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INTRODUCCIÓN 

Dentro del desempefto de las actividades que me han sido encomendadas en la 

empresa donde presto mis servicios, he observado diversos proc~dimientos legales en 

materia administrativa, que entre otros encontramos los que se ventilan en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entre los cuales encontramos en un primer 

término el llamado "Solicitud de declaratoria de Infracción", y en este tipo especial de 

procedimiento he observado situaciones especiales y por la rigidez que pretende tener la 

legislación, al aplicarse el procedimiento han emitido resoluciones injustas y de alguna 

manera dejan a un sector económico en franca desventaja y en un estado de indefensión al 

no tener forma de defenderse, el sector económico al que me refiero es el que se dedica a 

COMERCIALIZAR MERCANCÍAS, es decir las empresas que no son productores o 

fabricantes, sino que únicamente son los que comercializan a gran escala la diversidad de 

productos que existen en el mercado en general. 

He de seilalar que para iniciar un procedimiento de declaratoria de infracción se 

requiere que exista una solicitud por panc del propietario de la marca. diseilo. logotipo, 

emblema o signo distintivo a que se refiera, y que seilale el nombre del infractor, as! 

como su domicilio donde pueda ser emplazado, por lo que los solicitantes en diversos 

procedimientos han seftalado al fabricante y al comercializador con sus respectivos 

domicilios, el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, 

que se refiere a las personas que son considerados como infractores, en su fracción 111 

seilala: "Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios", con base en 

dicho texto. la autoridad ha resuelto procedente de declaratoria de infracción en contra del 

comercializador que le ha causado un perjuicio tanto económico (al ser multado por la 
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autoridad) y a su vez jurfdico por ser considerado ante la autoridad como infractor y que 

puede ser un agravante en otros procedimientos del mismo género. 

En un segundo término podemos encontrar las denuncias penales en contra de los 

comercializadores donde por el hecho de realizar la comercialización de un producto 

aunque se cuente con facturas de compra de un proveedor que los comercializas y 

posteriormente aparece otra persona que manifieste ser la propietaria de la marca. 

logotipo o creación y demuestre su derecho por medio de la constancia respectiva. como 

lo señala el articulo 424 bis del Código Penal señala en su primera fracción.· A quién 

produzca, reproduzca, introduzca al pafs, almacene, transporte, distribuya, venda o 

arriende copias de obras, fonográmas, videográmas o libros, protegidos por la Ley federal 

de derechos de autor, en forma dolosa con el fin de especulación comercial y sin la 

autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de 

autor o de los derechos conexos,; por lo anterior podemos observar que si existe un 

vendedor de buena fe que desconozca la existencia de un registro y es sorprendido por el 

proveedor, se le considera igualmente culpable de la comisión de un delito, situación que 

deja en un completo estado de indefensión al comercializador de buena fe, por lo que es 

necesario que se incluya el aspecto que considere la buena o la mala fe, y se analice 

debidamente para profundizar sobre la intencionalidad y la responsabilidad y de esa forma 

poder deslindar las verdaderas condiciones que determinen si el delincuente o infractor es 

culpable o tiene plena responsabilidad de los hechos que se le atribuyen. 
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1.1.- Origen de la Propiedad lndU1trlal 

Para referinne al origen de la propiedad industrial, es necesarios senalar que no 

nació en si el derecho como propiedad industrial, sino que su aparición fue la 

consecuencia de una necesidad social derivada del origen y aplicación de las marcas, es 

decir, son las marcas el antecedente directo o lo que le dio vida a la propiedad industrial, 

toda vez que en un principio fueron las marcas las únicas que eran materia de la 

protección legal y posterionnente se adicionaron las invenciones y los procedimientos de 

elaboración de un descubrimiento en la protección considerándose no como marcas, ni 

como creaciones de un artista. sino como un secreto o mecanismo de elaboración en la 

industrial, por lo que se les catalogó como propiedad industrial. 

Podemos iniciar con lo refiere a la propiedad industrial haciendo una reflexión 

sobre lo que se considera como "propiedad". 

"PROPIEDAD.· DERECHO O CIRCUNSTANCIA DE 

POSEER ALGUIEN ALGUNA COSA" 

De lo anterior podemos considerar que la propiedad no es una cosa objetiva sino 

como un derecho subjetivo, que en un principio no era fácilmente identificable, sino que 

al momento de que el primer hombre empezó a considerar que para su supervivencia 

debla de auxiliarse de las cosas u objetos que le fueran útiles y emplearlas en su propio 

beneficio, dio origen a los satisfactores y cuando otros segundos hombres observaron los 

beneficios que tenían los primeros hombres al empleas dichos satisfactores, quisieron 

utilizar de igual forma los satisfactores que el primer hombre había descubieno, para 

evitar ser despojado de su creación, tuvo la necesidad de protegerlos proclamándose 

como dueno o propietario de dichas mcrcanclas ante todos los demás hombres y luchar 
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por tener el respeto a dicho pronunciamiento y que nadie le quitara su logro. de ahl nace 

la idea de lo que actualmente se considera como la propiedad. 

Así mismo, podemos observar que la propiedad no es una cosa objetiva sino 

subjetiva, por lo que para no tener que defender el derecho de propiedad inclusive por la 

fuerza y que fuera reconocido dicho derecho ante los demás en forma pacifica, existió la 

necesidad de darle una forma real, objetiva, palpable que no dejara dudas sobre el 

propietario del bien. por lo que fue creada la figura del titulo de propiedad, que acreditaba 

a su poseedor como el legitimo propietario de un bien, y lo respaldaba el órgano 

gubernamental existente, que a través de su evolución es lo que actualmente es el derecho 

de propiedad y cuya evidencia se demuestra mediante documentos públicos registrados y 

respaldados por las autoridades creadas para tal efecto. 

Con la creación del comercio, que al principio era considerada como un simple 

intercambió de satisfactores entre los mismos productores, es decir a manera de ejemplo 

claro podemos seftalar un agricultor que intercambiaba su producto (granos) con el 

producto de un ganadero (leche), u otros casos por el estilo, el cambio solo era por 

satisfnctores en forma local pero al incrementarse los productores el comercio tuvo la 

necesidad de ir evolucionando y ya no solo era el intercambio de los mencionados 

satisfactores sino que fue creado el comercio con una forma de pago en dinero, que 

facilitaba al comerciante la compra de bienes sin la necesidad de trasladar sus productos 

hacia otros los lugares que estaban fuera de sus comunidades, dicha situación abrió paso 

al comercio internacional, el cual abrió una amplitud de opciones de comercio e hizo 

crecer el mundo del comercio entre las naciones hasta lo que conocemos actualmente. 

Ahora bien, el crecimiento del comercio dio origen a lo que actualmente 

conocemos como competencia comercial que es la pelea licita y leal entre los 



comerciantes para ofrecer y vender sus productos únicamente con el mejoramiento de la 

calidad y precio de sus anículos para ser preferidos entre los demás que existen en el 

mercado; con la creciente competencia de los fabricantes empezó a existir una mayor 

creación e incremento imponante en la diversidad de los productos que en el mercado 

comercial existían, lo que originó que algunos productos fueran iguales a otros, por lo que 

el consumidor no podía saber si un producto era mejor que el otro, y para los 

comerciantes que contaban con un buen producto no les ayudaba su calidad sobre otras 

del mismo tipo y género, por lo que consideraron la idea de hacer distinguibles sus 

productos y para poder diferenciarlos con los productos de otros fabricantes, les incluían 

una sena! en cada mercancía para que el que compraba el producto supiera quién era el 

fabricante del mismo, derivado de eso posteriormente cada fabricante ponía su propia 

marca que podía consistir en cualquiera de los siguientes incisos: a) Las denominaciones; 

b) signos visibles; c) nombres comerciales; d) razones o denominaciones sociales; e) 

figuras de cualquier tipo; 1) formas de letras o abreviaturas; etc.; dicha situación ya le 

permitían al comprador distinguir y elegir entre diversos productos. haciéndole saber que 

fabricante era el que había elaborado dicho producto, por lo que comienza un nuevo tipo 

de competencia entre fabricantes del mismo producto, quienes de acuerdo a su demanda 

comercial tenían que mejorar la calidad para que su producto fuera preferido entre los 

demás lo que como se ha dicho, le dio origen a la competencia comercial. 

Durante el periodo en que existió dicha competencia comercial como situación 

normal algunos productores sobresalieron entre los otros que dio pauta a la comisión de 

situaciones que no fueron un tanto sanas, sino que al contrario eran muy ventajosas, como 

fue el hecho de que algunos fabricantes desplazados por la calidad de los demás 

productores o simplemente para poder incursionar en el mercado comercial elaboraban 
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productos que posteriormente los hacian pasar por productos de otros fabricantes ya 

acreditados o prestigiados y que tenían mucho mejor calidad, pero como consecuencia 

normal, al existir productos de menor calidad que eran pasados como los otros de mejor 

calidad, dieron origen a multicidad de quejas derivadas del uso de los productos de menor 

calidad, lo que dejó en descubierto la conducta desleal de los fabricantes imitadores, lo 

que trajo problemas de tipo comercial y social, a los que tuvieron que darles una solución 

real, por lo que existió la necesidad de reglamentar las conductas de los comerciantes y 

brindar un titulo que protegiera las invenciones o el uso de las marcas y sancionara al que 

violara los derechos de los propietarios de la marca. 

Aún así, la forma de copiar los productos fue diferente a la original, toda vez que 

copiaban el producto y le daban un nombre distinto, lo que afectaba directamente a los 

creadores del mismo. situación que hizo necesario ampliar la protección a los métodos de 

elaboración del producto, a las recetas, a las formulas químicas etc. que dichos elementos 

no fueron considerados como una propiedad a nivel personal, sino se que les dio el 

carácter de una propiedad en la industria o lo que conocemos como propiedad industrial. 

De lq anteriormente citado podemos concluir que el origen de la propiedad 

Industrial no fue únicamente derivado de los adelantos tecnológicos, de los nuevos 

descubrimientos, como lo han seftalado diversos autores, sino que también emana de las 

relaciones y las estrategias de comercio, por que si los fabricantes usaron signos que 

distinguieran sus obras de los otros y con el paso de los aftos el comercio sufre grandes 

cambios que por dicha evolución, surge la necesidad de emplear signos que distinguieran 

sus produclos, implantándose la marca como fuente protectora del fabricante para que se 

diferenciaran sus producto de otro~. y la imilación de la marca crea nuevamente 

problemas para el fabricante por productos en mal estado o de mala calidad, fue lo que 



11 

crea la necesidad de legislar al respecto y reglamentar dicha conducta a favor del 

propietario de la marca. 

Historia: 

Asi mismo y hablando un poco sobre la historia, como se ha seftaiado, no 

podemos considerar que desde su origen haya sido identificado el derecho de la 

propiedad, mas bien podemos considerarla como un signo de penenencia, es decir el 

marcaje o seftaiización por medio de signos, marcas, emblemas, imágenes, etc. 

constituyeron la forma en la que se podía diferenciar a quién le penenecla un objeto y no 

confundirlo entre otros, como he seftalado anteriormente, en la antigüedad las tribus 

pintaban su cuerpo para que los distinguieran y supieran a que tribu ellos perteneclan. 

Asl mismo los antiguos artesanos para que no se confundieran sus obras con las de 

otros, les incluían signos distintivos que eran muy paniculares y que dentro del comercio 

eran muy útiles para saber a quien penenecía el producto, asl como pennitfa conocer a la 

casa respaldaba la calidad del producto, lo que fue determinando la fama de la casa 

anesanal y dicha distinción permitió o fue la base para la iniciación de los ahora 

conocemos como las grandes empresas comerciales, como actualmente se conocen. 

De igual forma, el signo distintivo fue plenamente utilizado por la nobleza en los 

paf ses europeos, toda vez que tanto los reyes como las familias nobles eran identificadas 

por ciertos emblemas propios y únicos, que en la realeza necesariamente tenian que ser 

seftaiados para identificar la veracidad de la expedición de órdenes o decretos de igual 

forma, en las familias nobles los citados signos eran otorgados por los reyes o los 

gobernantes y era la evidencia de una distinción de la familia a la que penenecfa entre 

todas las demás y dichos distintivos eran la fonna en la que acreditaban su filiación o que 

formaban pane de la familia que era titular de la distinción. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Hemos visto que los signos distintivos lenlan diversas formas de utilizarse, es 

decir, para delenninar productos, personas, la legalidad en decrelos y hasta eran seftalados 

en los esclavos para conocer al duefto del mismo; pero en lodos los casos tenlan como 

única finalidad el dar a conocer a todos los demás a quién perteneclan, por lo que tomo 

singular importancia en las personas y en el comercio; asl mismo como se ha mencionado 

sobre la continua evolución del comercio y los constantes descubrimientos que ingresan y 

hacen mas grande el mundo comercial, hubo la necesidad de no solo de seftalar el 

producto, sino de respaldarlo con algún documento que acredite su legitimidad, es decir, 

como lo hemos seftalado la identificación del producto le dio una mayor demanda en el 

mercado, por lo que los productos de menos demanda fueron desplazados y los 

productores afectados al no poder competir con los de mejor calidad optaron por imitar 

los signos que distinguían el producto o hacer otros parecidos, que pudieran pasar por lo 

originales, asl como comenzaron a imitar técnicas de elaboración, situación que al afectar 

a los otros fabricantes que hablan ganado la preferencia de su producto tuvieron que 

buscar las formas de terminar con dichas afectaciones, por lo que de ahl nació la 

necesidad de establecer reglas sobre la forma de marcar los productos, por lo que en los 

paises europeos inician con la regulación en forma legal donde se debía de registrar las 

marcas para conocer al verdadero creador del producto, lo que constituye por primera 

ocasión lo que conocemos ahora como el derecho de propiedad. 
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1.2.· Evolución de la Propiedad Industrial 

Es de hacerse resallar que la presente investigación esta fundamentalmente 

enfocada al análisis de los procedimienlos jurídico·adminis1ra1ivos que se ventilan ante el 

Instituto de la Propiedad Industrial, por lo que considero pertinente incluir en los 

antecedentes históricos, las legislaciones que han servido de antecedente a la legislación 

actual que regula el funcionamiento del mencionado Instituto de la Propiedad Industrial. 

En Europa 

A principios del siglo XV en los principados alemanes y es en Venecia el 19 de 

marzo de 1474 donde se aplica la primera norma que regula la propiedad industrial, la 

cual marcó el principio de la regulación en dicho campo. donde era un privilegio 

discrecional del soberano el otorgar la exclusividad en la explotación de una invención 

industrial, situación que era considerada como un honor para el beneficiario del derecho. 

Los prlncipes alemanes tomaron el modelo de los venecianos en el siglo XVI 

aplicándolo en una forma similar. 

La primera Constitución de los Estados Unidos de América otorga facultades al 

Congreso para otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores, mismo que 

habrla de emitir una primera ley el 10 de abril de 1790, y seria modificada en 1793 y 

1800, 

En Francia después de varias reformas, la Ley del 7 de enero de 1791 señala los 

descubrimientos útiles y a los medios de asegurar la propiedad de los autores. donde les 

otorga el derecho de explotación y ya se les reconoce como derecho de propiedad. 

Las legislaciones anteriores conforme pasa el tiempo han sido modificadas en el 

sentido de ir perfeccionando la regulación de la propiedad industrial. pero no se ha 
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perdido lo esencial de la primera legislación que es la de otorgar un derecho sobre un 

descubrimiento o una invención. 

Con el transcurso del tiempo el carácter individual de una marca comenzó a 

restarles importancia, a medida que surgfan nuevos nexos entre pueblos, empezaron a 

constituirse grandes nacionalidades que institufan prestigio y crédito, por lo que las 

marcas surgieron un cambio en ligar de ser marcas individuales, surgieron marcas con 

signo distintivo de las grandes agrupaciones (marca colectiva) y de la casa donde fueron 

elaboradas (marca individual) por lo que los productos contaban con los dos tipos de 

distintivos marcários, la primera asegurando la calidad y certificación y la segunda 

senalando la casa productora, en este punto existfan numerosos reglamentos y 

legislaciones que regulaban las marcas y de igual forma sancionaba severamente a las 

personas que falsificaban dichas marcas, por lo que es de destacar que en la edad media 

eran ya de vital importancia la implantación de las marcas dentro del comercio formal. 

EnMéllko. 

En la etapa prehispánica en el pueblo de Anáhuac existfan numerosos grupos de 

artesanos quienes adicionaban a sus artesanfas signos que las distinguían de las demás, 

pero no en un sentido de establecer una marca, sino que era para diferenciarlas de otras 

del mismo género o especie que vendfan en otros pueblos como por ejemplo los 

Pochtecas.1 

Aunque no se consideraban marcas, Moctezuma tenia signos distintivos los cuales 

se les plasmaban a los tributos que le eran entregados en su honor a efecto de ser 

plenamente identificados, de igual forma en el pueblo de Anáhuac existfan los llamados 

"pintaderas" que eran para distinguir a las clases sociales de ese pueblo, inclusive a los 

'Nava Negrete Justo. Pereeho de las Moroas Porrúa S.A. 1985. México. pág. 3 
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malos esclavos se les colocaba una collera que los distingula y les impedla huir entre la 

gente, no se puede considerar a las "pintaderas" como una marca, pero si se les puede 

considerar como un distintivo que puede establecerse como un antecedente directo para la 

concepción actual de las marcas. 

En nuestro país el reconocimiento de los derechos sobre las invenciones fue 

iniciado y ajustado en la época de la Colonia, con las Leyes, ordenanzas y prácticas de la 

metrópoli espanola. 

Es decir en la etapa de la Colonia podemos observar el incremento de las 

operaciones comerciales y los nuevos cultivos, así como impulso la ganadería, y 

principalmente se dio un impulso a la explotación de los minerales del país el comercio 

comenzó a tomar un auge importante, pero con la prohibición de comerciar con la nueva 

Espana emitida por la vieja Espana, el comercio se volvió como un tráfico ilegal, aunque 

al ser claro que dicha medida fue más perjudicial para la antigua Espana, el 28 de febrero 

de 1789 se extendió a la Nueva Espana el beneficio de libre comercio, implantando 

aranceles para dicha imponación y motivando la necesidad de poner una marca distintiva 

a dichos productos, y se reglamentó la forma de imponación, reglamento en el cual en su 

anlculo 30 intitulado "penas de los que falsificaren marcas o despachos" 2 

Las primeras marcas en la Nueva Espana no se refirieron a los marcajes de 

productos o mercaderías. sino que una vez que fueron vencidos los ejércitos indígenas las 

marcas fueron estampadas con hierro en los cuerpos de prisioneros de guerra y que fueron 

autorizados por la realeza, posteriormente en fue emitida una ordenanza por la cual se 

obligaba a los ganaderos a marcas a su ganado y registrarlo ante el escribano del cabildo.3 

'lbldem png. 1 t 
1 lbidem pag 13 
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Después de la Independencia de México, la primera regulación en materia de 

patentes fue el Decreto expedido por las Cortes Espaftolas el dos de octubre de mil 

ochocientos veinte, cuyo único interés era del de proteger a los inventores espaftoles. 

Posteriormente el siete de mayo de mil ochocientos treinta y dos fue expedida la primera 

Ley al respecto, denominada la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o 

Perfeccionadores de algún Ramo de la Industrial, este ordenamiento es muy escueto toda 

vez que únicamente protege a cierto tipo de ideas o de inventos. 

Pero hubo una regulación a un nivel muy superior al que tenia la anterior Ley y fue 

realizada en la Constitución de 1857, toda vez que en su articulo 28 establec[a ... los 

privilegios que, por tiempo limitado, conceda la Ley a los Inventores o 

perreccionadores de alguna mejora ... " 

El veintiocho de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, se expidió la Ley 

de Marcas de Fabrica, aunque fue una Ley muy rudimentaria la misma contiene aspecto 

de protección a la propiedad que aún actualmente son aplicados. 

Posteriormente el siete de junio de 1890 se expidió la Ley de Patentes de 

Privilegio, que adiciona el concepto de patentabilidad as[ como novedades técnicas que 

facilitaban el aspecto reglamentario. 

El veinticinco de agosto de 1903, se publicó la Ley de Marcas Industriales y del 

Comercio, la cual era mas moderna, mas técnica e inducia novedades como los nombres y 

los avisos comerciales. 

Al ser una necesidad mundial la regulación sobre las patentes y el respeto de los 

derechos entre paises, el siete de septiembre de mil novecientos tres México se adhirió al 

Convenio de la Unión de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial. 
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El veintiséis de junio de 1928 se publica la Ley de Patentes de Invención y de 

Marcas incluye el concepto de "novedad absoluta", adiciona el examen de novedad 

absoluta, inclula el concepto de "declaración administrativa de invasión de la patente'', el 

cual se combatía con un recurso llamado "Revocación" que se llevaba ante Jueces de 

Distrito, imponla mayores restricciones para el otorgamiénto de marca, determino el uso 

obligatorio de marcas para cierto tipo de mercanclas.4 

Dicha legislación fue más moderna porque como se ha mencionado, para el 

otorgar una patente debla de realizarse mediante un examen donde se revisaba si no 

existla ya la misma patente. de igual forma adiciona el concepto de "Novedad Absoluta" 

y establecla un procedimiento de a petición de parte y sin garantla referente a "la 

declaratoria administrativa de invasión de patente" donde se denunciaba el uso de la 

patente sin permiso alguno, y de igual forma contemplaba que en contra de dicho 

procedimiento y sus resoluciones existla un recurso de revocación, mismo que se 

tramitaba a través de los Jueces de Distrito o Federales, de igual forma estableció por 

primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cieno tipo de 

mercanclas c imponia mayores restricciones para lo que podrla constituir una marca, por 

primera vez se contemplan nombres y avisos comerciales de forma similar a las patentes 

El primero de enero de 1943 se publica la Ley de la Propiedad Industrial la cual 

otorga una protección mas amplia a los titulares de las marcas, fue mas técnica, fue 

realizada atendiendo a las necesidades económicas de ese momento, aunque no tuvo el 

debido apego a la actividad real, lo que dio origen a innumerables conflictos, porque ya se 

concedió una protección mas real y amplia a los que eran titulares de una marca o 

derecho, posiblemente demasiado extensa, lo que provocó que hubiera múltiples 

• Sepúlveda Cesar. El Sistema Mexjcano de I• Propiedad Industrial. Porrúa S.A. México 1981 pág.J. 
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inconformidades en su contra, pero a pesar de ello tuvo una vigencia de treinta y tres aftos 

como se ha mencionado la Ley por su complejidad produjo múltiples procedimientos que 

trajeron la emisión de diversas jurisprudencias que contribuyeron a mejorar la práctica 

administrativa que en dicho momento se realizaba, pero fue el antecedente directo de la 

Ley de Invenciones y Marcas5 

El nueve de febrero de 1976 se publica la Ley de Invenciones y Marcas y es 

promulgada como un esfuerzo para eliminar los posibles abusos que existieron en el 

sistema de patentes que derivaron en la existencia de monopolios que perjudicaron la 

economia de ese tiempo, de igual forma en materia de patentes redujo los campos de lo 

que constituia una invención patentable, disminuyo el plazo de vigencia de las patentes, 

incluyo la relación de patentes, es decir la búsqueda que verificaba que la patente no se 

hubiera otorgado anteriormente, precisó mas detalladamente cuales eran las licencias 

obligatorias, introdujo licencias de utilidad pública, modificó el régimen de explotación 

de explotación de los privilegios, implantó la caducidad por la falta de explotación, 

otorgó cenificados de invención, entre otros, así mismo en materia de marcas impuso 

mayores limitaciones al registro de las marcas, estableció un régimen de uso obligatorio 

de marcas, otorgó licencias de marcas de utilidad pública, determinó la perdida del 

registro cuando la marca se convenia en designación genérica, establecía reglas para 

comprobar el uso de la marca, planteaba las posibilidades de prohibir el uso de una marca 

estuviera registrada o no, dio la posibilidad de que en una sola marca se pudiera contener 

los productos o servicios prestados por un mismo titular, incluyó marcas de servicio, 

introdujo denominaciones de origen, y en materia de procedimientos de infracciones y 

sanciones establece sanciones administrativas mas severas y bastante rigurosas, dichas 

'ldem pag.4 
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disposiciones al parecer fueron realizadas con la finalidad de que la dependencia tuviera 

muchas facultades para hacer cumplir sus determinaciones.• 

El once de febrero de 199 I fue expedida la Ley de Invenciones y marcas, la cual 

definió las condiciones sobre el uso de las marcas y patentes. 

Finalmente el 27 de junio de 1996 fue publicada la Ley de Fomento y Protección a la 

Propiedad Industrial misma que esta vigente en la actualidad, donde se especifican de una 

manera mas clara las condiciones sobre los procedimientos para la protección de la 

Propiedad Industrial, asl como todos los conceptos antes adicionados. 

Ahora bien, en resumen, tal y como se ha mencionado, en las primeras regulaciones 

sobre las marcas las Leyes fueron un tanto confusas y carentes de gran cantidad de 

aspectos tales como: 

a) Las autoridades que emitirlan los documentos que acreditaran la propiedad de la 

marca. 

b) Los mecanismos necesarios para el registro de marcas 

c) La vigencia de los registros. 

d) Las restricciones a los registros 

e) Las autoridades que regularlan las controversias por los registros 

t) Las sanciones al que violara un derecho de marca. 

g) Los derechos de propiedad en otros paises. 

Como podemos observar dichas legislaciones eran imperfectas, toda vez que en un 

principio fue de los paises europeos (quienes fueron los primeros en legislar al respecto), 

donde se tomaron los modelos sobre las patentes y las marcas porque en un principio las 

otorgaban como un privilegio y solo eran otorgadas por los Reyes y eran muy restringidas 

6 ldcm pag. 42 
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y eran de por vida, asf como no tenian restricciones y lo que constituyó un verdadero 

monopolio que restringia el uso de la invención y la protección solo se otorgaba en los 

paises donde reinaba el monarca. 

Posteriormente la regulación se fue haciendo mas extensiva, por medio de tratados 

entre los paises y con diversas modificaciones, donde en un primer término tuvieron que 

empezar a conciliar y unificar los criterios para la protección a la propiedad industrial 

toda vez que unos paises no registraban la totalidad de los procedimientos, los secretos 

industriales, innovaciones etc. asi como la vigencia de la protección variaba en tiempo, 

los criterios de clasificación variaban, los tiempos de registro eran mayores para unas 

naciones que para otras, por lo que se empezó a aconar el tiempo en los registros, la 

vigencia en que estaba protegida la marca o el invento era igual, etc. una vez realizadas 

las modificaciones en las leyes locales con los citados tratados la protección realizada en 

un pafs era extensiva a otros paises reconociendo los registros de propiedad industrial 

realizados por los otros paises, asi mismo se seftalaron sanciones o penalidades a la 

violación de la propiedad, se aumentaron los requisitos para el registro de la marca. se 

implantó un examen de registro, en donde ese revisaba si no hubiera un registro anterior. 

si existian marcas similares a la que se pretendia registrar, etc. 

Asi mismo fueron creadas diversas organizaciones como la OMPI (Organización 

Mundial de la Propiedad Industrial) que tenia la función de llevar un control de los 

registros y hacerlos extensivos a las demás naciones integrantes de la citada 

Organización, e inclusive tiene injerencia como mediador en caso de que existan 

conflictos entre los paises miembros de la Organización. donde nuestro pais ha tenido de 

realizar grandes esfuerzos a manera en esta materia, donde se puede incluso hacer 

presunción de que nuestra legislación es una de las mas adelantadas y con mayores 



21 

niveles de efectividad en la institución que se encarga de realizar el control de este tipo 

especial de propiedad que es el "Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial", el cual 

más adelante será mencionado especificamente. 



22 

1.3.- Situación Actual de la Prooiedad Industrial 

Con la publicación de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial en mil 

novecientos noventa y seis, se ha definido ampliamente lo que actualmente se conoce 

como una marca o signo distintivo y lo que es una invención o una creación la primera 

esta regulada por la citada Ley de Protección a la Propiedad Industrial, y la segunda por la 

Ley de Derechos de Autor, tal situación ha permitido regular mas al detalle el registro de 

marcas por lo que han existido infinidad de avances en dicha materia. a diferencia de la 

antigüedad las marcas han tenido catalogarse por tipos o clasificación existiendo 

actualmente que sido muy mejorado y muy actualizado, se ha definido los conceptos de 

marcas e invenciones. seftalando claramente las diferencias entre ellas, se han expedido 

diversos ordenamientos para los casos aplicables lo que ha hecho mas eficaz la ley 

especifica. 

Con la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que 

única y exclusivamente se especializa en regular la actividad y los aspectos generales de 

las marcas, se ha especializado dicho tema. toda vez que las marcas ya son registradas de 

acuerdo al tipo de producto, encuadrándolo en una o mas clasificaciones, por lo que la 

protección puede abarcar varias clases aplicables al producto, y donde la forma de realizar 

el registro ha mejorado considerablemente asf como los procesos previos y los de revisión 

que tienen la finalidad de revisar sobre la existencia de marcas anteriores que pudieran 

crear confusión al consumidor, asl como se le da oportunidad al solicitante de la marca 

para que acredite porque no se confunde la marca a registrar 

Los mecanismos de registro son mas especflicos y van mas al detalle, es decir 

existen clasificaciones para alimentos, para ropa. para servicios, para empresas, para 

aparatos, para vehfculos etc. asf como existen registros que propiamente son para 
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menciones, es decir oraciones cenas que las empresas empican para definir sus productos 

o para informar brevemente sobre alguna cualidad especial o calidad en el producto, que 

ser escuchados identifican al mismo, o en tiempos electorales pueden consistir en frases 

que identifican a un candidato para algún puesto de representación social etc. lo que 

demuestra la imponancia que ha tomado dicho Instituto al ser la autoridad reguladora y 

sancionadora en caso de violaciones a los ordenamientos de su competencia. 

Con motivo del crecimiento de las negociaciones entre las naciones se han celebrado los 

tratados de libre comercio entre diversas naciones, por lo que se han tenido que modificar 

las disposiciones legales para hacerlas equiparables a las legislaciones de las demás 

naciones, toda vez que como ejemplo en México no se estilaba registrar los circuitos 

integrados, o las invenciones vegetales, por lo que fue necesario ampliar las protecciones 

en dichos rubros y reclasificar las clases de los registros que existfan actualmente, asf 

como ampliar el ténnino de vigencia de la protección de la marca o la invención, asf 

mismo México se integró a la OMPI donde se controlan los registros de los paises 

integrantes, asl mismo México reconoce los registros internacionales, y les da plena 

validez en caso de controversia, por lo que en la actualidad en Materia de marcas y de 

propiedad Industrial está a la misma altura que la de cualquier otro pais, con la única 

diferencia de los tiempos en los que se obtiene el registro de una marca, por que 

actualmente es bastante prolongado que inclusive ha llegado a ser de años. 
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2.1.· Concepto de propiedad lndu1trl1I y del Instituto Me1icano de la Propiedad 

lndu1trl1l llMPD 

2.1.1. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La concepción de lo que es la Propiedad Industrial ha sido definida por varios 

autores, por lo que me pennito transcribir algunos de ellos. 

El concepto de la Propiedad Industrial que ha sido detenninado por el mismo 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se rige por la misma legislación, es el 

siguiente: 

PROPIEDAD INDUSTRIAL.· ES EL DERECHO 

EXCLUSIVO QUE OTORGA EL ESTADO PARA USAR O 

EXPLOTAR EN FORMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LAS INVENCIONES O INNOVACIONES DE 

APLICACIÓN INDUSTRIAL O INDICACIONES 

COMERCIALES QUE REALIZAN INDIVIDUOS O 

EMPRESAS PARA DISTINGUIR SUS PRODUCTOS O 

SERVICIOS ANTE LA CLIENTELA EN EL MERCADO. 

Este concepto se refiere al derecho que se le otorga al titular del mismo, la 

facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su producto que es 

diferenciado por sus signos distintivos, si no cuenta con la autorización expresa del 

propietario de marca o título.7 

De igual forma la Propiedad Industrial ha sido definida por el investigador del 

Derecho, Lic. Rafael Pérez Miranda de la siguiente fonna: 

7 Pagino de Internet http://www.impi.gob.mx 



PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ES UN DERECHO 

INHERENTE AL SER HUMANO, PREEXISTENTE A LA 

NORMA OBJETIVA, A LA QUE NO CABE OTRA 

OPCIÓN QUE RECONOCERLO." 
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En el diccionario Larousse ha definido el concepto de la Propiedad Industrial de la 

siguiente forma: 

PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ES EL DERECHO 

EXCLUSIVO DE UTILIZAR UN NOMBRE COMERCIAL, 

UNA MARCA, UNA PATENTE, UN DISEÑO E.T.C.9 

De los conceptos anteriormente senalados podemos observar lo siguientes puntos: 

En cada concepto se habla con puntos comunes como son: 

a) Es un Derecho, en el sentido normativo se refiere a que el estado 

impone orden en la conducta humana, es decir se delimitan cuales son las 

conductas pueden realizar los individuos y cuales son en dos formas, 1) la 

conducta le es permitida a un solo individuo; 2) la conducta le es prohibida a 

los demás individuos 

b) b) Es exclusivo, es decir una sola persona puede hacer uso del derecho. 

c) Permite una explotación, es decir el aprovechamiento de los beneficios 

que genere un bien. 

d) Habla de una marca o una invención, es decir, de un signo distintivo o 

de un satisfactor novedoso que resuelve una necesidad. 

1 rérez Miranda Rafaél. Tecnolo•ía y Perecbo Económico. Miguel Ángel rorrua S.A. México. t983. rág. 
33. 
9 Santlllana. pjcdon?rjo Esencjal Santjllana de la Lengua Espaftola. Editorial Santillana. afta 1991. pág. 
972. 



27 

De los elementos anteriores podemos observar que se refiere al derecho que el 

estado le otorga a una persona para aprovechar los beneficios que produce el usar una 

marca o un satisfactor novedoso que resuelve una necesidad, y los demás individuos 

obligatoriamente deben de abstenerse de usar o explotar el mismo tipo de marca o 

satisfactor o uno similar. 

Ahora bien, es pertinente señalar que los derechos a que se refieren los conceptos 

de la Propiedad Industrial están constituidos por dos elementos básicos que son las 

PATENTES y las MARCAS por lo que es importante señalar el concepto de las mismas y 

que los doctrinarios la consideran de la siguiente forma iniciando con la patente: 

El Lic. Jaime Alvarez Soberanis señala dos definiciones de la patente, primero la 

de la Organización de Naciones Unidas que es la siguiente: 

"PATENTE".· Un privilegio legal concedido por el 

gobierno a los inventores y a otras penonas que derivan sus 

derechos del Inventor, durante un plazo fijo, para Impedir 

que otras penonas produzcan, utilicen o vendan un producto 

patentado o empleen un método o un procedimiento 

patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese 

privilegio, el Invento patentado se pode a disposición del 

público en general, o como suele decirse pasa a ser del 

dominio público.10 

Segundo. la de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial que es la 

siguiente: 

10 Definición citada en el documento de la UNCT AD. L:i función del sistema de natentes en lg transmisión 
de 1ecnol0Kia a los pajm en desarrollo. Ja Secretaria de la UNCTAD y la OMPJ, Naciones Unidas No de 
venta S. 75.11. D. 6. Nueva York. 1975 págs. t )' 2. 
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"PATENTE".· Un documento emitido, a sollcilud, por una 

onclna gubernamental(o una oncina regional que actúa para 

diversos paises) que describe una Invención y crea una 

situación juridica en la que la invención patentada puede 

normalmente ser eiplotada (fabricada, utilizada, vendida, 

importada) solo con la autorización del titular de la patente. 

La protección que connere la patente está limitada en tiempo 

(generalmente de IS a 20 aftos). La invención signinca una 

solución a un problema concreto en la esfera de la tecnologia, 

que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es 

'patentable' si se trata de una invención nueva, que envuelve 

una actividad inventiva (es decir, que no es obvia) y que es 

susceptible de aplicación lndustrial. 11 

Como un tercer concepto ahora de el Diccionario Jurfdico Mexicano emitido por el Instituto de 

Investigaciones Juridic:;is de la UNAM seft:ila el concepto de Ja siguiente fonna: 

Patente.· Proviene del latin patens, patentis; que signinca 

abierto, maninesto descubierto; en el lenguaje usual, lo que es 

claro, perceptible. Privilegio que otorga el Estado para 

explotar una invención nueva, susceptible de aplicación 

Industrial. 

11 Organlznción Mundial de 111 Propiedad Intelectual Gula de !icencjns narn pal!;cs en desurrollo pubHcacjón 
OMPI. No 625 Ginebra 1977, pág. 25 



"PATENTE".- Es una creación humana que sirva para 

transformar materia o energla y que tenga como finalidad el 

resolver un problema soclal. 11 
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El propio Instituto Mexicano de la propiedad Industrial lo ha definido de la siguiente 
forma: 

El resumen de un documento de patente es un enunciado 

breve y conciso de su contenido técnico o descubrimiento. 

Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de 

información en un campo particular de la técnica. No deberá 

exceder de 200 palabras. Podrá contener fórmulas qulmicas, 

matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o 

impllcltas como "el contenido trata sobre" ... o "la invención 

definida por el contenido es" ... , ele. Deberá evitarse la 

fraseologia propia de las reivindicaciones o palabras como 

"por medio de" ... , "como se ba dicho" ... ," "tal como se ha 

escrito" , ... etc. El resumen deberá estar dirigido bada la 

novedad en el campo a que pertenece la invención. Si esta 

consiste en la modificación de ... , el resumen deberá versar 

sobre el contenido técnico de dicha modificación. Si se trata de 

una máquina o aparato, el resumen contendrá su estructura u 

organización y operación. Si se trata de un articulo, su 

proceso de manufadura. Si es un compuesto qulmico su 

metodologla de identificación y preparación. Si es un proceso, 

"lnslituto de Investigaciones de la UNAM. Diccionorjo Jurjdjco Mexicano México 1997. 10' Edición Pág. 
2349. 
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sus etapas. No es necesario dar detalles de diseilo mecánico de 

aparatos o equipos, ni sus propiedades extensivas. En el caso 

de procesos qulmlcos, se establecerá el tipo de reacción, 

reactivos, condiciones de proceso ilustrado con un ejemplo 

sencillo.13 

De lo anterionnente seftalado podemos concluir que la patente es el derecho que 

otorga el estado al inventor de explotar una invención en fonna exclusiva, por lo que 

podemos observar que se refiere únicamente a un invento en otras palabras habla de un 

elemento tangible creado por el hombre que se conviene en un satisfactor. 

As( mismo, en relación con el concepto de marca podemos encontrar en primer 

lugar el que seftala el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siendo el 

siguiente: 

"MARCA.- Una marca es un nombre, término, slmbolo, 

disefto o cualquier signo visible o bien una combinación de 

ellos, que sirva para distinguir un productos o un servicio de 

otros de su misma clase" .. 

Los conceptos de marca según las características mismas del producto 

"MARCA".- Es todo signo visible, palpable objetivo 

que distinga un producto entre otros. 

La definición de Marca y Patente según el diccionario Santillana: 

"MARCA".- 1.- Seftal que se hace para distinguir o para 

indicar pertenencia o alguna cualidad. 2.- Distintivo 

"Pagina de Internet hup://"ww.lmpl.gob.mx 
" lbidem pagina Internet 
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reconocido legalmente, que un fabricante pone a sus 

productos y cuyo uso le pertenece eicluslvamente. 1~ 

De los tres conceptos planteados podemos observar que se refieren a los derechos 

de uso del titular, pero el primer concepto de Propiedad Industrial engloba a los dos 

siguientes, al ser parte de lo que se considera como propiedad industrial, es decir el 

concepto de Propiedad Industrial es genérico y los conceptos de Patente y Marca son mas 

especificos, por lo que se complementan. 

El concepto de Propiedad Industrial se deriva de los registros realizados de las 

marcas y las patentes, que son los que original los derechos a que se refiere el 

mencionado concepto de Propiedad Industrial y dichos registros son solicitados y 

otorgados ante el Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

"Sanlillana. plcc!onarjo Esencial Santillano de !a LenKua Espano!a. Madrid 1991. Editoriol Sontillono S.A. 
Pág. 745. 
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2.1.2. DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). 

DE LA CREACIÓN DEL IMPI 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue creado por decreto 

presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, 

creado como un órgano de consulta y de apoyo técnico en materia de propiedad industrial. 

En agosto de 1994 con las reformas a la Ley, el IMPI se conviene en la autoridad 

legalmente autorizada para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en nuestro pafs. 

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI tiene como principal atribución 

el fomentar y proteger la propiedad industrial en México; es decir, aquellos derechos 

exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a aquellas 

creaciones de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo, una 

mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un 

producto, un proceso de fabricación novedoso y diferente, una denominación que 

identifique a un establecimiento, o una declaración sobre el origen geográfico que 

distingue o hace especial un producto. 

Estas creaciones son fruto del esfuerzo de la creatividad de las personas por lo que son 

protegidas a través de las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los 

diseños industriales, las marcas, nombres, avisos comerciales y las denominaciones de 

origen. 

Tal y como se ha mencionado el IMPI tiene la finalidad de.fomentar y proteger la 

propiedad industrial, asi como proteger a los propietarios de las marcas industriales y 

sancionar a los invasores de marcas, mediante los procedimientos legalmente establecidos 

en la Ley e inclusive puede actuar como autoridad denunciante ante la Procuraduria 

General de la República los delitos en materia de propiedad intelectual. 
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Asf mismo tiene entre sus facultades la de realizar su propia estructura y 

administra sus bienes, por lo que establece los costos de los servicios que presta, regula 

internamente los métodos o mecanismos para la realización de los registro, establece las 

clasificaciones de registro, contrata su propio personal laboral, coordina con el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor, asf como con los Organismos Internacionales creados en 

materia de propiedad industrial, otorga la debida validez a los registros internacionales, 

actúa como arbitro en los casos en los que exista duplicidad de registros o confusión en 

los productos, es un órgano con facultades de verificar el debido cumplimiento de las 

disposiciones normativas que regulan la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, 16 

DEL OBJETIVO DEL IMPI 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como objetivo primordial el 

promover, fomentar y proteger las actividades industriales y comerciales, a través del 

apoyo de la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión 

de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos y de investigación, 

mediante la protección de las innovaciones o invenciones, as( como a través de la 

protección de los signos distintivos y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley de Propiedad lndustrial. 17 

SECTOR AL QUE SE DIRIGE EL IMPI 

El sector al que se dirige y regula primordialmente el IMPI es el comercial donde 

intervienen las siguientes entidades y personas: 

En primer lugar a la Industria Nacional y el Comercio, en especial a la micro y 

pequeíla empresa, (incluye a personas fisicas y morales, así como a todos aquellos 

"Página de Internet http://\\ww,impl.gob.mx 
11 lbidem 
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interesados en la materia) donde regula la aplicación y distribución en el comercio de las 

invenciones, las marcas, los descubrimientos etc. en donde debe de existir un respeto a la 

propiedad industrial e intelectual, por medio de reglas que seftalan la forma como puede 

ejercerse el comercio en forma sana y leal, asl como seftala procedimientos que se deben 

aplicar en los casos en los que en el comercio no se respete la citada propiedad, y de igual 

forma establece sanciones en contra de las personas que resulten responsables por dicho 

incumplimiento. 

En un segundo término se dirige a las Instituciones de Educación Superior 

privadas o públicas y Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. (incluye a 

inventores independientes), donde estimula la creación de nuevas tecnologias mediante la 

protección de la invención que realiza el cientifico o creador de la misma. 18 

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Tal y como se ha mencionado el Sistema que protege a la Propiedad Industrial 

tiene como finalidad estimular y protege la creatividad y el desarrollo de nuevos y 

mejores productos en el mercado, posibilitando la retribución ecomimica justa para sus 

creadores y evitando la invasión de derechos a terceros por medio de sanciones legales y 

económicas. 

Concretamente el estimulo a que me refiero en el párrafo anterior consiste en la 

protección legal que ofrece el Instituto a los esfuerzos realizados por las empresas que 

incurren en actividades de investigación y desarrollo tecnológico para crear un nuevo 

producto o proceso a través de una patente, o bien, la puesta en el mercado de un 

producto, distinguiéndolo de los demás de su misma especie mediante una marca. se 

11 lbidem 
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convierten en elementos fundamentales para apoyar la competitividad de las empresas, y 

más aún protege al inventor en un segundo tipo como inversionista es decir, al tener un 

producto que es nuevo en el mercado o inclusive una marca y realiza una inversión para 

promover el citado producto o marca con la finalidad de crear un prestigio en la misma, 

por lo que al ser titular del derecho de propiedad y de su explotación, toda inversión que 

realice sobre el producto será única y exclusivamente en su beneficio, siendo esa la 

finalidad de la protección que otorga el IMPl.19 

1'1bidem 
TESIS CON 

FALLA DE OIUGEN __...._ 



?.?.- Su fundamento Legal y Leyes gue lo regulan. 

FUNDAMENTO LEGAL.-
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El aniculo 28 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. es el que le 

confiere facultades para regular en materia de propiedad industrial. 

LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

MARCO JUR/DICO NACIONAL FEDERAL 

1.- LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

2.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 1994. 

3.- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994 

4.· LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. 

S.· LEY ADUANERA. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 S de diciembre de 1996. 

6.· REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994. 

7.· ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el OS de diciembre de 1994. 

8.- ACUERDO QUE DELEGA FACULTADES EN LOS DIRECTORES GENERALES 

ADJUNTOS. COORDINADOR, DIRECTORES DIVISIONALES, TITULARES DE 

LAS OFICINAS REGIONALES, SUBDIRECTORES DIVISIONALES, 
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COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y OTROS SUBALTERNOS DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(D.O.F. 15 de diciembre de 1999) (Aclaración D.O.F. 4 de febrero de 2000) 

9.· ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN EL DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA DE COMERCIO, CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 

DE AUTOR 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 1997. 

10.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1995. 

11.· ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

(D.O.F. 23 de agosto de 1995; reforma 28 de diciembre de 1995, 10 de diciembre de 

1996, 2 de mayo de 1997, 4 de mayo de 1998 y 23 de febrero de 1999) 

12.· ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACION DE 

SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

(D.O.F. 14 de diciembre de 1994, reforma 22 de marzo de 1999) 

13.· DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993. 

14.- ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION INTERSECRET ARIAL 

PARA LA PROTECCION, VIGILANCIA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de octubre de 1993. 

15.· CODIGO PENAL FEDERAL 

(reforma D.O.F. 24 de diciembre de 1996, 19 de mayo de 1997 y 17 de mayo de 1999) 

16.· LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996. 

17.· ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE INSTITUCIONES 

RECONOCIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL BIOLOGICO 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 1997. 

18.· ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS MAXIMOS DE 

RESPUESTA A LOS TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de diciembre de 1996. 

19.· ACUERDO POR EL QUE SE SEJilALAN LOS DIAS DEL AJilO 2000 EN LOS 

QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

SUSPENDERA LOS SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO (D.O.F. 13 de enero 

del 2000) 

20.· ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS HORARIOS DE TRABAJO 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (D.O.F. 31 de 

marzo de 1999) 
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21.- ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION INTERSECRETARIAL 

PARA LA PROTECCION, VIGILANCIA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(D.O.F. 4 de octubre de 1993) 

22.- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS MAXIMOS DE 

RESPUESTA A LOS TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(D.O.F. 10 de diciembre de 1996) 

23.- ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TRAMITES INSCRITOS 

EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES QUE APLICAN 

LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y SU SECTOR 

COORDINADO 

(D.O.F. 7 de abril de 1999) 

24.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE INSTITUCIONES 

RECONOCIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL BIOLOGICO 

(D.O.F. 30 de mayo de 1997) 

25.- REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES 

(D.O.F. 24 de septiembre de 1998) 

26.- ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LA ORGANIZACION, 

FUNCIONES V CIRCUNSCRIPCION DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(D.O.F. 7 de abril de 2000) 

27.- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Tequila" 



(D,O.F, 13 de octubre de 1977, modificación D.O.F. 3 de noviembre de 1999) 

28,: Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Mezcal" 

(D,O.F. 28 de noviembre de 1994) 

29,- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Olinalá" 

(D.O.F. 28 de noviembre de 1994) 

30.- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Talavera" 

(D.O.F. 9 de septiembre de 1994, modificación D.O.F. 11 de septiembre de 1977) 

MARCO JUR/DICO INTERNACIONAL 
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1.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL (Acta de Estocolmo) 

2.· ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL (Acta de 

Lisboa) 

3.· REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION 

DE L AS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL 

(Acta de Lisboa} 

4.-TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SIMBOLO OLIMPICO 

S.· TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT) 

6.- REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE 

PATENTES (PCT} 

7.· CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE VARIEDADES 

VEGETALES (UPOV) (Acta de 1978) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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8,· ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) (Anexo IC del 

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio) 

9.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE ENTRE 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO (TLCAN) (Sexta Pane, Capitulo XVII 

Propiedad lnlelectual) 

10.· TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA (Capitulo 

XIV Propiedad Intelectual) 

11.· TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES (G3) 

INTEGRADO POR MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA (Capitulo XVIII Propiedad 

Intelectual) 

12.· TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y BOLIVIA (Capitulo XVI 

Propiedad Intelectual) 

13.· ACUERDO ENTRE MEXICO Y LA UNION EUROPEA CONCERNIENTE AL 

RECONOCIMIENTO MUTUO Y PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES EN 

EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS 

14.· TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 

NICARAGUA(Séptima pane) Decreto promuigatorio publicado en el D.O.F. el 1 de julio 

de 1998. Firmado el 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua. Aprobado por la 

Cámara de Senadores el 30 de abril de 1998 (Decreto publicado D.O.F. 26 de mayo de 

1998). Entrada en vigor 2 de julio de 1998. 

IS.· TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
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CHILE (Quinta pane) Decreto promulgatorio publicado en el 0.0.F. el 28 de julio de 

l 999. Firmado el 17 de abril de 1998. Aprobado por la Cámara de Senadores el 24 de 

noviembre de 1998 (Decreto publicado D.O.F. 30 de diciembre de 1998) Entrada en vigor 

30 de julio de 1999. 
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2.3.- Funciones v atribuciones del IMPI. 

2.3.1.- De confonnidad con el decreto que lo crea, el IMPI tiene encomendada las 

siguientes actividades: 

Como se ha seftalado anterionnente tiene como función primordial el fomentar y proteger 

los derechos relacionados con la propiedad industrial, de todas aquellas creaciones de 

aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una 

máquina o aparato; un disefto original para hacer más útil y atractivo un producto; un 

proceso de fabricación novedoso; una marca o aviso comercial; una denominación 

identificadora de un establecimiento, e inclusive puede declarar la protección de un 

producto desde el origen geográfico que distingue su autenticidad y que hace especial un 

producto. 

Lo anterior mediante lo que se denomina el mecanismo de registro de marca o invención, 

con fonnalidades previamente planteadas en su Ley y fijando el grado de protección, 

periodo y detallando la consistencia de la invención, el método para llegar a dicha 

invención y la fonna como se desarrolló el proceso para llegar a la citada invención, y en 

materia de marcas y signos distintivos revisando su disefto y registrándolo tanto en su 

figura, colorido y denominación. 

La protección jurldica de la propiedad industrial estimula a las empresas a emprender 

mejoras en sus procesos de producción, productos y fonnas de comercialización que 

utilizan en sus actividades de producción y comercialización, para reforzar su 

competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas 

negativamente por la copia o imitación no autorizada de las mismas. 
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El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la 

Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento, y la institución encargada de su aplicación es 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Asl mismo tiene la función de substanciar los procedimientos que en la Ley que lo regula 

se seftala como serla las solicitudes de nulidad, de caducidad y hasta la cancelación de los 

derechos de propiedad industrial; iniciando procedimientos administrativos a petición de 

la pane que se considere agraviada y que se le está violando su derecho y exhibiendo los 

documentos necesarios para acreditar su dicho, y emplazando a los presuntos infractores 

para que manifieste lo que a su derecho convenga; y contando con elementos de prueba 

como son las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; el ordenar y 

practicar visitas de inspección para que posteriormente formule resoluciones que 

determinen si las declaratorias administrativas correspondientes, asi mimos también 

funge como árbitro en la resolución de controversias cuando los involucrados lo designen 

expresamente dentro de un procedimiento arbitral, entre otras. 

De igual manera tiene la función mas complicada y diflcil internacionalmente hablando y 

que es la de promover la cooperación internacional mediante el intercambio de 

experiencias administrativas y jurldicas con otras oficinas de propiedad industrial, y a su 

vez debe difundir el sistema de propiedad industrial en México, a través de la asesoría y 

la realización de talleres, cursos y seminarios nacionales e internacionales dirigidos a 

asociaciones empresariales y comerciales, universidades y centros de investigación. 

Fomentar la transferencia de tecnologia para coadyuvar a la actualización tecnológica de 

las empresas. mediante la divulgación de acervos documentales de información 

tecnológica y de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el 

extranjero para que las empresas nacionales incrementen su competitividad internacional. 
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Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y 

participar en las reuniones o foros internacionales. 

Participar en la realización de exposiciones tecnológicas que estimulen la capacidad 

inventiva y su aplicación práctica en la industrial y el comercio. 

Celebrar Convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. nacionales y 

extranjeras que tengan como objeto fomentar la innovación tecnológica de aplicación 

industrial. 

Fungir como órgano de consulta en materia ante entidades de la administración pública 

federal. 

Contribuir a la formación de recursos humanos especializados en la materia. 

Aplicar y actualizar las invenciones y marcas a nivel internacional para poder competir 

con las naciones desarrolladas y sus adelantos, es decir como fue el caso al celebrar el 

TLC con América del Norte donde hubo la necesidad de actualizar el tipo de protección 

incluyendo la protección para los microchips y las invenciones vegetales, las cuales no 

estaban contempladas en México, por lo que debe ir adecuando sus lineamientos a los 

requerimientos internacionales para un equilibrio en materia de protección Industrial lo 

que permitirá el sano desarrollo del comercio en materia internacional. 

Y por último el IMPI debe fomentar una cultura de propiedad industrial en empresarios e 

investigadores, así como contribuir a la actualización tecnológica de las empresas. 20 

'°tbldcm 
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2.3.2.· Servicios que ofrece el IMPI 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de acuerdo a sus funciones ofrece 

los siguientes servicios: 

a) Asesorla para realizar el registro de las marcas, avisos y nombres comerciales, 

denominaciones de origen, el otorgamiento y protección de las patentes, los modelos de 

utilidad, los diseilos industriales, y secretos industriales. Orientación y Asesoría en el 

registro y otorgamiento de los derechos de propiedad industrial (Patente, Modelo de 

Utilidad, Diseilos Industriales, Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, Denominación 

de Origen y Secrelos Industriales). 

b) Brinda asistencia para la protección de los derechos de propiedad industrial 

(combate a la piratería y competencia desleal). 

c) Otorga asesoría y protección de los derechos autorales, relacionados con 

infracciones en materia de comercio y violaciones que afectan derechos patrimoniales. 

d) Realiza el registro, concesión y protección a los derechos de propiedad 

industrial. 

e) Servicio de consulta de acervos documentales de información tecnológica y 

servicios de información tecnológica para la actualización tecnológica nacional, incluido 

el aprovechamiento de más de 17,000 patentes del dominio público; disponible para su 

consulta y utilización sin el pago correspondiente de regalias. 

f) Ofrece a la venta las publicaciones especializadas que se editan en forma .---....., 

mensual, como la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

g) Ofrece a la venta los acervos documentales con información de patentes 

presentadas en México y brinda asesoría para su uso, por ejemplo el CD·BANAPA 

(Banco Nacional de Patentes) que contiene las patentes mexicanas concedidas desde 
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1980, disenos industriales registrados desde 1976, modelos de utilidad desde 1991 y 

solicitudes de patente publicadas desde 1991 y el CD-Espace-México, que contiene los 

documentos completos de solicitudes de patente desde 1996. 

h) Permite el acceso a bases de datos en linea de datos en l!nea como el 

BANAPA-NET, que contiene los datos bibliográficos y resúmenes de las solicitudes de 

patente publicadas, patentes concedidas, modelos de utilidad y disenos industriales desde 

1980 a la fecha última de publicación. 

i) Proporciona en forma gratuita gulas para el usuario de: Patentes, Marcas, 

Servicios de Información al Público y Procedimientos Contencioso-Administrativos. 

j) Realiza la formación de recursos humanos especializados en propiedad 

industrial. 

k) Realiza la difusión de acervos documentales de información tecnológica, 

mediante: 

!.-Consultas a fondos documentales en papel, microfichas y microfilmes, 

bancos de datos y cd-rom's nacionales e internacionales. 

2.· Servicio de búsquedas bibliográficas y técnicas, así como búsquedas 

por materia especifica para conocer el estado de la técnica. 

3.· Informe sobre vigencia de patentes nacionales, así como de otras 

figuras jurídicas. 

4.· Venta de publicaciones periódicas y venta de cd·rom's. 

5.· Difusión de patentes del dominio público. 

En términos generales el Instituto realiza la asesoría desde el registro hasta los 

procedimientos, realiza la especialización y documentación de elementos humanos que 
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sirven de apoyo a los usuarios y documental de igual forma al público en general sobre 

sus objetivos y sobre los adelantos tecnológicos existentes.21 

"lbldcm 
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2.4.- La eroeledad Industrial y su mecanismo de mistro. 

La propiedad industrial es una de las dos panes que conforman la propiedad intelectual, la 

otra es la propiedad autorai que se refiere a los derechos de autor. 

La propiedad industrial promueve y protege: 

a) La realización de invenciones e innovaciones a través de protección mediante patentes, 

modelos de utilidad, diseilos industriales y secretos industriales; y, 

b) La creación de signos distintivos como son: Marcas, avisos y nombres comerciales y 

las denominaciones de origen. 

Registro 

El primer paso para realizar un registro, es por medio de las solicitudes de patente y 

registros de modelo de utilidad y diseilos industriales mismas que se presenta ante el 

IMPI o ante las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaria de Economla 

(antes SECOFI), en los diferentes Estados de la República. 

Todas las solicitudes deben presentarse en forma escrita y redactadas en idioma espailol 

en términos comprensibles y claros. Las solicitudes y registros pueden ser solicitado por 

el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier titulo legal los 

derechos del inventor. Además, en todos los casos pueden ser solicitadas a través de un 

representante legal. Donde se deberán presentar los documentos básicos para la 

presentación de las solicitudes que son: 

1. Solicitud debidamente llenada y firmada. 

2. Comprobante del pago de la tarifa. 

3. Descripción de la invención. 

4, Reivindicaciones. 

5. Dibujo (s) Técnico (s) en su caso. 
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6. Resumen de la descripción de la invención. 

Patente: Una vez que la solicitud cumple con el examen de forma que establece el art. 50 

de la LFPPI se publica a los 18 meses o antes a petición del solicitante. Después de su 

publicación se practica un examen de fondo el cual, de existir observaciones al respecto 

notificará al solicitante, el IMPI solicitará las aclaraciones correspondientes mismas que 

deberán ser atendidas en un plazo no mayor de 2 meses. En caso contrario se considerará 

abandonada la solicitud. De no existir observaciones, el IMPI otorgará los derechos 

correspondientes al titular de la patente en un periodo de tiempo de 30 meses 

aproximadamente a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

Modelo de utilidad: el examen de forma y de fondo puede durar alrededor de 1 O a 14 

meses. 

El periodo promedio se ha venido reduciendo significativamente con la modernización de 

la oficina Promedio de 30 meses, 18 meses para la publicación de la solicitud 

Procedimiento administrativo. 

Una vez presentada la solicitud, se procede a la realización del examen de forma para 

verificar que los documentos e información necesarios según la LPI estén debidamente 

integrados en el expediente de la solicitud de patente o registro. Una vez aprobado este 

examen y transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación reclamada en la solicitud 

de patente, se procede a la publicación de ésta en la Gaceta de la Propiedad Industrial. No 

se publicarán las solicitudes de registro de Modelo de Utilidad y de Diseño Industrial. 

Después del la publicación se procede a la realización del examen de fondo. el cual 

permite constatar que la invención sea patentable, siendo nueva, resultando de una 

actividad inventiva y aplicable en la industria o en el comercio. Si la solicitud reúne los 

requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI, se notifica al solicitante para que 
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proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedición de titulo que incluye el pago de la 

primera anualidad. Posteriormente se procede a la elaboración y entrega del titulo 

correspondiente. 

Además de que anualmente se deberán cubrir los pagos para la conservación de los 

derechos de propiedad industrial, en el tiempo y forma que seí'lale el Instituto. 

Todos los elementos de la solicitud de patente, a excepción del resumen, tienen efectos 

jurídicos y pueden afectar la validez y el alcance de la patente. La solicitud debe 

redactarse en un lenguaje técnico claro, el propio de la materia a que corresponde la 

invención. 

Elementos que constituven una solicitud de patente. 

I .• La Descripción. 

La función más importante de la descripción consiste en divulgar la invención, es decir, 

deberá hacerse la descripción en forma lo suficientemente completa y clara para cumplir 

con dos propósitos: que sea posible evaluar la invención y para poder guiar su realización 

por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. 

La descripción podrá iniciar con antecedentes o referencias en el campo o esfera de la 

técnica donde aplica la invención. 

La descripción deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la 

práctica la invención, es decir, se deben expresar las medidas y acciones que se deben 

tomar para ejecutar la invención. 

No es preciso ofrecer una explicación cientifica que justifique determinado efecto, 

únicamente hay que realizar una descripción en términos claros y comprensibles 

se~alando los resultados obtenidos y los fines para los que fue creado. 
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Hay que tener presente que la descripción le sirve de fundamento a las Reivindicaciones. 

Deberá de haber una relación proporcional entre el contenido de la descripción y la 

amplitud de las Reivindicaciones. Por regla general, la descripción deberá contener seis 

panes: 

1) Esfera de la tecnología a la que aplica (que se refiere a la fabricación de, o proceso 

para, o procedimiento.) 

2) El estado de la técnica conocida (donde se conoce el proceso de fabricación u 

obtención de.) 

3) La divulgación de la invención (la invención consiste en.) 

4) Descripción de los dibujos o figuras. (Hacer reforencia y explicar los dibujos y las 

panes que lo componen) 

5) Sc~alar la mejor manera o método conocido para ejecutar la invención. 

6) Las posibilidades de utilización o aplicación (los procesos o productos pueden 

utilizarse o emplearse en.) 

La descripción se formulará sujetándose a las siguientes reglas: 

l. Indicar la denominación o el titulo de la invención, tal como figura en la solicitud. 

11. Precisar el campo técnico al que se refiera la invención. 

111. Indicar los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la 

que la invención penenece y citará. preferentemente, los documentos que reflejen dicha 

técnica. 

IV. Especificar la invención tal como se reivindique en términos claros y exactos, que 

permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no se designe 

expresamente como tal y dé la solució~ al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la 

invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior. 
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La descripción deberá ser clara y concisa, pero debe ser tan completa como fuere posible 

y deberán evitarse en ella disgresiones de cualquier naturaleza. En la descripción se harán 

notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya 

conocidas. 

V. Debe cumplir con todas y cada una de las reglas que guardan los formatos de solicitud 

que actualmente se vienen manejando. 

VI. Contener la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, 

haciendo referencia a ellas y a las distintas panes de que estén constituidas. 

VII. Indicar el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante para 

realizar la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse 

mediante ejemplos prácticos o aplicaciones especificas de la invención, que no sean de 

naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencias a los dibujos si los 

hubiera. y 

VIII. Indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la 

naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse o ambos. La 

descripción deberá seguir la forma y orden seftalados en este articulo, salvo cuando por la 

naturaleza de la invención una forma o un orden diferente permita una mejor 

comprensión y una presentación más práctica. 

Las Reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invención para las 

cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una 

patente concedida, las Reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección 

legal otorgada. 

La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, 

indicando sus caracterlsticas técnicas, dándole el alcance a la patente. La reivindicación 



deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnologia 

anterior. Las Reivindicaciones de producto podrán referirse a una substancia (compuesto, 

mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las 

funciones de sus componentes. Las Reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al 

proceso o método propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de 

análisis, de medición, de slntesis, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento 

conocido o la nueva utilización de un producto conocido. Por regla general las 

Reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción ni a los dibujos. 

Las Reivindicaciones se formularán sujetándose a las siguientes reglas: 

l. El número de las Reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención 

reivindicada. 

11. Cuando se presenten varias Reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con 

números arábigos. 

111. No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea 

absolutamente necesario. 

IV. Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención. 

V. En caso de que la solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas mencionadas en 

las Reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia. relativos a las panes 

correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si facilitan la comprensión de las 

Reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis. 

VI. La primera reivindicación que será independiente, deberá referirse a la caracteristica 

esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Cuando 

la solicitud comprenda más de una categoria de las que hace referencia el aniculo 45 de la 

!TfsIS CON 
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Ley, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de 

esas categorias. 

Las Reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las caracteristicas de las 

Reivindicaciones de las que dependan y precisar las caracteristicas adicionales que 

guarden una relación congruente con la o las Reivindicaciones independientes o 

dependientes relacionadas. 

Las Reivindicaciones dependientes de dos o más Reivindicaciones, no podrán servir de 

base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más Reivindicaciones. y 

VII. Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la 

reivindicación o Reivindicaciones de que dependa. 

Resumen de la invención. 

La función del resumen es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una 

fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales 

usos de la invención. 

El resumen de un documento de patente es un enunciado breve y conciso de su contenido 

técnico o descubrimiento. Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de 

información en un campo particular de la técnica. No deberá exceder de 200 palabras. 

Podrá contener fórmulas quimicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o 

implicitas como "el contenido trata sobre" o "la invención definida por el contenido es", 

etc. Deberá evitarse la fraseología propia de las Reivindicaciones o palabras como "por 

medio de", "como se ha dicho"," "tal como se ha escrito", etc. El resumen deberá estar 

dirigido hacia la novedad en el campo a que pertenece la invención. Si ésta consiste en la 

modificación del resumen deberá versar sobre el contenido técnico de dicha modificación. 

Asi mismo si el registro se trata de una máquina o aparato, el resumen deberá contener su 
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estructura u organización y operación. Si se trata de un aniculo, su proceso de 

manufactura. Si es un compuesto quimico su metodologia de identificación y preparación. 

Si es un proceso, no es necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, 

ni sus propiedades extensivas. En el caso de procesos quimicos, se establecerá el tipo de 

reacción, reactivos, condiciones de proceso y se podrá ilustrar con un ejemplo sencillo. 

Los resúmenes de las patentes se incorporan en bancos de datos de infonnación 

tecnológica para que los interesados puedan negociar con los titulares de patentes, 

licencias de uso o explotación de las invenciones. propiciando as{ la transferencia de 

tecnologia dentro del marco legal de la propiedad industrial. 

La difusión de la infonnación técnica que describe en detalle una invención objeto de una 

solicitud de patente, cumple Ja doble función primero la de agilizar el ritmo del progreso 

tecnológico en el pa{s al difundir prontamente la información sobre los nuevos inventos 

que van surgiendo, y la de notificar oponunamente al público sobre la invención que se 

solicite patentar, a efecto de prevenir que se inicie la utilización, fabricación o venta del 

invento sin autorización del solicitante de la patente, de modo que ninguna persona 

pudiera incurrir aunque actúe de buena fe, en una invasión de la patente que pudiera 

resultar de la solicitud presentada. 

El resumen se formulará considerando y siguiendo las siguientes reglas: 

J. Deberá comprender: 

a) Una sintesis de la divulgación contenida en la descripción, Reivindicaciones y dibujos. 

La síntesis indicará el sector técnico al que penenece la invención y deberá redactarse en 

tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución 

de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la misma, y 
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b) En su caso, la fónnula qufmica que, entre todas las que figuren en la descripción y en 

las Reivindicaciones, caracterice mejor fa invención; 

11. Deberá ser tan conciso como la divulgación lo pennita, pero su extensión 

preferentemente. 

111. No deberá contener declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la 

invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación, y 

IV. Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante 

un dibujo, podrá ir acompanada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen 

deberá referirse al dibujo más ilustrativo de fa invención. 

Los Djbujos. 

Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación 

de la invención como para la interpretación de las Reivindicaciones, un dibujo es la 

eKpresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención. 

Los dibujos deberán estar eKplicados en la descripción. Tienen que ser esquemáticos, 

libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o 

sea, las características de la invención. Deberán reproducirse directamente (impresión, 

fotografia u otro medio). 

Los dibujos se sujetarán a las siguientes reglas: 

l. Si la solicitud de patente no se acompafta de dibujos y éstos son necesarios para 

comprender la invención, el Instituto podrá requerir al solicitante para que los exhiba en 

un plazo de dos meses. En caso de no cumplirlo, se tendrá por abandonada su solicitud. 

11. Si en la solicitud, en la descripción o en las Reivindicaciones se mencionan los dibujos 

y éstos no se hubieran exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para 

la comprensión de la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los eKhiba en 
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un plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el requerimiento, se tendrá por no 

puesta cualquier referencia a los dibujos aunque en esta caso no se desecha la solicitud. 

111. Cuando se exhiban dibujos después de la fecha de presentación de la solicitud 

habiendo mediado requerimiento, el Instituto reconoce como fecha de presentación de la 

solicitud la fecha de la exhibición de los dibujos enmendados y desconoce la fecha de 

presentación que el solicitante ya hubiese obtenido antes, si los dibujos enmendados 

agregan materia nueva respecto de los dibujos originales. 

IV. A las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas el 

Instituto los considera como dibujos. 

V. Los dibujos se deberán presentarse en tal fonna que la invención se entienda 

perfectamente. Deberán contener siempre las caracterlsticas o panes de la invención que 

se reivindican, y 

VI. Adicionalmente se pueden presentar fotograflas en lugar de dibujos, pero sólo en los 

casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de 

la invención.22 

"lbldem 
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2.5.- Protedimientos legales. sanciones y recunos del IMPI. 

En materia de Procedimientos Administrativos que se desahogan ante el IMPI 

podemos encontrar las dos siguientes categorias: 

2.5.1.- Los Procedimientos Administrativos previos al otorgamiénto del registro ante el 

En la práctica aunque no están regulados de esta forma los podemos encontrar en dos 

tipos de procedimientos administrativos que son: 

a) Las Anterioridades 

b) Las posterioridades 

TESISCON 
FALLA DE ORIGEN 

a) Para abordar el tema de las anterioridades debemos aclarar que como fue sellalado en el 

capitulo anterior cuando una persona ya sea flsica o moral solicita un registro, se realiza 

como trámite indispensable el hecho de que la autoridad analice el titulo. eslogan, marca 

o signo distintivo presentado por el solicitante y realice una comparación con los tituios, 

eslogans, marcas o signos distintivos que ya tiene registrados a efecto de verificar: 

a. l.) Si ya existe un registro anterior que impida realizar un segundo registro de lo 

mismo, ó 

a.2.) Que aparezca un titulo, eslogan. marca o signo distintivo que aunque no sea 

igual, sea tan parecido que pueda producir confusión entre ambos registros además 

están catalogados dentro de una misma ciase. 

Las referidas anterioridades se dan cuando ocurre el segundo supuesto que mencionamos 

sobre la citada confusión. En forma personal detlniria a las anterioridades como la 

"prevención que le realiza la autoridad al solicitante de un registro, sobre la posible 

confusión que se podria provocar e~ caso de que se otorgara el registro de la marca 

tal y como se está presentando". es de mencionarse que existe una cuestión que 
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personalmente seftalarla como deficiencia de la autoridad, toda vez que en dicha 

prevención únicamente establece a su criterio que produce o puede producir confusión 

con otros registros y seftala en número del registro con el que se puede confundir, pero no 

establece en si que es lo que se confunde, y lo deja a criterio del solicitante, en lo personal 

considero que la Autoridad deberla de hacer del conocimiento al solicitante especificando 

cual fue el criterio adoptado para considerar que su registro está en grado de confusión y 

asl el citado solicitante podrla analizar debidamente el caso para hacer valer sus derechos, 

de cualquier forma la autoridad otorga al solicitante el derecho de manifestar lo que a su 

derecho convenga, en tal caso puede optar por alguna de las siguientes posibilidades: 

1.- Abandonar el registro 

11.- Modificar su registro 

11.- Demostrar al Instituto que el registro que se solicita no ofrece peligro de confusión 

respeto del otro registro que previamente habla sido otorgado. 

1.- En la primera opción simplemente con dejar de promover se tendrá por 

abandonado el registro y se considera abandonado y se desecha. 

11.- En la segunda opciones el promovente debe presentar un escrito en donde: 

11.A.- Proponga la modificación de lo que se va a registrar al grado de que ya no 

sea confusa 

11.B.- Solicitar el registro pero dejando afuera la clase en la que aparece la 

anterioridad y no abarcar ese tipo de uso para su producto. 

111.- En el tercer caso el solicitante debe desahogar la vista mediante la 

presentación de un escrito ante el Instituto, en donde deberá seftalar y manifestar cuales 

son las causas )' las razones por medio de las que considera que no existirá confusión de 

su registro con el otro registro ya otorgado anteriormente, asl como los fundamentos de 
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derecho en los que se determine la procedencia del registro, e inclusive puede agregar 

criterios jurisprudenciales que respalden sus manifestaciones, en tal caso la autoridad 

deberá de analizar los argumentos planteados en concordancia con los fundamentos de 

derecho que respalden los argumentos del solicitante del registro y resolverá sobre la 

procedencia o no del mismo, en donde autorizará su continuidad o en su caso la negará en 

forma definitiva. 

a) La Posterioridades 

Este tipo de procedimiento administrativo es muy curioso y un tanto extrailo porque no 

sigue un principio de legalidad como es "el primero en tiempo es primero en derecho" 

toda vez que este tipo de prevenciones son para hacer saber al solicitante de un registro 

que existe otra solicitud de registro de un producto que puede producir confusión y le da 

vista para que manifieste y en tanto no se desahogue la citada vista, la autoridad no 

otorgan el registro definitivo al solicitante. 
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l.· LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA 
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Este tipo de procedimiento está seftalado en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad 

Industrial, es un procedimiento poco convencional toda vez que su finalidad es diferente 

al ir en contra de una marca legalmente registrada y tiene la única finalidad de la 

protección al primer usuario de una marca. y otorgarle el derecho de realizar su registro 

de marca, es decir, parece ser un procedimiento contradictorio al tener la finalidad de 

cancelar un registro que previamente la misma autoridad había otorgado debidamente, por 

lo que para poder explicar claramente la finalidad del citado procedimiento es necesario 

mencionar unos ejemplos de casos reales que justifican dicho procedimiento 

administrativo. Ejemplo.· El caso en el que existe una marca que se vuelve conocida en el 

mercado en el que se desenvuelve y donde el titular de la misma o el creador de la citada 

marca, por el simple desconocimiento de la Ley no realiza el registro de la misma ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero con esa marca ha trabajado desde que 

la creó, utilizándola sin problema alguno el problema surge cuando otra persona se da 

cuenta que no está registrada la citada marca. y se convierte en competidor del primer 

creador de la marca y solicita el registro de la misma que como hemos dicho ya se 

encuentra utilizándola el original titular, y como fue expuesto anterionnente, al no existir 

el registro del original creador de la multicitada marca, el Instituto de la Propiedad 

Industrial le otorga el registro. Una Vez teniendo el titulo que ampara el registro de la 

marca, la segunda persona apercibe al original creador que se abstenga de usar la marca 

por que cuenta con el registro expedido por el citado Instituto de la Propiedad Industrial y 

le seftala su número de registro como evidencia. El original creador de la marca puede 
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acudir al Instituto de la Propiedad a solicitar LA NULIDAD DE EL REGISTRO DE LA 

MARCA donde debe: 

a).· Iniciar un procedimiento administrativo exponiendo los hechos que acontecieron 

hasta la reclamación que le realiza el segundo titular que ya cuenta con el citado registro. 

b).· Señalar lo que reclama que sería la nulidad del registro de la marca y exponer sus 

argumentos del porque es el original titular de la misma. 

c ),· Presentar la documentación que acredite fehacientemente que es el titular y la fecha 

del primer uso que le dio a la marca en conflicto. 

En dicho caso emplazarán al supuesto titular para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

d).· Una vez expuesto por ambas panes sus argumentos se procede a emitir una 

resolución donde se detenninará basándose en los argumentos planteados y la 

documentación con la que cuente en sus archivos el propio Instituto de la Propiedad si es 

procedente la nulidad de la marca o no, donde en el primer supuesto, dejarán sin efectos 

el titulo de marca y apercibirán al creador de la marca para que realice su registro a la 

brevedad posible y en el segundo caso dejarian al que consideran verdadero titular de la 

marca absuelto de lo reclamado y apercibirían al solicitante de la nulidad a que deje de 

utilizar dicha marca por ser propiedad del que la registró. 

Como segundo Ejemplo podemos señalar el siguiente: Cuando una marca está 

debidamente registrada en otro pals y una segunda persona viene a registrarla en 

Méxko, donde al no haber ant"edentes de dicha marca le otorga el registro para 

utilizar dicha marca en Mblco, en dicho caso nos encontramos en el mismo caso donde 

por razones de territorio el titular de la marca desconoce que su marca ha sido registrada 

en otro pa!s y al pretender incursionar en el mercado del otro pa!s (en este caso México) 
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descubre que su marca eslá registrada en el citado pals, es ahl donde debe acudir al 

Instituto de la Propiedad Industrial a solicitar la Nulidad de la marca presentado la 

documentación que considere para acreditar que fue el primero en registrarla y en 

consecuencia el segundo registro es nulo, Es de señalarse que en este tipo de 

procedimientos lo más importante es acreditar la fecha en la que se dió el primer uso de la 

marca documentalmente, es decir con publicaciones, con fotografias, con facturas etc. Lo 

imponante es que se acredite fehacientemente la fecha en la que se dió el primer uso a la 

marca y la mas antigua será la que determine el real titular de la marca. 

11.· LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DE LA MARCA 

Dentro de este tipo de procedimiento es muy común que exista en los casos donde se ha 

solicitado una búsqueda de la marca y donde aparece un registro anterior donde existe una 

marca que puede ser confundida con la que se está solicitando, motivo por el cual se 

niega el registro de la marca que se tramita, en estos casos si la primera marca no es usada 

por su propietario durante tres años consecutivos o cuando no se haya solicitado su 

renovación dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro de los seis 

meses posteriores a su vencimiento, en estos casos al haber operado alguna de las dos 

anteriores causales de caducidad, la persona que sea la interesada de que se determine al 

caducidad de la marca para efectos de estar en la posibilidad de realizar el registro de su 

marca sin problema alguno, donde mediante una solicitud de declaratoria de caducidad se 

realiza una verificación del establecimiento donde se pueda encontrar la marca 

aparentemente caduca. donde se debe acreditar que no existe o está en uso la marca de la 

que se solicita su caducidad, se deben presentar pruebas de que dicha marca ha caducado 

y demostrar que es necesaria la determinación de caducidad para que el solicitante de la 

marca no tenga restricciones en su solicitud, lo que se comprobará con la copia certificada 
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de la declaración de caducidad que se presente en el trámite de registro de marca, contra 

estas resoluciones procede el recurso de Reconsideración y posteriormente el Juicio de 

Amparo. 

111.- LA DECLARATORIA DE INFRACCIÓN 

Los procedimientos de declaratoria de infracción están regulados por el articulo 187 de la 

Ley de la Propiedad Industrial y son los procedimientos administrativos mediante los 

cuales se solicita que se infraccione a las personas que están violando o invadiendo los 

derechos que la Ley le otorga al titular de una marca o signo distintivo. Es decir es contra 

las personas que: 

a).- Utilizan marcas o signos que están protegidos al amparo de un titulo de marca y no 

cuentan con la legitima autorización del titular de la marca. 

b).- Personas que incluyen en el mercado productos que son cuyas características sean 

similares o muy parecidos (que hasta causen confusión como colores, emblemas, signos, 

marcas etc.) con otros que ya se encuentran en el mercado y que puedan inducir al publico 

consumidor a considerar que dichos productos son de las empresas que ya tenlan 

presencia en el mercado con anterioridad. 

c).- Personas que utilicen métodos, formulas, procesos o cualquier otro tipo similar que 

esté debidamente protegido y registrado por el Instituto de la Propiedad Industrial. 

d).- Personas que vendan productos que están protegidos al amparo de un titulo de marca 

y no cuentan con la legitima autorización del titular de la misma. j¡z 
e).- Personas que vendan productos similares o parecidos en grado de confusión con los¡ ~ ~ 
que están protegidos por un titulo de marca. 1 8 O 

1 ::r.l ~ 
En dicho procedimiento se inicia con la solicitud por escrito de la persona que considere!! ü.l r::::l 

·:.:e:¡ -<I:! 
.~'.......::¡ 

que sus legítimos derechos sobre una marca o signo distintivo están siendo violados. · ~ 

>=; 
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En dicha solicitud se debe plantear todos los elementos de convicción con los que se 

acredite que se están violando sus derechos, es decir, debe explicar cuales son las razones 

y motivos por los cuales se puede estar invadiendo sus derechos de propiedad industrial y 

dar los elementos que acrediten su dicho para proceder a dar trámite a su petición de 

declaración de infracción. 

Una vez presentado, se dicta un acuerdo donde se revisan los elementos planteados que 

puedan presuponer la comisión de una infracción a la Ley de la Propiedad Industrial, y 

posterionnente ase resuelve provisionalmente en cualquiera de las siguientes fonnas: a).· 

Desechando si a criterio de la autoridad los elementos planteados no son lo suficientes 

para considerar que se esté infringiendo las disposiciones de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

b).· Se da tramite a la solicitud y se ordena emplazar al presunto infractor y en caso de 

haber exhibido como prueba la inspección ocular se habilita al actuario para la realización 

de la citada verificación, donde en caso de acreditar el dicho del solicitante se emplaza al 

visitado para que comparezca a defender sus derechos como presunto infractor. 

otorgándole un ténnino de diez días hábiles para presentar lo que a su derecho convenga. 

realizando las manifestaciones que considere peninentes, asl como exhibiendo las 

pruebas que tenga para desvinuar las imputaciones que se le atribuyen. 

En los casos que se encuentre la posible comisión de una infracción, el Instituto tiene las 

facultades para imponer las siguientes medidas de apremio (anlculo 199 bis de la Ley de 

Protección a la Propiedad Industrial): 

l.· Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta. respecto a las mercanclas que 

infrinjan los derechos tutelados por la .Ley. 
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11.· Ordenar el retiro de la circulación de; a) los objetos fabricados o utilizados 

Ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelerla, material 

publicitario, y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley; c) Los 

anuncios, letreros, rótulos papelerla y papelerla que infrinjan los derechos tutelados por la 

Ley; d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, 

elaboración u obtención de cualquiera de los objetos seftalados en los incisos anteriores. 

111.· Prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se iole los derechos 

protegidos por la Ley. 

IV .• Ordenar el aseguramiento de bienes. 

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspención o el cese de los actos que 

constituyen una violación a las disposiciones de la Ley. 

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento 

cuando las medidas anteriores sean insuficientes para prevenir o evitar la violación a los 

derechos protegidos por la Ley. 

Es peninente aclarar que el Instituto solo aplica estos medidas de apremio cuando se 

cumplen los requisitos establecidos por el anlculo 199 bis de la Ley de la Propiedad 

Industrial siendo los siguientes: 

J.. Que se acredite ser titular del derecho. 

11.· Que se acredite que exista una violación a su derecho o que la violación sea 

inminente, o que pueda sufrir un dafto irreparable, que exista el temor fundado que se 

destruyan, oculten o pierdas las pruebas que acrediten la violación. 

111.- Que otorgue una fianza suficiente para responder por los daftos y perjuicios que 

causare a la persona contra la que se haya solicitado la medida precautoria. 
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IV .• Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes o servicios 

o establecimientos donde se comete la violación a los derechos de la propiedad industrial. 

Una vez acreditado lo anterior, el Instituto analizará la gravedad de la infracción y la 

naturaleza de la medida solicitada para determinar el importe de la fianza. 

Una vez aplicada la medida por el instituto el presunto infractor puede solicitar se levante 

dicha medida exhibiendo una contrafianza para garantizar los daflos y perjuicios que 

llegare a ocasionar con su actividad y será responsable de los gastos y costas que se 

origine por el procedimiento la parte a la que la resolución no le favoreciera. 

Una vez agotado todo lo anterior, el Instituto revisará las pruebas aportadas por las partes 

y emitirá una resolución donde fundará y motivará su determinación y donde resolverá si 

procedió o no la declaración de infracción. 

IV.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

El recurso de reconsideración se presenta en contra de las resoluciones realizadas por las 

autoridades del Instituto donde se niegue el registro de una patente, marca, modelo de 

utilidad, y diseflo de la Industrial, su fundamento legal esta en el artículo 200 de la Ley de 

Protección a la Propiedad Industrial, el término para su presentación es de treinta dlas que 

comenzarán a contar a partir del siguiente dla en que haya sido notificada la resolución 

que se combata, se presenta por escrito ante el propio Instituto y en el mismo se presentan 

los argumentos y las pruebas documentales que acrediten que es procedente el 

otorgamiento del registro. la resolución deberá ser notificada al recurrente y se publicará 

en la Gaceta Oficial. 

V.- OTROS RECURSOS O INSTANCIAS LEGALES 

En contra de las resoluciones emitidas por el Propio Instituto como son la solicitud de 

declaratoria de Infracción en lo que se refiere a las multas, procede la Demanda de 
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Nulidad misma que se presenta ante El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, dentro de los cuarenta y cinco dfas hábiles contados a panir de la fecha en 

que es notificada la resolución, y en contra de las determinaciones que ordena el retiro y 

prohibición de la venta de mercancías, procede el Juicio de Amparo Indirecto. 

Al no ser el objeto de la presente investigación, y únicamente como comentario es de 

seftalarse que la Ley de la Propiedad Industrial carece del seftalamiento de Recursos que 

no solo sean para analizar nuevamente la posibilidad de otorgar una marca, una patente, 

un nombre comercial o lo que se haya solicitado, sino que debe contemplar un recurso 

donde le otorguen a las personas que son declaradas infractoras por la invasión de una 

marca, patente, modelo o de lo que se haya solicitado la declaratoria de infracción, que 

abarque tanto las sanciones como las restricciones que se impongan en el mercado sobre 

la comercialización de los productos protegidos, toda vez que como se ha seftalado 

existen dos instancias a las que se puede acudir pero por vías separadas y en contra de una 

misma resolución, lo que constituye una desventaja para los que han sido declarados 

infractores a la Ley de la Propiedad Industrial. al tener que acudir al Tribunal de Justicia 

Fiscal para lo relacionado con las multas y ante el Juez de Distrito en contra de los demás 

elementos que contenga la resolución (orden de dejar de comercializar los productos 

protegidos), no con la intención de seguir afectando al propietario de la marca. sino que 

debe ser para que ambas panes puedan defender sus derechos ante la misma Autoridad. 
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3.1.· Su!etos factibles de cometer infracciones a la Lev de la Propiedad Industrial. 

Dentro de este apartado no existe una división formal de los individuos pero me he 

permitido hacer una división de acuerdo al tema que trato considerando dos tipos 

fundamentales de responsables: 

a) Los directos (dolosos) 

b) Los Indirectos (culposos) 

c) Dentro de los seflalados en el primer inciso encontramos a los que un servidor 

considera son responsables y a quienes no hay duda de su responsabilidad como 

infractores y son los que directamente falsifican, distribuyen o venden los productos 

que infringen la ley de la propiedad industrial a sabiendas de que su actividad 

comercial es illcita y la realizan sin el consentimiento del titular del registro o de la 

marca y puede ser cualquier persona que realice dicha actividad, y donde podemos 

encontrar el mejor ejemplo es en los mercados informales, donde se expenden copias 

de productos o producciones musicales o videográficas a los que se les han 

denominado "piratas" productos que todo vendedor sabe que son ilegales y aún con 

ese conocimiento los venden, en estos casos es evidente que no debe existir duda de 

su responsabilidad, aunque en la realidad con dichos vendedores existe una 

impunidad notoria al encontrarlos prácticamente en cualquier lugar del distrito federal 

y zona metropolitana, en mercados o puestos semifijos ubicados en zonas muy 

populares y aún con esto no existe autoridad que termine con dicha actividad. 

d) Dentro de los seflalados en el segundo inciso encontramos a los que son la materia de 

la presente investigación y son los que comercializan los productos de buena fe, es 

decir los que compran el producto a proveedores quienes formalmente están 

debidamente registrados ante Hacienda y cuentan con toda su documentación que los 



n 

acredita como integrantes del comercio formal, de los que se presume en forma 

abiena la legalidad de sus productos, mismos que son adquiridos de buena fe por el 

comerciaiizador respaldando su buena fe en las facturas legales lo que otorga la plena 

confianza de que el producto está correcto y debidamente regularizado, pero sin 

embargo una vez adquirido el producto aparece el verdadero titular del registro o 

marca y hace responsables a los comerciaiizadores del producto que lo ha colocado a 

la venta sin ninguna clase de dolo o mala fe en su comercialización y se le considera 

infractor a la Ley de la Propiedad Industrial al no hacer distinción alguna entre el 

comerciaiizador de buena o mala fe. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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J.2.· Análl1i1 de 11 relación comercial entre comersiallzadnres y fabrlsantn. 

En este punto es pertinente aclarar que la relación que se está analizando es la que se 

realiza entre las cadenas comerciales y los proveedores donde el comercio se realiza a 

gran escala y donde la adquisición de productos es en grandes volúmenes y que por su 

gran variedad y diversidad implican una verdadera complejidad la revisión de articulo por 

articulo, toda vez que cada cadena comercial tiene una diversidad de aproximadamente 

10,000 (DIEZ MIL) articulas diferentes, de los cuales independientemente de lo seftalado 

en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, deben cumplir 

con normas técnicas comerciales como son las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS), 

que se refieren a la calidad de los productos y los servicios (que incluye métodos de 

pruebas de seguridad, análisis qulmicos, pruebas de resistencia, control de calidad, 

determinación de volumen etc.), de información comercial (que incluye especificaciones 

de contenido, descripción de producto, recomendaciones para el mantenimiento del 

producto, advertencias de riesgos, formas de otorgar una garantla de la calidad del 

producto, datos de los fabricantes o importadores etc.) y que existen aproximadamente 

120 (CIENTO VEINTE) diferentes normas técnicas que se aplican a los productos que 

comercializan las cadenas comerciales, además del diversas Normas Mexicanas que 

aparentemente no tienen carácter obligatorio pero, cuando son referidas en una Norma 

Oficial Mexicana se les da ese carácter, así como el cumplimiento de los ordenamientos 

de carácter legal administrativo como es la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por tal motivo podemos considerar que el 

exceso de regulación que prevalece para la debida comercialización de los productos 

aunado con las visitas diarias que ha~en las autoridades administrativas facultadas como 

la Secretaria de Salud y la Procuraduria Federal del Consumidor implica el 
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comercializador tenga que confiar en la buena fe del proveedor al momento de adquirir 

sus productos, por lo que me permito detallar la forma en la que se realiza la contratación 

o la adquisición de los productos en las relaciones con las personas que están facultadas 

para realizar las compras de los centros comerciales 
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J.J.. E1tado de Indefensión de los comerdallzadore1 de productos en los 

procedimientos de declaratoria de Infracción ante el IMPI. 

Con relación a este punto y considerando que hemos definido ampliamente como se da la 

relación contractual entre los fabricantes y los comercializadores podemos observar que 

toda práctica comercial es de buena fé, y hablando comercialmente lo importante y 

esencial en el negocio es el tener ventas, aunque es un aspecto muy imponante las 

formalidades y regulación sobre la legalidad de las mercancías, desde el punto de vista 

comercial es primero el tener buenos productos en venta, y es una práctica real muy 

comün que un fabricante presente un producto que cuenta con un buen precio, buena 

calidad, buena presentación, y funcionalidad, que origina que cualquier comercializador 

lo adquiera, sin la exigencia de que exista un previo registro de marca o si tiene un 

problema de confusión con otra marca, y paniendo de la base que es una relación 

comercial de buena fe, pero en la práctica también ha ocurrido que los productos que 

ofrecen los fabricantes cuentan con un titulo de registro marcario legalmente obtenido, 

pero existe otro producto que sus colores o su presentación o su apariencia o su nombre 

puede ser parecido a otro producto del mismo tipo, lo que origina que el propietario de 

registro que se considere afectado pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) que lo retire del mercado comercial por inducir a la confusión y se 

sancione al otro productor mediante el Procedimiento de Declaratoria de Infracción, y 

senale los lugares en donde los ha visto comercializando, el citado IMPI tiene las 

facultades de realizar visitas de verificación sorpresivas para acreditar si realmente 

existen dichos productos y se encuentran comercializándose, para lo cual emite un oficio 

de comisión dirigido al establecimiento en el que se senala que se comercializan los 

productos, donde se establece el motivo de la verificación, y diversos cuestionarniéntos al 
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responsable del citado establecimiento, y faculta al verificador para poder inmovilizar los 

productos que se estén comercializando y sean materia de la reclamación, lo anterior tiene 

la finalidad de evitar su comercialización hasta en tanto se resuelva si existe una 

infracción a la Ley de la Propiedad Industrial, dejando el producto bajo custodia del 

visitado, para poder ejemplificar de una fonna mas objetiva y ponerlo de manifiesto como 

una práctica que ha sucedido en la realidad y no es linicamente un supuesto juridico, me 

pennito transcribir la pane de los antecedentes contenidos en una resolución 

administrativa dictada por el propio Instituto de la Propiedad Industrial. 

"l.· Por ncrilo dt fecho 21 de junio de 1996, con nlimero de folio J.l6J lo emprno COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY, dt ohora en 1dtl111t la 1c1ora, 1 lra•ís dt su 1podtr1do ti Lic. S1l•1dor 

M1rtlnt1 Trujlllo, solicitó u11 ln.,sll11clón dt lnfracclonn 1dmlnl11r111\'11 prevl1111 en los 

fracclonn 1, IV y IX del ortlculo 213 dt la Ley de lo Propltdod l1du11rl1I, por porte dt lo 

n11ocl1dón comerdol denoml11d1 GIGANTE EL ROSARIO, ublcodo en A .. Lúaro Cbde11s Nº 

1341, Co. Unldod ti Ro11rlo, C.P. 02430, Mhlco D.F., 1l nllm1r que en lo mismo 1t comt1tn dl\'enos 

conduclls con1rorl11 1 lo lt1illocló1 sobre Propltdod lnduslrlol, lnvoc11do 11 tftclo 111 sl1ulenln 

hlpó111ls norma11\'1s: 

1.- Lo nt1bltcld1en11 por lo fricción 1 dtl ortlculo 213dt11 Ley dt I• Propltdod lndu11rl1l lod1 •H 

que 1011cto1 n1Hudo1 por 11 de111nd1d1 h11plte1• un1 cllr1 co111petencl1 dnl11l al 11r contr1rlo11 

los buenos usos y costumbrn y se nlacioa1 coa 11 m1terJ1 que 11 Ley rr1ul1. 

2.- La conl•nldo en lo fricción IV, del ortlculo 213 del Ordenomlenlo le11l 1n d11, lod1 •n que lo 

presunt1 infractora u11 un1 mare1 parecida en 1r1do de confusión a otra rql1tr1d1, pira 1mp1r1r 

los mismos 1lmi11res productos o servicios que los protealdos por 11 re1l1tr1d1. 

J •• Lo conltmplodo en lo fracción IX del diodo ortlculo 213 de lo Ley en comtnlo, en virtud de que 

en el est1bleclmlento de la dem1nd1d1 se eftctú1a, en el ejercicio de 1ettvld1dn lndustrilln o 

merc1n1Ues 1cto1 que c1u11n o Inducen al pUbllco 1 coafusk>n error o en11fto, por hacer crttr o 

suponer lnfund1d1menl1 11nlo lo 11ls1enclo de uno reloclón o 1sod1cló1 enll un 1111bltclmitnlo y ti 

de un tercero; que 11 fobrlun productos bojo outorludón, llcendo o espedOt1donn de un 1trc1ro; 

1un1do 1que11 pr1111n 1trvlclos o 1t •enden productos bojo 1u1orlucló1 llcenclos o npecincodonn 
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de un tercero o que el produrta de qH u trala, proviene de ua 1errl1arlo, rqló1 o localidad diltl1t1 

al verdadero lu1ar de orl1en, dt ••do que !aduce al pública ca11u•ldar a error en cuanlo 11 orl1e1 

1eo1rinca del •b•o. 

11.- Asl •l••o. Orrecl6 ca•a p1"11tba1de1u pa11t lu qH 1t 1tlalaa en el <1plhllo rnpecllvo 

su 1olicit•d de dt•••d•, y que 1 raatl1yecl61 11 tau•1ra1: 

1.- i.. dac1mtalal pública caa1lllHlt H copla <tl11fiuda de IDI tlhllo1 de 101 rqlltro1 

m1rc1rla1 429547 COLGA TE y Dlltla 429561 Cal¡olt y dbtla, 429550 Cal1a1e Gtl y dlltla, 

429SSI Cal111t 1el y dbtla .... • 

2.· Lo documtatol público co11iltealt 11 11 copla rel1lfir1d1 de IDlirltud dt m1rca 236567, 

1horo rqblro de 11 morro 912323 Dt1111 PIH y dbela. 

3.- La dorum11111 público, roa1111Hle H copio rel11fir1da dt 1Dlicllud de marra 249642 

Denlll Plus Tropical DqU. 

4.- La dorumtalll pública ranlbttnlt .. la nrrllura públlra IÚIDtro 19361 dt rtcha 21 de 

mayo de 1996, ltvaal1d1 par el llrHeiada Aadris Jlmi1n C1'111 Nallrla públlro número 171 dtl 

DblrllD Federal 

S.· ti rnullada dt la vlllla dt lnsptcrl6• rDlra .. t a lo dl1pun10 par las a11lrulD1 203 11212 

de 11 Ley dt la Moltria, a dtcluont H ti n11bltclmit1la dtlDmloado Gl1anlt ti Rosario, ableada 

en Av. Uuro Cirdeau NO 1341, rol. Valdad el RD11ria, C.P. 02430, Mi1lra D.F. 

111.· Dt acuerdo ron las raculladn dt lasptcrl61 y •l1llaarla, prevb111 ta las artlculol 203 al 212dt la 

Ley de la Propiedad Industrial y la 1ollclhld dt lavnt11arlón Hin 11l1lada medlanle oficia 2744 dt 

28 de junio de 1996, lnspeclarrs dt t11t lalllhlta u prt1Hlora1 ti dla 1° dt julio dtl mllma ala, ti ti 

cl11do domicllla, con1111anda que tn ti mll•o u Hcut1lro UH 1qacl1ci6n dtaamln1d1 Gl1aa1e 

S.A. de C. V,. surunal "El Rosario", 111 y como 11 dnprondt del permlJa 11ptdlda par la Cimara 

Nacional dt la Ciudad de Mi1lra, coa el rolla 11804, que acredita como socio número 120!34, siro 

0101, ll'llpa 016, y dtl Rqillro Federol dt Ca1lribuyt1tt1 R.F.C. GIG.UOIOl-NC7, que al dtcla H 

moslr1ron, ali ml11110, de un recorrido rHH11do por ti l1terlor del nt1bltclm•ato, se pudo caastatlr 

que en dicha nqorlacl6• u tDCGalr1ron pallas dt dltntn que IDD ponlas tn •tnll tn los Haq•tln, 

ml1ma1 qut omnlan un dlltlo CG11bltate tn ua ro1do rojo ..,. la leytnda •CREMA· TOOTH 

PASTE", tn una dt 111 c1ru, y la morro DENTAL PLUS, ta 111 lttros blancos y 1 H lado del 
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ttrmlno "PLUS" dentro de un mt6n1ulo en lttr11 blH<ll con fondo arul y en la parte Inferior un 

fondo azul y letras bl11cas la leyenda "Fluorldt Bakl11 11d Caldu• Fm Ml1d Flavor, 

manlfnt11do la penoH con la cual 1t entiende la dlll1enda que dnconoce si nlste licencia y/o 

autorización por parte do Colsate Palmolln Camp11y, para utlllur la combinación de colora rojo, 

blanco y azul, 11111 1d1ertto, a1eaundo cau11lal'lllt1te ll unld1dn de p11t1 dental, con 111 

c1ncterls1k11 aates mnclo11d11, qutdaado co•o d1po1lt1rio de los bienes 11qurados 11 Sr. 

Salvodor Nava Ortt1a, Gor11te de la Tloada y ponoH con la cual 1t entendió el dlll1eacla, 

a1t1tando dicha clrcu1st11cla 11 ti acta admlnlltratlvo que al efecto 1t ltva1t6. 

IV.· Por oficio 2743 de fech 21 de junio de 1996, y con copla simple de la sollcltud de 11tectd11t11, 

1t emplazó a la d1m11dada para ti efecto do que en el ttrmlno de diez dla1 contados • partir del dla 

sl1ulo1te en que surta sus efectos la 1otlflcaclón rnpectlva, diera cont11tadó1 a la demanda 

ln111ur1d1en1u contra y H nt1nr1 de las con1t11cl11 en que fu1d11u prt1111i6n la 1cclo11ate. 

v .. Mediante nerita pmeatado el dla 9 do julio do 1996, bajo el roslstro de entrada J7JI, el Lic. 

Alfonso Tavlra Feninder, nprnentante lflal de GIGANTE S.A. de C.V. dio contntadón a la 

sollcltud de lnv11tl1adó1 de Infracción admlnlltratln, lastaarada ti contra de su repr111atada, sin 

ofrecer prueba al1uH en su d11a~o10 y m11lf11ta1do prblclpalmentt qH cu11do H llevó 1 cabo la 

ln1pecdó1 en ti ntabledmltnto de su npmentada EFECTIVAMENTE TENIAN EN PISO DE 

VENTA LOS ARTICVLOS MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIN EMBARGO 

MANIFIESTA QUE Sii REPRESENJADA QESCONOCIA EL PROBU:M,\ LEGAL OVE 

COLfo\JE PALMO!.IVE COMPANy. INICIABA EN CONTRA DE SU PROVJ:EQOR 

CORP08ACIÓN TROPICAL S.A. QE C.V .. RAZÓN POR LA CUAL AL ENTERARSEDEL 

MISMO PROCEDIÓ INMEDIANTAMENTE A RETIRAR EL PISO DE VENTA LA PASTA 

DENTIFRICA HASTA EN TANTO SE RESUELVA DICHA SITUACIÓN. 

VI.· Mediante nerita pmonlado ante nte Instituto el dla 13 do dlclombn de 1996, con número de 

follo 07212, ti Lic. Eduardo Corna E. Ropmeatantt ltsal de COLGATE PALMOLIVE 

COMPANV, 1ollcltó que 1t continuara con el trimltt corrnpondltnte del proctdlmlonlo que 1os 

ocupa. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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VII.· ll!edi1ote nerita pmntodo ti dll 23 dt junio de 1997, con follo JJJ5, ti Lic. 11!1rtln Mlch1u1 

Romero, 1poder1do lt&•I de COLGATE PALll!OLIVE COMPANV, solldt6 contlnu1ro con ti 

tr'mlle corrnpDldieolt y 11 tmillera molud6o respecto del prtsoott procedimiento. 

No Histltodo prutb11 peodleotn por dtuho11r, ni• Autoridad procede 1 emitir 11 rnoludclo 

rtlpHliVI sobre ti roodo del•••••·· ••• blH e• •I 1nlculo 271 de 11 Ley de 11 11!1terl•. •l teoor de 

l111l1u6t•tn con1kter1dann:u 

En este punto ha quedado debidamente planteada la litis del procedimiento, así como los 

argumentos venidos por la presunta infractora y como ha quedado en evidencia D.!! 

contaba con elemento alguno con el gue pudiera defenderse y únicamente planteó lo gue 

estaba a su alcance. es decir su buena fe \' voluntad de no violar ley alguna y que muy al 

contrario fue somrendida por el proveedor que le vendió el producto y a mi forma de ver 

también de la titular de la marca o quejoso, toda vez como aparece en el anterior texto 

nunca acreditó haberle notificado a Gigante S.A. de C.V. en forma previa a la 

presentación de la solicitud de declaratoria de infracción gue tenla registrado los colores 

que manejaba la otra empresa imitadora de colores. además de que nunca le solicitó que 

retirara los productos de venta por estar infringiendo la Ley de la Propiedad Industrial. lo 

que deja en evidencia que con toda la intensión preparó y presentó una demanda de 

carácter administrativo en contra la empresa que estaba usando sus colores distintivos que 

consecuentemente produclan una confusión con sus productos, y utilizó a Gigante S.A. de 

C.V. para tal finalidad como medio de prueba. y como no está contemplada una prueba 

como la Inspección ocular sin que se seftale al comercializador que venda la mercancla 

(en este caso Gigante S.A. de C.V.) como infractor se inició un procedimiento en forma 

paralela con el del verdadero infractor, cabe mencionar que dicha situación se hubiera 

" Resolución Administrativa en la solicitud de Declaratorio de Infracción promovido por Colgate Palmolivc 
Compani conua Gigante S.A. de C.V. exp 46t/96 (t-444) 03363 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. Págs. l·S de lo Resolución Administrativa. 
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podido prevenir si Colgate Palmolive le hubiera dado la alternativa al comercializador 

(Gigante S.A. de C.V.) para que antes de iniciar el procedimiento de declaratoria de 

infracción retirara dichos productos del piso de venta y no infringir la Ley de la Propiedad 

Industrial con un simple aviso por escrito, y para el caso de no retirar dicha mercancía de 

venta, conscientemente se constituirla como un comercializador de mala fe, donde 

evidentemente tendria plena responsabilidad en el procedimiento de declaratoria de 

infracción, con el elemento de intencionaiidad en su contra y no se le habría dejado en 

estado de indefensión. 

Asi mismo me permito transcribir las partes fundamentales de los considerandos 

(razonamientos) contenidos en la resolución administrativa dictada por el citado Instituto 

de la Propiedad Industrial, donde se demuestra que no se analiza la intencionaiidad, sino 

el simple hecho de tener el producto a la venta, convirtió a Gigante S.A. de C.V. en una 

empresa infractora. 

PRIMERA.· L1 co11pe1end1 denle lnslltuto p1r1 rnolnr el prnenle proeedhnlenlo se fundo en los 

1rtlculos Iº, 2°, frocclón VI, 213 frocdonn l, IV y IX lnclso11), b), c) y d), 214 11217de11 Ley de 11 

Propltd1d lndu11rl1~ y 1°, 3° fracción IX, 6 y tO del Decrelo por el que se crH el lnllllUlo Mnlcano 

de 11 Propled1d lndustrl1I. SEGUNDA.· Como primera hlpólesls juridlca oduce 11 1clora la 

actualluclón del supunto conlemplado en la lrocdón 1 del 1rtlculo 213 de 11 Ley de la Propltd1d 

Industrial toda nz que con1ider1 que el dtmand1do rt1llu 1eto1 contnrios 1 los buenos UIDI y 

costumbres en 11 tndu1trl1 y comercio que Implican competencl1 de1le1l y que se nlactona con la 

molerla que ni• Ley rt1ul1. Al rnpec10, del 1n,llsb de dicha fracción se dnprenden los 1l1ulenlH 

supuestos: 1) Que se realicen actos contrarios 1 los buenos usos y costumbm, en 11 indu1tri1, 

romerclo y servidos que Implique co11pe1end1 dnleal y; b) Que dichos ocios se rel1donen con 11 

m11erl1 que ella Ley re1ul1. P1ra que se 1credlle debld111enle el supunto que se 1n1llu, 11 1clora 

debe prob1r leh1cltnlemen1e que 11 1upun11 lnlrac1or1 nallu aclos con1r1rlos 1 los buenos usos y 

coslumbres que Impliquen uno competencia dnleal. An1llzando 111 cons1oncl11 que ln1rar1n el 

Hpedlenle ofld1I del reablro m1rcarlo 429547 COLGA TE Y Dbefto, cuyo tllular n 11 Emprna 
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Col11lt P1lmollvt Co•p1ny, .. dnprtldt que Olltlll un1 rech• lfl•I que dlll del 19 dt 110110 dt 

1992, y de ronrnlón ti 20 de t1tro del 1l1u1tn11 ola, hoblé1do1t 1olkltodo pon protepr dtnllíriro y 

enju11ue burol, produr101 romprendldo1 en lo rla11 J lnlern1don1I, lndldndo1t en I• 1olldtud 

rttptcllvo romo íerho dt primer uto ti JO dt m1yo dt 1992; 111 ml1mo 1t adviene que ti tipo 

distintivo en comento, se co1forma por dkll1 de1omln1d6n y un dlsdo que h1ee coalistlr 111 un 

ruodro en color rojo, deolro dtl ruol 11 eoru111n la pol1bn Col111e en l1tro1 blonns, debajo dt tl11 

.. •prtd• un rt<lioplo rorm1do ... u .... horlu1toln •• color HUI y blanco. Por •Ir• pone 

tenemos que Corpond61 Troplcol S.A. de C.V. t1 lltulor dtl rtal•lro morrorio 512323 Dental Plu1 y 

Distfto, ron ítrhl lf11I de J de julio dt 199!, ron íerho de pri•tr uto de 24 de 11plltmbrt dt 1995, 

concedido ti 6 de diciembre de 1995, en la clase J l11tn1rloHI, por• ••ponr prtp1nrlonn poro 

blonqueor y otm 1ubst1ncl11 pin lo rolado; preporoclo1n poro llmplor, pulir, dnen1rHor y 

r11par; j1bonn, perfumeria, 1eeiln nenrilln, casmétlros, lociann p•l'I el e.bello, dentlfrlcas y 

enju11un buroln ti ru1I 11 eorut1tn vl1enlt bon ti J de julio del ola 2005, sin que 1t dnpre1do 

ítch• de primer uso dtdond• por 11 tollrllHlt del rt1lslro. Atl •lsmo 11 odvlene que ti 111•• 

dllllntlvo en •••tolo, 11 ronrormo por dicha dtnomlHcl61 y un dlltlo que 11 hoce ron1l11lr ea un 

rerlin1ulo dentro del ru1l 11 odvltne lo p1lobn Dt111l en lttn1 blH<H, doadt oporere en lo pone 

11rerlor de lo p•l1bro UH 11110 horlunt1I n color blHro, q•• oborn dude el prioclplo de dicho 

rerlin1ulo hHll 11 ltln "L" dt lo polobn Dtnlll íormiodo1t ron dicha lineo otro rtclin1ulo tn ti 

que se enruentr111 pal1bn Plus, ea letras bl1ac11, donde las lttr11 .. , .. y .. L" se ubk1n 1obnpunt11 

dentro del primer recti11UI• y IH lttrH •u• y •s•, ruen del perimetro de dicho rertio1ulo. Por 

otro lodo, de IH co1J1Hcl11 que obn1 ti ti ttptdlente de mor<• en trimlle número Z49642 Dtnt1I 

Plu1 Troplnl Dt11l y dlstfto, 1t odvlene que lo emprn• denoml11do Corporod6n Troplnl S.A de 

c. V, ron rerho 5 de diciembre de 199!, 101lclt6 el rt1lslro de dicho de1omlnod6n; pon omporor 

preporoclonn poro bl1nqueor y 01n11ubstHclo1 piro 11 colodo; preporodo1n pon llmplor, pulir, 

desen1r111r y r11p1r; j1bonn, perfumeri11 aceites nendaln, cosméticos, lociones p1r1 el cmbello, 

denllírlro1 y enjuo1u11 buroln productos romprendldDI ti 11 dHt J l11tnodoHI, l1dlrindo11 

romo rerh• de primer u10 el dio 14 de 11ptltmbre de 199!. Dt ls••I mHtn, del t1ptdle11t de ••r<• 
en trámite que 001 ocupo, 1t dnprtndt qH no ho sido ro1rtdldo dkho rtalllro lodo vez que por 

ando ron rollo IÚlfttro 13448, de rerho 29 de mono de 1996, del Dtp1nomen10 de EH••• de I• 



82 

Subdirección do t1111on y Rt1l1lro de Marcos, Sl1no1 Dl1llnllvo1 y Con11rv1dón de Denchos 

ad1•rl10 a 11 Dlncclón de M1rc11 de nle l11ll1Ulo, le riló como an1erlorld1dn 1 su reslstro 101 

re1l11ro1 m1r•ario1 429541 Col111e y Dl11fto; 447666 Col111e y D111fto y 476794 Col1111 Gol, 

lndlcándo11 que son lmptdl111n1os por disefto, lodo vez que en dicha 1ollcl1Ud prelondi.o ob11ner el 

re1l11ro, donde en 111 et&q111t11 an111d11, en evklente el u10 de la co111binaclóe del dlHlo propiedad 

de "Col1a11". En nle ordea de kln1, bojo el nu11tr1l ll ofrece como prueb1 l1 vlsll1 d1l11pecdón,1 

11 que 11 refiere el 1nkulo Z07 de la Ley do 11 Propltd1d lndullrla~ 11l1m1 que 11 lltvó 1 c1bo por 

ln1pec1orn de 111e Orranls110 del dio Iº de julio de 1996, 11 el n11bledmlea10 co11erdal 

denominado "GIGANTE S.A. de C.V." sucun1l "El Ro11rlo", tal y como puedo 1precl1ne del 

Rt1l11ro Fedenl de Co11ribuyenln que 11 efecto 11 mo1lró, pudlindose co111111r en el Interior de 

dicho 111abledmltnlo, la nls1end1 de produclOI que 011enl1n un dl11fto similor 1 101 ampor1do1 por 

101 re1l11ro1 marcárlo1 propled1d de Col1111 P1lmollve Comp1ny con 11 combinación de colores 11ul, 

rojo y blinco, llníindou a cabo el 11qun111ltnto cautelar de 33 p11t11 dentaln, ltvantindo11 11 

efecto 11 correspondltnte acta admialstntiVI, mismo que por ser una documental pliblica, hace 

pruebo pl1D1 en 1irmln01 de los 1nlculo1 129, 197 y 202 del Códl10 Fedenl de Proctdlmltnlos 

CMln de 1plludó1 1uplelori.o 1 11 m11eri1. Ahon bien, del 1náillls de 1od11 y •1d1 uno de 111 

pruebas 1nterionnente dt1d11, y np pbtlentc gyc el dcm1nd1dg pmcntó yn asdtp por medio del 

l'Ull de conttt!tslón 1! Q[OSf1llmicnto rn syn!lón. 1f oh!!D't qyr 1 treyh drJ ml!mp. no locra 

dn\llnUIC rn nln1ún momcntp pus •y 50ndpst1 no ensy1dra dentro en los 1ypunto1 grsyhtot sn 111 

Cr!ssion11 mcnt1on1d11 tn rl 1ntselo 213 dr 11 Pupltd•d lndy1trl1l1 por lo que 11 puede concluir 

que la nr1ocladón drnomlnad1 "Gl1onle S.A. de C.V. 1ucun1l El Ro11rlo ublnd1 ea 11 1venk11 

Uuro Cárdrn11 No l.WI Unidad el Rosario, Mblco D.F. e1cuadn en el 1upunlo juridlco en 

estudio, toda nz que 11 conducta que n11lu coa1l1te en ofrecer en nnta o poner en circulación 

produCIOI qur ulillun 11 lma11n que proyec11 un producto fabrindo 11 111poro de un derecho de 

propled1d lndullri.11 perlenecltnll a Col1a11 P1lmollve Compny, con el nn de obtener venl1ja1 pon 

si, y1 que n un requilllo primordl1l p1r11111l11e1cl1de11 comp1lend1 dnlHI que 1 dnorrolle un1 

ml1m1 1dlvld1d encaminada con un mismo nn entre co111ercl1n1u, y que 11 ml1110 tiempo exista u11 

conducta deshonesta, que puede ser 1CtlV1 o pa1lv1, nto es, h1ctr u omitir una conducta con 11 

lnlrnclón de oblrner un beneficio propio o cou11r ua d1fto 1 un tercero. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El •rtlculo 5° co11tlludo11I npn1111e11e dilpone que • nla1vaa peno11 podrí lmpedlnele que '" 

dedique a 11 profnión, lndu1tri1, comercio o tnb1jo qut le acomode. con l•I dr que 1Hn llcitDI, es 

decir, que la •clivld•d del 1ujelo no etlé prohibid• por I• mor•I, el denrho o 111 buen•• co11u11bret, 

siendo cl1ro que el objeto de combatir la ca111pettnda d11le1I n 11nntlur 1 c1d1 productor o 

comerd•nle I• prolecdón ronlr• el empleo de medio• dHIHlts por p•rt• de 101 rompelidorn; • 101 

cu11t1 nt• pennitklo dbputane la cll11111la, pero sólo con proctdlmlento1 h0111to1, de tal manera 

que, cuando un comercl.nle o un productor con 1111niobra1 turbi11 trata de est1hlecer entre 1u1 

productos y el de otro u11 confusión pira desviar la cHtntela, comete 1cto1 de compttencl1 dnl11l, 

toda vez que t\llt1 que el público con1umidor putda conocer, escocer, Hlttclonar y adquirir los 

11tisí1ctorrs que m•• lt connn11n 1 sus nrcnldadn. 

De 111 forma que un •clo de compeltnd• detleal H I• imllldón de I• •p•rienrlo del produrlo o de su 

empique, siempre y cu1ndo el empaque del producto IH e11nci1I p•ra I• comercl11izadón del tipo 

de producto del que se tr1t1; y 11 im11en, pment1elóa, 1nvoltur1 o 1tlquet1 HI lo suficltnttmente 

distlntlv• como p1r• 1dquirir sl1nlfic1do propio, nto n, que ti püblko consumidor tomando en 

cuenl• I• 1ofislir•rlón y híbllo de los produrlos, 111 como I• impresión cener•I o I• im•1•n de los 

mismos en su conjunto, dlst1n11 con cl1rid1d un1 rnarc1 de otr•, 11i como I• impresión que se putd• 

lleur el público ron1umldor •l enronlr•r el produrlo en el mercado. 

En rste sentido, no se puede perder de \llst1 que IH 1111rc11 son utlllzad11 por los lndustrl1les, 

comerciantn o pr11t1dores de 11nilclos, corno un medio pare diferenciar sus productos, bienes o 

srrvlclos, de otros de su mlsm1 tsptdt o clise, en 11 natunl Ubre competencl1 del merc•do y que por 

lo tinto, no pueden utllillr sin 1u1ortuclón la hn11en de un producto en otros de 11 ml11111 especie, 

de l•i m•nera que no hay lu1•r •dudas que Hislirí ronlusión enlre los ronsumldorn y el público en 

&eneral, 11 suponer un• •p•renle rel•rión enln los produrlo1 el•bor•do1 por Cole••• P•lmolive 

Company y los que ofrece en Hala o pone en clrcul1elón la dem1nd1d1, f1brle1do1 por Corpondón 

Troplul, S.A. de C.V., y• que •I lmll•n• la ima1en del producto el•borado por I• •rlor•, ruy• 

presenl•dón y envollur• en ronjunlo con su dlsefto a dlslinlivo romo p•ra adquirir un sl1nllludo 

propio, esle lnslilulo '" enruenlr• obll1ado • prolt1tr •I lil•l•r de los n1111ro1 se6al•do1 de 

cu•iquier lipo de rompelenri• dt1IHI, de maner• que nin1ún rompelidor pueda vender 1u1 produrlos 



84 

con un• marca o mendón, que induzca al público consumidor 1 conrulión sobre ti ori1en del 

produclo que 111• 1dqulritndo. 

Por otro l1do, tal y como lo lndk• la 1tpada tnls en cit1, para que un comerci.nte o fabricante 

incurn en 1cto1 de co111pettnd11 dnl11I es 111flcitnte que 1u1trai11 11 1tención de 11 clientela de un 

competidor en 111 btntflcio, no h1deado 1110 de sus propias fuerzas, recunos o innntiv11, sino 

re11lundo actos de imitación rnpteto de 111 c1r1cteri1ttc11 predominantes de su competklor; en 

con11cuend1ydt1euerdo ton lo dl1punlo con ti juq1dor, 1l una mltd1d prelendt b111r ti tillo de 

su producto, si no 11clu1tnmeate, si dt m111n primordial y dest1c1d1, en el htcho o clrc:un1t1nci1 

de 1u1trHr en su provecho 11 cUeatel1 1jea1, 111 empel1r a cambio11u1 propios rrcunos, inventins 

o su propi1 fueru rconómlc., incurre ea competencia desleal, porque con su conducta lleYI 11 

Intención de 1u1tr1er la clientela del f1brle1ate o co111erci1ate, •tr1yl11dol1 par1 11 mismo, nclbitndo 

lndebld1rnenlt I01 btneftdOI de que dbfrul11u riv1I. 

Por lo que 11 rdlere ti 111undo 1upunto juricUco 1ntn 11ft1l1do, nlt t1mblin 11 actuallu, en \'irtud 

de 101 actos que dtctú1 la 1111prna 11lal1d1 como infnctora, lmpllc1n 11 r11liZllción de diven11 

acti\'ldadn indu1trl1ln y comerc:laln, que nldtntunentt 11 rel1c&on1n con la m1terl1 que rq;ul1 la 

Ley de 11 Propled1d ladu11ri1I. 

En 111e coat11to, n de concluir que 11 cumpllne 101 dos elementos 1nallzado1, en la npeele, 11 

actu1llZI el 1upun10 le11l con1tmpl1do en 11 nom11 jurldlto lnvot1d1, 11dttlr,1nlculo 213 fr1edón 

1, de 11 Ley de 11 Propiedad lndu1tri1I. 

TERCERA.· Procediendo 11 onilbl1 del 1t1undo 1upue110 dt lnfrocdón conlenldo en 11 fncdón IV 

del tll1do utkulo 213 de 11 Ley de 11 Propltd1d lndu11rl1I, htcbo uler por la 1olkllonle, 1t 1dvlerte 

que lnnrrr rn lnfract!ón 1dmlniJtqtlV1 qyljn o gy!enn u11n un1 musa parcsld1 !º 1rado de 

confy1!ón a ntt1 ml1trad1 para amparar 101 mt1m01 o limtl1u1 prodyst91 o !!Q'lciOI que los 

nrntnldo1 po[ ,, muse 

Del 1nillsl1 1 11 frudón IV, lnvot1d1, 1t dnprenden 111 hlpótnl1 dncrll11 1 conllnu1ción: •> Que 

exista una m1rc1 regl1trad1 propiedad de un1 penon1 flsic• o moral. 8) Que un tercero utt H 

produclos o 1trvldo1 11u1ln o 1lmll1rn, uno denomlnodón o dl1tfto p1rtcldo en 1rldo de tonfu11ón 

1 dicho 1111<1 re1l11r1d1. En rtlldón coa 11 primer• hlpótt1l1 tr1n1<rll11, tenemos 11 nbltncll de 

uno rn1rt1 resbtr1d1 propled1d de uno penono mor1I (Col111e P1lmolln Compony>. Por lo que 
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hice 1 11 111und1 hlp6tt1ls que nos ocup1, 1ncontr111101 que no• ocupa, encontr111101 que 111 

probaous ofm:ld11 por la actora, •hmos que quedaron ldentlflcad11 y analludas en 101 puntos 

corrupondlentes, 

En virtud de lo 1n1erlormtnte eapunto, te111mo1 que en el c.10 concrelo el establedmlento comerdal 

denominado Gl1ante S.A. de C.V. Sucunal "El Rosario" comerclallu productos en 101 cualn hace 

uso de un distlo con 11 co111blnaclón de coloro, rojo blanco y azul, dllpu11to1 de minera muy 1l111il1r 

a 101 dl1tlo1 amparados bajo 101 1l1nos dl1tl1tlvo1 cuya nnalldad corrnponde 1 la tmpma Col11te 

PalmollYe Company, siendo que la marca propiedad de Corporación Tropical S.A. de C.V., fue 

solicitada sin rntl'\'a dt colom, tal y como 1t desprende dt IH etiquetas que en blanco y nearo onnó 

1 su respectln 10Hcltud de rqtstro, las cu1ln como ya quedó asentado tiene v1lor probatorio pleno, 

lo que d bien Implica que puede hacer uso de una aran 11m1 de colorn en la presentación de 1u1 

productos y en la forma que considere, mas no por ello •l11lnc1 que le nti permitido hacer uso de 

una presentación p1redd1 ea 1r1do de conruslón 1 una que y1 se encuentra debidamente rr1lstr1do, 

y menot aün 11 tratane de una marca notorlamente conocld1 como son 101 productos wcoLGA TE" 

bajo la combinación de 101 colores rojo aeul y blanco, combinación que ó1t1 que precl11men1t en la 

que utiliza la empresa Corporación Tropical S.A. de C.V. para Identificar los productos por ella 

elaborados, Idénticos 1 los de "COLGATE", put1 ello sin duda 1l1una, da 1 lu11r 1 que 1t pueda 

Hesar 1 cn1r conru1l6n irnmtdl1b&tmente entre el público coasumldor de 101 productos d1ntffrlco1 

comerd1lizado1 por ti tstableclmltnto denominado Gl1ante S.A. dt C.V. Sucunal "El Rosario", que 

corresponden 1 101 mismos artlculos aparados bajo 11 denominación COLGATE y Obelo, y sus 

v1ri1nte1, 111 cu1ln fueron 10Uclt1d11 con men1 de colores, 111 como puede 1preci.,1e de los tltulos 

marcarlos corrHpondientt1, mismos que fueron reproducklos en 11 prnente rnolución. En 1111 

orden de ldm,,. nflere que 1t actualiza la •eaunda hlpótnl1 de la fracción IV, del numeral ZIJ de 

11 Ley de la Propiedad Industrial, ya que fue posible adYertlr el uso marcarlo que prnupont tal 

fracción y que ti demandado t1tj realizando, nto "• 11 atendemos 1 la lectura del articulo 130 dt la 

Ley de la Propiedad Industrial. en relación con ti dlnno 62 del Realimento dt dicha Ley, podemos 

cl1r1mente concluir que UH m1rc1 se encuentra en uso, cu1ndo los productos o Hniclos que ella 

dbtln1ue, han sido puntos en ti comercio ~ se encuentran dlsponlbln en ti mercado, situación que se 

pudo constatar en la visita de Inspección rt1llud1 en ti nllbleclmlento de la dem11d1d1, toda va 
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que 1ún cuando no h1cen uso de la de11oml11ción notori11111nte conocida "Col11te... si de su 

pr11entación con1lst1nte bi1icmmentt 111 la combln1elón de 101 colol'fl rojo, azul y blanco, por lo 

tanto, resulta evidente que se mctu11iu la f111cclón IV, del numeral 21J en 1nillsls, puello que se 

roli&f ti UIO dtl dbtfto, pmtnllrión y colora prolt1ido1 por 11 mlr<I rfll1lnd1 propltd1d dtl 

actor, sin su consentimitnto en producto1 l1u1le1 o slmllnn 1 los prot11ida1 por 11 marca. 

CUARTA.- Como ltrrtr 1upun10 norm11ivo, 11 tmpm1 COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 1 

trHfs de su represtntante lq1I, aduce la 1decuaclón de 11 empma dem111d1da 1 lo establecido por 

lo1 lnd101 1), b). r) y d) dt 11 fr1rrl6n IX, dtl 1rtirulo 213 dt I• Lty dt 11 Propltd1d lndu11rt1I. Para 

que se 1ctu11ice dicho numerel es necnarto el cumplhnlento de lo11i1ule1tt1 supuestos: 1) Efrdu1r, 

en el ejercicio 1cUvld1dt1 lndu1tri1le1 o 111en11tll11, actos que c1u11n o lnduu1n 11 público a 

confusión, error o en11lo por hacer crnr o suponer lnru•dad1mente 11 ealstencll de un1 relación a 

11od1d6n ••Ir• un nl1bltdmiea10 y ti dt un ltrrtro, b) Eftrlu1r, •n ti tjtrddo 1r11Yld1dn 

lndu1tri1ln o mercantiles, acto• que cau1tn o l1du1e1n al público a conruslón, error o en11lo por 

h1ur rretr o 1upontr lnfund1d1menlt qut •• l1brlr1n produr101 bojo Hptci0r1doat1 o llrend11 o 

autoriución de un tercero, y; e) Erm11r, ea el ejercicio actMd1dn lndu1trl1ln o mercantlln, 1cto1 

que c1u1en o lndu1c1n 11 público a coaruslón, error o en11lo por hacer creer o suponer 

lnrundadamente que se pmt1a 1trvkio1 o 11 nnden pro d) ErHtUlr, en el ejercklo actlvkladts 

Industriales o mercantiles, actos que cau11n o lnduu1a al público • conrusióa, error o en11fto por 

hlcer creer o suponer que el producto de que se tnle prov&ene de un territorio, reslón o locaHdad 

dl11in11 11 nrd1dtro lu11r dt ort1••· dt modo qu• Induzcan 1 trror •n ru1n10 11 orl1•n lto&ráDro 

del producto. En este 11ntido, y d1da la lnHr·rtlación 11i1tente entre nto11upu11to1, se proceder• a 

t11udl1rlo1 tn 11 conjunto. En prlmtr lu11r, n dt sumo lmport1nd1 n11bl•r•r lo qu• lf tnlitndt por 

cau11r o Inducir al público, esto es, producir en 'I un •almo, lncltíndolo o penuadYadolo 1 movrne 

•• dtltrmln1do Hnlido, ron el Dn dt obltntrlo romo dltnlt lo ru1I n muy válido tn 11 libre 

competencia, pero no a travls de conduc111 dnhon11t11, es decir, obtener este fin mediante la 

confusión, ti error o ti en11fto en que hace c1tr al público consumklor. De esta manera la conducta 

del comerciante encaminada en conrundlr, equlvoe1r o en1aft1r al público, n un1 conducta 

dnhont111, 1iempr• y ruando lo lltYtn 1 supontr qut Hillt rel1dón tnlrt un Hllblffimltnlo y ti dt 

un ltrrtro, 111 romo qu• H f1brlqutn o nnd1n dtltrmln1do1 produr101 o lt pmlen strvk:IOI bojo 
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especifte1clones de un tercero, o bien lndle1r que ti produelo de que 11 tralt pro•l•n• de un 

territorio, r11l6n o localidad distinta al .,rdadero luaar de orlcen, de modo que Induzcan a error en 

cu1nto al orlcen 1001riftco drl producto. En nlt sentido, ti público consumidor es quién 

rund1mrnt•lm1nt1 merece prottccióa pin evllult se dnorlent1ei6n y error rnpecto 1 11 n1tur11tu 

y orl1en de 101 dl1tlbto1 productos que concumn en rl mtrcado, debiendo 11 1utorld1d a111urane 

que el consumidor no 11a en1aftado y que la lrrflularldad y bHna fama dtl 1l1no dhllntl•o adoptado 

por el comtrcilfttt no sea •en1uad1 por cualquier acto de compettnci1 dtslHI 

En nte 11ntldo de 111 prob1nu1 tr1ascrlt11 con 1nt1riorid1d, ml1mo1 que fueron v1lor1d11 y 

analludas, prlndpalmente las con1i11tnln en el acta de lennlada con mollwo de la Inspección 

realluda en 1 de julio de 1997, 11 adwlerte que, en la n11ociad6n denominada Gl1ante S.A. de C.V. 

1ucun1l .. El Rosario", se 1hn1e111n, comerclallun y ponen 111 nnta dlvenos productos den"frlco1 

que pmltn un dlselo co11i11tn1t en un fondo rojo con leyrnda "CREMA TOOTHPASTE" y la 

marca DENTAL PLUS!, 11 letra1 blancas y a un lado el término "PLUS" dentro de un rectinsulo en 

letras blancas la leyenda "FLUORIDE, BAKING AND CALCIUM FRESH MINT FLAVOR" de lo 

1n1trlor 11 ad•l•rt• que 11 acluallun las hlpólesl1 corrnpondl1ntn a lo1 lnd101 a) y c) de la fracción 

que nos ocup11 tod1 vez que el dcm1nd1dp no pryrhe en "'"'Ú" momento Hntr rsltslón son la 

empreH COI.GAJE PALMOL!VE COMPANy. Ulular de 101 re1l1tro1 marcarlos base de la acción 

p1r1 comtrclallur un producto que cu11111 co11 un• prneat•ción en rojo, 11ul y blinco, 11mej1nte en 

1r1do de conru1lóa 1 101 rql1tro1 m1re1rlo1 de 11 actora, y1 que ti comercl1llzar producto• con 11 

dtnomlnaclón DENTAL PLUS, y 11 pmtnt1clón •nin 111enclon1d1, lrat como con1ecuend1 que el 

público consumidor relacione a nta con la marca COLGATE ya que ambas 11 comerclaliun en 101 

ml1mo11 nt1bltdmlen101, h1cltndo suponer que 11 1r111 de un1 nutv• prnenl1clón de 111 mare11 

COLGATE, o bien, que en el ntableclmlenlo wlsitado comordaliun, su producto bajo las 

tspeclftcaclonH de COLGATE PALMOLIVE COMPANV, concluyendo que efecti .. mtnlt 1t da a 

lu1ar a confulión en rl ptibllco consumidor, siendo nto1 1eto1 conlnrio1 a 101 buenos usos y 

costumbro que Implican un1 clara co111pe1encill desleal en detrimento del lilul1r m1re1rio, 

concediéndose fuera de 101 lineamientos de la libre compeltnda y cayendo en el abuso del bien 

jurldleo tu1tl1do por el articulo 21 coa11i1uclonal, conshtenlt precisamente en la libertad de 

compelir, obltnltado un btnenclo illelto al aprowechar el prntlclo 1aaado por un competidor, debido 
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11 dnvfo dt clltaltll provoc1do por dicho co1fu116a, 1dtcu .. do1t dt 1111 m1atr1 su coaducl1 1 los 

hlp61nls juridle11 conltald1s ta ti 1rticulo 213 fr1cckln IX, lndsos 1) y e) del orden1mlen10 que ri1e 

1 11 m1teri1. Asimismo, por lo que respecl1 1 los Incisos b) y d) de 11 fr1cd6n en esludlo y uao vez 

que 1t hin 1n1lludo los prob11u1 ofrtcld1s por 11 1clor1 en pirr1fos precedenlts, podemos 

concluir que, en el ntabltdmiento vlslbdo no 11 fabric11 los productos 1att1 11ttndon1do1, sino que 

link1mt1tt 1t 1lm1re11n y comtrclaliua, lo cual se puede coa1t111r en la vl1lt1 de inspección 

re1llud1 tn el nl1bit<lm1tn10 de la dtm1ad1d1, por lo que 11 coaduye que ao 1t 1c1u1llu la 

hlp61esls coalempl1d1 ea ti Inciso b) de 11 f1cdóa ta comealo; ahoro bien, por lo qut respecta a 11 

hlp61nls referida ea el lacbo d), 1t delerabl1 que nte llmpoco n procedente, tn virtud de que tn 

dicho lncbo 1t habll de un supunlo dbllalo 11 que nos ocupa. Fln1lmeate, por lo que mpecla 1 los 

mt1ntn rqlltro1 •ararlos lnvoc.dos por 11 1cton, H concluye que no e1i1ten ele111ento1 para 

dtcl1r1r lafr1cd6a 1dmlab1ro1lvo 1l1u11, ea rel1ckla con los mismos. 

En nle enlt1dldo, 1teadltado 11 dalo la•l1talt que 11 provoco en el presll1lo y colld1d dt los 

produclos que comerrlallu y •• 11 lntell1eacl1 de que rorrespoade a Hit lnslllulo prolqer los 

dertcbos de propled1d indus1rl1I, resull1 proredtalt dtcl1r1r los lnfr1cclo1n en que Incurre 11 

nqocl1d6a deao111l11d1 GIGANTE, S.A. DE C.V., Sucun1l "El Ros1rio", en b11t 1los1rtlculos 213 

froccloan I; y IX, lacho 1) y c) dt 11 Ley de 11 Propled1d lndu11rl1I rnpeclo de los rt1lslros 

m1rc1rlos 429561 COLGATE y Obelo, 429547 COLGATE y Dlselo, e Imponerle uno s1nclón que 

lomo en cuen11 que 11 1cllvld1d prladp1I que dnempeftl 11 lafr1c1oro, n 11 comercl1lluckln dt 

dlvtnos produclos eatre los que 1t eacuenlron dlvenos denllfrkos, 1 lrnés dt un 1111bltclmlen10 

poro lo que postt un p11rimonlo que le permite el ejercicio de dicho 1cllvld1d y d1do que su coaducla 

c1u111nvn perjuicios 11 titular de lo1 rt1lltro1m1rr1ria1,1obn todo en 101 renalonn econó11ico1 y 

de prut11io, pun el público con1umklor al advertir que 101 productos que comerclaliu, denomin1do1 

"Den11I Plus", cuea11n con uao prnen11cl6n ea 111 que ullllun 11 combln1rl6a de los colores rojo, 

11ul y blonco, pens1ri que se lrata de los fflblros m1rrarios r111dos al rubro, propled1d de 

COLGATE PALMOLIVE COMPANV, reolluado coa ello u11 conduelo que Implico uno 

compettncl• dule1I, en razón de 11 11rnej1n11 tan m1n:1d1 entre 1mb11 present1cionn, mo1tr1d11 

en el cuerpo de 11 prneate resolución, n proctdtate Imponer 1 la lnfncton ua111ación con1bten en 

una mullo lnlcl1I por el Importe de 2,000 (dos mil dbls de s1l1rio mlalmo 11aerol vl1eale ea el Dblrilo 
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Fedor1I, que podrl1 1dlda11ne h11l1 por el Importe de SOO (qul•le•I••) dl111lmll1res, por c1d1 uea 

en que penllt• 11 infr1eció1, h1dtpe11dient1111111t1 de 111 11ndo1n que conforme 1 derecho 

prond1n." 

En virtud de lo anlerior, podemos observar cual fue el razonamiento de la autoridad en 

relación a la conduela realizada por el verdadero infraclor y la conducta del 

comercializador a quién como se puede observar no le consideran si existe una 

intencionalidad que determine si existe dolo, mala fe o simplemente se actuó de buena fe 

y en la realidad Gigante S.A. de C.V. fue sorprendido tanto por Corporación Tropical 

y por Colgate Palmolive Company al no haberle hecho participe del problema que ambas 

empresas tenian sobre sus productos, por último me permito transcribir los aspectos mas 

importantes de la sanción que le fue impuesta a Gigante S.A. de C.V. por habérsele 

considerado como responsable de las infracciones que se les atribulan. 

Par la Hpuesla, de ro1farmld1d ron las 1rtlcula1 I', Z', fr1rdón VI, ZIJ fnrdones l, IV, IX•) y e), 

Zl4 11 Zl7 de lo Ley do lo Propled•d lndullliol; 6° fnrrlo•es I, y V, 7, 7 bis Z; 1°, Jº lr•cclón IX, 6 y 

10, dol Decreto por ol que H rre1 el ln1l11u10 llle1ln10 do I• Propled•d lndullriol; 1°, Jº, 4°, 7' 

fr .. dón XXVI, 10 fnrdón 11, dol Rfll•monlo del ln1lllulo llle1lnno de I• Propled•d lnduslri•I; 14 

fnrdón 11, del Esl•IUID Orsinlro del lnsllluta lllHl•••o de t• propled•d lndustrl•I; y s• Inciso b) 

del Acuerdo por el que se dele11n f1cuU1dn ea 101 Dlrtctorn, Subdinctorn, Jefn de Dtp1rt1mento 

y otros Sub1lternos dol lnstltuta Mt1l<1no dt I• Propledod lndustriol, publlr•dos en ti Dlorlo Onrlol 

de I• Feder•dón los dl11 Z7 de junio de 1991, 10 de dlrlombre de 199J, Z de 110110 de 1994, ZJ de 

noviembre y S de dirlembre de 1994, n1putive111eate, se resuelve: 

l.· Se dtd•r•n 111 lnlr•rdonH •dmlalstr1llns prevlst11 en ti •rtlculo ZIJ lr•rdanH 1, IV y IX 

Incisos •)y r) do 11 Ley do I• Propled•d lndu1trl1I por p1rte del prapltt1rlo o repment•ntt lfl•I de 

la no1ocl•dón donomln1d• GIGANTE, S.A. DE C.V., Surun1l "El RoHrlo", ublr•d• en Av. Uura 

Cárden11 Nº IJ41, Unld•d El Ros•ria Mbka D.F., rnpecta de las rt1lstras m1rt•rlos 429561 

COLGATE 'I' Dlsefto, 4Z9M7 COLGATE y Dlsefta y 4Z'IS48 COLGATE y Dlsefta. 

" lbldcn pags 5·32. 
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11.· romo conseruenci. de lo 111erior, y lomondo en rutnll que 111rllvld1d prlndp1I que dt1empe61 

I• infrado'8 n entre otn1 11 c:omerci1H11ció11 de diveno1 productos, entre k11 que se 1ncuentr1n 

p11t11 dentales o dentifrlco1, 1 través de un nt1bltclmit11to, pin lo que poste un patrimonio propio 

que le permite el ejercido de dicho 1tllvld1d, y d1do que •• rondur11 r1u11 1nve1 perjuldo1 11 

titular de 101 realttro1 m1rt1rio1 aludidos, sobre lodo tn los nnalonn rconómicos y de pre1tl1io, 

put1 el plibllro consumidor 1l 1dvertlr 111lmllllud enlre 1mbo1 produr101, pen11rá que H lrlll de lot 

el1borodo1 por porte de COLGATE PALMOLIVE COMPANV, r1u1índolt ron ello uno 

compctencl1 desleal, en rizón de la semej11u t1n m1rc1d1 Htre ambos, se impone 1 la infr1ctora 

uno 11nclón rontilltnlt en u11 mullo lnld1I por el Importe de 2,000 (dos mil) dlH de 11iorlo mlnlmo 

generol vl1en1t en el Dltlrllo Ftderol, que podrlo 1dlclon1ne hHll por el Importe de !!4IO dlH 

1lmllort1 por r1d1 uno ea que penl111 11 lnlrordón lndepeadltnlemenle de 11111ndont1 1dldon11t1 

que ronfonae 1 11 Ley de 11 m11tri1 prered1n. 

111.- Se ordena 11 lnfrHlor se 1b111111 de •ttuir c:omerclllliundo productos, con 11 combinación de 

colom rojo, 11ul y blinco dl1putslot de formo 1lmllor 1 11 de los resil1ro1 morr1rio1 429!!6 I 

COLGATE y Dlttfto, 429!147 COLGATE V Dlsefto y 429!141 COLGATE, Obelo, 1perdbldo de que 

en r110 roalnrlo de no 1rrtdilor 1 Hit Ors11Jsmo dtnlro del pino de 15 dl11 conlldos 1 p1rtlr del 

dia 1i1ulente en que 1urt1 efttto1 la noUftcadón de la prnente rnoludón, que h1 to1111do 111 medias 

nttes1rl11 para no se1ulr co111tltndo las lnfraccionn que dieron motivo a la presente lnvestl&aclón o 

que ruenl1 ron el ronttntimiento estrilo de COLGATE PALMOLIVE COMPANV, lltulor de lot 

rrcl1tro1 marcarlos de rtfertnci., para el u10 de dicho dlstfto y combinación de colores, h1ci1ndo 

hlnr1plé que de penl11ir en dicho nu11ln, tt le 1pllrorin 111 S1nclonn que conforme 1 derecho 

prrctdH.25 

Evidenlcmenle podemos observar que sancionan a una empresa que no tiene 

responsabilidad alguna por el problema que lenfan ambas empresas sobre la invasión a 

sus colores registrados, donde podemos observar en los antecedentes que la única 

responsabilidad de la empresa Giganlc S.A. de C.V. fue haber recibido por pane de un 

proveedor un producto con su aparente título de propiedad ante el IMPI, lo que originó 

"lbidem pags. 32·34. 
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que la citada empresa adquiriera el producto de buena fe y con la seguridad de que el está 

debidamente legalizado y sin problema alguno lo incluyó en su piso de venta, motivo por 

el cual al momento de haber sido realizada la inspección por pane del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial y por haber encontrado el citado producto comercializándose, 

(donde en ningún momento en los antecedentes se seftala que Colgate Palmolive 

Company haya hecho del conocimiento a Gigante sobre la confusión de colores que 

creaba el producto), aunque lo estuviera comercializando de buena fe (al no tener 

intensión alguna de inducir al error o confusión al público consumidor), fue considerado 

como responsable de dicha infracción. 

Así mismo me permito hacer notorio que el comercíalizador no tiene acceso o 

relación con los antecedentes de los regimos marcarios que realizan los proveedores, por 

lo que a todas luces se observa que carece de elementos o prueba con los que pudiera 

alegar en un procedimiento de este tipo en su defensa, sino que el único elemento es 

alegar la buena fe con la que se conduce y que ha sido victima de un engano por pane de 

un proveedor que usaban colores similares a otros debidamente registrados, por lo que 

hizo valer lo único que había hecho que era obrar de buena fe al comprar productos que 

parecían estar debidamente regulados, lo que deja en claro que en ningún momento el 

comercializador trató de afectar al titular del registro de los colores, y de acuerdo a la 

transcripción anterior y los elementos senalados podemos observar que el comercializador 

queda en claro y total estado de indefensión y esto es por la forma en la que está redactada 

la Ley sin realizar la distinción de las conductas y ser una posición totalmente cuadrada 

sin buscar los elementos necesarios que impanan una verdadera justicia donde se condene 

a las personas que realmente comenten violaciones a la Ley de la Materia y se dejen a 

salvo los derechos de las que no tienen ninguna responsabilidad al respecto y que muy por 
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el contrario son sujetos sorprendidos por los verdaderos infractores contra los que si 

deben actuar los titulares de las marcas. 



C•hll•• 
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4.1.- Análisis del articulo 213 de la Lev de la Propiedad Industrial. 

Para poder realizar un análisis de los elementos que contiene el anlculo 213 de la Ley de 

la Propiedad Industrial, procederemos en primer término a transcribirlo textualmente: 

Aniculo 213 son infracciones administrativas: 

1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria. comercio y 

servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta 

Ley regula. 

11.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha 

causado caducidad o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un ailo de 

la fecha de su caducidad o. en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la 

declaración de nulidad; 

111.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios. indicando que están 

protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado 

o h a sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la 

fecha de su caducidad o en su caso, de la fecha en la que haya quedado firme la 

declaración correspondiente. 

IV.· Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada. para amparar los 

mismos o similares productos o servicios que los protegidos por una registrada; 

V.· Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de 

confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, 

o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén 

relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos 

por la marca: 
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VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier pane de la 

República, en el caso previsto por el anículo 105 de esta Ley, un nombre comercial 

idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un 

tercero, para amparar un establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o 

similar giro; 

VII.· Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que 

se refiere el anículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del anlculo 90 

de esta Ley; 

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como 

nombre comercial, denominación o razón social o como panes de éstos, de una persona 

flsica o moral cuya actividad sea la producción, imponación o comercialización de bienes 

o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el 

consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona 

que tenga facultades para ello. 

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o 

induzcan al público consumidor, error o engailo, por hacer creer o suponer 

infundadamente: 

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; 

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un 

tercero; 

c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o 

especificaciones de un tercero; 
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d) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta 

al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al 

origen geográfico del producto; 

X.· Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad 

industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta 

disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el 

propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, 

falsa por exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 

XI.· Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por el riesgo de modelo 

de utilidad o disedo industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin 

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; 

XII.· Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por 

un registro de modelo de utilidad o disedo industrial a sabiendas de que fueron fabricados 

o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia 

respectiva; 

XIII.· Utilizar procesos patentados. sin consentimiento del titular de la patente o sin la 

licencia respectiva; 

XIV .• Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean el resultado de la 

utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el 

consentimiento del titular de la patente o de quién tuviera una licencia de explotación; 

XV.· Reproducir o imitar disedos industriales protegidos por un registro, sin el 

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; 
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XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el 

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o 

establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso; 

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el 

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento 

industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro; 

XVIII.· Usar una marca registrada. sin el consentimiento de su titular o sin la licencia 

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

XIX .• Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se 

aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin 

consentimiento de su titular; 

XX.· Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca 

registrada que hayan sido alterados; 

XXI.· Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se 

aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o 

totalmente ésta; 

XXII.· Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen; 

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del 

registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por 

incorporación en un circuito integrado o en otra forma; 

XXIV .• Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la 

autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales; 

a).- Un esquema trazado protegido: 
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b),· Un circuito integrado en el que esté incorporado u~ e~de trazado protegido 

reproducido ilfcitamente, y , 

XXV.- Las demás violaciones a lo dispuesto en esta Ley que no constituyan delitos. 

Como primera hipótesis jurldica, seftala el ordenamiento en estudio el supuesto 

contemplado en la fracción 1 del anlculo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, 

Fracción l.· Que se realicen 1ct111 contrarios a los buenos usos y costumbres, en la 

industria, comercio y senlci111 que impliquen competencia desleal; y que se 

relacionen con la materia que est1 Ley regula. 

De esta hipótesis normativa. observamos que su finalidad es la de especificar sobre que 

tipo de actos se debe declarar una infracción administrativa, siendo un aniculo sin 

limitación alguna, es decir al no definir a que se le consideran "actos contrarios a los 

buenos usos y costumbres" dicha fracción está sujeta a la interpretación del resolutor , 

pero podemos observar que si la fracción se refiere a la realización de actos, la deficiencia 

de dicha fracción es que no define la punibilidad del acto, es decir si se actúa 

dolosamente, culposamente o en su caso obligado por una ley o mandato judicial, lo que 

daria una ceneza al resolutor sobre la sanción que debe aplicar, lo anterior significa que 

para los casos donde la conducta es dolosa se pueda aplicar una mas alta, en los casos 

culposos se revise realmente el asunto y se determine el grado de sanción o incluso un 

simple apercibimiento, y en los casos donde la conducta es obligada por un mandamiento 

judicial o por el cumplimiento de una Ley, obviamente la absolución, siendo en este tipo 

especial de casos un elemento indispensable la calificación de la conducta para 

determinar la punibilidad, lo anterior determina cono esta fracción es fria y conduce a la 

Injusticia o la inequidad en la aplicación. 
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Fracción 11.· Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si 

la patente ha causado caducidad o fue declarada nula, se Incurrirá en la Infracción 

después de un alo de la fecha de su caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya 

quedado firme la declaración de nulidad; 

Esta fracción obviamente senaia una conducta que su realización denota el 

carácter doloso al mencionar "Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no 

lo estén", por lo mismo en este supuesto se cumple con la finalidad de castigar una 

conducta definida observando que es obvia la mala fe del infractor que busca un engano 

para los consumidores, pero claramente se refiere únicamente al fabricante o productor 

del producto y será a él, a quién sancionará. 

Fracción 111.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, 

Indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el 

registro de marca ha caducado o h a sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá 

en infracción después de un afto de la fecha de su caducidad o en su caso, de la fecha 

en la que haya quedado firme la declaración correspondiente. 

De esta fracción podemos observar que tiene dos supuestos, el primero donde establece la 

conducta y la segunda, donde seflala posibles modalidades para que e de esa conducta. de 

esta fracción nos referimos a la primera, es decir el supuesto que seftala "Poner a la venta 

o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una 

marca registrada sin que lo estén", Esta parte de la fracción es como se ha mencionado 

muy abierta. es decir no seflaia quién puede ser el responsable de la infracción, al dejar al 

criterio del resolutor si en el fabricante, el distribuidor o el comercializador o son todos, 

en este caso es donde, como se ha die.ha, se debe definir la conducta de quién comete la 

infracción, podria considerarse que es solo quién vende el producto, pero como 
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anteriormente se ha definido existen dos tipo de vendedores o comercializadores, a) el 

que vende directamente los productos y a la vez es el que los fabrica. donde no se puede 

alegar que no exista dolo por ser quién conoce perfectamente que el producto no está 

protegido por una marca, que ha caducado o ha sido declarada su nulidad, y b) el que 

ofrece los productos al consumidor pero es engañado por el fabricante por presentarle un 

registro de una marca que como ser ha mencionada está caducado o fue declarada la 

nulidad del registro, ésta situación no le es posible conocerla al comercializador y por lo 

tanto igual como sería el consumidor engañado, el comercializador también seria victima 

de engaño, por lo que se conducta no se puede considerar igualmente como la del 

fabricante, por lo que para guardar la debida justicia se debe definir la calidad de su 

conducta (dolosa, culposa) para saber si es responsable o es otra victima del engaño del 

fabricante. 

Fracción IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, 

para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por 

una registrada; 

En esta fracción es correcto que se aclare que en la actualidad sobre un mismo producto 

existen muchos del mismo tipo que son parecidos en unas cosas, pero son diferentes en 

otras, lo que evita que se creara una confusión entre ellos. esa situación solo la determina 

el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al momento de dar un 

registro de marca, por lo que si el fabricante obtiene un registro, es solo responsabilidad 

del Instituto el haberla otorgado y cuando la presenta al comercializador es obvio que se 

presuponga que el producto con la marca está correcto, pero de igual forma esta fracción 

no señala a quién se le debe aplicar la misma, es decir si se le aplica al fabricante que es 

el que hace la conducta o se le aplica al comercializador, sin una sola persona reúne las 
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dos calid1l4es, (vendedor y fabricante) no existe duda sobre su responsabilidad, pero si son 

dos personas diferentes la fracción no hace distintivos sobre la misma, por la deficiencia 

de la citada fracción y la aplicación es igual aunque las conductas son diferentes, lo que 

crea un marco de inequidad e inclusive de injusticia para los que no son responsables de 

dicha conducta, sino al contrario como se ha dicho son victimas de ella. 

Fracción v.. Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada o 

semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una 

denominación o razón social, o vlcevena, siempre que dichos nombres, 

denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que 

operen con los p~uctos o servicios protegidos por la marca: 

En este caso podemos senalar que de igual forma no define a quién se refiere con este 

supuesto jurídico, y lo grave es que la aplicación de la fracción no sigue una linea de 

castigo al infractor que actúa dolosamente, sino que se ha convenido en un castigo a 

quién pueda ser infractor, aunque su conducta no sea dolosa o contraria a derecho, por lo 

que la falta de definición de quién es el responsable infractor induce a una imposición d 

sanciones que no son justas como el derecho lo pretende. 

Fracción VJ •• Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela erecttva o en 

cualquier parte de la República, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, 

un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya 

esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial 

comercial o de servicios del mismo o similar giro; 

Dentro de este supuesto, se tiene que realizar la interpretación del responsable pero no es 

dificil conocer quien es responsable de la conducta sino que solo el propietario, ya sea 
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dolosa o culposamente, aunque de igual forma se debería de calificar su tipo de conducta 

para la imposición de las sanciones. 

Fracción VII.· Usar como marcas las denominaciones, signos, slmbolos, slgl11 o 

emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV 

y XV del articulo 90 de esta Ley; 

En este supuesto normativo es claro que tampoco seftala a quién se le debe de sancionar 

teniendo la misma problemática anteriormente seftalada, y de igual forma es necesario se 

defina el tipo de conducta que realiza el infractor (dolosa o culposa) porque la ignorancia 

de la Ley o exhime su cumplimiento, esa causa sería la que definiera la sanción que se 

aplique. 

Fracción VIII.· Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de 

confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de 

éstos, de una penona fisica o moral cuya actividad sea la producción, importación o 

comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca 

registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de 

marca o de la penona que tenga facultades para ello. 

En esta fracción podemos observar que atinadamente se ha definido quienes pueden ser 

los sujetos de la infracción "una persona flsica o moral cuya actividad sea la producción. 

imponación o comercialización" y el supuesto normativo es claro donde scftala "usar una 

marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre 

denominación o razón social o como pane de estos" y seftala una forma para acreditar la 

mala fe al decir "sin el consentimiento manifestado por escrito" aunque carece de la 

definición de la conducta (dolosa o culposa). que daría la efectividad plena para su debida 
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aplicación, donde sancionarla en mayor grado al que actúa de mala fe y en menor grado al 

que actúa culposamente, lo que en derecho es correcto. 

Fracción IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, 

actos que causen o induzcan al público consumidor, error o engafto, por hacer creer 

o suponer infundadamente: 

e) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un 

tercero; 

f) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de 

un tercero; 

g) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o 

especificaciones de un tercero; 

h) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, región o localidad 

distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error 

en cuanto al origen geográfico del producto; 

En los supuestos que se seftalan en esta fracción podemos observar que de igual forma no 

se especifica quienes pueden ser los sujetos responsables de cometer dicha infracción, 

aunque serla indudable que la conducta que se plantea debe ser dolosa por ser actos que 

solo pueden ser realizados conscientemente pero es necesaria la determinación del tipo y 

grado de conducta para la imposición de las sanciones que correspondieran. 

Fracción X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los 

servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará 

comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que 

ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha 
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comparación no sea tendenciosa, falsa por uagerada en los términos de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor; 

De la presente fracción podemos observar que es clara la conducta dolosa que se está 

sancionando al seftalar situaciones concretas (intentar o lograr el propósito de 

desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el 

establecimiento de otro), aunque serla correcto especificar las personas que pueden 

cometer la infracción para no dejar eKcluyentes posibles y en su caso resolver conforme a 

derecho. 

Fracción XI.· Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por el 

riesgo de modelo de utilidad o disello industrial, a sabiendas de que fueron 

fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; 

En este supuesto jurldico se está seftalando claramente el tipo de conducta dolosa al 

seftalar" a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento de su 

titular o sin la licencia respectiva" y es claro que atinadamente solo se refiere al fabricante 

quién sabe perfectamente si su producto esta registrado o no lo está. 

Fracción XJI •• Ofrecer ea venta o poner en circulación productos amparados por 

una patente o por un registro de modelo de utilidad o disello industrial a sabiendas 

de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o 

registro sin la licencia respectiva; 

En este caso estamos en lo mismo que anteriormente hemos seftalado. es decir que a esta 

fracción se debe adicionar quienes pueden ser los sujetos responsables de la infracción, la 

calificación del tipo de conducta (dolosa o culposa) y en los casos de los 

comercializadores si a su vez éstos han sido engaftados por el propio fabricante o si 

conscientemente comercializan de mala fe los productos. 
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Fracción XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la 

patente o sin la licencia respectiva; 

De esta fracción de igual fonna carece del señalamiento de la persona que puede ser 

considerada como responsable del incumplimiento, as[ como la citada calificación del 

tipo de conducta {dolosa o culposa) a que se refiere, y la fonna como se presume la 

intencionalidad de la conducta realizada. 

Fracción XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean el 

resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados 

sin el consentimiento del titular de 11 patente o de quién tuviera una licencia de 

explotación; 

En esta fracción señalan parcialmente la intencionalidad del presunto infractor, pero le 

falta señalar las personas que pueden ser sujetos de la comisión de la infracción. 

Fracción XV.- Reproducir o imitar disellos industriales protegidos por un registro, 

sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; 

Esta fracción nuevamente señala un elemento esencial que es el tipo de conducta, al 

establecer como requisito primordial que el infractor utilice imite o reproduzca un diseño 

industrial sin el consentimiento de su titular donde podemos detenninar en fonna efectiva 

la conducta dolosa del que actúa de esta manera y la viabilidad de la sanción en contra del 

infractor, aunque toda vla le falta establecer la fonna en la que se acredite si el infractor 

tenla conocimiento de la existencia del registro o licencia. 

Fracción XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de 

confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para 

anunciar bienes, servicios o establecimientos Iguales o similares a los que se aplique 

el aviso; 
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Esta fracción seilala el dolo en la realización de la conducta, pero no establece algún 

mecanismo o condición para acreditarlo, as( como tampoco seilala a quienes puede 

considerárseles como responsables de la comisión de la infracción. 

Fracción XVII.· Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, 

sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un 

establecimiento Industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro; 

Esta fracción carece de igual forma de la acreditación de la mala fe de la conducta 

realizada. asl como tampoco seilala los sujetos que pueden ser responsables de la 

comisión de la infracción. 

Fracción XVIII.· Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin 

la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca 

se aplique; 

En esta fracción nuevamente carece de los elementos que determinen la intencionalidad 

de presunto infractor, asl como tampoco seilala los medios como acreditar la mala fe en la 

conducta real izada 

Fracción XIX.· Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o 

similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en 

los mismos sin consentimiento de su titulmr; 

Nuevamente carece del seilalarniento de quienes pueden ser responsables de la comisión 

de la infracción y la forma de acreditar el dolo a la mala fe con la que actúe el infractor. 

Fracción XX.· Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica 

una marca registrada que h1yan sido alterados; 

• 
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Obviamente esta fracción tampoco seftala quienes pueden ser los sujetos que cometan esta 

infracción y la forma de acredilllr el dolo o la mala fe con la que actúan para determinar la 

mala fe con la que se conducen. 

Fracción XXI.· Ofrecer en venta o poner en clrculación productos Iguales o 

similares a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, 

sustituido o suprimido parcial o tot1lmente ésta; 

En esta fracción se pretende acredilllr una conduclll dolosa, pero no seftala quienes pueden 

ser responsables de la infracción, asf como lllmpoco eslllbiece las condiciones en las que 

se puede acreditar la mala fe, dejando el supuesto a interpretación sin poner requisitos 

elementales para determinar la si cilllda conduclll es dolosa o culposa. 

Fracción XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación 

de origen; 

En esta fracción igualmente lllmpoco seftala los sujetos que pueden cometer la infracción 

ni la forma en la que se acredite la mala fe de la acción. 

Fracción XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización 

del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original 

por si sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma; 

En esta fracción tampoco establece a las personas que pudieren ser responsables, aunque 

por la redacción únicamente puede referirse a los fabricantes, asf como tampoco eslllblece 

si se determina por la simple posesión o por la venta. o las condiciones que se deben 

considerar para determinar la mala fe del presunto 

Fracción XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en 

esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para Ones 

comerciales; TESis CON
FALLA DE ORIGEN 
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a).- Un esquema trazado protegido: 

b).- Un circuito Integrado en el que esté Incorporado un esquema de trazado 

protegido reproducido lllcitamente, y 

En esta fracción serla imponante definir la intencionalidad de la conducta (si eidste dolo 

o es una situación imprudencia!) asl como quienes pueden ser considerados como 

responsables de la infracción. 

Fracción XXV.- Las demás violaciones a lo dispuesto en esta Ley que no constituyan 

delitos. 

Dicha conducta se refiere a cualquier tipo de actos que no sean considerados como llcitos, 
aunque no la define. la se~ala solo por exclusión y es muy ambigua. aunque no es materia 
de la presente investigación. 
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4.2.- Propuesta de reforma del articulo 213 de la Lev de la Propiedad Industrial 

En continuación 11 las observaciones realizadas en el articulo antes señalado me permito 

presentar la siguiente propuesta: 

Articulo 213 son infracciones administrativas: 

1.- Los fabricantes, Importadores, Distribuidores Comerciaiizadores o cualquier otra 

persona ílsica o moral que dolosamente realice actos contrarios a los buenos usos y 

costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que 

se relacionen con la materia que esta Ley regula. 

11.· Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores o personas ílsicas que dolosamente 

hagan aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha 

causado caducidad o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de 

in fecha de su caducidad o. en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la 

declaración de nulidad; 

111.- Los Fabricantes, Productores, Distribuidores o personas ílsicas de los que se acredite 

que dolosamente ponen a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, 

indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. 

Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado. solo se 

incurrirá en infracción después de un año de la fecha de su caducidad o en su caso. de la 

fecha en la que haya quedado firme la declaración correspondiente. 

IV.- El Fabricante Productor, Distribuidor, Comercializador o persona ílsica de los que se 

acredite que dolosamente usan una marca parecida en b'l'ado de confusión a otra 

registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos 

por una registrada o si después de habérsele hecho del conocimiento dicha situación siga 

realizando dicha actividad; 
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V.- Los Fabricantes, Productores, Distribuidores o Comercializadores que se acredite que 

dolosamente usan, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en 

grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o 

razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones 

sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios 

protegidos por la marca o si después de que se les haya hecho del conocimiento dicha 

irregularidad sigan realizando esa conducta; 

VI.- Los Fabricantes, Proveedores, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o 

personas fisicas de los que se acredite que dolosamente usan, dentro de la zona geográfica 

de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el 

articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de 

confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un 

establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o similar giro o que cuando 

se les haya hecho del conocimiento, sigan realizando dicha conducta; 

VII.- Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores o Comercializadores que se les 

acrediten que dolosamente usan como marcas las denominaciones, signos, slmbolos, 

siglas o emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, 

XIV y XV del articulo 90 de esta Ley; 

VIII.· Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores o Comercializadores o personas 

fisicas que se les acrediten que dolosamente usan una marca previamente registrada o 

semejante en grado de confusión como nombre comercial. denominación o razón social o 

como partes de éstos, de una persona flsica o moral cuya actividad sea la producción, 

importación o comercialización de ~ienes o servicios iguales o similares a los que se 
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aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del 

registro de marca o de la persona que tensa facultades para ello. 

IX.- Los Fabricantes, lmponadores, Distribuidores, Comercializadores o personas flsicas 

que dolosamente al efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, 

actos que causen o induzcan al público consumidor, error o engaño, por hacer creer o 

suponer infundadamente: 

i) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; 

j) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un 

tercero: 

k) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o 

especificaciones de un tercero; 

1) Que el producto del que se trate proviene de un territorio. región o localidad distinta 

al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al 

origen geográfico del producto; 

X.- Los Fabricantes, Distribuidores. lmponadores, Comercializadores o personas fisicas 

que intenten o logren el propósito de desprestigiar los productos, los servicios. la 

actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en 

esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el 

propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, 

falsa por exagerada o que sea violatoria de los términos que establece la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; 

XI.- Los Fabricantes o lmponadores que Fabriquen o elaboren productos amparados por 

una patente o por el riesgo de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin la licencia 

respectiva; o que cuando se les haga del conocimiento sigan realizando dicha actividad. 

XII.- Los Fabricantes, Comercializadores, Distribuidores Importadores o personas Físicas 

que dolosamente ofrezcan a la venta o pongan en circulación productos amparados por 

una patente o por un registro de modelo de utilidad o disefto industrial a sabiendas de que 

fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la 

licencia respectiva; o si cuando se les hace del conocimiento dicha situación continúan 

realizando dicha actividad. 

Xlll.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

ílsicas que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin 

la licencia respectiva; o si cuando se les hace del conocimiento sigan realizando dicha 

actividad. 

XIV.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

ílsicas que dolosamente ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que sean el 

resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que estos fueron utilizados 

sin el consenlimiento del titular de la patente o de quién tuviera una licencia de 

explotación; 

XV.- Los Fabricantes. Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas ílsicas 

que dolosamente reproduzcan o imiten diseftos industriales protegidos por un registro, sin 

el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; 

XVI.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

ílsicas que dolosamente usen un aviso comercial regislrado o uno semejante en grado de 

confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar 
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bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso o si 

aún que se les hace del conocimiento sigan realizando dicha actividad; 

XVII.· Los Fabricantes, lmponadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

flsicas que dolosamente usen un nombre comercial o uno semejante en grado de 

confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un 

establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro o si cuando 

se le haga del conocimiento dicha situación la sigan realizando; 

XVIII.- Los Fabricantes, lmponadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

flsicas que dolosamente usen una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o 

sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca 

se aplique o si cuando se les haga del conocimiento dicha situación, la sigan realizando; 

XIX.- Los Fabricantes, lmponadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

flsicas que dolosamente ofrezcan en venta o pongan en circulación productos iguales o 

similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los 

mismos sin consentimiento de su titular o si cuando se les hagan del conocimiento dicha 

situación, la sigan realizando; 

XX.- Los Fabricantes, lmponadores, Distribuidores, Comercializadores o personas llsicas 

que dolosamente ofrezcan en venta o poner en circulación productos a los que se aplica 

una marca registrada que hayan sido alterados o si cuando les hagan del conocimiento 

dicha situación, la sigan realizando; 

XXI.- Los Fabricantes, lmponadores, Distribuidores, Comercializadores o personas 

llsicas que dolosamente ofrezcan en venta o pongan en circulación productos iguales o 

similares a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o 
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suprimido parcial o totalmente ésta o si cuando se les hagan del conocimiento dicha 

situación, la sigan realizando; 

XXII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, o personas flsicas que dolosamente 

usen sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen; 

XXIII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, o personas flsicas que 

dolosamente reproduzcan un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular 

del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por 

incorporación en un circuito integrado o en otra forma; 

XXIV.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comerciaiizadores o personas 

flsicas que dolosamente Imponen, vendan o distribuyan en contravención a lo previsto en 

esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines 

comerciales; 

a).· Un esquema trazado protegido: 

b).· Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido 

reproducido ilicitamente, y 

O si cuando se les haga del conocimiento dicha situación, la sigan realizando; 

XXV.- Las demás violaciones a lo dispuesto en esta Ley que no constituyan delitos. 

En las anteriores propuestas, se establece el factor persona, donde se senala de 

acuerdo a la conducta realizada a las personas que lo pueden realizar, en relación a la 

intencionalidad se establece que debe existir una intencionalidad que determine el dolo y 

se acredite con el debido conocimiento de la actividad, lo que da una mayor exactitud al 

momento de resolver si existe una infracción, si las personas denunciadas son infractores 

dolosos y la obligación de las solicitantes de la declaración que acrediten que el infractor 
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se conduce de mala fe, por lo que asl se puede determinar efectivamente el tipo de 

sanción que se debe aplicar al citado infractor. 
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4,3,. Pronuesta de adición del articulo 192 de la Ley de la Propie<lad Industrial. 

A efecto de poder presentar una adición a las pruebas que se pueden presentar en los 

citados procedimientos me pennito transcribir en primer término el citado articulo 192: 

ARTICULO 192.· En los procedimientos de declaración 

administrativa se admlthin toda clase de pruebas, excepto la 

testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la 

confesión estén contenidas en documental, asl como las que 

sean contrarias a la moral y al derecho. 

De tal situación me permito proponer que se adicione a las pruebas el senalamiento que 

acredite la mala de del infractor quedando de la siguiente fonna: 

ARTICULO 192.· En los procedimientos de declaración 

administrativa se admitirán y v1loraran debld1mente toda clase 

de prueb11, y en t1peel1I 1quei111 que acrediten 11 buen1 o m1l1 fe 

del presunto Infractor, excepto la testimonial y confesional, 

salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en 

documental, asi como las que sean contrarias a la moral )' al 

derecho. 

Con la adición anterior aún que el primer párrafo senala que se admiten toda clase de las 

pruebas, ~on la adición se incluye el elemento de la buena o mala fe del presunto infractor 

que detenninar!a definitivamente le tipo de responsabilidad del investigado, lo que darla 

una equidad y justicia jur!dica real, al analizar debidamente los elementos de convicción 

que sean determinativos de una infracción, un apercibimiento, o de una absolución. 

TESIS CON/ 
. -~~LA DE OJJ!Qfillj 
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Conclusiones. 

Derivado del análisis realizado en la presente investigación se ha demostrado que la 

intencionalidad de la conducta del infracción es de vital imponancia, y aunque 

aparentemente ese elemento está contemplado en la legislación en el anfculo 220 de la 

Ley de la Materia, en la realidad no existe un criterio definido mediante le cual se analice 

o considere o realmente de la imponancia al elemento antes citado, y como fue planteado 

en la transcripción de la resolución, no se revisa debidamente, al ser una análisis 

presuncional, y en ningún momento la Autoridad obliga al solicitante a acreditar el 

elemento de la intencionalidad dolosa de violar la Ley, es decir, que acredite que su 

solicitud se deriva de no haber podido detener al presunto en su actividad y que eso le 

causa un perjuicio e invasión en sus derechos industriales, situación que en la simple 

práctica se ha sido muy sencillo, donde el solicitante de la declaración de infracción, 

exhibe como prueba escritos dirigidos al presunto infractor donde le hace saber la 

invasión que está cometiendo y lo invita a dejar de realizar dicha actividad y siendo ya 

conocedor de los hechos, si aún continua con su actividad denota a todas luces la mala 

intencionalidad con la que se conduce el presunto infractor y entonces no hay problema 

para demostrar su intensión de invadir la marca o la propiedad industrial que está 

debidamente protegida, donde en todo caso es procedente se le de la calidad de infractor y 

que su conducta es dolosa con la intencionalidad de causar dafto, por lo que con la 

reforma propuesta, se obliga al infractor a demostrar la calidad de la intencionalidad del 

presunto infractor y donde se puede brindar una justicia equitativa se debe determinar 

claramente el elemento de la intencionalidad, donde se podrá analizar incluso si el posible 

infractor pudo haber sido victima d,el fabricante o un distribuidor al presentarle un 

registro marcario sin que sea el adecuado, que sea alterado o incluso falsificado y por 
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consiguiente cuando el titular del derecho hace la reclamación, involucra al 

comercializador, quién puede ser adquiere los productos de buena fe, y es el que menos 

tiene la posibilidad de defensa, toda vez que desconoce los registros de marcas que tiene 

todos los fabricantes, por lo que si comercializa de buena fe lo mas conveniente y 

equitativo seria que se le apercibiera de que dejaran de realizar dicha comercialización, 

adicionalmente se hace notar que en el caso presentado en la presente investigación el 

solicitante de la declaratoria de infracción, en ningún momento presentó documento 

alguno en donde se acreditara que el comercialzador tenla conocimiento de que el 

fabricante estaba invadiendo una marca por lo que actuaba de mala fe y equivocadamente 

la Ley considera que por el simple hecho de estar comercializando el producto implica 

que se actúa de mala fe y por consiguiente debe ser motivo de la aplicación de una 

sanción, con las propuestas de reforma presentadas en esta investigación se forzarla a la 

autoridad a valorar debidamente la calidad del presunto infractor que esté 

comercializando el producto, y no solo observe las pruebas que se le aporten, sino que 

exija las pruebas las pruebas que determinen el carácter intencional del presunto infractor, 

solo as( se podrá impartir la debida justicia. donde se observe realmente el perjuicio que 

se pretende hacer al titular de la marca, es decir, si está una persona en un puesto semifijo, 

comercializando artlculos que le han sido entregados para su venta, pero sin el amparo de 

las facturas que acrediten la legalidad de la procedencia de la mercancfa, en tal caso 

obviamente la citada mcrcancla no tiene su soporte legal y por consecuencia la invasión 

de la marca, signo, eslogan producto es evidente y por tal razón se deben imponer las 

sanciones determinando por completo el dolo con el que se conducen los infractores. en el 

caso que fue planteado donde se trata de una cadena de tiendas de autoservicio de gran 

prestigio y reconocimiento, que maneja una linea de 10,000 artfculos diferentes 
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aproximadamente, existe un problema de operatividad, donde para solicitar el registro 

marcario de cada producto implica la existencia de un departamento especializado solo 

para la revisión de los registros, y como en toda organización implica incremento en los 

gastos de operación mismos que se tienen que repercutir en precio de las mercanclas, 

situación un tanto dificil, al ser la polftica de dichos establecimientos el otorgar precios 

mas accesibles a los consumidores, por tal motivo existe una aguerrida competencia entre 

las cadenas comerciales, ofreciendo continuamente diversos artlculos en descuento, en 

estos casos con la simple presentación de las facturas que amparen la legalidad del origen 

de las mercanclas debe existir una presunción de una posible buena fe en su 

comercialización y en su caso considerar al fabricante como actuante de mala fe por dos 

lados, por uno el poner en circulación artlculos de los cuales no tiene los registros 

marcarios o de propiedad y en segundo plano por engaftar a los comercializadores 

haciéndoles creer que los productos son de su inventiva y que no existe problema alguno 

en su comercialización y en su caso sancionarlo con todo el rigor de la Ley, cabe hacer 

notar que la figura de la mala fe está debidamente contemplada en el propio Código Penal 

toda vez que en su articulo 424 ter establece lo siguiente: 

Articulo 424ter.· Se impondrá prisión de tres mese 11 seis allos 

y de cinco a treinta mil dlas de multa, a quién nada a 

cualquier consumidor final ea vlas o en lugares públicos, EN 

FORMA DOLOSA, con fines de especulación comercial, 

copias de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se 

refiere la fracción 1 del articulo anterior 

De lo anterior podemos encontrar que en una materia que no es la principalmente 

interesada en proteger los derechos de la propiedad industrial, existe ya el elemento 
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"dolo", con el cual la autoridad determina si se debe castigar al presunto infractor o se 

debe absolver, y al ser un elemento seftalado en el tipo penal, si no se cumple con el 

mismo no se ajusta la conducta al supuesto jurídico y por tal caso se absuelve, la anterior 

situación fue realizada de igual forma al haberse presentado una denuncia por la venta de 

unos cuadros en diversas cadenas comerciales, donde la autora del cuadro aunque tenla 

reciente el registro de autor, presentó una publicación de una revista anterior a la fecha en 

la que se realizo la venta de los citados cuadros, acreditando con ello que era la legitima 

autora, por lo que la autoridad penal le dio entrada a la querella. y al momento de 

comparecer a declarar, se acreditó con las facturas de compra que los artículos hablan 

sido adquiridos de buena fe y por consiguiente la citada averiguación fue enviada al no 

ejercicio de la acción penal. 

Por las anteriores razones es por lo que propongo que el elemento de la intencionalidad de 

la infracción seftalado en el anfculo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial sea tomado 

mas en consideración, aunque aparentemente se debe considerar dicho elemento en las 

actuales resoluciones, la realidad es que no está debidamente analizado, pues debe se 

analizado en un doble aspecto, en la intencionalidad de la conducta del presunto infractor 

y en un segundo donde le exija al solicitante de la declaración de la infracción que 

presente los elementos de prueba que determinen la mala fe del presunto infractor, y en 

tal caso aplicar las sanciones que en derecho correspondan 
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