Propiedad Industrizl son sumarios, esto es, tienen la
finalidad de que las controversias sean resueltas de la forma mas expedita posible, al no
tener que cumplir con todas las formalidades requeridas en un proceso judicial. Porlo
anterior, su substanciacién se limita a la integracion de la controversia o litis, a saber,
mediante la presentacién de una solicitud de declaracion administrativa, en la que se

deben aportar todos los elementos de prueba que se estimen convenientes, y la
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contestacion a la misma que debe cumplir con las mismas formalidades del escrito

inicial.

Asi, la Ley de 1a Propiedad Industrial es tajante al establecer en su articulo 199 lo

siguiente:

ARTICULO 199.- Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el

presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la

promoga a que se refiere el articulo anterior, previo estudio de los
antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se

dictara la resolucion administrativa que proceda, la que se notificara a

los interesados en el domicilio sefialado en el expediente, o en su caso,

mediante publicacion en los términos del articulo 194 de esta Ley.

Al respecto, cabe recordar que, no obstante que la Ley permite todos los medios
de prucba, a excepcion de la confesional y la testimonial, la mayoria de las que se
ofrecen se encuentran contenidas en documentales que se desahogan por su propia
naturaleza, por lo que en la mayoria de los casos ¢s de concluirse que una vez

transcurrido el plazo de quince dias que se otorga para la exhibicion de aquellas pruebas

provenientes del extranjero no existen pruebas que requieran ser desahogadas.

De lo expuesto en el parrafo que antecede, y del contenido del transcrito articulo
199, se desprende con total claridad que para la substanciacion de un procedimiento de
declaracion administrativa no se requiere mas que de la solicitud de declaracion
administrativa y del transcurso del plazo que la referida ley otorga al titular afectado o

presunto infractor, a saber de un mes y diez dias respectivamente, a efecto de que se
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conforme la litis, lo que conlleva la posibilidad del Instituto de resolver la controversia

planteada.

Asi las cosas, nos encontramos con que los alegatos no se encuentran
contemplados por la ley de la materia, por lo que la practica del Instituto de, no solo
aceptarlos, sino de ademas dar vista a las partes para que formulen apuntes de alegatos

resulta del todo improcedente,

En efecto, no obstante lo dispuesto por el multicitado articulo 199, la autoridad
administrativa da vista a las partes con el escrito de contestacidn del titular afectado, o
del presunto infractor, asi como con el escrito del actor haciendo observaciones a la
misma. para que formulen apuntes de alegatos, dentro del plazo de tres dias. Este plazo,
del todo arbitrario, es concedido con supuesto fundamento en lo dispuesto por el articulo
297 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, cuya aplicacion también resulta del

todo cuestionable.

Ahora bien, nos parece congruente que se dé vista a la parte actora con el escrito
de contestacién en virtud de que, como se ha expuesto, si bien es cierto que las partes
deben acompafiar a sus escritos aquellos elementos de prueba que estimen convenientes,
también lo es que el actor puede presentar pruebas con posterioridad cuando las mismas
tengan por objeto el desvirtuar alguna de las excepciones opuestas por e} titular afectado,
o presunto infractor, por lo que efectivamente se le debe dar vista con lo argumentado

por su contraparte.
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Sin embargo, no existe motive por el cual con ese escrito de la actora, que no
constituye ni debe constituir de forma alguna alegatos, dar vista ahora al titular afectado,
o presunto infractor, ya que de lo contrario nos encontrariamos ante un constante ir y
venir de escritos y argumentaciones ociosas que solo tienen como resultado dilatar la

resolucién de la controversia.

Nos parece por demas claro, que la redaccion del articulo 199 de la Ley de la
Propiedad Industrial no da lugar a la formulacién de alegatos de forma escrita, ni mucho
menos de forma oral, por lo que estimamos en definitiva que los articulos del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles que regulan a esta figura juridica no deben ser
aplicados de forma supletoria, ya que en realidad al hacerlo se esta incorporando una
institucion no contemplada por el referido Ordenamiento legal, io cual pugna

directamente con los principios esenciales que rigen en materia de supletoriedad.

Mas ailn, la no inclusion de los alegatos en materia de procedimientos de
declaracion administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial es adecuada
en virtud del 4nimo sumario que deben revestir a este tipo de procedimientos de

naturaleza administrativa-jurisdiccional.
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7. CADUCIDAD DEL PROCESO.

Por caducidad del proceso debemos entender la extincion anticipada del mismo 2
través de modos anormales o extraordinarios diversos de una sentencia en la que se

resuelva la litis planteada.

Efectivamente, la forma normal en la que todo proceso debe concluir es mediante
una sentencia que resuelva sobre la procedencia, tanto de las acciones como de las
excepciones, emitida por autoridad competente. Sin embargo, no todos los procesos
llegan a su fin mediante la emisioén de esta resolucidn, encontrandonos asi frente a la

caducidad del proceso.

Esta terminacidn anticipada puede ser €l resultado de actitudes autocompositivas

entre las partes, o bien por la inactividad de las mismas.

En el primero de los casos nos estaremos refiriendo a la transaccion, al

desistimiento o al allanamiento, y en el segundo a la caducidad de la instancia.

A. TRANSACCION,

La legislacién civil define 12 transaccién como aquel contrato por virtud del cual
las partes, mediante reciprocas concesiones, ponen término a una COntroversia presente o

previenen una futura. En el caso que nos ocupa, la transaccion dentro de un proceso
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pone fin a un conflicto que ya existe, y la forma adecuada de hacerlo es mediante la
presentacion del convenio al que lleguen las partes ante la autoridad competente, el cual

una vez ratificado adquirira la autoridad de cosa juzgada.

B. ALLANAMIENTO.

El allanamiento es una de las actitudes que puede adoptar la parte demandada al
momento de producir su contestacién a la demanda, y consiste en la expresion de su
conformidad con el contenido de las pretensiones del actor. Con esta actitud se pone fin
a la controversia, toda ves que ya no existe el conflicto entre accidn y excepcion, razon
por la cual, ante el allanamiento se procede a emitir una resolucién cuya tnica finalidad
sera la homologacion de la autocomposicién de las partes, suprimiéndose la etapa
probatoria y de alegatos. Adn cuando pudiera parecer que este modo de terminacion del
proceso no es anticipado o extraordinario, en virtud de que se dicta una resolucion, la
realidad es que la sentencia que se emite en este caso no lo es en sentido estricto en
atencion a que no pone fin al conflicto, sino que solamente da fe de la autocomposicion

entre las partes.

C. DESISTIMIENTO.

El desistimiento, a diferencia del allanamiento, corresponde a la parte actora
quien renuncia a los actos del proceso o a su pretension. Hay que distinguir, yz que en

el primero de los casos nos encontrariamos ante el desistimiento de la instancia, lo cual
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permite que el actor presente de nueva cuenta su demanda, y en el segundo, ante el
desistimiento de la pretensién o del derecho, que implica una renuncia a la accion por
virtud de la cual ya no podra volver a reclamarla en ningin proceso ultedor. Asimismo,
debemos precisar que el desistimiento no siempre extingue el proceso por la simple
voluntad del actor, ya que en aquellos casos en tos que la parte demandada ya haya sido
emplazada, €sta debera otorgar su consentimiento para que el desistimiento produzca sus

efectos legales.

D. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

Ahora bien, refiriéndonos a causas diversas a la autocomposicion de las partes
encontramos a la caducidad de la instancia que es una figura juridica, de orden publico,
por medio de la cual se termina el procedimiento como sancién a la inactividad procesal
de las partes durante un determinado periodo de tiempo, y que tiene como consecuencia

la extincién del proceso.

Esta forma de terminacion del proceso, cuando no se produce dentro de la
tramitacién de un recurso, tiene como efecto la extincion de la instancia pero no de la
accion, esto es, solo nulificara los actos llevados a cabo en el proceso, pero no implicara
el que la parte actora pierda el derecho de volver a ejercitar su accién en un

procedimiento diverso en virtud de que la controversia no es resuelta en cuanto al fondo,
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La justificacion de la caducidad de la instancia estriba en la necesidad de
sancionar la falta de interés de las partes que, una vez incitada la accion jurisdiccional, la

abandonan, y asi evitar la pendencia de un proceso por tiempo indefinide.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Ahora bien, todas estas figuras juridicas, diversas a la sentencia, mediante las
cuales se da por terminado el procedimiento se encuentran contempladas en el articulo
373 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, con algunas variantes que resulta

conveniente precisar.

Por lo que se refiere a la transaccion, ésta se encuentra contemplada en la
fraccion primera del referido numeral del Cédigo adjetivo tal y como ha sido expuesta
en las lineas que preceden, sin embargo, la fraccién en comento incluye otra causa de
caducidad del procedimiento que resulta de gran importancia para la materia de nuestro
estudio, a saber, cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia

del litigio.

Por materia de litigio debemos entender la cosa o derecho sobre el cual versa la
controversia, por ejemplo el registro de marca cuya nulidad o caducidad se pretende,
razon por la cual si el referido registro se extingue, antes de que se resuelva ej
procedimiento de declaracion administrativa instaurado en su contra, el mismo se

quedara sin materia por lo que resultaria procedente la caducidad del procedimiento,



El desistimiento de la parte actora, el cual dividimos en desistimiento de la
instancia y desistimiento de la pretensién o del derecho, presenta una variacion
importante en el Codigo Federal de Procedimientos Civiles ya que este Ordenamiento
solo contempla el primero de ellos, esto es, el desistimiento a la prosecucion del juicio
cuyo efecto sera solo el de anular lo actuado en el procedimiento permitiendo al actor el

presentar de nueva cuenta su demanda.

El allanamiento se encuentra regulado tal y como ha sido expuesto con
anterioridad, atn cuando no sea denominado como tal en la fraccion 11 del multicitado

articulo 373, que lo denomina como cumplimiento voluntario de la reclamacién.

La caducidad de la instancia, contemplada por la fraccién IV del articulo en
comento opera si no se efectiia ninglin acto procesal durante un término mayor a un afio.
Es importante comentar que el citado numeral establece implicitamente la obligacién de
las partes, por lo general y por obvias razones del actor, a promover hasta que se emita la
sentencia, lo cual desde nuestro punto de vista es incorrecto, ya que si las partes, tanto
actor como demandado, han planteado sus pretensiones y excepeiones, han desahogado
las pruebas ofrecidas y alegado lo que a su derecho conviene ya no recae sobre ellos la
obligaciéon de promover, pues el Gnico acto procesal pendiente sera el de dictar
sentencia, que no es una carga procesal de las partes sino una obligacién del ()rgano

Jurisdiccional.
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Por lo anterior, pensamos que la caducidad de la instancia deberia operar si las
partes no promueven durante el plazo sefialado pero hasta el cierre de la instruccion, tal
y como fo contempla el Codigo de Procedimientos Civiles para le Distrito Federal en su
articulo 137 BIS que dispone que operara la caducidad de la primera instancia,
cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de la

audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ahora bien, la aplicacién supletoria del articulo 373 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha
sido muy poco feliz, ya que en algunos ¢asos nos encontramos con que se aplica al pie
de la letra, en otros se determina que nos es aplicable supletoriamente y finalmente en

otros mas lo aplica pero solo en algunas de sus fracciones.

En efecto, hasta hace algunos afios el Instituto caducaba los procedimientos por
la inactividad procesal de las partes, aplicando la fraccion 1V del multicitado numeral,
sin embargo, el criterio acertadamente adoptado hasta hace algunos meses por la
autoridad era el sostenido en oficios como el de fecha 3 de noviembre de 1998, dentro
del procedimiento de declaracion administrativa identificado con el nimero de P.C.
274/96, en el que la autoridad administrativa en su parte conducente sostuvo lo

siguiente:
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“No ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que la

Ley sustantiva no prevé la Caducidad del Procedimiento por

inactividad del mismo, manifestando que la Ley Adjetiva no esta por

encima de la Ley Sustantiva...”

Cabe sefialar que el criterio sostenido por la autoridad del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial fue confirmado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en
Ejecutoria de fecha 26 de octubre de 1999 en el R.A. 2145/99, en la que, en lo
conducente, se dijo que, en la especie, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles no
resultaba aplicable de manera supletoria ya que la falta de actuacidn de las partes por un

periodo mayor a un afio no se encuentra sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial

tal y como se desprendia de la revision de los preceptos que componen la referida Ley.

Sin embargo, actualmente nos encontramos con que desafortunadamente este
criterio ha cambiado de nueva cuenta para ahora determinar que si es procedente caducar
los procedimientos de declaracién administrativa por inactividad procesal, aplicando, de
forma por demas incorrecta, desde nuestro parecer, la fraccion IV del articulo 373 del

Caodigo Federal de Procedimientos Civiles.

En este sentido, por ejemplo, se pronuncid la autoridad administrativa emitir la
resolucién contenida en el oficio de fecha veintitrés de marzo de 2000, con nimero de

folio 4242, en la que, en la parte conducente, sostuvo:

“...De tal manera se puede advertir que ha transcurrido en exceso el
plazo de un aflo contado a partir de la dltima promocion del actor, por
lo que procede, en consecuencia, declarar la caducidad del
procedimiento en estudio, tal y como lo establece la fraccion IV del
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articulo 373 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria a la materia
Como se puede observar del texto aqui transcrito, la autoridad administrativa, en
supuesta aplicacion supletoria del Codigo Federal adjetivo en materia Civil, determina
caducar un procedimiento de declaracién administrativa sin que pueda encontrar un

fundamento juridico para ello en la propia Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior obedece quiza a la necesidad que tiene el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de combatir el rezago que actualmente maneja, mediante la
terminacion de procedimientos que quizd ya no interesan ni siquiera a los promoventes,
razdn que podria llegar a ser concedida como vélida, sin embargo lo que no es aceptable
es que, mediante la supuesta aplicacidén supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, se incorpore una figura no prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que

sin lugar a dudas conlleva una enorme inseguridad juridica.

Del mismo modo, la autoridad administrativa si aplica supletoriamente el articulo
373 dei Cddigo adjetivo para caducar un procedimiento por otras causas. Asi, cuando
una marca cuya nulidad se solicita ha sido nulificada con anterioridad, el Instituto
determina no entrar al estudio del fondo del asunto por haber desaparecido la materia
del mismo, lo que en realidad se traduce en la caducidad del procedimiento por la causa

contemplada en la fraccién I del articulo en comento.
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Asimismo, también es admitido el desistimiento de la parte actora como una
forma de concluir los procedimientos de declaracidn administrativa en materia de
propiedad industrial, y resuelve aplicando la fraccion II del articulo 373 del

Ordenamiento legal en comento.

Si recordamos los presupuestos necesarios a efecto de que proceda la aplicacion
supletoria de una norma a otra, estimamos que el criterio de aplicar supletoriamente el
articulo 373 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles es incorrecto, ya que en
ninguno de sus preceptos contempla la caducidad de los procedimientos que regula,
como consecuencia de una transaccion, desistimiento, allanamiento o caducidad de la

instancia, por lo que no es aceptable el que se aplique discrecionalmente.

Por otra parte estimamos que la caducidad del procedimiento si deberia de operar
respecte de los procedimientos de declaracién administrativa contemplados en la Ley de
la Propiedad Industrial, razon por la cual, y en congruencia con lo aqui expuesto,
consideramos que para ello es indispensable la inclusién de un articule que incorpore
esta figura juridica a la ley, pero intentando subsanar algunos inconvenientes que nos

parece contiene el articulo 373 del Cédigo adjetivo Federal.

En primer término, no encontramos ninguna razén por la cual no se deba incluir

también el desistimiento de la accidn si esa es la voluntad del actor.
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Asimismo, pensamos que la caducidad de la instancia debe ser incluida, pero
atendiendo a lo contemplado por el Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, en el sentido de que operara por falta de promocién de las partes pero hasta la
contestacion de la solicitud de declaracion administrativa y el desahogo de las pruebas
ofrecidas por las partes, ya que, reiteramos, después de concluidos estos actos la emisién

de una resolucién no dependera de las partes sino de la propia autoridad.

Mediante la aplicacion supletoria que el Instituto hace del articulo 373 del
Cadigo Federal de Procedimientos Civiles, en particular de la caducidad de la instancia,
pretende dar por terminados asuntos que quizd ya no interesan a las partes y que
solamente generan un rezago para dicho organismo, lo cual es valido ya que, aunado al
conflicto de cifras que esto puede implicar a la autoridad, sobre todo genera inseguridad
juridica en virtud de que la declaracion de la nulidad de un registro o patente se puede

encontrar pendiente por afios e inclusive quiza nunca resolverse en definitiva.

Sin embargo, se reitera, lo que no es admisible es que el Instituto incorpore,
aunque sea solo de forma temporal y particular, figuras juridicas no contempladas en la
Ley de la Propiedad Industrial mediante la supuesta aplicacién supletoria del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, utilizando come escudo lo preceptuado por el

articulo 187 de la referida ley.
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CONCLUSIONES.

1. La Ley, como fuente formal del derecho, al ser elaborada por el Poder Legislativo,
esto es, por provenir de seres humanos, puede llegar a tener deficiencias u omisiones en
cuanto a las figuras juridicas que contempla, y su regulacién, las cuales son conocidas

como lagunas de la ley.

2. Dichas lagunas de la Ley respecto de alguna figura juridica tienen como consecuencia

el que la aplicacidn e interpretacion de los Ordenamientos juridicos se torne dificil.

3. Las lagunas de la Ley son una cuestion excepcional, es decir, lo comin y deseable es
que la legislacion contenga, si no de forma exhaustiva, si todas aquellas figuras juridicas

necesarias para la correcta aplicacion e interpretacion de la norma.

4. Entre mas especializada es una legislacion, mas frecuente es encontrar las lagunas de
la Ley en virtud de que la especializacion impide, o dificulta, la inclusion de todas las

normas necesarias para su cofrecta aplicacion e interpretacion.

5. Sin embargo, las lagunas de la ley no eximen al juzgador de la obligacién de resolver
las controversias planteadas ante él, por lo que debe recurrir a otros medios a efecto de

poder aplicar e interpretar la norma juridica.
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6. Uno de los medios por virtud de los cuales el juzgador puede, y debe, subsanar las
deficiencias de la norma juridica es la aplicacion supletoria de leyes, principios

generales del derecho y la costumbre.

7. Debido a su naturaleza, la supletoriedad de leyes es un método de heterointegracion
de la Ley, en virtud de que para colmar las deficiencias de la norma juridica recurre a
elementos no contenidos en ella, sino a aquelias contempladas en un Ordenamiento legal

diverso.

8. La supletoriedad de leyes, como medio de integracidon de la Ley, encuentra su
justificacién en la necesidad de evitar la multiplicidad de disposiciones en diversos
Ordenamientos legales, sin que ello afecte o impida Ja correcta aplicacion e

interpretacion de las normas.

9. Es necesario que la legislacion especializada contemple el reenvio expreso & otro
ordenamiento legal, mas complejo en cuanto a lo detallado de sus contenidos, indicando
ademas aquél que sera el cuerpo normativo aplicable de forma supletoria para que asi la

autoridad competente sepa a que legislacién acudir de forma supletoria.

10. Sin embargo, la supletoriedad de leyes no implica una aplicacién indiscriminada e
irregular de las disposiciones del Ordenamiento legal supletorio por parte de la autoridad

competente,
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11. En materia de procedimientos de declaracion administrativa contemplados en la Ley
de ta Propiedad Industrial debe aplicar la supletoriedad del Codigo de Procedimientos
Civiles, por cuanto a que es el propio Ordenamiento legal el que asi lo sefiala

expresamente.

12. No obstante, la aplicacion supletoria del referido Codigo adjetivo en materia civil no
debe llevarse a cabo de una forma casuistica, ni tampoco irregular, como en ocasiones

ocurre.

13. Por lo anterior, es de suma importancia, atender a [os principios establecidos por los
Tribunales con relacion a los requisitos o supuestos que deben cumplirse a efecto de que

sea procedente la aplicacion supletoria de un Ordenamiento tegal a otro, a saber:

A) Que el Ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y sefiale

el estatuto supletorio.

B) Que el Ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucion juridica de

que se trate,

C) Que no obstante esa prevision, las normas existentes en tal cuerpo juridico
sean insuficientes para su aplicacion a la situacion concreta presentada, por

carencia total o parcial de la reglamentacion necesaria, y
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D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no
contrarien, de algin modo, las bases esenciales del sistema legal de

sustentacion de la institucion suplida.

14. La aplicacion supletoria de una ley, en ningin momento puede operar respecto de
instituciones juridica no contempladas en la Ley a suplir, ya que de lo contrario no se
estaria ante un fendmeno de integracién de la norma, sino, por el contrario, ante la

incorporacion de una figura juridica, la cual careceria de fundamento y motivacion.

15. Asimismo, no es procedente la aplicacion supletoria de un ordenamiento legal
respecto de figuras juridicas que se encuentren exhaustivamente reguladas en la Ley a

suplir, ya que en este caso no existiria deficiencia u omision a subsanar,

16. Por su parte, la aplicacién supletoria de un Ordenamiento legal a otro no debe operar
si con ello se contraviene los principios de la propia legislacion, ya que con ello se corre

el riesgo de estar contrariando el espiritu que dio origen a la propia Ley,

17. Si una vez limitada la aplicacidén supletoria del Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, a los procedimientos de declaracion administrativa contenidos en la Ley de la
Propiedad Industrial, de conformidad con los requisitos anteriormente mencionados, se
descubre que, como en la practica ocurre, se requiere para la substanciacién de los

mismos de la aplicacion de otras figuras juridicas contemplada en el Ordenamiento legal
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primeramente mencionado, es entonces menester el llevar a cabo una reforma legal a

efecto de incorporar, aunque sea de forma escueta, dichas figuras juridicas.

18. De lo contrario, nos encontramos con que la aplicacidn supletoria del Codigo Federal
de Procedimientos Civiles para la substanciacion de los procedimientos de declaracion
administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, en vez de constituir un
métado de integracion de la Ley, para su mejor aplicacién e interpretacion, constituye en
realidad un factor de inseguridad juridica para los gobernados ante los criterios

discrecionales de la autoridad para su aplicacidon
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