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FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO 

Au1u;1zu a la Uirección General de Bibliotecas . .., ¡,, 
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el 
contenido du mi trab•jo recepcional. 

NOMBRE,J \]'~-, -~L~s'~-:------
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ H-e~nind,•;) .Tu· • .., .. ,• ) 

ESCOLAR DE LA U.N.A.M. FIHMA, u--~ 
DIRECTOR GENERAL DE LA ADl\Hl!ll(S-¡;RACIÓ.N_~~ ó ~ ----------------

PRESENTE -~ 

Muy Distinguido Señor Director: 

El alumno HERNANDEZ BECERRIL LUIS FELIPE, inscrito en el Seminario 
de Derecho Constitucional y de Amparo a mi cargo, ha elaborado su tesis profesional 
intitulada "CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL", bajo la dirección del suscrito y del Lic. Alberto Del 
Castillo Del Valle, para obtener el título de Licenciado en Derecho. 

El Lic. Del Castillo Del Valle en oficio de fecha 17 de junio de 2002 y la Lic. Rosa 
Ma. Gutiérrez Rosas, mediante dictamen del 28 de enero de 2003 me manifiestan haber 
aprobado y revisado, respectivamente, la referida tesis; y personalmente he constatado que 
la monografia satisface los requisitos que establece el Reglamento de Exámenes 
Profesionales, por lo que, con apoyo en los artículos 18, 19, 20, 26 y 28 de dicho 
reglamento suplico a usted ordenar la realización de los trámites tendientes a la celebración 
del Examen Profesional del compañero de referencia. 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA EL .ESPIRITU" 

~~:¿~;.;ik:: 
:¡.,:· . .. • .,,. 

*NOTA DE LA SECRETARÍA GENERAL: El intere .. ado debcrd iniciar el trámite para su tilulación dentro 
de los seis meses siguientes (comados de día a día) a aquél en que Je sea en/regado el presente oficio, en el 
entendido de que 1ranscurrido dicho lapso sin haberlo hecho caducará la autori:ación que ahora se le 
concede para someter su tesis a e.tomen profesional. misma autori:ación que no podrá otorgarse nuevamente 
sr'no en el caso de que el trabajo r"cepcr'onal conscn•c su actualidad y siempre que la oportuna inicr'ación del 
trámite para la celebración del e.tamen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la 
Secretarla General de la Facultad. 
•lrm 



FAC.:.1!..TAD DE DERECHO 
SEMl.l'IARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO 

"/.•ff/ll/,[ Al•;,;,\ "I 'i·\I, 
-'·JI •j":'-'-·' 1 l 

·''' ''. 

DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y DE AMF ARO. 
PRESENTE 

Distinguido Doctor: 

Con toda atención me permito informar a usted que he revisado completa y 
satisfactoriamente la monografía intitulada "CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA 
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", elaborada por el alumno 
HERNANDEZ BECERRIL LUIS FELIPE. 

La tesis de referencia reúne los requisitos que establecen los artículos 18, 19, 20, 26 
y 28 del vigente Reglamento de Exámenes de nuestra Universidad. · 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

ATENTA M E·NTE • ..,. 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

s 
minarlo de 

Derecho Constitucional y de Amparo. 

irm 
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-~ DR FRANCISCO VENEGAS TREJO. 
•RECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO 

. .)NSTITUCIONAL Y DE AMPARO DE LA 
~ '<CUL TAO DE DERECHO DE LA UNAM. 

"esente 

Por este .conducto me dirijo a usted .a fin de hacerle saber que el alumno LUIS 
FELIPE HERNANDEZ BECERRIL ha concluido su trabajo de tesis profesional titulada 
CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL" ba¡o la dirección y asesorla del suscrito. 

Anora bien. considerando que el trabajo reúne los requisitos indispensables para 
.. 1 aorobac1on por parte del suscrno. remito la tesis de mérito para los trámites 
:.:nc~centes 

=:n afecto. el alumno HERNÁNDEZ BECERRIL realizó una investigación de corte 
· ·,e~s,tar10 en que hace un PStudio pormenorizado de los aspectos de la proteccion .que 

.. ~ desarrolla actualmente en torno a la propiedad 1ndustntal, 101cia1 ido c...:>n la exp11cac1or. 
:-:- ·c.; :oi::icos referentes a es:a rama del Derecho. haciendo un anáhs1s correcto de las 
;_H!:H~11as referentes a la adm1n1strac1ón je 1ust1c1a. para a partir de ahi, estudiar el apego 
:c·~:ra',/ención de ese proced1m1ento para con la Const1tuc1ón, llegando a la conclusión 

:-: :lue nay una v1clac1ón con el texto de la Norma Suprema. al no Sujetarse ese 
.: ::ced1rT.1ento a los hneam:er:tos oue en México rigen en relación a la admin1strac10n de 

..;t+c 3 vert:endo sus puntos de \11Sta y cons1derac1ones en relación a tales aspectos. con 
· C".3 :le ios tratadistas ·=4ue han acordado el tema en sus obras. para sustentar su 

"'Cl• •• s 1ori soore la 1nccns:1tuc1onal1dad referida. lo que hace de su trabajo recepc1onal. 
- -as: ... ::10 serio y digno de dar pauta al examen profesional respectivo. 

L l .;¡probac1cn ·::e :"'l;ér·to tamb1en se hace en atenc1cn a que en el desarrollo del 
1:::ol¡.J :--:c-?oc C'"'al el susten!ante ut111zo la b1bhografia bas1ca sobre el 111c1dente de 
.s~e ... 5 en .¡ =orno ~e:e 1 a ase.,..·tado. ha01er.do citado la 1unSprudencia actual y entenas 

·-:-· Poder Jt.~:,:,31 'o q~e enriquece tanto ras ideas del sustentante. como !a doctrina 
·aa3 ¿.n ra :es1s ~o :¡:..e ,.,..,ct1va qt.e eise traba¡o recepc1onal sea aprobado 

Cat:e se . .s.a 1ar Que de 1as 1n\i<Ca<:1ones que se !e hK:1eron al sustentante en las 
: ,e•sas ncr3s je asesoría y analrs1s de~,trabaJO recepc1onal de referencia. se acataron 
~.; .:t-ser .. aciones tan:o oar 10 que hace' ·al fondo como a la forma en relac1on a su 

··• 3·-en profes1onal escrito. por lo que considero que es apto para que sirva de base para 
, Si.>:S~e ... tacocn .jet examen oral. 

Sin otro particular por el momento. le reitero la segundad de m1 amistad '"/ m1 
-se-:-~~ a su persona 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPiRITU. 

Cd. Un1versita,.;-D·F •. ¡uñioT-z del 2002. 

1 '. '\, \.. \ ·'-., \ 

Lic. ALBE,iTO DEL CASTl~L~:·EL VALLE'\ 
Profesor de la Facultad de Derecho 

. '. de !a..UNAM. 

TE8!S CON 
FAI!..A D.E ORIGEN d 



Fracasar, 
es la oprtunidad 

de comenzdr de nuevo 
cor 1 mas inteligencia. 

e.e. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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A Dios, gracias por todo. 

A mis padres y hermanos, las personas a quienes más admiro, gracias por haber 
sido la guia y conseio en mis triunfos, por haber sido e/consuelo y apoyo en .mis 
aerrotas. 

A mis amigos, la fandlía t¡ue me dio la vida; gracias por esta/sfe,;íµre co~migo .. 

A mi querida Facultad de Derecho y maestros, no sólo por haberm.e formado 
técnicamente como abogado, sino sobre todo; por enseñarme la importancia, 
esencia y principios que entrañan esta noble profesión, 

A fil Universidad Nacional Autónoma de México, mí alma mater, la más noble y 
grande institución de este país; gracias por mostrarme tu grandeza, por 
compartirme tu esen.=ia, principios y valores, por haberme formado como ser 
humano, como universitario, pues para mi no hay mayor orgullo que el de ser de 
sangre azul y piel dorada. 

A Gloria, par ser mi luz en el camino, por ser esa sonrisa que me alegra el día, por 
ser mi apoyo y consuelo en mis momentos difíciles, por ser la crítica y el conseio 
en mis equivocaciones, por ser ese llanto que hace reflexionar, por aceptar ser mi 
compañera en esta aventura que se llama "vida", por ser la otra mitad del cielo, 
pero sobretodo, por ser mi eterna inspiración. 

TESIS COfü 
FALLA DE OJUGEN 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los elementos que han cobrado gran importancia hoy día dentro de 

los activos de las empresas son los que constituyen a la propiedad industrial. 

Estos activos intangibles que son resultado de la creatividad de los industriales y 

comerciantes y que en razón del derecho de exclusividad que la mayoría de las 

legislaciones nacionales, incluida la nuestra, les reconocen como recompensa al 

esfuerzo, trabajo e inversión que hay detri.s de ellos, se constituyen hoy día en 

importantes e invaluables ·ventajas competitivas a favor de sus titulares con 

respecto a sus competidores en el. curso normal de la libre y leal competencia en 

el mercado. 

Es por la creciente importancia qu~ han. adquirid~ éstos bienes inmateriales 

que el denominado 'der~ch6•:cie la:··p~opiedad i~dustriahlia ca'brado fuerza en 

nuestros di as, en razó~.de 1a co~stantei¡)r~ócLpació~ ?or ~arte· de ios paises de 

contar con ordenami~rit6s.Jurldi~os q~e ·g~~~nU~e~'.I~ protección de los distintos 

elementos 'qüe coristituyena 1~· propiedad-iridusl~iaí:·f; ' 

. . 

Así lc.s cosas, el derecho de propiedad industrial, rama del derecho, otorga 

a los sujetos de la misma (industriales, comerciantes o prestadores de servicios) 

una serie de derechos y obligaciones a través de la legislación correspondiente, 

así como en los diversos Tratados Internacionales que con mayor regularidad se 

celebran. 

En este sentido, nos encontramos pues con la posibilidad siempre latente 

de qui;i dichos derechos u obligaciones. sean afectados, desconocidos o violados 

con el actuar ilegal de terceras personas.·· 

Ante tal situación,. aquellas·, personas que en nuestro país consideren 

afectados sus derechos, o incUmplicla alguna obligación con relación al derecho de 

propiedad industrial que les pertenece por el indebido actuar de otra persona, 

TESIS CON 
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,- ~ ---,.-- ~-=?,__,'.;~~;¡-,;~-'~-:oc:-!,-i=:~-~;_~~-;¡;~.·' ·--

' tiene. el. • 1a .·~~H~¡~i·~~YJ~ti~Ji~-¡~~i~.f·í~fa;&l~rldad estatal para solicitar, 

según lo sanciona. el árticu16:1•7-é:6ri~:fit~~\~'~faf;;~¿!je,~·a~ministre justicia y, de ser 

····:~i~i::·ª:·~~~:~~i:•:J~~::hrJfrH~~~~rf~~~'{?:~&ft;vu1neren 1os derechos de 

·". \• ·: ~:; .'.J¡;·_: ~ •. '~~'"'";·::.'; -~-~,'.:.¡~: 
-· ~ ::.: .... - - -·::5;~~-

'En'nuestro pais; es el Instituto' Mexicané{de;Ía F;'ropiedad Industrial quien, 

conforme a las fracciones IVy,V del articulo 6 d~_la~l.ey de la Propiedad Industrial, 

. h~:'sido. institúido por el EstÍ:iclo ~orno el ~O~~~n_~:j~~isdiccional competente para 

conocer y, en su momento, resolver; la gran m'ayor[a de las controversias que en 

materia de derecho de la propiedad industrial ~~ ~~eá~n suscitar. 
·,, ··.¡" '-,·.,· 

. ~' 

. En razón de lo anterior, la finalidad d~l".pre!ie.nte trabajo se centra en 

si el.Instituto Mexicano de.la Propiecl~d-1nd~sÍrial cumple, en el ejercicio 
- . ··- ·- ··<·'· 

función jurisdiccional que la Ley le ha encómendado, con las exigencias y 
. c~racteristicas que el articulo 11 constituci~naL ha _~stablecidci para. el des~rrouo 
de la función jurisdiccional del Estado; exigencias que ri~ sólo se constitúye-n'.con:io . . . .. ·- - . ,, - '· .·-· ~ -·· - -. 
derechos de todo gobernado en nuestro país .... ·sino.'queJademés\gozan·~de;la, 

~ - --- =- - ,.- .. --. , •.•.. . : - -· ~ <. - --~· - - -- o 

calidad de ser norma fundamental y suprema en nuestro paiS erí;:Í'nate'ria de . 

administración de justicia, por lo que de no obse!varse en la'i8ri6iórÍJ~r.isd-iccional 
del Instituto traerá como indudable consecuencia en que's~-~ct~;;r;s~a.~b~tririo a .••. 
nuestra Constitución y. por ende, carente de validez ~lgu~a\• ~S:': fo:ti·· '::;<: -~'' 

·::·.~;:;.~:.'.· .:-.:~:,; ~// ;_~ ~·/'.:~:~,:~;:\·· ·.~~~~·(;:. ~<.. : ·./u> 
Asi, en el desarrollo del primer capítulo esiablE;cerem.ós en líneas generales 

' ¡ .·.-. • - • "-'--'- .- ' ,;•:- ". _. '"'· 

los conceptos básicos de lo que es la propiedad indusYrial;; sú _natúralézá jurídica; 
. ' .. ., . - - '" ._,_, -~·-". , <-- ' ·."· --

su importancia económica. Asimismo, conoceremos un 'p'oco ~más'·;a, detalle las 

distintas figuras que constituyen en nuestro'pais á.la propi~dad industrÍal:(marcc.s, 

avisos comerciales. nombres comerciales;. patente.!;, modelos de utilidad, diseños 

industriales y secretos industrial.es), como se obtiene su protección, los derechos y 

obligaciones que implican su registro, así como la vigencia del mismo. 
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E~ ~I ~e~C6cio;'capltulo de este trabajo analizaremos, de manera general, la 

forma en qte'i~;~;¿Bie°dad industrial es protegida en el derecho comparado, a fin 

de. damos u~a idea;general de las distintas formas en que otros países protegen 

los derécti~s ~x~ÍSsi~~s que éstos activos intangibles otorgan a su titular. Para tal 

efecto, los'~~í~~s '~úe serán objeto de estudio "/ análisis serán Estados Unidos, 

lnglatemi. ~~paÍiay.Perú . 

. Dentro del capítulo tercero, ·procederemos a realizar un análisis minucioso· 

del arUculÓ >17 constitucional, . precepto. que. res~lta ser, sin's duda alguna, el\'.~:}!° 
fundamentb filosófico y jurídico clé I~ · fUncíón jurisdíccional d~I 'estado ~exiéá~ó';,~, d:'¡ 

:~:::~:.:,:~'.'~:::::::,::::,:,:"~o::,~:¡ :g;:1i~~J~~:E~~t~f ~J*~li~ 
fundamental. Igualmente, realfzaremos un detallado estudio'·de':todas.y:cadaiuna7';'i;~71, 

- . . - .. -, _·: J:."-; ~-· :-··:;·;__.: :·,, :(~: :-.~,-;0.:;t" _;-;'.~~<;"I-(.i,;7\~,~:. ,'-'. :·.t-.. ~-:;'~:i-,~.'·''/;~·;? 
de las .características que establece el precepto constitücionar para ·e1 ejeri::icio'de;\;"i'>::! 

-· . . . . . · ··· .: > .<: · ,>:-. •.7:;,:,~>-;_tJ'''GS'~:~"';'.o.:<'t~l:i ·:-:._; ::,''., __ ¿~: .. Ú:~ :::;\:~?~:~.~.:1~ 
la función r·~1sd1cclonal como son la independencia e 1mparclahdad,df:!I órgan~;c~sí~·:~;:: 

como la prontitud, completa y gratuita formá ·en ia"~~~ .~f,ri·~F¡:~~¡~~¿.É~~~\~?~~LI'.;;~ 
dicho Servicio. r\,·:;··;.• 0 Ce i; C . :\~ ; ,'.;',/~ ;:;::( /; 

. C, ·Of- ~-

•• .-. ~-- >- :;•.:·~:o,>{ --\.~:·-{- ~-'':, ,_:r.: ·~~:: ,-. >"·.-/:· ... ·<< -·-·-
Por otro lado, a lo largo del ~8:pítu1~· c~~rt~Ye~tudiaremos, al. Instituto >, ., 

Mexicano de la Propiedad -lndustrla:_~u 'nat~;ai~i~;;:!~-~·.f~~¿l~ri~~ -CJ~~·~st~ re~lizá::·; ;\~:; 
Especialmente, se es.ludiarán aquellas'c~mp~e-ndidas en< lasffacciónes IV.y V .del .f 

articulo 6 de la Ley de la Pro~i~cl~á:'{~ci~s'fri~l~.fi~\;~·dejar'.se~tacl~ .que en ~I·' 
ejercicio de dichas facultades. ·~1 ;lMpi<~~~li~~ ;f~néión~s ·jurÍsdi~clonales al· 

constituirse en la autoridad del Estado pár~''~onocer las ·solicitudes de decla~ación, 
" ' '; .... ·-,'· ->.''.- • ·. _'.· .. - .·._ ..... ·-. - " ' ' .. . ~ ... -. . ·, : .. · .. ,, .... ~ 

administrativa de nulidad, caélucidad,.é:anceic1ción éinfracción de algún.derecho de . ' 
propiedad indu~tri~I; ··'.'·:~5;: <~iF~:"~4::.: . . . 

:-<·.;.-· ; -;~r:/;~ :t'~~r .. ~ 

Finalmeílt~'.:'.~~}~1. ~UÍ~t~·/cap:iÍulÓ .:nalizaremos cuales son los principios 

constitucionales de·1~;fun~ióR]u;¡~dic~Í·o~al contenidos en el articulo 17 que, a 

nuestro juicio,' nó curn'píei el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el 

ejercicio de laJun2ión j~risdiccional que realiza en razón de las atribuciones que 
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las fracciones IV y V de la Ley ele la Propie~~ci-¡i,"¡jÜ~t~i~I lt~~¿~~c"o;:riéndado. As! . 

pues, en dicho capÍtu lo "e~tabl~c~re~Ó~'. I~.·~· Ínco~'stlt~'ciJ~~¡fci~ci '-d~ · la ·.función 

jurisdiccional des~rrollad~ p~/e1. in~tltut~. M~~i6~~~·~~ I~ p~C::Ípi~dad lndustriál, en 

razón de que ést~ rio:se presta ·de manera gr~tÚita, asi·como tampoco es . 

realizada por un órgano que cllmpla é:o~' las cuaÚdades de independencia e 

imparcialidad que exige el articulo 17 constitucional. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

A. CONCEPTO. 

Antes de establecer un concepto de propiedad industrial, y a fin de. poder 

comprender con claridad en que consiste la misma, es necesario explicar que:. 

ésta, junto con la propiedad autora! (derechos de autor) forman, .. en su conjunto, la 

llamada propiedad intelectual que consiste en todas aquellas cfeadones artísticas, 

científicas, industriales y comerciales que resultan ~.e laºácúllidad humana para la 

satisracción de una necesidaa matenéll o esp1ritüa1:.:;:;,.;; 

Asi lo señala el maestro David Rangél Medina cllan~o comenta que "el 

conjunto de los dere.chos resultantes de .ias' b:i~6~b~í~ri~i d~·¡~'i~teiig~ncia y del 
' .• -, ,(; : ·> .. ·.'.-': .· ~ .) =· .. ~ •.. ~_ ·. ',,;:·· .• ;,,, ' - .. ·'. . • .;_ <': ' ; . -

trabajo intelectual, ·contemplados· principálrnÉfr1te' desde. el· ás.pei::to del ,"provecho.: 
.... - ·:·.·,!':.;.-.,·,·_:,;;·7~.;;>~L',~:;(~").,',):-:'f:;·{~·:.;·'..',;·<·,:.'_,,:; ·:._," _'• "' 

material que de ellos puede resultar,· acostúmbras·ei .. .;:aarie :;::la?'denominación, 
'~i:~:,:,'-~ __ :: '-:;'~::~.:.-""'.-:- . ~ • ~· . 

-,:·..,_·· ._ .~ -· '::.___- -,- _, 
-~'-;.~:->··- " ,, ~ -

. :\_:<·.:{~>x:: ,;{~=- _._,:;.:':· ·" - ·-·----

genérica de propiedad• intelectuar'1• 

Es e11 eiste sentido; la propiedad iritelectua\ debe.,i;onªe_bl(~~:c;o,r;rio;aquella 
gama de derechos de propiedad que obtiene el aut()('por lá é:reación:d~.~ná o,bra 

resultanté.'c!e su inteligencia e ingenio tanto en 'ei c~mpo'.:i:le las áriés y .de las 

cierlciás, como dentro de las producciones que ~bíú~n y· se: desenvuelven en el 

campo.'de la industria y comercial. 

Ahora. bien, es sabido que el: hombre d·e.nt;o de su propio desarrollo· ha 

tenido.tiri constante deseo de mejorar,,'cr~ar;y, :Sobre todo, en SU afán de servir a 

sus intereses económicos,· inventa,';ci:ear'.imagina, concibe o emplea diversas 

cosas, ya sea para la obÍen~ión :;de: un ·,nuevo producto que consumir, la 
' . '• . . . 

concepción de un nue_vo mét(ldo para realizar algo, e incluso la utilización alg.ún 

1 R,\:-.:GEL :\IEDl~A. Da••id. Tratado de Derecho Marcario, México, 1960, p. 89 
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}í;,,·bolo ··~ Íeíl)~ su~~íent~mente origin~.1.:;,~.~.~·w~:t~~:;;~;~~~~J.~~·n'guirse respecto de 
·:sus competidores dentro de su área económica ·y ,comercial;:··: 

' - . . ' . ' .- . ' ~- -.- - -',.;-:·' • ' ; ) '··:_··-- ·.:..~ .. '.r. "'••"' 

.,,._; , ~-_:.· .. ,,; ~---;~ ... -.. :'.,.:}~" ':'.·}~(' 

As! entonces, cuando la actividád iríve~üv.~'.d~(hdr¡;t:J're es aplicada para la 

búsqueda de soluciones concretas a problemas ·~~~~~ific'i:ls énel campo de la 

industria y del comercio o en la selección. de. lo~::·rr.edios: diferenciadores de 

establecimientos, mercancías y ser.iicios que se encuentran en el mercado, 

podémos concluir que nos encontramos frente a la propiedad industrial. 

Es por. ello, que cuando hablamos del derecho de la propiedad industrial, 

nos estamos refiriendo a aquel sistema ele normas jurídica:> que regulan y 

protegen los derechos y obligaciones que han sido conferidos a favor de los 

titulares de dichas creaciones intelectuales. producto de las necesidades de la 

industria y del comercio, asi como a los demás sujetos qu~ actúan .dentro deL 

mercado para asegurar que éstos no se desarrollen de tal manera que se. 

produzcan una indebida competencia desleal. 
; .. -. , 

Por su parte, el .maestro David Rangél: M~~ina d~iin~·a la :~ropi:dad: 
industrial como "un nombre colectivo que designa ·eLconjunto'.de l~stitütos jurídicos 

O leyes que tienden G ·garantizar la suÍTÍ~ :de:dere.~hos.~ cl~dJ~id~~ .d~:ia actiVidad 

:~:~::~:::: cc0o:e~~~:i~ .. ~e .una perso~a y·~' ~~~~:~(~;~.:}f;.,~7~1fad ·cie la ·e:~néurrenr:ia 
':'.·' 

.';:,:::~·· ,¡_ •. , ' 

En este mismo sentido, pero. con mayor,a.mplitud, el Licenciado Carlos 

Viñamata Paschkes concibe al derecho. de. la ·propiedad industrial como "aquel 

conjunto de prerrogativas que sirven para proteger a las personas que desean· 

reservar sus creaciones (patentes, modelos .de utilidad, diseños industr.iales), .a 

distinguir sus productos o servicios de otros de su misma clase (marcas, 

denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, 

conservar y aprovecharse de los beneficios que les produce la privacidad y 

: RA'.S'CiEL :\IEDI~.-\, Da' id op. cit. supra nol~t l..,n-.-10"°'1"--::==::-------... 
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confidencialidad de sus secreios industriales, a diferenciar la identidad de sus 

establecimientos, la po'sibilidad de disponer de ellos como bienes de su propiedad 

(enajenación, darlos en garantfa); a perseguir y exigir a través de las autoridades 

la· aplicación de las sancion~s correspondientes a quienes las infrinjan". 3 
. ·. . . . 
' ; i ·• 

-' · .. 

Como aclaraciÓ~ per~o~al, considero necesario Introducir a los conceptos 

· antes citado, el derecho de :i;;sjerceros competidores a que los titulares de 

· derechos de propiedadh1dustrl~I el.Implan con las obligaciones que las normas les 

imponen; a fi~ d~\¡u'e ~s't~~· ~~ s~ c~nviertan en Indebidas ventajas competitivas 
dentro cel m~rcc~CI. ' ., i:' · ''' · , · 1' ';,.\ 

. r;; ~·.~·.·./_~):::'."'.:'·.;~- _:~_ -·\");~·-· ;·t·:.: r·-

Establecido el. conc~~to'.~e ~ropÍ~d~d industrlal,·es ;~~ce.sari~ advertir que 

:~p~:.m:n~::e~u~ª~ªc~~/tfzj~füfüwi~;i~~Gi:i~1~·~1~~!~i~~f~~~ºt~9,:~~::. 
distintivos. · · ''. ., ""'·''" :;,: .,,. · "'"'"··::· •. · . ,. ···•:' 

',1·· ·: "._'~-;; 
. . ' - .. ,--, ... '. : 

-' · ~---:~- --~" -~~- -·c:i, 
0

~ ~,: __ ';,~'.t,{f~:?}¿~:~~~/:tJ.;~¡~~i~:;:,'.:~:L : "~::·;~ :~ ~~- ~ . 
Las c~:.~fi.~r,13s.·,.,i7~~·~Y.!~le~¡:,?:\1}ij~~n.~l,on,~s se . conrorman , ~i;[ aquellas 

prerrogativas <que.'·'obtleneoésu.:~;in.\lentor : a.· través· d.el. otorgami~nto~. d;¡I · ti tu.lo 

respectivo y que s:e.'t~a~;;¿i:/~ri;u~.J~r~í~'dero ~~nopolio legaltemporal,con 'el cual 

sé acredita q~~ i~1L~YacJ~~¡;¡~;;~'¡./i;'~~eflcio del ~reador o perfecclon~dor de algún 

instrumento; produ~to'i·{~ib2~~~·~entro·.cÍel campo y para su aplicación .. en la 

industíia, •y pof ú~ pl~i6:'11ii;'it~á~; 'e(d~recho exclusivo de empleo y expl~tación del 
~" ;; • • ' T ',•• ·, ., •, -. • • ' • • 

objeto. p,rotégido; .• Dentr.ó'~.de 'este' grupo encontramos a las patentes, modelos de 
• ' .•. - ·, ',· ····" ~ ',1J'.;:•::•:,7~ .',"-·: ,.. . . ' 

utÍlidad, diseño¡¡•Hllciu~Ír!~les• y a , los secretos industriales, figuras que se 

des a rro.IÍara§ :fü?,~~~,?.f l•tt~~~;;.:3/}i~·.'>:·· · 
'-'''.·" ~ ·<,-~'r;{. ·, ~". "h' 

Por su part·e, l()s:sigl'lcis distintivos se constituyen por verdaderos simbolos 

que adoptan los comerciantE!s', iridustriales, productores y prestadores de servicios 

para p'íC>i~9eí,'.afirn,l~rYy~; e~íen"cier su actividad y relaciones con su público 

consum,idor; cbnsUl~yéndose en verdaderos instrumentos a través de los cuales el 
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empresario se relaciona con sus c:º~~ú~d~~es~i~/r.'~;stinB·¿:,enfre sus demás 

competidores al gozar, mediante.suilt~l~rici~·~.;.~·erí~;~~~"cl~sÍvid~d e~ el uso de los 

mismos, garantizando as! para ~1iciJf1';¡,~g¡:;~~·;i;;~61ó~'.d~. ~~· clientela y prestigio. 

Este grupo lo integran las marc~~;i'kJ.r56's?~6~~f6\~·Í~·~. riombres comerciales y a 

las denominaciones de origen; rai;~ml~~~~té~ ~·~~j¡i~das más adelante. 

_;~ . ' 

B. NATURALEZA JURIDICA 

Antes de entrar al análisis de la naturaleza juridica que guardan los 

derech~s de la propiedad industrial, estimarnos necesario primero establecer cual 

es su fundamento constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurldico. 

Así, nuestra Constitución Politica .ha establecido en su artlculo 28 el 

cimiento de la existencia de los der~chos de propiedad industrial al establecer que: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni 
estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni 
prohibiciones a título de protección a la industria; 
exceptuándose únicamente los relativos a [ ... ] los privilegios 
que por determinado tiempo se concedan a los autores y 
artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el 
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores.y. 
perfeccionadores de <"lguna mejora" ·· ' · 

Por otro lado, el articulo 89 en su fracción XV establei;e¡•cbmo:facultad y 

obligación del Ejecutivo Federal lo siguiente: · ·:: ,~··;2,;: ... ,.,._ 
(".: ~<:·~.::·;· 

-:: . ..·'. ... ~·;:!-?"\.-:~)· '·~<«.·-_··, :·.'" . 
"conceder. privilegios exclusivos por• tiempo.:)imitado;;._conJ · 
arreglo a la. Ley respectiva, a los descÚbridores·; inventores o 
perfeccionadores de algún ramo de 1áéiriciustr1a·:.·::YJ '·'' :•·' •, _.,,·. ' . . -··. '., ' . 

•,":•_,.-

Asirnisrno, lás fra~ciones ·• X·· y XXIX-F · del articulo• 73 de·,· nuestro 

ordenamiéntc:i cons\itucionaí estáblece como facultad del Congreso de)a Unión: • 

"X. Para legislar en toda la República sobre [ ... ] comercio ... " 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

8 



--i-c;:, ---.,...-_;:·-;-;-e;.:---, ·-,-,,-;,-:-,~--

-. !<···' ~:~~.~~(:.:·-·· .:, ,_::-., ' -- . ~-,~-·· ~,-' 

"XXIX~ F>,~aí-a'j~~pe.di;'.¡~i:~ t~~~i~fl~~~·a la 'promoción [ ... ] de 
la trár:1sféré11cia '(de.~ tecnologfa, • y; la generación, difusión y 
aplicación:de los con'ocimiéntos cientificos y tecnológicos que 

.. requiere ,el ºélésa'rfollo: ri'aé:ioáal."· ·... ' ,, 

· ·<.~ · ~: .. :~_::.<-:;.:-:/. ;~t~r?~;~~~~.\:?r?:~:::"'~.J_{~t~~~ ~-;::::·:: ;_·~ :.· ·". :· 
Así. pue5:•::est.as·;c!.isp()sicio11es constitucionales constituyen la base de la 

legislación rrie~i~ana'sobré;propl~dad industrial y, en especial, el primero de los 
. ._ . ._ .. ~ .. ;. ·. :·,~; '' ._..,·~'-; "- '· '· ,.. . ,·;e - ~ 

articules mencionados;:pí.ies;JáJey que regula esta materia tiene el carácter de ser 

reglament~ria clel ~rti~uí6 .28 constitucional. 

En ef~ct~ .. ;i. analizamos con detenimiento el contenido de los dos últimos 

preceptos trárscr
0

itos . con anteriorida'1 podremo!' advertir que estos sólo 

establecen. que el derecho de la propiedad industrial resulta ser de competencia 

federal, pues sentencian como atribuciones del Congreso Federal la de legislar 
.;• 

sobre materia comercial y tecnológica ._(invenciones .y :slgf1o·;;,; distintivos). 

Igualmente.· establece la competencia· del' Ejecutivo Federal como autoridad 

competentA para constituir tal~s prM!i:iglos! segÚ~ la fracciÓ~ XV del articulo 89 de 

nuestra Constitución, es, decir, para d<fr.debida aplicación a la legislación de dicha . . ,-_ . . ,_ '_ .. -- - - - ·-· 

materia en la"esfera admfnistr'átiV8~:<:~- .:, .· .~-: 

En cambio, si · analizami;i.s· por. otro ·lado el contenido del articulo 28 

constitucional podremos :·acivertfr. que; éste establece como excepción a la 

~prohibición de los monopolios a . los privilegios que por determinado tiempo se 

concedan a.los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a /os que, 

para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a ./os Jnventores y 

perfeccionadores de alguna mejora, es decir, los derechos de explotación 

exclusiva que constituyen a la materia de la propiecl.':1d in_d,u.st[ia.I .. En este sentido, 

resulta a todas luces lógico concluir. que es dentro de· e.stas'lírieas 'del articulo 28 

constitucional donde encontramos .la esenqia y,ju~tificá~ióri:,6gnstitucional de la 

existencia del derecho de la propied;d l~d~st~iaf:'i .;; .. ' ' 
. - . .,., -·;;·;• .·;;-~¡!-ooi:':_":;¡ :; - :~-~~.:~t~~);-;_:1~::·'.-_,.--;-

,,. ·-~·;:~: ·'.~ -';!:·-~ : '--~~~- T ;.,_ -, • 

Lo anterior resulta ser asl. si tomamos en. éonsi~eración. que la. naturaleza y 

esencia de la propiedad industri.al. radica en esta posibUidad de' explotar y emplear 
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,.,,,-_,,.,,,r,,,,,,. exclusiva una determinada i,~11ención o signo distintivo a favor de su 

Eri este sentido;_ y si recórd~rr\éí's'que ha sido establecida por nuestra 

norma fundamental la prohibición tajant~:de la existencia de monopolios como 

medio para garantizar la libre concurrenCla en el mercado, resulta valido concluir 

que el articulo 28 constitucional se erige'como la base constitucional del derecho 

de la propiedad industrial en tanto que concibe a estos derechos de .explotación 

exclusiva como una excepción que el Constituyente consideró necesaria a la 

prohibición de los monopolios, prohibición establecida por el mismo precepto a fin 

de garantizar la libre competencia en el mercado. 

Ahora bieri. una vez que hemos estableddo comCJ pilar c.:im;t1tucior1al Jel 

derecho de la propiedad industrial al articulo 28 constitucional, resulta necesario el 

conocer y entender los razonamientos lógicos y fácticos que han hecho necesario 

para nuestro constituyente el reconocimiento y constitución de tales derechos a 

sus creadores dentro del sistema legal del estado mexicano. 

Para ello estimamos necesario el conocer y comprender, en primer término, 

el postulado principal contenido en el citado articulo 28 constitucional que consiste 

en garantizar la libre competencia en el mercaC:o dentro del Estado. Solamente 

entendiendo dicho principio contenido en nuestra Constitución será posible 

entender las razones que justifican la existencia de los derecho~ de propiedad 

industrial en nuestro sistema jurídico, pues no es posible ~ntericier a 'estos últimos 

como excepción a la libertad de concurrencia en' la'tindustdá, Y- ·el comercio 

garantizada por el citado articulo, sino entendemos·priri'i~-fo:el·alcance de dicho 

postulado así como las razones y hechos que· ~l~-~-á'~o¡,··¡¿¡I principio a norma 
··-'· - :);_~,-~~¿_;;::__~;·..: ... '~ ~\.:~.-~ .'.'·-· constitucional en nuestro país. ,:·::·.-1'., ___ :,_·:,,> 

·.-":. ~;".'1 . ,. . -•. >¡_.'..,,•.<, ;.~"e_:, 

'.··.:· ;\,-

Así las cosas, procedamos a analizar• el :artfculb ~ 28 co~·stitucional ·como 

precepto constitucional que eleva a rango_déJ~órfo_~·;_fund~_rJieritar el principio de 

libertad de concurrencia o competencia dentro del--~ercado.: 
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---;- :- =- ~~- - .-=, --- ~ --

,-,_' 
~- . ,:¿-. .- .. ,=, 

s~~~::~:~!i~i~Jf ¡g~r~ii~i'l~f~~~:~:fi;R~f:l 
autoridad, que pr~tenda evitar Ía,IÍbre co¡;,1~t~~~i~;~n)~I rnercado o constituya a 

favor de una o varias. personas deter~iriacÍa~'~,n~ ~~0t~j~· ~xclusiva indebida en 

pP.rjuicio ele los de mas competidores y del pÍJbllco cc!ll¡;ürnldor _en general. 

En otras palabras, nuestra norma furÍdámental consigna en su texto como . ' . . . . ' , 

principiCJ fundamental deo e5tauo me:>.i1..ano la libra cuncurrbncié. y leal compa:ancia 

entre los diversos agentes económicos en el mer_cado. A este respecto el maestro 

Juventino V. Castro4 señala que la libre concurrencia, garantizada por el articulo 

28 constitucional, es constituida por la prohibición de que una persona -fisica o 

moral- tenga el privilegio de desplegar una actividad que es negada para los 

demás. Dicha prohibición, señala el jurista,'es consecuencia natural de la liberta~ 

de. trabajo u ocupacional prevista en :et articulo 5° dtl nuestra norma fundamental,~ 
pues al establecer este la posibilidad de todo gobernado para d~dic~rse 

libremente a la ocup;;:ción o profesión que l_e acomode, siempre y cuando ésia_s~"! 

licita, ello traerá como lógico resultado el que seguramente sean más de upa,. las· 

personas que decidan ocuparse en una misma actividad, lo cual provocará c¡ue 

varias personas concurran en una misma ocupación comercial o ind,u_strial 1.o cual 

indefectiblemente redundará en la existencia de una competencia enfre ellos: por . . . "···" ._,;;__. ·-· .. -.;..:; ... -'. " 
lo que de no garantizar nuestra norma fundamental la_ libertad de;C:oncurremcia Y 
competencia en el mercado traerla como resultado el ~a,cer ~~g'a~6'rj~¡~>~·~r~~Íla .. 

;.- . '" _:;· .,;:._. "._;~,.,1<~•:.;«,,_-/' · .. ,. ·'""" 

de libertad ocupacional contenida en el articulo 5~. . ''<«)•'. ~]<:é:;,ú( ;;'.(';,. 
. . . : -_ . -:":·" ,.,'_:;>~·;~.(}~:·~\~~~~):?:~);.t:~.:~L(:_::·~-~'-::'>. 

En el mismo orden de ideas se pro~uncia el mae~tro B\Jrgoa Orlhuela quien . 

~::~~=ªq:~:~::. 1:~:1::~z~r:~n1~~~:¿t::i~~,f~~~~º~~~~·§0tj:~i~·~·f7;±:ci,te~~c:~:~ 
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----,-- ·- --- "''-:+~,_ ---=:.,:z;f,-~,~~~-~~ . 1-.·-<· '·--...:_··--·-
~~---:- -,, __ ·:_~:"--< ; .- _::'. ' -· ' ,;,;7.~·-0 .. =o.~:_:-;:';-~~~~·<0·~_:'""'"~=>"-'. 

, . - ··;, <~--:2~ ~.,c:.~:o.: ·,,~- -. .,., 

·a: la o~úpación H~;ta'.que más ·le agr~de;:c6i6~~{~1tci~6}í~M~~~i~'.~;t;·Jnua~i~n. de 

poder. ·:des~mp~f\~~··.1~ •·. ~is~a··. fun~i?~'.º q~~~;~Jtez~,k~~}~~~~~~~i1(~*{;J.f~~·r~';I~ .libre ·.· 
concurrencia, en el· sentido· de proh1b1r• a una: persona;que• asuma"una 'actividad 

< '. --. : " - .' " -~' >:<-:; :,_, :f~>-~1:,-:- \~~;,'):,'"?\·j;·~~-~~"~:-_ '.~?- -.~{?:~:,¡,:~'::.]~~ \.i~~---1-:,::~;;·· '\_--;;!,"• --,; . - - . 

económica· ejecutada por un· grupo 'privilegiado>'. se¡harla~nugatoria: la• libertad; de .. 
, :· • - _ •• • •• - ., '-;_:-

1 :---~-·:º .": <-~·::~:·-:.:-~.,_,-~·~;-.?.-:;:\·.::~\'L· :},:-.:·~-.;;::t .. ·,'-:'(::':·~,·.,/·: ·' .· .. \ 
trabajo, debido a que se impedirla que ésta· se desplegara por; aquellas pen:.onas 

que no tuvieran prerrogativas exclusi~a~"5;ec:'·1/.\ci;~yif.;~1l'z' .· · /: ;{;),<··· .. 
; .. - o-:,,-,,,,, 

Así las cosas, la libre concurr~nci~'/y c:'~iíipetencia en; el mercado 

garantizada por el articulo 28 constitucional no p~ed~ ser ~ntendida, al menos 

constitucionalmente, si no entendemos que e~ta Íierie una '9~trecha relación con la 

libertad ocupacional garantizada igualmente por nuestra norma cons\1cuc;ional. 

En efecto, la libre concurrencia no significa otra cosa más que la posibilidad 

de que dos o más sujetos participen en una misma o similar actividad' comercial 

para ofrecer sus productos o servicios :: un mercado. común, situación que genera 

la existencia de una competencia entre ellos, es .decir, una relación 'entre' sujetos . . 
que ejercen actividades económicas en forma independiente que·.proveen>de 

mercancías o productos similares a · una clientela similar, de modo tal· que la 

actividad de cada uno de los sujetos repercuta en los otros de forma tal que unos 

obtengan una mejor posiciónque ótros.6 

Asi pues, al prohibir. el articulo 28 constitucional la existenéia,.de los 

monopolios dentro del est~do mexicano podemos válidamente: concluir. que: con 

ello se garantiza de manera expres'a la libre concurrencia. y le.al ·~al11petencia·,en.el 
mercado en nuestro país, pues como lo estima el jurisia: Mar~os • Kaplan7 ·el 

monopolio "es toda situación de un mercado en el cUal ia competencia no existe 

del lado de la oferta", es decir, implican la imposibilid~d de que más de una 

persona o grupo privilegiado se dediquen a Una determinada actividad lo que en 

~Cit. por CASTKO. JuH:nuno \'., Op. cit. surra nota 4, pp. li7 y 178 
t. Cfr. FH.ISCll l'lllLLll1

• W.dtcr. Cump1.'l1.•11ciu D .. ·.,·lc..·ul.1"'.1.'ll .. Ü\Íurd L:'ni,·crsit)· Prcss. :0.1C.\.ico, 1'>99, p. 6. 
· K.-\PLA~. \turcos \'u¿ ··nwn1.'(l1..llio'' en Dicdo1uriu Jurhfo:o ~k\ican~. s•. cJ .. ü:O-.:AM-Porrüa. 1995. t. 111. p. 2151 
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·-_co:-/oc_-"--:'-_~~:~ ~:~---~o;'-;~-~:-.,_~·:;· ,'.";;:,,:;; ::"~~ --;~~~:~=:r~,:~T "Jj"/'r-. .¡-~,·.:-,o.;o:C'G-·- -

consecuenc;ª~~;~~i~~~~i~1~:r~·1'i~;f·,'~~r:ti61~~Ci~~de1os_.demás para desarrollar 
'· . ~;;,; ·.:> / ·.,-. ':·;•,,'--.7 :'.:~'.f~~\'M:;;J,',_::~,.:.; _ _,'':•; .• >-.·, :'.:'~;; f(~ .. j,¿~. ~·,r, ~\\>;{_ < ·::-~/;._- :~:.,<~·~,',-; '·. "• '.; .' 

tal actividad y con~eilo':uría falta de'competerii:iá;' • :-:·/,:,'_ .,· ·· ,. •· ·< 

··Par~ Una ;~~iT~~g0J~~ni:i~:q~~{¡ iii~·ce.pt~:-. ~~te~·-ex~uesto, consideramos 

vale la pena tr~·,,~cribfr las'. ~fg-~i~ril~ t~sii:;:·~~itfd~~. por 'n~estros tribunales a este 

respecto: 

Quinta Época 
instancia: Segunda Sala 
Fuente: Apéndice de 1995 
Torno: Tomo 111, Parte SCJN 
Tesis: 109 
Página: 75 

;. ~ 

MONOPOLIOS. Por monopolio se entiende el aprovechamiento 
exclusivo de alguna industria o comercio, bien provenga de algún 
privilegio, bien de otra causa cualquiera; y el articulo 28 
constitucional equipara al monopolio todo acto que evite o tienda a 
evitar la libre concurrencia en la producción, industrial o comercial, y. 
en general. todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a 
favor de una o varias personas, con perjuicio clel pueblo en general o 
de una clase social; de manera que cuando una ley establece la 
exención de un impuesto, para los productores que acepten 
condiciones que les impongan instituciones privadas, 
indudablemente tiende a evitar la libre competencia, creando el 
monopolio en perjuicio de los demás. Por las razones anteriores, el 
Decreto de 30 de agosto de 1927, que establece la bonificación del 
impuesto del 13% en favor de los industriales que acepten las tarifas 
de la Convención Industrial Obrera, constituye una violación al 
articulo 28 constitucional. 

Quinta Época: 

Amparo en revisión 1916/28. Urrutia Escurra Martín. 12 de 
septiembre de 1928. Unanimidad de once voto:;. 

Amparo en revisión 2251/28. Negociación Fat:-ril de Soria, S. A. 24 
de octubre de 1928. Unanimidad de diez votos. 

Amparo en'revisión. 2465/28.' M>Fernández y Fernández. -24-de· 
octubre de 1928: Unanimidad de diez votos. . 

Amparo en revisión 2464/28; Urrutia Tomás. 29-de enero de. 1929. 
Unanimidad de cuatro votos. · · 
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Amparo en rev1s1on 1397/29. Ice Luis. 6 de diciembre de 1929. 
Unanimidad de cuatro votos. 

Octava Época 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIII, Mayo de 1994 
Página: 546 

SUSPENSION PROVISIONAL, NO PROCEDE CONCEDERLA 
PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA 
FRACCION 11 DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 
TRATANDOSE DE ACTOS CONSISTENTES EN LAS 
::>OLICITUUES DE INFORMAC..ION Y DúCUME:NT05 
REQUERIDOS, POR LA COMISION FEDERAL DE 
COMPETENCIA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA, 
PORQUE SON ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN 
Pl{OCEDIMIENTO, EL CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE 
SUSPENDERSE POR SER DE ORDEN PUBLICO E INTERES 
SOCIAL SU PROSECUCION. No procede conceder la suspensión 
provisional solicitada, en contra de los actos reclamados, 
consistentes en las solicitudes de información y documentos 
requeridos por la Comisión Federal de Competencia en uso de las 
facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica, 
en virtud de que no se satisface el requisito previsto en la fracción 11 
del articulo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a que@ 
!&Y Federal antes citada. es reglamentaria del artículo 28 
constitucional, la que tiene por objeto proteger el proceso de 
competencia y libre concurrencia en todas las áreas de la actividad 
económica, mediante la prevención y eliminación de monopolios, 
prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados de bienes y servicios: luego entonces, las 
disposiciones legales en ellas contenidas, se encuentran 
encaminadas a evitar el ejercicio abusivo de la libre concurrencia 
que pudiera ocasionar un perjuicio a la sociedad. Para tal efecto esta 
Ley, prevé en sus artículos 23, 24 y 31, mecanismos relacionados 
directamente con el cumplimiento de la finalidad que persigue, entre 
los cuales se encuentra, el que la Comisión en ejercicio de sus 
atribuciones, podrá requerir los informes o documentos relevantes 
para realizar sus investigaciones, actos que evidentemente se 
traducen en el inicio de un procedimiento d€' investigación, tendiente 
a esclarecer una situación jurídica, es decir, a dilucidar la existencia 
o no de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas en 
la actividad económica que realiza. En esta tesitura, resulta 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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improcedente conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto 
de que no se proporcione la información requerida, ni se formulen 
nuevos apercibimientos, ya que de suspenderse este procedimiento, 
se contravendría lo establecido en la fracción JI del articulo 124 de Ja 
Ley de Amparo, porque tal actuación se encuentra encaminada a 
esclarecer la verdad legal que guarda la parte quejosa en relación 
con el oraenamiento jurídico de la materia, cuestión que, la sociedad 
se encuentra interesada en que no se detenga ni se paralice hasta 
llegar al objetivo por el cual fue substanciada, en tal virtud es una 
situación de orden público su continuación. A mayor abundamiento, 
la prohibición de constituir monopolios fue la de evitar un "perjuicio 
del público en general o de alguna clase social", por lo que todas las 
investigaciones que realice la Comisión Federal de Competencia, 
con fundamento en los artículos 23, 24, fracciones l. 11, 111 y 31. 
primer párrafo de la Ley Federal de Competencia Económica, deben 
considerarse como actuaciones administrativas cuya tinalidad es la 
de abolir todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en 
la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que 
constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias 
personas, con perjuicio a la sociedad. En consecuencia, se reitera 
que por lo que hace a los actos consistentes en las solicitudes de 
información y documentos, son actos que forman parte de un 
procedimiento, el cual no es susceptible de suspenderse por ser de 
orden público y de interés social su prosecució11, luego, no se 
cumple con el segundo requisito que establece el multicitado articulo 
124 de Ja ley de la materia. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja Xl-103/94. Secretario Ejecutivo de Ja Comisión Federal de 
Competencia. 7 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: Lourdes Margarita Garcla 
Galicia. · · 

- .,, .. -- __ , ___ _ 

Ahora bien, una vez que hemos comprendido que Ja Ubre concurrencia y 

competencia s~ encuentran garantizadas en nuestro sist.ema l~g~I a través de la . 

prohibición ~ los monopolios contenida en el articulo. 28 constitucional, resulta. 
,• ., .. - .. - ·. - - ; ' . - . --- .· - -

ahora indispensable el apuntar que el citado articulo garantiza c:!e' igual modo la 

lealtad .con .Ja q~~ dicha competencia en el mercado debe ~e'á1i~~rs~. es decir,. 
san~~º=~~ ;la ~ci-~~~t~n~ia desleal. ·· ·: .. '~----·- .: 

IS 



--.-=-- -=- ·'· -~ .. r· .. 

~=.·~~·~~~,-,-:- -·,:·. -·T:' -;,";~':,-"O<~~~-~·- - =;_=-,-.¡:--;_,º ----;,-- - , ,,.~ 

. \: .. r· . -··:-~ , .- .- -~:-: -/~; -~ .-:&;~~ . _.~~~~,· ~ J.'.~;~:~ ·:}:>: \'._~~;.?~-~~~,:< > - " .. --. 

·. En e.f~ct.~'.}~.~~/~~Jt~s,~:~~H~~~~m?~~i·f:~fü~~t~f1'.~tii~h8:i!!b;~rtad de poder 
dedicarse a. la· actividad :que·.:a :;uno. más ne· ... acomode;trae :·como; consecuencia el 

. , ·, ·:<. · ,:·· ... · .. '.,.;;.~·:.'.;.·. ;_ -._;é~ ;;:,;;;},',_·: . .->';;\::' _:;;t>\: -~~;·.:fr_\~-~-~:;~;_;J . .f),'..~~¡~,,.:,i- ::/.?·-!'.:~.~:-:-~ ';-. -· · . -· - · 
que r.1ás de una. persona ·se~!pediqüeYafla'111lsm~Gindustria:o·c6mercio, lo cual 

' · · i :·· ·." .~ --· ... -';~ "· ., ·_:.;:.-"/""'_" .. ,:~ .. '.;~<y:·• ;:~,-·ii;;-
0

: -i~~;.;o'.~<'J'-J~J~·<".::~··,;;:,O ;.,cT.:•;-.:..~ '." i .'. ~<:.:: .• )0

_ °". ;·-'.:' ; , , _<... . 

provocará u ría situación' de:competenCiáréirit~e' éstos·: 'Ahorá, ·en la competencia 

uno siempre busca· ~11~drci;·,~bt~~~fz'1~:~~¡~/ ~o~i'~lón' dentro de la misma, el 

progresar en perj~ic16 cie' 6!ro''.,~:zfi'~'}1~L ~·l:>iener 0i mayor mercado dentro de 1a 

actividad comercial o industíi~I e'n la q~'e ~e'· dedique a fin de obtener las mayores 
• ••·· . • L.•.• , 

ganancids como resultado.dé'1cí ÍTlisma. As1;'1ós distintos agentes eco11ómicos de 

una 'misria activida'd• a· ·fi~· d~ competir' ~ntre ellos trabajan arduamente para 

conseguir y formar. ventajas_ competitívas frente a los demás que les permitan 

obtener una mejor pusición en el mer..:ado, es decil, elemt:ntos que les pt:rinitan 

sobresalir en el mercado, a ·fin obtener una mayor presencia en el mismo como 

pueden ser el desarrollar nuevas invenciones, estrategias de financiamiento, 

publicidad, calidad. e~· 1os productos, presentación de los mismos, entre otras 

muchas exístentes. 

En este sentido, el éxito dentro de la competencia radica en obtener o crear 

ventajas competitivas mejores frente a los demás competidores. Sin embargo, 

tales ventajas competitivas deben de ser resultado de los esfuerzos y méritos 

propios pues de lo contrario la competencia no existirla en realidad. En efecto, la 

competencia para ser libre debe ser necesariamente leal teniendo que basarse en 

el principio de que la posición que los diversos agentes obtengan dentro del 

mercado sea resultado de las ventajas competitivas obtenidas por los esfuerzos y 

méritos propios del competidor y no resultado del aprovechamiento indebido que 

éste hag'.l de los méritos y esfuerzos de sus competidores. 

Es por lo anterior que con acerta.do criterio el maestro Arturo Dlaz Bravoª 

expresa que las normas que garantizan la lealtad de la competencia tier.en por 

objeto primordial el garantizar la libre competencia. 

'Cit. por fRISCI 1 PlllLLIP. \\'ah\!r. Op. dt supra nuta 6, p. 139. 
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Así las· cosas, podemos considerar que la lealtad de la competencia se 

encuentra g<Ofrantizada dentro del artfcuÍo 28 constitucional en razón de dos 

~ituaciones. La primera· encuentra su fundamento en que sr este precepto tiene 

como fin el garantizar la libertad de competencia, ésta no sería posible de obtener 

·sino se garantiza de igual modo que esta sea leal como ya ha quedado entendido 

lineas arriba. En segundo término, la lealtad de la competencia se encuentra 

igualmente garantizada por el artículo 28 en tanto que éste establece que a 

consecuencia de la prohibición de los monopolios, la ley castigará todo aquello 

que se_ constituya en una ventaja exclusiva indebida a favor de una persona o 

personas determinadas. 

··Con relación a este segundo razonamiento por el cual consideramos que el 

artículo; 28 c~nstituciona'1· sanciona la competencia desleal, advertimos necesario 

seña1ar'qÚe_{~ r'~ió;~·:pó;i.1,{ciu~Lapuntamos tal situación radica en que sí la lealtad 

de la cCJm~ét~ri~1~; tlei-1~~su base en que ésta sea hecha a través de modos 

honestos<asr .c6-mo,venfaj~s y méritos propios, creemos que cuando dicho 

-· precépt(). ~a'~éic:l~~ t()'éJC>;~~'ct6 que constituya una ventaja exclusiva indebida", ésta 
' O ,- ' - •• ·,r,,.' - ',, 

se refiere; entre much'as·cosas; a que la competencia deberá basarse en ventajas 

. competitivas' propias resultado de los méritos propios y como consecuencia de 

prácti~as honestas dentro del industria y el comercio. 

Hecha la anterior consideración y tomando en cuenta todo lo que se ha 

apuntado en las lineas precedentes, creo valido el poder concluir que nuestro 

artículo 28 constitucional contiene como su postulado principal el que dentro del 

estado mexicano se encuentra garantizada libre concurrencia y la leal 

competencia dentro de.las diversas áreas de la industria y comercio. 

Comprendido fo anterior; procederemos a estudiar y analizar cuales han 

sido las ra~~ne~\~ntÓteÓíiéas c.omo fácticas que hicieron a nuestro constituyente 

considerar necesario establecer a la denominada "propiedad industrial" como 
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·· ... '·{'[:iS;;'f'~ara· eUo•advértlmos necesario Iniciar por un breve desarrollo histórico del 

· ':¡~~~·~~ést~·postuÍadÓ de libre concurrencia se elevó a norma fundamental en la 

··:·.~m~'yorla·de{16s palses actuales, puesto que la historia que justifica la excepción de 

d:~f¡6'5;/¿·avn~gÍos a la condena de los monopolios resulta ser estrechamente 

·.. '·r~iiÍbibi1~cÍ~<'~·1.idel liberalismo económico:'· 
' :.:í,_•'J.< .·; • '.J~~~~,/~:~í,·;;(.:·¡~:-.~L -• -.<·~ ~-

,·-~• ;'.,.,··'P ~ •'-J :-· , - - . '."'. • 

··•:·e\~> ... ·Esta ·consideración es compartida por el jurista argentino Daniel R. 

, (~z~'cb~eri~~g quie!"l expresa~ Ue el 1 econbcimier1to de CJElí~ChO ti&i h 1ver1tor y ldS 

· : (~Q'(ri;~5\1ué 'co~ternpl~n ·s~ ·. otorgamÍ~nto como hoy lo conocemos es un proceso 

. · •IJ~i~l~I() a_I ~Íi~n~aÍllie~io d~ipensamiento que propugnaba por la libertad polltica 

·· .y,iecónómiCa.' lrí'c.iusó;<'agrega el jurista, la economla capitalista no podrla ser 

. . (:;()¡,.;p1~tai'riente'·~~~lic~d~·5·51.se prescindiese del p~pel cumplido por el derecho a 

través de insiit~ció'iíes 1C:ornd las patentes o las sociedades anónimas, agregando 

.qú~n()~sca~Ll~li~~d'qJe·~lc~menzar el siglo XIX ya se habla legislado respec10 

. :~,l~er.~cho'd~l'.7~~'nt~~.:n'/r~~:pa·l~e~: ~~'.~dos Unidos, Francia e Inglaterra . 

.. ·· .. ·.·· .· · En este~·se~tid°'! ¡)a.sef11~os.llues;a realizar ese breve desarrollo histórico que 

traJo como corÍsei:~~n~ia;·l~~~~~~~~~ciÓ~d~ la libre competencia. asl como su 

· pa;aié10 • des;rróYI~ f~~! r~~~·~~e~icl'8C:{ci~': ~tórgar estos privilegio de explotación 

·exclÚsiva a los titulares de:iaél~noníinadá 'propiedad industrial. 

Asi'pu~s. en la a~tigÚedacÍ la base de la economla era la tierra, época en la 

la pro~i~dacÍ'y:1os 'de.rechos reconocian como única fuente la fuerza. La 

economla d~ dicha época se caracterizaba por ser "autosuficiente", dado que las 

misma sociedádes produclan casi todo lo que necesitaban. 

<.1 ZUCCHERJSO. Daniel R. Pure111t.•.f di! lnn:ncló,,, l11tmducción al El·wdio de su régimen legal., Ad·hoc, Buenos 
.·\ircs. 19QS, p. :?4 y :!5. 
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. E" i,¡;~iJf *~~~~¡~~i1t~~~li~~~~t~i . .o Íéool= era '""ro ' 
desapercibido,· razón-~p_oí·lafpüal'no re~ulta.extraño cjue no se reconociera o se 

dispensar~.~-~~t~f:?.~~~i~J;~~~'~i;\1~_j·_inveindi~Í1:~J·~-~l·der~~ho de inventor
1º. 

El ti~mpc/tr~~·ifourre • y Hegainos a·· la Edad Media donde la actividad 

industrial: s~
0

::clei~a;rollaba en ~I ~arco de las corporaciones o gremios, 

agrupadon~~·que reciblan de la autoridad estatal el privilegio monopólico de 

producción ~· distribución de determinados bienes; eran pAqueñas · unidades 

artesanale; que.tenlan limitado incluso su número de integrantes11 • 

· E·s_ en esta época donde encun!tainos lo!> primeros pri11ileyios i.;on 

caracteristicas similares a las actuales patentes, privilegios que eran otorgados de 

m_anera discrecional por los reyes como favores. Su antecedente más remoto Jo 

encontramos ~n el siglo XV en Venecia donde se sanciona la primera norma 

relativa al te na ·y que concebla a la patente como un privilegio discrecional del 

soberano consistente en el otorgamiento de la exclusividad de explotación de la 

invención o de u ria nueva industria.12 

· · Si bien es. cierto que en esta época el otorgamiento de estos privilegios de 

explotación exclusiva resulta ser a discreción del soberano, como favor o gracia 

de_I mismo, también es cierto que ya a partir de .estos momentos esta institución 

dejé! ver dos de sus principales características, a saber: la constitución de un 

derecho de explotación exclusiva de la invención patentada y que la razón por la 

cual se concedieran esta clase de privilegios se fundara medularmente en la idea 

de promover el desarrollo industrial. 

Ahora bien, hemos de señalar que ésta época de la historia se caracterizó 

por el absolutismo con el que gobernaba el soberano quien tenia intervención 

excesiva en las diversas actividades de la sociedad. Es esta situación la que _ 

'° ZUCCHERINO, Daniel R. op. cit. supra nota 9, p. 23 
11 Cfr. PEREZ ~11RASDA. Rafael. l'rupit'dad /nJustrial y Competi.mcia en Médco. Un enfuqut! Je Derecho EconOmico, 
24

. l!J .• 11orrüa. ~hhico. ll.199, (l. ~S6. 
IZ Cfr. lbid, p. l. 
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º"º'"" la oomenW llbe,.1 ;.~d;'~~tfJí~;,f:ro polltloo =mo •=nómlo•. I• '"'' 
nace como respuesta a e~e:~~cf~~'¡~~/~·b'cl:;rc del soberano. Uno de los aspectos 

que en materia económica ~¡.i;~dc~Á;~~¡~~·E!C:esidad de un liberalismo económica 
1. ·•· . ·'. ·. . • 

se observa en los privileglos:q·~e Íenian ·las corporaciones o gremios, pues éstos 

resultaban ser una traba qúe frenába la libre expansión de las fuerzas productivas 

en la segunda milad dé¡'~lgl~ XVIII: asl que su derogación resulto ser uno de los 

objetivos de sociedad bu~gu~sa; 

Así las cosas> el ~~cimiento y desarrollo del capitalismo se observa con la . . . . . . 
lucha de la sociedad por eliminar los monopolios que caracterizaban a la industria 

de la socieci~d fe~cia'1 y que tenian como razón de ser el µoder absolu10 del 
'); 

A este'.respecto podemos señalar como ejemplo de los primeros logros .de 

.está lucha de 1~. burguesla al Estatuto de los Monopolios emitido por Jacobo 1 en 

1624 cuya importancia radica en haber sido uno de los primeros instrumentos que 

limitó la di~cre~ionalidad del soberano para constituir monopolios como fuente de 

.)E!ntas ci mu.estras de reconocimiento y favoritismo .. Sin embargo, vale la pena 

. ~eñalar ql.Je su i~portancia· no sólo radica en ser uno de los primeros instrumentos 

. > ~lJ;,; haC:~~ su¡~lr.yccinsolicla~se al liberalismo ecÓnómico, sino que también deja 

ver. que desde el naCimiento .del capitalismo s~s pensadores y defensores no 

vieron como un monopolio' malsano para Ía eccmbmia el derecho de explotación 
, . -- . . . -· .... .-

exclusiva que se otorgaba a las inve'ncionE!s. 

Lo anterior resulta serias! si obser\iamos que el mismo Estatuto prevela la 

posibilidad de otorgar el moriÓpc;iio de explotación a las invenciones, es decir, 

consideró prudente ~I q':Íe lo~ :pri.vile¡gios para la explotación exclusiva de una 

invención se mantuvieren vigentes como medios para promover el desarrollo 

industrial. 13 

tJ Cfr. PEREZ :\tlR,\SOA, Rafael. Op. cit supra nota 11. pp. 2 y 3. 
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.·. Finalmeni0;%i'ia'~iué:t"i~;'éle da clase burguesa y el liberalismo económico 

encuent~ari sd trill~}ci'~t,·~~IS;~';V consiguen desterrar todos esos monopolios que 

no permitíanfori~'lítj~·~··c~~b:~~r~ncía y competencia en el mercado a través de la 

derogación gener~.;d~~~¡~·d6~. los privilegios existentes así como mediante la 

inclusión en ¡~~ n'Oní1as 'constitucionales la libertad del ejercicio de profesiones, del 

comercio 'y la,'friciüstria/y en algunos casos, la prohibición de los monopolios y los 

·'·•Así, ~~a~~ su~·expresiones la encontramos en Francia donde la Asamblea 

Nacio~~L di~~~·nra'. a'. través .del Decreto "d' Allarde" de 1791 la libertad de hacer . . ·- ... , 
negocios,. tljeré:~,. profes.ion, anes u oficio cual4uiera, ltlgi.;iac.ión 4ut1 desp..ié.; rue 

complemen_i~d~· por Ley de Chapelier de junio de 1971.14 

~--. _:· :_. ·:·".:-~... '· . ' -

. Ahora • b¡e:n, es• importante mencionar que . concomitante al triunfo del 

liberalismo eco~ómico, • acontéce, U\1• fenÓ~~no Importante en la historia que 

resultaría relevante para .la sobreviJ~n~Í~ d~ 1ás derechos exclusivos de propiedad 

Industrial como excepcic)~ :a l~·~¿~Bj'b·i~\¿~·;'cle los monopolios conseguida por el 

liberalismo económico; éste fellómenor~sultá ser la RevoluciCn industrial que trajo 

como consacuencia la apaiiCf<J,n ~k:J~;~;·~~qulnas en los procesos de producción y 

con ello la producción masiva~de:bienes'de éonsumo los cuales no requerían un 

u'so inmediato io c~al p~(ri;'Ííi~f~fra'é;par~miento de la riqueza contenida en los 
'· - . . ."";.:~·;.';-::,:;~y,,_,. \o,'' .: ' .'; - '. . 

propios artlculos. . ,, ,, •'"·" ;"" •·•:-;;·:•~i:J/;;;: 
' -~ .. ;., ", . } . ~ ~ .... ' 

,,''e,",/-':·:>:-/;-.':;,_:'.'.,•,,';•~~:.'~:_.?;;;"·º·¡ 

Efectivarnenté,'~la a¡:Ía:rición'.cÍe' I~ 'revolución industrial en el mismo tiempo 

del nacimiento· d,el Íiber~lism;o'.'.~éo~Ó.,:;ic'oJ~~sú.Íta ser, en esencia, e: factor por el 

cual lo~ p~ivilegi~~ •.de t;l~Pk>t~bióg·;~~~l~sf~át~;,1a~].inv~nciones se mantuvieran 

vigentes pe~e·~ la. ~r~lli~fción'•de:Ío~ ¡,;g~~p;cihci~'fiin'.ia Industria y el comercio 

obten.idos por e1 1ibera1ismo ecorió~ic6~:~?Y~:qi.~~ia/~e~u1tó ser as1 en virtud de que 

la revolución industrialse caracterlzó,por,,ei'.IJ'so de tecnología en los procesos de 

producción, lo cual provocó q~e'é~~~·>~~:b~~~·rá ~~ una acelerada necesidad de 

14 Cfr. PEREZ MIRANDA. Rafa~I. Op. cit sup~ n'Otn 1 ·1, p . .:?~7. 
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'.7~f j~ll~{~ii!:l~~~1i~lr t11ii~~.,::·:.:::::·:.::::::~: 
.. ·• / •.. ·.,. »· Asi'pües; 'si .la revolución industri~l;se;caracterizó por una creciente en el 

. : d~~arroilode imienciones, nos ~e'suÚá 1Ógi~'b ;~¡ ~ntender de porque la figura de la 

· patente sé mantuviera vigente· cenia exce'pC:ión a la· prohibición de los monopolios, 

pues los pensadores de la épocá encóniraron eh el otorgamiento de derechos 

exclusivos de explotación de las»invenciones ,el mejor método para fomentar el 

desarrollo tecnológico el cual resultaba· necesario para las actuales formas y 

métodos'ae producción. 

Es por lo anterior que paises como lngl~t~rrai• f'~ah6ia y Estados Unidos 

comienzan a legislaren ~ateri~'de$aí~n,ies;p'u~s'.Jek~~;~1 'si.stemadepatentes 

~z;~:~:::r~~~:~c~~ª{;:~i~~'.~i~.{;~~~~Ef;~~~1tiJ~~~~~~.1~~:f ::ir~~~:~ª;~: 
productos o•.el abatimien.to'de:costos;•,lo~:;c:uales ¡;e•cor:istjtúyen en Una;.ve11taja 

C:ompetitiva'frente a lm~ demás queles'permiÍeobtellerúna mejor posición''én'el 

mercado. 

. -- .- . 

En resumen, podemos advertir que una de las razones,más.irn~ort~nte-s y 

antiguas por las cuales los paises han considerado que las; patel1te~'·d~ben · 
subsistir a la prohibición de los monopolios, es porque encuentran ell ;;;st~ fi~ur~'e1 

" ' .. ·,····; 'y.':''; ·." 

mejor medio para estimular el desarrollo tecnológico asi·como;ie;1;instrúmerií6' 

adecuado para fomentar la actividad creativa aplicable a los pr6~~'s°éi'~·;·i'¡,'clu~frial~s: · 

lo cual trae como resultado un mayor desarrollo econ.Óm:i~6 .. de·.1·a-~·~~~~i~~,~~~:~:-:.~/~~-~: .~>• · 
' { ,•;.'.:{ .. \~; '!:i~~(j;_: ._¿,}·«~·;;,:.::.~. ·;~-~ .~·; 

Ahora bien, la derogación general da los monopoll~s~si'c61llo i~ in~lusión 
de la libertad de concurrencia en la lodustria »'Y. el .comercio. en '.las. no~mas 

1 ~ ZUCCI IERl="O. Daniel R. Op.-~it supr.i nota '1, p. 2.i 
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con~titu'éionales como. resultado. del triunfo del liberalismo económico, encuentra 

su'plÉl~'a manifestación en nuestro pals hasta la Constitución de 1857. 

: En efecto, como lo comenta el maestro Jorge Barrera Graf16
, después de la 

'independencia del país y hasta antes del nacimiento de la Constitución de 1857, el 

temá de la· libertad de comercio mereció una gran atención por parte de los 

gobernantes, comerciantes y pensadores mexicanos, pues mientras los 

conservadores se inclinaban 'por un régimen proteccionista que aumentará y 

desarrollar el comercio interno,:,los liberales se inclinan por la libertad de comercio 

enfocada, sobre todo, a .. viné:Ür~r el comercio nacional con los mercados del 

extranjéro. ' ... .' • ~.< :iLc, 
-~·, ., 

, .•. •, '¡~ \'J; ·:t:·~".:·,-.'. ~· ' 

Así pues, ú~~ ,ve~-gbt~nidél la victoria por parte de los liberales y del Plan de 

Áyutla, e~'eri:~J'C'bn~Úit~~rii~-ci~ 1856-1857 que se pretende elevar plenamente a 

rango. co~~tií~fi6n~l'J~t1Íb;'rt~d ,·de· co~currencia en el comercio y la industria, la 

cual se prd~usci;'E;~''~l·c:g·~~Bi'd~:ciei:1ósartfculos 17 y 20 del Proyecto los cuales 

establecian 1~)si~Gi~~t~Ü~/J.r:;.; :, : · 

Artículo 17~" La libertad de ejercer cualquier género de industria, 
. comercio o trabajo que sea útil y honesto, no puede ser coartada 

pór la· ley, ni por fa autoridad, ni por particulares a títulos de 
propietarios.· Exceptuándose los casos de privilegio exclusivo 
concedido conforme a las leyes, a los inventores, 
perfeccionadores o introductores de alguna mejora. 

Artículo 20.- No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, 
ni prohibiciones a Utulo de protección a la industria. 

Durante la discusión del primero de los artículos el diputado constituyente 

Vallarta señalaba que "la saludable y nunca bien sentida influencia de la libertad 

1
" Cfr. BARRERA GR1\F. Jorge \'oz .. Libertad de comercio e industria·-. en Diccionario Jurídico Mexicano, s•. cd., 

Ul'AM-Porriia. 1995, 1. 111, p. 2000. 
11 Cfr. Da"•dw.i; J1.:/ Pm.•h/o ,\/C!.tir:aflo, .\!ético a 1ran:s de sus Co11stlltlt:foncs . .i•. cd .• Miguel Angel Pomlo .. México, 
1994.1. V.pp. 38y39 
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.. < /€ls·asaz bienhec~orá;ehia":producciÓn'deJa'dqueza;.ya sea vista bajo su aspecto 

é~OlÍti~O;:ya se'I~ ~?~~icl,~r~t~~~Íén ~ai6 ~u' faz e~cmÓ~ica''.ÍB. · 

_., :.~-. ----~ .· .;:·:·::\} ·:.: · .. ; .. 

sin emba~go.~eln1ismcfdiplJ~ado no negó su temor que la Implantación de 

libertad de 'comercio '1rresfricta pudiera traer como consecuencia la 

dés't;ucción de la propia t;iacie~day la ruina d~ la 1~ciipiente industria nacionai.19 

Por su parte,. el constituyente Arizcorreta29.se pronunció de manera similar 

que Valiarta durante la discusión del articulo 20 al comentar que si bien es cierto 

que la libertad de comercio beneficiaría a la realización de la democracia, también 

negó la cunveniencia de abolir constitucionc!lmente ia's µroh;biciont:<s a tit1.Jlo dt:< 

protección de la industria en razón de la situación económica del momento. 

Pe>r otro lado, el diputado constituyente Prieto apoyó incondicionalmente el 

contenido del artículo, abogando: por· )a prohibición constitucional de los 

monopolios y recordando a la Asa'mblea Constituyente que una de las promesas 

del Plan de Ay u tia era el de garantizar la libertad en la industria y del comercio al 

expresar: "La agricultura, :e¡'.·C:dmercio y la industria, creyeron en aquella 

halagadora promesa: La;re'iolucliÓn· fue económica, como fue social, como fue 

política, y el principic:i'~ciW1~··1lbertad del comercio no puede ser punto omiso en la 

Constitución que cieri~~\J~IPl~n'cte Ayutla"21 • · . · . ... , ,, ... _··.:-, - -

-. .-.,:L~:_·.:/.< - . 
A esta po~idón.~~·:surno ~I diputado Mata quien rn~~ÍiestÓ. que en dicho 

articulo se enc·~·ntra·~~·z¡,t·ra~ ~~íncipio .econóniiCo·que h~ de salvar al pals y que 
lo ha de pon~!" e~ el. ~á~Ínbd~ 1~" ~rosp~ridaci:' . '," ... ' ..••.. \. . .. : 

Finalmente, y ante la· e~c~~a 8g6~iciem a la instauración. de la libertad de 

concurrencia así como a la· prohibiciól1 ·de ·.los monopolios como principios 

'' Cfr. DE LA ~tADRID HURTADO, Miguel. El pc11samic11to económico de la Cotrstiwciún ,\fe.dcana de 1857, 2•. cd .. 
1:
1
ornli.1. ~1~.,ko, 19~2. p. 1..io. · · 

1 Cfr. IJcm. 
:'

1 Cfr. lbiJ,pp. l.iOy 1-H 
"Cfr. lbid, p. 143 
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constitucionales:''eliCC>r1gréso éonstituyente. sancionó ,el art!culo .· 28 · const!!'.lcional 

el cúal establ~clÓ ¡/iJi~t'r~,ib.slgulent~: . 
·:.' 

. ·, ;,·:·,.: 
· .. · 

.:Art!~ulb·~ 28.- No. habrá , monopolios, ni estancos de ninguna 
clase;' ni prohibiciones a ·t!tulo dé. protección a la industria. 
Exéeptúándose única.mente los· relativos a la acuñación de 
moneda, a los correos y a los· privilegios que -por tiempo 
limitado conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de 
alguna mejora." 

Ahora bieri, Lle la 1edacc1CJ11 del articulo podemvs OL)se.rvar que ia 

constitución del 1857 no sólo eleva a rango ~onstitl.lcionai la libertad de comercio 

as[ corno la prohibición consecuente: de<1cis,rrionÓpoilos, sino que también 

estab1ece como ex.;epción de esa . pmhlbi'~ÍÓ~ j a.16s "privilegios que por tiempo 

limitado conceda la Ley a los inventore~'~.'¡,~~~'.6cion~dores de alguna mejora", es 

decir, exceptúa de dicha prohibii::iÓn a'los'dérectios de propiedad industrial. 
• • ':,. ~· '-';-<': :<ó· ·~ /o·,:_f;~--' ;~ .. :·;~ ~,, ::' ~· :". • 

. ··~ ~ ·,, ~·~r:~~-,.;~~:~~:t3::~~?~-~~~-f ~ ~~,º:-
En este sentido; obser11amos;q'~i:¡ el :}:i,sÍado .. mexicano .co.nsideró posible, e 

incluso necesario, la.~o~xisi~ncia;;porun lado;él0 la libertad de concurrencia.y la 

industria asi como· I? pro6ibi6iÓn' cie\1bs· ~6~hp6110~; y por el· otro, los derechos 

exclusivos de eisplota6iónd.;;Üna
0

inveriC'ió~·c, mejora en'la industria a través del 

sistema de'pate~tes. · 

Es decir,.rios encontrarnos con.que nuestro pa!s coincidió en ese momento 

histórico con.·la 'pos.túra ·de· paises como Estados Unidos, Inglaterra o Francia 

quienes a pesa/: d·e~ haber elevado a rango constitucional la prohibición de los 

monopolios a 'fi;i·.·de.'ásegurar una libre competencia en sus econornias, también 

consideraron prüde11te. el mantener vigente la figura de la patente, pese a su 

naturalez.a rnonopolica. 
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Las razones por las cua.l~s el co~stituyel')te de.18~6-57_:consideró:necesarlo 

establecer a los derechos de pr()p\eda_~·ind:1úiirial como;exd~~'.ªi~~Z'~:·1~:prohib-ición · 
de los monopolios resultó. ser esehc;ialÍnent~ I~ 'rni~m{'ci~e·;'I?~~ o~r6~. paises; es 

decir, consideraron al. sistemá de patentes como' el mejór méfodo"y·estimulo para 

desarrollar el progreso tecnológico aplicado a la industria, pro~r'esó·que resultaba 

ser necesario en razón de 1cis cambios que la Revolución lnd~s'trial. propició en los 

métodos de producción-de bienes y servicios. 

En efecto, esta postura y conside.ración fue compartida por los pensadores 

de ese tiempo como Don José Maria Lozano22 quien al analizar el articulo 28 

c6nsdtuci6nal, y especiiicamente ésta excepc.;ion a la pru111oición de los 

monopolios, señalaba que estos privilegios resultaban ser excepciones cuya 

·justicia y conveniencia todos reconoce en tanto que al otorgar a los particulares 

dichos derechos exclusivos se protege el interé& público por el que se procura por 

el adelanto de las artes y la industria que se procura a través de éstos estimülos. 

- Por su parte. el jurista mexicano Mariano Coronado23 comenta que éstos 

derechos exclusivos para explotar una determinada invención se traducen en 

se dedican y preocupan en el adelantamiento de las 

Así las cosas, hemos de colegir que el argumento toral por el cual se 

decidió exceptuar de ta prohibición de los monopolios a los derechos de propiedad 

_industrial resulta ser el hecho que los pensadores mexicanos de esa época 

cÓincidieron en que el otorgamiento de estos derechos exclusivos resultaban ser 

el mejor estimulo para la creación y mejoramiento de la tecnologia aplicada en la 

industria y el comercio, situación que mejorarlá el desarrollo económico nacional y 

por ende un gran beneficio a la sociedad. 

;; LOZASO. Jos&! ~l;:1ria. f:".,111.!io 1h• Ol!n.:1.:lw Cml.\litlldmral p,urio 1.•11 /u rdl.llirn a lm Dt.•r1.•dw úd llombre,4'. cd. 
r.u::~in11l•1r. PomiJ ~11h11:u. JIJ~i. p. J1n 
:i COROS:\DO. '.'\larü1nu. Hl..·1111..·11tn\ ,/t.• Dcn•c·ho Co11~11111citmul .\foucmm. O"ford Cni\crsity Prcss, Mi!.,ico. 1999, p. 
hO. 
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Es por ·ello: que con acertado criterio se consignó en la Memoria de la 

Secretarla de Fomento de 1892 que "el reconocimiento de este género de 

propiedad es, sin· duda alguna, el más poderoso de los factores del progreso 

industrial moderno"24
• 

En resumen, el constituyente de 1857 consideró que el mantenimiento de 

estos derechos exclusivos de explotación contenidos en la figura de las patentes 

resultaba necesario en razón de ser éste el método más eficiente para alentar el 

desarrollo de .. la ciencia y la tecnologfa aplicada en la industria y el comercio, 

desarrollo .que' .. resultaba necesario por la modificación en los esquemas de 

produccio~ por ~I unpulso a la creación de sistemas, maquinas y procedimientos 

resultantesdJ'¡~ revolución Industrial. 

PorsÜ'p~rte, la Constitución de 1917 mantuvo vigente el contenido, esencia 

y pensamlenfci' de su antecesora en virtud de que no fue modificada en lo absoluto 

con relació·~·a lo establecidci por la Constitución de 1857. 

Efectivamente~ el artfculo:.28 .. constitucional de 1857 se reprodujo en la 

constitución de 1917; al: dispÓÍle{;esie de· igual manera la prohibición de los . . . ~ . - -~ . 
monopolios como pledra'anguiafenja que descansa la libertad de competencia y 

concurrencia en. el mercado/as! éóino al considerar a los derechos de propiedad 

industrial como una jÚstifi~ad~Ynecesaria excepción a tal prohibición. 

Ahora bien; Una.~ez:9ue hemos analizado el devenir histórico del citado 

artfculo 28 constituClCiri~1,'/'podemos ahora estar en aptitud de establecer y 

comprendér coff·rri;'~?;~~Ía~lc:láci'1as razones por las cuales nuestra constitución ha 

decididci mantel"ler .Z.igente>~/ios derechos de propiedad industrial como una 

excepción a la p~ohibÍciÓn d~ los monopolios. 

:-1 Cfr.· b1w:11tos, Patenws y Prfrileglos. Tt•c110/ogia dt.• ,\te.deo. JSS0·/900, Archivo General de la Nación, México, 1984, 
~I . 
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Como primer argumento a favor@Jnanterier vigente este tipo de derechos 

de explotación exclusiva; ¡:ÍarticUiarmehtE!' Íos, relativos a las invenciones, radica, 

como' lo ha sido desde sus iniciasi'~~;,;considerar que estos resultan ser los 

. mejores i,nstrumentos para alEÍnfá'r /~'~6mover el desarrollo tecnológico y de la 

ciencia aplicada a la industria y el comercio, particularmente a los referidos con los 

métodos de producción y nuevos'satlsfactores que requiere la sociedad. 

Efectivamente, la existencia de las patentes no persigue otra finalidad, 

comenta Daniel R, Zuccherino25
, que el proteger las nuevas invenciones con el 

objetivo fundamental de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos 

industriales, por lo que si bien su existencia se re1aciona con una idea ce ser una 

justa retribución· para los creadores de dicha invención, su justificación se funda 

más en consideraciones del interés público como lo es el hecho de que estos 

derechos exclusivos resultan ser, según fo demuestra de manera inequivoca la 

historia, uno de los medios más eficaces que contribuyen con el progreso 

tecnológico y económico de los paises. 

En este mismo sentido se pronuncia Rafael Pérez Miranda26 al señalar que 

la transformación permanente de la sociedad con base en la dinámica cientlfic<>:

tecnológica ha sido ur 'ª caracteristica de la sociedad Industrial occidental, fa cual 

encuentra en el desarrollo tecnológico el mejor instrumento para la búsqueda ::le 

nuevos productos o el abatimiento de costos que. permitan a quien los logre 

obtener una ganancia extraordinaria asi como una.vent~ja com1>,etitiva frente a los 

demás competidores, 

, . · .. ··.'. -, .. ----

Asi pues, el mejor y más idóneo'ijlec.anis~o~p~ra·estimular y proteger dicho 

desarrollo cientifico-técnico aplicado''''~·~;1ci>'i~clustria ·es, señala el autor, el 

otorgamiento de derechos de explotación.exclusiva, el cual ha sido identificado 

históricamente con la patente. -

~'° ZCCCHERISO. Daniel R. Op. ch !OuprJ nota 9. p. 29 
'" PEREZ :\tlR,\:-.:DA. Rafael. Op. <ir supra nora 11. pp. 75 y 76. 
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de la 

- ·:·_. -~~:2:_~: -
.:--- ~·~ . ~~';' 

~-e~· : -~~;~ -.~ , 

Po~ su·pa~e;\;e(·l'Tl·a~~tro Juventino V. Castro27 al referirse a esta excepción 

prohlblcióri:icj~f 10s' mo~opolios contenida en el articulo 28 constitucional 

señala qüe diéh"a ciÍ~'p~sición si constituye propiamente una verdadera garantla 

individ~al . al éon'siderélr que . estos derechos de exclusividad descansan en la 

necesidad de alentar a la creatividad individual para con ello permitir y conseguir el 

progreso y perfeccionarrlento humanos. 

Bajo esta misma óptica se ma11ifiesta el licenciado Jorge Amigo 

Castañeda28
, Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al señalar 

que con el propósito de estimular estas creaciones que se constituyen como el 

motor de la innovación n1ercant1I y del progreso tecnológico e industrial, el estado 

mexicano ha concedido desde hace más de siglo y medio derechos exclusivos por 

un tiempo determinado a . favor de los individuos, empresas o instituciones que 

realizan innovaciones de aplicación industrial y comercial que se traducen en la 

aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado. 

Asl pues, CÍbseria'mos que el sistema de patentes y su debida protección 

estimula a ios:·dl~ti~tÓs'agentes económicos para decidirse a invertir tiempo y ·,.·. -,.,. . . . 
dinero para''1É1' rea[lzacioll de estudios e investigaciones para crear y mejorar la 

tecnologl~ y '1aC:Í~r1C:f~º~~Ucada a la industria y el comercio a fin de obtener más 

eficientes mé;odo~' 0/deY~';od~~ción-. asr como nuevos satis factores para las 

necesidades dé la s~bi~~~~~~n~umidora. 
-;~': . ·n :·.<~· ;.~-~.;~1/~:: _ 

Finalment~;'v~l~'·j"~ .. ~~:~'·:~itar.al maestro Rangel Medina29 quien considera 
. - ,. ·' '.;.·'·'·· -· •. ~c .. • -: , ' ' 

que una de las razones ·qu"e 'justifica la existencia de este tipo de derechos de 

.explotación exclusiv'~,~~iacionados con las invenciones y creaciones industriales 

descansa en la Idea del progreso, la cual encuentra su verdadera valoración 

dentro de las civilizaciones evolucionadas donC1e el progreso es sobreexcitado en 

su máximo grado por la realización constante de invenciones y creaciones, 

~ 7 CASTRO. Juvcntino V. Op. cil supra nola 4, p. 186 
~!C A~11GO CASTAÑEDA. Jorge. ''Pro1ccciU11 a la Propif..'dad Industrial t.•n .\fé.tico .. El mercado de Valores, Nacional 
financiera, S.N.C., Ai\o LV, Enero 95. p. SI. 
,. RANGEL MEDIN1\, David. Op. cit supra nota l. pp. 103 y 104 
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•'" ,,._, ~,::_~·, 

::_·:~·~.,;_ ,,,, .. 

:•;,c~~:~¡~~-rando'- que para que estas•.se multipliquen debe recompensarse a sus 

aut~~fis,. siendo la recompensa_· más natur~Í y· productiva el otorgamiento de un 

monopolio temporal de explotación sobre.la misma, convirtiéndose esta clase de 
- . 

prerrogativas como una ventaja o instrumento social que_impulsa el progreso de la 

sociedad con los múltiples beneficios que dicho progreso traen consigo en favor 

de la comunidad misma. 

De esta suerte y en razón de todo lo anteriormente señalado es que 

podemos concluir que una de las consideraciones que justifica la necesidad y 

conveniencia de constituir esta clase de derechos exclusivos de explotación 

relacionadas con las invenciones y mejoras aplicadas a la industria y el comercio 

radica en que se considera como el mejor estimulo (impulso a la investigación) 

¡Jara que los distintos agentes económicos se decidan a invertir en investigaciones 

a fin de d-:isarrollar nuevas tecnologlas las cuales traerán como consecuencia la 

creación de·mejores y mayores satisfactores para la sociedad, asl como un mayor 

desarrollo económico. 
," .. · ·-
·,:'¡':-· 

,. c;:·u~a 'Vez.\c¡u~:hemos analizado este. primer arglJment() a favor.del 

• ·~ •. rilánteií1niiento:deestos ciel"echos exclusivos •que se.consmuYen~en1~ den.ominada'. 

~ ;~~{~~;; !~~:t:~~t;:,~t::;~¡~¡:;~~~!~~~:!\;~~gi·~~.:: 
:~\~!~~·:~~:~:.·:r~º·:&t~r~:;~~~d~.t~,t~~%1:·~:r:::·1·~: 
"~¿j~~";;c:íi~s-- á~': propiedad inci~st~iáC y en -. ~speci~I -de·-• 10~- .signos ,distintivos, es 

• - e• ;. ' .. ~ . ' . . • . ~, • - . 

. conforme a.-una buena polltlca" económica y comercial que los signos que sirven 

·:para distinguir una casa no deben ser usurpados por otra, ya que es en beneficio 

de todos y no solamente de los productores que no debe sufrirse confusión con 

-"' RANGEL MEDl:--IA, O;ivid. Op. cit supra nota l. pp. 103 y 104 

30 



~::.':~: ~;~{f ~itl{~i~t~~~mldora• q"e deben pod" 'ª'°"º~' la 
.. . .l-~1 i~~·titfc~'~ió~':'f~il~\i,~i -. oÍorgamiento de estos derechos exclusivos 

relacioMad~s. ca~ l~~;it9i16~ dfstÍ~tivos no es más que consecuencia de la libertad 

de concurrencia gar~ntizada ·par nuestra Constitución. En efecto, al asegurar 

nuestra norma fundamental la libertad de que dos o más personas puedan 

concurrir a una misma actividad industrial o comercial trae como consecuencia 

que los consumidores tengan más de una opción para adquirir un producto, por lo 

que estarán en posibilidad de adquirir al que por sus características más les 

agrade y les satlsfagél. 

Sin embargo, para que _el consumidor pueda reconocer el producto de su 

agrado, los industriales y comerciantes se valen del empleo de signos a través de 

los cuales el consumidor. pu~da reconocer el producto o servicio que le agrada con .· - - . "'. ''.,\ 

respecto de los demásqúe oseófreé:en en el mercado; es decir, aquí observamos 

una de la¡; princip~l~~-fu~6i6~~~·-de ~n signo distintivo que es la de identificación, 

pues a través de éste el consumidor puede reconocer la procedencia de los 

productos o servicios '-JUe adquiere y con ello su calidad. 

Siguiendo este orden de ideas, observamos que el argumento expuesto 

tiene una gran base lógica puesto que al otorgársele a los diversos agentes 

económicos el derecho exclusivo de uso de un determinado signo distintivo y con 

ello la posibilidad de prohibir a sus competidores el empleo de un mismo o similar 

signo, se garantiza que el consumidor estará en la posibilidad de identificar, sin 

posibilidad de confusión alguna, el producto o servicio que por sus características 

o cualidades le agrade. 

Asegurar esta situación en el mercado provocar3 el gran beneficio de que 

los consumidores no serán engañados por productos o servicios de calidad 

distinta a la que esperan, es decir, tal circunstancia garantiza una protección a los 

intereses de los consumidores-. · · -
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Efectivamente, como_ lo .señala el maestro Fernando Serrano Migallón31
, 

una de las finalidades que se per:;igue con el proteger las indicaciones de uso 

comercial es qué éstas permiten: a los consumidores conocer precisamente cuál 

es la entidad productiva;~. c~me.rcial que ha colocado determinados bienes o 

servicios en el mercado;' inf()Írjla_ción que resulta de máxima importancia para el 

consumidor cuando · diferent~s: entidades productiva~ o comerciales ofrecen un 

mismo producto o se~icio'coiiunadisiinta calidad. 

A mayor abÚndamierito, vale la pena mencionar que dentro del mismo 

_dictamen de _la.C'ámara de Diputados relativo a 1a iniciativa de r~formas de ia Ley 

de la propiedad Industrial de 1994 señaló dentro de sus antecedentes que dentro 

. ·d~. los intereses a conciliar en materia de propiedad industrial se encuentran el 

i~~erés de Íos consumidores "quienes al adquirir los productos o servicios que 

requieren, buscan aquellos que ostenten las marcas de su preferencia, y los 

cuales pueden verse defraudados por terceras personas, que sin - el 

consentimiento del titular de los derechos aplican la misma marca a productos o 

servicios que responden a calidades diferentes, lo que puede ocasionar el 

descrédito de las marcas y la perdida del favor de los consumidor~s"32 • -: 

Asi las cosas, podemos concluir que el . otorgamientO . de . derechos . . 
exclusivos para el uso de signos distintivos resulta ser un ,instrumento necesario 

para garantizar al consumidor que podrá obtener los· bienes y. servicios que 

necesita y· prefiere según las cualidades y caracterlsticas que le agradan de cada 

uno de ellos en particular a través de su reconocimiento mediante estos signos 

distintivos empleados por sus fabricantes o comercializadores para distinguirlus 

respecto de los demás similares en el mercado. 

-'
1 SER RASO :0.110.-\LLO~. Femando. lu Pruph:dad /11clus1riul t:ll ,\fé,r;ico. Y.c!d .. Porrúa. ~1éxko. 2000, p. XI 

-'=Cfr. lbid. p. 114 
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Como tercer argumento que justifica la necesidad de mantener vigentes 

estos derechos exclusivos de explotación como excepción a la prohibición 

constitucional de los monopolios es aquel que se basa en una idea de justicia, 

según lo expresa el mi·s.mo máestro Rangel Medina33
• 

Esta justificante, según 'el jurista, resulta ser una posición valida para la 

generalidad de los derechos de propiedad industrial. Para los signos distintivos es 

aplicable, pues es conforme .a· 1a idea elemental de justicia que los terceros no 

pueden emplear la marca de.otro, puesto que los objetos que la ostentaran no han 

sido producidos por el mismo método ni g"azan de la misma calidad por lo que no 

pueaen tener el mismo~~alor.iPara .1as invenciones, este concepto también es 

aceptable pues en razÓn. de j~~Úcia que quien ha empleado su tiempo e inversión 

en la creación de un ob]eio. nu~~o de~tro del campo de la industria, agregando asi 

laguna cosa a lo.ya e~istent~; obtenga para su beneficio el derecho de explotación 

exclusiva del.mismo p()r un determi~ado tiempO. 
. ' 

<Ahora bien, con relació~. a este.argumento expuesto con anterioridad, vale 

la pena mencionar que esta ideá ·de justicia que menciona el Dr. Rangel va muy 

ligada a la de competenciá Jeal .garantizada de igual manera por nuestro articulo. 

28 constitucional, situación que.ya fUe ~nalizada lineas arriba. 

En efecto, dentro del contexto de una economia liberal basada en la libre 
,., ' . 

concurrencia y competeridao'son las· diferentes ventajas competitivas que van 

adquiriendo los distin.tos"agenies. económicos dentro del mercado las que les 

permiten obtener una 'm~jor posición económica dentro del mismo. Entre estas 

ventajas competitivas encontramos a las invenciones y a los signos distintivos que 

emplean y obtienen las distintas entidades comerciales en su actividad económica. 

Así, su protección a través d71.?torgamiento de derechos exclusivos de uso 

y explotación resultan ser los instrumentos necesarios para garantizar una efectiva 

J\ RA:--:GEL 1\tEDINA. David. Op. i:it supra nota l. flP· 103 )' 10.i 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGEN 
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competencia leal entre los distintos agentes que concurren a un mismo mercado, 

pu~s mediante ellos se garantiza que ningún tercero competidor se aprovechara 

graWit~mente del esfuerzo, inversión, tiempo, dinero e investigaciones que un 

agent~ '. económico ha realizado para obtener una determinada invención de 

·apllca.ción.industrial necesaria o para obtener un buen nombre dentro del mercado 

.. 'en )~~Ón de la calidad trabajada en sus productos, buen nombre que se 

. · ~a'tedaÚza. e identifica a través de sus signos distintivos. 

No _considerarlo asi redundaria en una severa afectación a la competencia 

en tanto que se permitiría, $in sanción alguna, que un tercero se beneficiaria de 

· .una inve"nción o tjel buen nombre oe una indicación comercial pruduc1da pCJr o.ro 

quien· ha ·realizado la inversión, trabajo y esfuerzo necesario para obtener alguna 

de éstas; mientras que el tercero que se beneficia no ha hecho esfuerzo o 

inversión alguna, por lo que aprovecharse seria contrario a la competencia leal y 

desalentaria el desarrollo de tecnología asi como de nuevos y mejores productos. 

Por e) otro lado, si el Estado reconoce y otorga estos derechos exclusivos a 

·' 1as invenciones: y a los signos distintivos que constituyen a la propiedad industrial 

.encontramos _ciue los mismos fomentarla y garan•izaria la libre y leal competencia 

•.en el mercado. Ello resulta ser asf, pues si las entidades comerciales que 

producen estas invenciones u obtiene un buen crédito a través del trabajo y 

calidad de sus productos, tienen la certeza de que este esfuerzo no será 

aprovechado gratuitamente por sus competidores, traerá como consecuencia que 

éstas inviertan en mayor grado. en producir mejor tecnologia así como mejores 

cualidades en sus productos o servicios. Ahora bien, por el otro lado observamos 

que esta protección produce el mismo efecto frente a los competidores puesto qi..e 

si estos pretenden posicionarse en el mercado, necesitarán de invertir en 

investigación y trabajo de. calidad para desarrollar mejores tecnologías y 

productos que los dei su competencia, ventajas competitivas que serán 

garantizadas en favor de su creador a través de los derechos explotación 

exclusiva que pueda obtener. 
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Asl en.tonc.es~f pofie~Üs\:concluir que el otorgamiento de estos derechos 

exclu~ivos re~Jít~rF~~¡.yJ~'.'¡J~tr8·;,;ento Idóneo para garantizar y fomentar la libre y 
:· ·-:·:::.:·:·;. :; :";,:·z~~-'.· .;-:~!:.~:· .:·;r~o.:;-•:){-: -

leal competéncla''·ení~el1;inercado, más que desalentarla por su naturaleza 

monopolica:~Es p~/',lÍ~~"~t-~·:i~~ acertado criterio señala Michael Lehmann34 que 

estos d~r~cho~ /d~~~sf·~;.HPir como "restricciones ª la competencia ª 1in de 

promover la ·competen~ia''.<;¿ 
_;--_;T::(;',:_)."·-,)t:t.'.•"· 

Bajo esta'itiis~a Hnea se pronuncia el licenciado Jorge Amigo Castañeda30
, 

quien afirma.que buando las empresas actúan deslealmente al copiar o imitar los 
.. - '·'· -.· 

desarrollos de,cofras que legitimamente han llevado a cabo un esfuerzo de mejora 

de sus 'productos ·se erosiona la competit1v1dad de estas últirnas, miroimizando 

··estos ···esfuerios y reduciendo las ventajas que estas empresas han podido 

realizar, luego. de haber invertido recursos adicionales en investigación y 

desarmllo. ·Es. por ello que señala que el no proteger estos derechos exclusivos 

.sólo .prod~.:::ra· una pcico deseosa competencia desleal que se traduce en la 

posibilidad de aprovecharse injustificadamente del trabajo e investigación 

realiz~d()·por•.un.agente económico para producir una determinada invención o 

p~od~cto re~onocido a través de un signo distintivo de terminado, situación que 

sólo desalienta el desarrollo económico y lo estanca. 

Por su parte, la Cámara de Diputados al presentar su dictamen respecto a 

la iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 señ'3ló en sus 

antecedentes que son diversos los intereses los que hay que considerar al tratar el 

tema de la propiedad industrial. 

Entre esos intereses encontramos el de los particulares que contribuyen a 

través de sus investigaciones e inversiones para desarrollar mejores tecnologias y 

obtener satisfactores que demanda la sociedad. Por otro lado, encontramos los 

intereses de los particulares que han creado algún signo distintivo para diferenciar 

3" Cit. por GELLER. Paul Ed\\ard. '"/.a propiedad illle/f!Cll1al en el mercado mundial: ¿ Impacta Je la solución de 
~-~mtron-rsias úi..•1 TRl':,S? en Ol•rc:dw ,h• lu .Proph'duú lndu.'itrial. t•. Rcimp., UNAM-JIJ, México, :?OOO, p. 72. 
· · 1\i\1IGO CASTANEDA. Jorge. Op. c1t supra nota ~8. p. 52 
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sJ~·-p~oductos o serVlcios;-''para los cuales invierte importantes cantidades de 

r~~ur~os'én.eFac~~·ditarr\iento y reputación de los productos y serVicios que ofrece 

. parcthbten~r'eu~vord~ 1o~·c,onsumidores, favor que desean mantener a través de 

la.-caÍidad-¿¿·e ga·{~rítÍ~~ 1~ marca para el consumidor . 
.. ; . .;;/_··· ~;-':.;_...~ :'.'·J'S""!,'~'.'~:(.(!{::' -:: 

': Flnalment'El;''encontramos el _interés de la colectividad que se beneficia a 

través 'de' un adecuado sistema de propiedad industrial, al tener a su disposición ... _, -··-·- -' .' ··-· .,•' - ,_.. ' 

. los satlsfactóres que dem.añda_: toda vez que las empresas dedicadas a la 

Investigación· y _desarroÍlo 
1'd~- :_riu-Éivos productos, al obtener una protección 

adecuada y justa r~tribucíÓn.él s~~ esfuerzos a través de la concesión de estos 

derechos de exclusividad, se 'v~rí· motivaaas a continuar con su labor de 

i~vestigacióri e imiersión para producir y desarrollar nuevos y mejores productos y 

serVicicis que demarida et' mercado. 

AsL pues; observamos: q¿e también los legisladores obserVan en los 

. derechos de propied~di~d~;!i:i¿I un instr~mento eficaz para garantizar y fomentar . 

. - 1a"m)re'y-1é'a1'c~fripkten¿fa'.~n el mercado, asi como para consolidar un mejor 

·•d~s~rrólfo·;·econ.~hii~~i·r~'i6~·,~orla cual se considera acertada y conveniente la 

·· .. ·· :-~~c-~pclÓ~ h~ct"la.pcir-·~I co~sÚtu~~nt~ de éstos derechos exclusivos a la prohibición 

. . • • ~~ñ~Utu~i~~;rci~ 1;;~ ~i6~·opollos .. 

·'• ·· '•'-AtÍora bien, una vez que hemos analizado las anteriores consideraciones 

por'1as cuales se justifica la existencia de estos derechos exclusivos dentro de 

nuestro ordenamiento juridico, es necesario ahora señalar que el fenómeno de la 

globalización también ha lnterVenido para aumentar las consideraciones a favor de 

la existencia y protección de este tipo de derechos exclusivos sobre las creaciones 

industriales y a las indicaciones comerciales. 

De esta suerte, son dos las consideraciones las que han principalmente 

destacado la importancia y necesidad de otorgar y, sobre todo proteger estos 

denominados derechos de propiedad industrial, a saber: el hecho que estos 

derechos de explotación exclusiva se han convertido en uno de los activos de 
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-. ~a;or\iíportancia en las empresas como fuente de riqueza y el hecho de que en 

razón del creciente comercio internacional, la deficiente protección de los 

derechos de propiedad industrial ha sido considerada como una barrera no 

arancelaria en contra del libre comercio. 

Por lo que respecta al primer punto que ha aumentado la importancia de la 

propiedad industrial en razón del proceso de globalización actual, debemos 

establecer que como lo señala el maestro Fernando Serrano Migallón36
, uno de los 

elementos que adquiere mayor importancia en el patrimonio de las empresas se 

encuentra en los procesos de producción y en general en el conocimiento 

tecnológico, considerados hoy dla estos como elememos sin los cuales una 

empresa hoy dla no podría crecer. 

Por su parte, el licenciado Jorge Amigo37 expresa que dentro de este nuevo 

contexto económico tan ligado a la apertura comercial de los mercados, son tres 

las variables q~e fundanel posible éxito: 1) el nivel de desarrollo tecnológico; 2) la 

calidad ne '1os _re~Ur~os-,e-~6nómic6s: y 3) su capacidad de adaptación a 

corídici6nes cambi_arite en ~I mercado. Esto implica, según el licenciado Amigo, 

que el g~an reto· se traduce en el aprovechamiento productivo y comercial del 

· conocimiento, sitllaciÓn' qUe convirtió a la tecnologla como un instrumento de 

competitividad, lo c~..;-¡ ~~difica _también la importancia de la propiedad industrial. 

'Asf pües,o obseiVamos ; que en el actual contexto económico global la 

tecnologla y ~I c0~6Cirhf~ni6 s~ ha vuelto una de las principales fuente de riqueza . 
. -.. ,-·.' .·.::_ ·.' '·-.' -. "-· '< ~- ·-"-'., /. ' 

En otras palabrás;·.1a_clencia y la tecnologia aplicada a los procesos industriales o 

éomO medlOs'p~rl:i:6bt~ner ~~evos productos y servicios para el consumidor, se 
. . . ' . . .. - ' . ' ., '· ~ . ' '~- l - ; "· ·' ' 

- han' convertido · eri\ mércancfas en tanto que se constituyen como ventajas 

competlti~as a fii'voi de_ quien las obtiene, lo cual provoca que estos bienes 

Intelectuales tengan én si mismos un valor agregado. 

lb SERRANO MIGALLON. Femando. Op. cit supra nota 31. p. 12 
'' Ai\.11GO CASTAÑEDA, Jorge. Op. cit supra nota :?s. p. 52 

------------ ----- ------------------~------
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·---~~~-~,~·~~ú;·~:~~.:~~~Ir~~:~;~-: .~~~-. -
. ·,· ,.; ,,,._ ' ~' ,:.:<~;_: 

Es por lo anterio;:·c¡~{~()y'i:¡'¡1i{i~~t~b'del contexto internacional se considere 
. º : ;"' .:: ,.,, ,-·:.}-,;-¡ l/é.::~:.~:\'.-1:)!:.:~',!.:.i,:fy:'~'.'.·~--,':' ... >. ·, 

a los derechos 'depropiedad'lnteléctual, como inversiones y se les proteja como tal. 

Así observamos ~~;{d'~~t~~Jd-~tfr~~t!i{dó'~e Libre Comercio para América del Norte 
- - _·.;:_.;-:.::.r«::->: '.>:o.-:i: ·· ,. __ -- -·· 

se establece en su cá'p!tuiéi)<l,articulo 1139 que se entiende por inversión, entre 

muchas cosas', a 1a'5:t>ie'nés tangibles e intangibles adquiridos o utilizados para 

obtener un b~h~ficiíci'ed6~Órl1ico o para otros fines empresariales. De esta suerte 

podemos '.observar.: la• Importancia adquirida para estos derechos de propiedad 

· IndusÍri~f ·e~ {¡;,,~tb qÚe se' les asimila con una inversión merecedora de protección 

denfro' c:l~I é:o~texÍ~ económico internacional actual. 38 

<· -... -. 

:,. P'or· otro lado y de manera más específica observamos que dentro dE<i 

Acue~do celebrado ~ntre México y Argentina para la promoción y protección 

reciproca de las inversiones establece en su articulo primero que se entiende por 

. inversiones, .entre otras, a los derechos de propiedad intelectual, Incluyendo, en 

especial; .!'.lerechos de autor, patente.-. diseños industriales, marcas, nombres 

comerciales ·y en general todos aquellas figuras que constituyen a la propiedad 

intelectual entendida en su aspecto más amplio39
• 

Asl las cosas, la asimilación de los derechos de propiedad industrial a uno 

de los activos más importantes que constituyen el patrimonio de las empresas así 

como _su ásimilacíón a la de una hwersión d~ importancia tal que se proteja dentro 

del ~ontexto económi-:o Internacibnai/·"e{ lo que ha dado lugar al segundo 

razonamiento por el cuál dentrci ;del ~ciA't~xto de la globalización ha adquirido tal 

. importancia; ' ·. · ~; ~ 

" 
. . '. :.~ . -

>>s _,~'~:,;:. ,:!'.~ ~c~)i;:~ __ ,,. ·-

Efeciivamente;; ~I: segÚndo pUnto por el cual la propiedad industrial ha 

adqul~iclo J\; plan'o:pre~~·~derailte en el contexto del comercio internacional es el 

hecho 'que debido ~ ~L/gran importancia económica actual, su falta de protección 

·se conside.r~ hoy.df_~· como' una barrera no arancelaria al comercio. Es por ello que 

311 Cfr. PEREZ MIR.ASO,\. Rafael. Op. c:ít. supra nola 11. p. 62 
J• Cfr. lbid .. p. 63 
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la eficiente~oln13~cle~·te protección a la propiedad industrial sé vera reflejada en la 

mayor o menor in~ersfón extranjera dentro de cada pa!s. 

En :~si~ ·s~ntido; observamos que el hecho más ejemplificativo de la 

trascend¿rlc\~·'que 'éstos activos Intangibles han obtenido hoy d!a dentro del 

crecieni~·.'.cióriíli!réró ·internacional, resultó ser el hecho que los paises hayan 

·· introdüc!dc{ei'ierna de su necesaria y adecuada protección dentro de los temas a 

dlséuur'en."1i~Ron'da Uruguay del GATT . 
..... ···.~:·f·-< r/· 
Hasta antes de esta Ronda Uruguay el tema de la propiedad industrial no 

habla res~l;aa'i:i s~r un terna que los miembros del GAl T consideraran necesario 

abordar d~nt~o\!~'los Jemas relacionados con la apertura comercial ni con el 

comérciol;tz~~~910~~1;propiámente~ 

Asf pues, nCl'i~e sh10 hasta la Ronda Uruguay con la Declaración de Punta 

del Es.te dejea6 qú'~:·se con's!der'~ cómo'._~Ha Hmltante para el libre comercio la 

ausencia o deficie'nte~ protección a los derechos de propiedad Intelectual, situación 
• • - • ·.,. - - ·,.' - '• ·- -. , - --· ·'. >, .· - ,; - • ' - . -.,_ 

que no resuitabáser.úsl.ial nFpropla con la tradición del GATT. 
··- -- - : ,-: , ... -.</:.:·'.-~·,;· ~~-i;/f::".';.'~'k .. ~r~. :/_: -·· ::~-"-~ ~" 

::::.::::.r~5~f &~i~~~~~~~il0J~:::::'":~ ::.:::·:~::::.:~~:: 
importantes, 16 'c~a'1' iÍ~v6' ~~r~si6:n~i'.~-~us'' gobiernos a incluir el tema. 

-.~·;:~~-F:' .-. ~:_;~~:;:: .. ~,';-~·-e ·: .. {·;~_-.r::-~~·2"/.~r~_~\ .. --> 

~~~~i~l~\l!llf ili~f ª~:~0,~]j~~~~~j~:~~~:~ 
~-·/:·:i:::-": . 

Po; el o~;d i~d~/16~,~~!ses ·en desarrollo consideraron que dicho tema no 

era propio d~('G~n/.~iri~ ·;qG;;;' més bien era tema de discusión dentro de la 
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~~, '~ =-~,F~.__::·--;-.-- -~_, ·: "-: "·· .:::,~~F~--=~.,i~:f~ :~~.:::;~-~'..:,~~~~~~~ ''"~::--:_;;·-'--:__,;_· .> ,_,.:_·· ~·-··~- .,,_ -.·.--,=-:;:'°' "-:•·--=:-º- -

· .. ,·.·.·.'.····r~~or~a· ~1·. c~~~f ~~~·:8~i~~r\~·R~L~I~~~{~~~~~J~'~l~1~~[~0J4~~;#i~!itu~!:'.p.ªA.dª.··· . 
; '•Berna pára la Protécción:de.1as'.Obras-jilrtisticasº o Uterárias :dentro del seno de la . 
• •· ·0MF>1: ·? ·· •(·;,·· .. · ·:~s; :;:;;:• .. ;,;,•.:•i;r:.J;:;ir;::~• /.•• . 
. ·. > · ·· · , ; . 7· :'f;···;gi,;~:~I:yi;!.~·0.i~~p~p:.:;~:&J/r · ~ .,<. : · 

,·,··•• :; . . Pese·las ,opinionesdivergent9,~.~ntre estos.dos grupos se decidió incluir el 

· tema de la:protección 'de la propiedad intélectual dentro del GATT en razón de 

C:onsiderarse a la propiedad intelect~al, según lo expresa Leonel Salazar Reyes

. Zumeta40
, como un hecho e>co~Ómic~. y no como un fenómeno esencialmente 

juridico, y, considerar las violaciones a la propiedad intelectual como una derivante 

de la practica comercial, y. no .solamente como un hecho subsumible de un su 

puesto normativ::i sancionador. 

Considerar en tal sentido a la propiedad intelectual dentro del comercio 

internacional tuvo como causa p~inÓipal las grandes perdidas que venian sufriendo 

las empresas transnacionales <por .:1a.·.deficiente protección a estos activos 

intangibles, particularmente: a) la·s perdldiís.,cle las ventas de exportación y 

regaifas~ asl como una disminuclÓ~ 'del iviíÍor el~ las inversiones de las firmas 

innovadoras en los mercados; donde: estos. derechos son aprovechados por 

terceros .sin compensación o sanción alguna: b) las perdidas de ventas por estas 

empresas transnacionales. en :terceros: me.rcados por la venta de productos no 

legltlmos, y; c) por· las. perdÍcl~s.de ·v~ntas en sus propios mercados por la 

importación de productos:o,pr()riesos·Hegalmente reproducidos al amparo por 

leyes de propiedad intelectual.41
' . ·• 

Es por ello que con sÚftciente razón la licenciada Yolanda Huerta Casado42 

al referirse a los origenes de las actuales reformas a la legislación de la materia en 

América Latina considera que uno de ellos es el nacimiento de un nuevo 

proteccionismo tecnológico en el ámbito internacional como consecuencia de las 

"º SAL.-\ZAR RE'\'ES-Zü:\tETt\, Lconcl. "Cit.•ncit.l, Propiedad /11d11striu/ y Pu/itil•us P1ib/ir:as pura la lnnomdOn. 
/.o'i RL'to,\ de la Rm1o/11 { ·,·ug!t:.:_; ··. ~n CulL•aiUn út• Estmlios de Propiedad /t1tL'/t:C'Wal de la Asociación Mcxícnna para la 
Pn.m:ccilln de la Prop1cJaJ Intelectual. Thcmi§, ~tl!xico, 1997. p. 'l5. 
"' Cfr. lb1J. p. 'Hi 
-1: HUERT..-\ CASADO. Yolanda ··¡.;¡ Trutadn '"-' libre Com"'rr:io L''' "'"tt:riu d.: propiedad lmeler:t11t.1I y s11s 
rt'/h'ITU.\IVllL'.\ L'll ,1,,u:rh'i.J t .. 11ff1i1 ··en IJL•n•dw dL· lu Pnipil•dt.Jd b1dwurial. 1•. Rcimp .• UN..-\M-IJJ. México. 2000, p. 128 
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pérdidas c'i:ills~.das por la plraterfa, las cuales, señala la jurista, se estima alcanzan 

lo s~sentábiÍlo~~sde dólares anuales para sus leg!Úmos titulares, perdidas que se 
... - ,' ,•. ; 

convie.rten 'en un obstáculo para progresar en el proceso de liberalización 

comercial intern'a~ional. 

Asf pues, la introducción de este tema en la Ronca Uruguay trajo como 

consecuencia el nacimiento del Acuerdo sobrP. los aspectos relacionados con el 

Comercio de. derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC), el cual busco establecer los estándares y principios mlnfmos más 

comunes relacionado a con la protección de la propiedad intelectual, a fin de 

iniciar un proceso de uniformación entre los diversos pafses, basados éstos en los 

intereses de las empresas transnacionales. Este Acuerdo fue adoptado como 

parte integrante del Acta Final de la Ronda de Uruguay, en Marruecos el 17 de 

abril de 1994. 

A este respectc>,;vál~~l.~~Rena .. mencionar que esta nueva visión económica 

de la propiedad inteiéct.uál ·'í:¡ue •· motivo su integración dentro de los ternas 

relacionados con la apertura;'comercial y el creciente comercio internacional es 

compartida por nuestro pais. En efecto, tal consideración la podemos advertir al 

revisar el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Comercio, Fomento 

Industrial y de Relaciones Exteriores. de la .Cámara de Senadores con relación al 

Acta Final de la Ronda de Uruguay del GATT relativa al ADPIC, el cua: señala que 

en virtud de la trascendencia que la propiedad intelectual ha cobrado en el 

comercio internacional, ya que creatividad y capacidad de invención son armas 

importantes en la competencia entre las empresas y entre los países, se vio la 

necesidad de Incorporar un. acuerdo amplio en las negociaciones de la Ronda de 

Uruguay, agregando que dicho acuerdo sobre propiedad intelectual se distingue 

por ser un instrumento. que pone fin a la disparidad entre los niveles de protección 

a la propiedad intelectual.43c:" 

.u Cfr. SERRA~O MIGALON. Femando . .\fé.tico en d Orden /11ternacio11al de la Propiedad /ntdcctual. Porrúa, México, 
2000,p.SW. 
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En conclusión, la incl~slórí del tema de protección a la propiedad industrial e 

intelectual dentro del GATr no fue sino resultado de la valoración económica de 

los resultados de las. actiÍlldades cientifico-tecnológicas, corno sustrato para el 

mejor desempeño de las empresas innovadoras, pues en la medida en que haya 

·una debida protección a estos activos intangibles de las empresas, la inve.rsión 

extranjera' sé veri:í motivada e incentivada hacia los paises que mejor la protejan. 

És".'por 16 anterior que al considerarse a la propiedad industrial corno uno de 

los activo~;:més importantes de las empresas, su valor corno inversión se ha visto 

acrecentado dia con día, razón por la cual su debida protección tanto en el ámbito 

d~I·, ~6ni~rcl~ · internacional como en el oe cada pals se ha VUdlto un factor 

d~termlnánte para las empresas para decidir en donde invertir, por lo que en ese 

'orden de ideás, la adecuada protección que los distintos paises le concedan a 

este tipo de propiedad, en esa medida serán rentables como para que las 

empresas decidan invertir en dicho est~ jos nacionales, lo cual generará, sin duda 

alguna, !.in mayor y mejor desarrollo económico en el mismo. 

Ahora bien; una vez que ha sido determinado el fundamento constitucional 

de estos derechos,'' asr··~~mo' los' fundamentos lógico-fácticos para su 

reconocimiento.pof.el derecho:'tárito desde sus inicios como en razón de su 

creciente importancia\3n'rá~óri'ci~ la globalización y el incremento del comercio 

internacional y su ré1~dón' co'ri 1áicada vez más acentuada apertura comercial 

entre los paise~.\ prcig~ciiflios ·~·<analizar las diversas teorias que explican o 

pretenden explicéJr:su n'~1Gí~1e;:a Jurídica~ 

A'lo largo ~~ tocii/~1 desarrollo de esta novedosa área del derecho, es 

necesario' señalar ~G~' ~~t~ b1ase de derechos ha sido ubicada a lo largo de su 

historia por'áigUríos estÜdiosos dentro del campo de los derechos de propiedad al 

considerar qúe constituyen \m ·área que podria denominarse como derechos de 

propiedad inmaterial. Sin embargo, hay tratadistas que consideran que esta clase 

de derechos deben de concebirse como verdaderas concesiones o privilegios en 
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razón de la naturaleza tell)poral que es intr!nseca a los mismos, negándoles con 

ello cuaíquier carácter de propiedad o de derechos reales. 

La cón.~t~·nte discusión de ambas posiciones, as! como el incesante deseo 

de los ~studio~o~ del derecho por resolver y determinar la naturaleza de esta clase 

de pmrrogativ~s y oblioaciones que el derecho ha otorgado a los creadores de 

estas· obras intelectuales, ha tra!do como consecuencia el desarrollo de diversas 

teor!as44 qÚe se sintetizan en las siguientes. 

1 .. - Teoría de ra concesión o privilegio legal. 

Esta corriente concibe al.derecho de propiedad industrial como un privilegio 

o gracia concedido por las leyes al creador de una obra intelectual dentro del área 

industrial. o ~comercial; ~omd contraprestación o recompensa a su actividad 

ingeniosa e intelectual· para la obtención de la misma. Esta teor!a se opone total y 

absolutameritÉí·a la concepción de que estos derechos sean concebidos como . \ .-.,.:..-.· 

derechos _de propiedad. 

2.- Teor!a contractual. 

Esta teoría ·,considera al derecho de propiedad industrial como una 

·prerrogativa· tjue emana de un. contrato tácito celebrado entre la sociedad y el 

inventor a .qui.en.: le ;pÉírllÍite disfrutar de los beneficios de la obra creada, 
, .... - -· ,,._-__ ,,.- - ,-"..:. , 

manteniéndose· la idea:;de.:que',::este ·derecho es resultado de un privilegio 

concedido. por el E~tEldo. a f~~Ór del !~ventor en razón de su facultad de imperio. 

Esta teorra, al igual que la otra, niega el carácter de derecho de propiedad a 1a 

propiedad indusfrial. . , 

3.-Teor!a del derecho personal. 

"Cfr. VIÑAMATA PASCHKES. Carlos Op. cit. supra nota 2., pp. 9 a 12 

43 



·: '.~;~\'?~i;i§~·g¿~~c~~si~te en cons:derar que el derecho intelectual en su generalidad 

~):om()'.,e1.·dérecho de la personalidad o, consideran otros, como derecho sobre la 

'·'propiá person"á. Para esta teorla el derecho Intelectual se traduce en la afirmación 

· ; ;d~f~r6pi~ yo, como la facultad de disponer de las propias fuerzas y de exteriorizar 

la 'propia personalidad. Esta corriente liga la naturaleza de los derechos 

i;,tel~ctuales a la personalidad misma de la persona como un derecho sobre la 

misma persona. 

4.- Teorla del derecho de la propiedad inmaterial. 

Esta es la corriente que tiene más seguidores y concibe a los derecnos de 

propiedad industrial dentro de los derechos de propiedad. La principal oposición a 

esta concepción sostienen .que slemdo ~I objeto del derecho de propiedad 

industrial una .creación int~Íect~~1\\>por ende, un bien inmaterial, no puede 

asimilarse a una<cos~ ~1.~6nstit~ir.se como objeto de propiedad alguna, pues 

6onsideran que éste sólo rec~a:·0~ la~ cos~s corpóreas o materiales. 
--" ·;:~·:;::-.. <·'--

·, Tal c;Íticá 'carece de fuerza, pues si bien es cierto que tales prerrogativas 
"'' , .. · ·"'- !· . . __ ,_•.:_. ,, , .. , .. ·., 

',' ti~~~en suorigen'en,uíla concepciÓnintelectual, lo que realmente protegen es el 
._,, 

derecho de uso y explotación en la realidad a favor de su autor, asl como de 

~·/im'p~·dir qué'dentro de la rrÍlsma re'alidád material y tangible se aprovechen los 

· flÉlrc~\:os ~~·.' t~r Ótira intélectualque ha sido resultado de la propia y única 

; é!éÍ°pacfd~d'inteleéÍual e' lngehi6sa 'de su autor que la ha conseguido a través de 

~s·u's'~íó'¡)ió~ medios y esfu~rzos: pues lo contrario redundarla en un perjuicio para 
··-··;·~y~~úra·~:: ~ -

_. ·~<'~--.. '. ~ 

Es por ello que el Licenciado Carlos Viñamata Paschkes estima que "los 

. bi.enes intelectuales, producto del ingenio humano, constituye un bien juridico de 

nat~raleia incorpóreá, especialmente protegidos por una vla jurldica distinta del 

•·. derechcl'de propiedad común sobre cosas materiales, diametralmente opuesta por 



7'._~""-=~~:~_~:c._.=.;?.:..:....:,:~-"-=-~·:-~~ ~.~;_:__:_,:).::-'-''--'-

~'.n:Z:;fü~2::~~~¡~~f ~¡~~~~:~:::~:::~! la propledod mate<lal 

··::'.·>.~~-':.: -~- '-:->'; ,., 

c.· 1MPORTANd1A'EcONóMICA 
··'>···.' -· .. ,- • 

. . ·~ú~!:·~!~:-,::1· 

N~ cabe' duda que la importancia económica que encierran en nuestros dlas 

los derechos de propiedad industrial, tiene su origen y razón de ser bá_sicamente 

en que estos se traducen en la facultad exclusiva de explotación de una invención 

determinada que satisface alguna necesid.ad real dentro del área industrial y 

¿.omercial en que sus titulares actúan, o el uso único de un determinado signo 

distintivo por su propietario para diferenciarse con sus productos o seNicios 

respecto de sus competidores dentro del mercado. 

Es por esa facultad exclusiva de explotación que confieren tales derechos 

respecto de -las creaciones que las constituyen,. que se __ han convertido. 

actualmenté,e'n' v~rdad~ros activos para las empresas e imoortantes, herramientas 

- de progre!io ec~~órni't~ asl como de innovación tecnológi6~.yr· ' -, -- - ' ,. 
- .. ,., .... '.' .,,,,. . .. · ... : . 

> "--

_- ~n est~ ~ism'o ~~:n~icio se pronuncia el L;cenciado Mauricio Jalife Daher46 al 

~eñala_r q~~ ~1 -~~~li-o cie 9~a~edád • de la · lrnp~rl~nci~ q·u_e_ --_ hi_stóricamente ha 
--- - • - .!·- • • • _,_ ~· .. • - ".' - L"< •• • • • '• .. •• • -

caracterizado• a estos. cle~e~h~s ~~);encuentra: pre°C:isaménte en la palabra 

"exciUsiva", pues la posibilidad .de:~-~~ el ,Úni6o_q~~ ~u~de fabricar y vender un 
. . -. . . '. ,. ,_ ._, .. ":_ ". ·- -- ~ ., '• - . . -. 

producto patentado, ia facültada: de impedir que terceros empleen la marca que 
• - • '• ,.-, ._. 1 : • • : ,- ,· •• - •• • .. ,", 

distingue un_ producto o. servicio,:o~eLdl3recho•de_y~p~óducir Una obra intelectual, 

otorgan a su titular una vent~ja ciiinercial,cualitativ~ de ;dlmenslones usualmente 
incalculables;' - . . - - ... _ '" -. ' - ,_ ' .~ - -- , 

Es por eso que, agrega el mismo autor~,r; i_a;~istoria demuestra que no 

existe ninguna empresa líder que no fundamente g~an parte de su existencia y 

.is VIÑAMATA Paschkcs. Carlos. Op. cit. supr:i not:i 2. p. 9 
"" Jr\LIFE DAllER, !\-1auricio. Propit•d,1d /111dc.•cwul. Sisla. México, 1994, p . .i 
:'." ldcm 
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desarrollo en ·'1a··:p()~'~sión'-'d~''derechos' exclusivos, como los de propieciad 

industrial, superio~es ~ 16~,~~~-po~e¿ su competencia . 
. ·. ' . _.-., ·, r.: ~ /, ;_.:.; ·::.::::.:~(-: --~-· 

En efecfo', . la economia mundial ha experimentado cambios y 

tran.sformacion~~ p'r~fund¡,¡s que tian modificado de manera decisiva los factores y 

• las ·conc:li2iones 'qúe' c!~terminan la riqueza de las naciones. 

" Aciua1ménté'1a'ciréuladón de información, conocimientos, bienes y valores 

una '11ációrí ·a:otra:· cori menores restricciones fiscales, arancelarias o de otro 

tipo:•es el nuevo rostro de la economía, una economía basada en el conocimiento 

.tecnológi'c~~'.ct6nd¿ la propiedaa industrial ha adquirido cada vez mayor relevancia 

y atención en los paises. 

En· esta nueva economía, la propiedad industrial juega un papel muy 

importante como consecuencia de diversos factores, entre los que se destacan: a) 

laglobalización, que expresa la interdependencia económica, comercial, financiera 

y tecnológica: b) los tratados de libre comercio, que incluyen icapitulos .de 

propiedad industrial e intelectual: c) el desarrollo en nuevas áreas del 

conocimiento como la biotecnologia, las variedades vegetales, los · nuevos 

materiales, las tecnokigias de comunicación y reproducción digital y los esquemas 

de trazado de circuitos integrados: d) el valor monetario de los activos intangitles 

de las empresas (penetración del mercado, know-how, fortalezas administrativas, 

derechos de autor, marcas y patentes); y' e) la· competencia desleal que lesiona 

que lesiona la competencia económica, a. través· de la reproducción y venta de 

tecnologías, productos y signós í:li;tlnti~Os ~6'áuto~i~ado por su titular.48 

Es así como el conjunto de estOs,factOrE!s adq~ier~n una gran importancia 

para el desarrollo ~con6miccl dEl'' Í~<pai:;~s;.~~e~.tó ,qu~ la propiedad industrial 

fomenta· el desárrOÍ10 culiúrál, ~~6~~~¡?¿\};~~2f~i.'d~'úr país al representar un 

increíble apoyo a la creaiividad,iníló~aCIÓn tÉlCinfcay modernización comercial. 

.¡.,Cfr. tnfunnc Anual de Labori:s_dcl Ín!01itUto ~lc_~i~ano i.Jc la Prop.icJad Industrial de l 9'J9. pp. IS a:? 1 
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Por esta razón;.; es indudable que la propiedad industrial al otorgar el 

privilegio temporál al:titular de una patente obtiene a cambio la divulgación de la 

información ·tecnológica que esta protege a fin de que la misma beneficie a la 

sociedad en su totalidad: 

A este respecto el. Licenciado Mauricio Jalife Daher49 comenta que debe 

estimarse que la comunidad empresarial se beneficia mediante los derechos de 

e:xclusividad que implica el otorgamiento de una patente, al recibir la información 

relativa a la invención as1 como el derf:lcho de di:;poner de la n1isma al térmi110 de 

la patente por caer al .domino público. 

Estos beneficios representan un estimable valor debido a: 1) revela de 

manera. fidedigna las· tendencias· de: la. tecnologfa mundial de vanguardia con . . . 

antelación al arribo ;_de l~s •producías .al mercado; 2) permite iniciar tareas de 

investigación y desarrolio, ~ p~rtir de patentes desarrolladas por otros, que aún 

vigentes constituyen un.e~celente marco de referencia para innovar mejoras; y 3) 

al vencer las paterites''y caer al dominio público, se constituyen en fuente 

inagotable de proyeét?s al a16,~~ce de pequeñas y medianas empresas. 

Ciertamente.ha''si~o:ÍaLel crecimiento de.la importancia económica de la 

propiedad industrial~ ~Ge i.en; i~. Ronda ,_Uruguay deL; Acuerdo General sobre 
' '' • •' • • • • •• .- -;; fe:' • • • ~· ,, •" ; -, ,• C • -- • -• • • ' • • • • • • ,• - 'v.. ' • • 

Aranceles AduanerOs;:y;:,comercio (GATTL:se.;fnt~odu]o en 1986 por primera 
- .": - ._. • ' ; ,, '< - •• - • .' - ' '·' - ,· • • _, • :- • ' • ' ·' --;. ~ '. , ' 

ocasión·· el· tema de los derechos: de.) prÓpieda~; industrial en la agenda de las 

negociacio~~s n:,~itil~te;al~s ~ás IÍT)p¿~-aÁt~~·ci~(fii~~~'6. Asf fue como una de las 

trece materia~ ci~ r{egociació~ ·a~:l~:;'Ro'ncia'.í~~c la de los "Aspectos de los .. ; -- ·- ... _;·, . :., . . : : ,- . .,1,. - ,_, ···; ... - . ) 
Derechos de Propiedad. lnteleétÚál relaciÓnadós · con el Comercio, incluido el 

- -- ---· -- - · -- ----- ·- ·- ··---;-· - -- ·- - --• -- -• ·--·-·¡· --:~'r' ••·o-o, --- · -

comercio de mercancías falsificada~·~. conocido como Acuerdos sobre el ADPIC. 

"'" Jt\LIFE DA HER, ~1aurido. Op. cit supra nota: 46. p. 75 3 76 
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La consideración de la Propiedad Intelectual como un hecho económico, y 

no. sé.lo exclusivamente como fenómeno de naturaleza jurldica, cuya violación se 

asemeja más a una variante de la práctica comercial, planteo asi la necesidad de 

, . que iós ,mecanismos de represión para defender la propiedad intelectual, fueran 

·>,· . t~átácio-~füera de los esquemas tradicionales de jur;sdlcción (Convenio de Parls y 

, • •corivénio _de Berna), y fueran elevados a un panel del GATT, donde una discusión 
1 ~ -~~~-~~~ciid~'s°cle ventas de exportación y regalias tendria un mejor tratamiento, 

, .,~; ._:::,;':,;:,: ,-.~>:- ~ .. : ': 
; .. ;,_,_,::;·_:: 

.•;:.: ;:-c2·\' Sin duda alguna, dentro de las razones que motivaron la inclusión de la 

. ;::e p'r6pie'd~d in't~l~ctUál dentro de los foros económico!> multilaterales del GAl 1 en la 

l .. ; ~~~'c:lad°S ÜrGgUayJuéron: a) las pérdidas de las ventas de exportación y regalias, 

:,i(;, );~(é~o~~ IJ~~ c:li,~Ti~~~i~n .• ~!1 l~s. inversiones de las firmas innovadoras, en los 
. . niercac!os dondé sus ;:derec.hos de propiedad Intelectual son apropiados sin 

nin~un~·c~Íl1P~~~,jbí~;,·.ó;'sár1~1Ón: 'ti> 1as pérdidas de 1as ventas por estas 

··.···~E2~)~{~~~;i~i~i~E:~:::~:::,:~:::~:~:::~::~: 
• . ,-.,·-e··--,< :.:; .- ;:,--

:· <.:, ·_: '.;_·:·.::-·:: 

El hecho de qlle' la ·p'rópiedad industrial se ventilara en un foro multilateral y 

'comercial, puso en .. e~Íd·~~~ia el 'gran papel que estaba asumiendo en los 

intercambios i:óme~cÍales iMternacionales los activos intangibles, más aún si 

tomamos en cúenta q~e' los tenias discutidos fueron: a) los niveles mínimos de 

proteccié.n; b) las, medidás para hacer efectivo el cumplimiento de las normas a 

través de la defensa efectiva a 12 competencia desleal; y c) el sistema de solución 

de controversias. 51 

~o Cfr. SAL.-\ZAR REYES·ZU~1ETA. Lconcl. "Ci<.•11ciu, Propiedad lndu.uri11/ y Políticas P1;b/icas para la lnno\'ació11. 
lo.\· Reto.t dt." /u Rumia Uru!-flllly ... 1.:n Coh•,·ciV11 Je Est11dios de Propiedad lntelecwal de la Asociación ~tcxic:ana para la 
1•rotccc1ón de Ja Prop1cdaJ Intelectual, Thcmis, ~1Cxico. 1997, pp. 94 a 96. 
~ 1 Cfr. lnfurml! :\nual. Op. cit supra nota 48, p. ~2 
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Corrio. p'arte.; d~ esta evolución y a muestra de ejemplo, México suscribió el 

Tratado de: Lib~~-coll1erclo con Estados Unidos y Canadá, el cual dentro de su 

contenido un ~apitulo sobre propiedad intelectual que englobo dentro de sus 

precepto~, ·norm·a~ que regulaban materias como derechos de autor, programas 

de co.níputo,· bases de datos, marcas, patentes, variedades vegetales, secretos 

lndus.triéjles, ·esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales e 

indicaciones geográficas. 

En efecto, respecto de este acontecimiento el Licenciado Mauricio Jalifa 

Dahefr52 ~xpresa que, dentro de los temas a tratar para la celebración de dicho 

' iratad6- c()mercial, era elde la propiedad intelectual uno de los más importantes a 

• · trai~rYnego~i~r-para,,lo~ Estados Unidos, señalando además, que ésta es una de 

las C()nst~nt~s'·~ü·;~yr~ite'r~dámente se invocan como presupuesto de cualquier 

relación· cci~'. '.~Jrsi~L!~fe'rnaciona1; 
~ "' . \ ~ ', '.~.:,-, :;;_-:. 

• De~de·~~ntéi~~~$~.16s tratados comerciales que ha suscrito nuestro pais con . - ' _,. ·,,,, -~>'· J,' ,' ·:.:·.- .~ ..... - ,. - • 

paises - como' Boli\lia;i{C-osta Rica, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Chile y, 

-. aciu~lrriente,:\:6íl';i~' J~fo~ ·-Europea, han tenido como prerequisito la debida 
. - ' .. , , ·- ·-' - ,.,.o ' -"'·io:s-~·; . . ~ 

-. protección deJa Propieda~iri~electual para atraer la inversión. 
· · ... \ ·ú;~\;.·;:;:S.>\:~~?:.:~:7;it .,.,.. · 

Así;, éualqÚierJ~a'1s; qué;c:lesee inversiones y tecnología de pu:ita en su 

territori6, necesii~-ci~:-ug;~-lst~~~- de -~ropiedad industrial que ofrezca confianza y 
. . . . . ' .·., ··- ,• ·.·;_.,-.' , . "-'';". '" ., ,_.,~.,, ¡,:. :-

certidumbre a ::16s'. i11ye¡rsJ011lsta"~:- ya. que- al ser estos derechos exclusivos de un 

gran valor en e(C:onfo~io de.la'ccí~'¡)étel'lcia internacional, su vulneración reiterada 

:~:i:r::;6~ii~::~:¡;~~~f5-~~:(z2~irhi;,d:i~~~:r;:~:~ª::~ : 0 :~~:~c~~~ ~:: 

S! Jr\LIFE Dt\HE·R~ ~1auricio. Op. dt. SÚpra nota .i6. p . .i a S. 
' 1 .Cfr. lnfc_Jrmc·.·'\.nual."Op. \!it supra nota -'S. p. ~3 
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... r. j-.' 

c:--·--;--,--;--,-.~-,_0-7-~-o=· - - -= -=-=:"i-7;:-.c::;=,~á-~:~.--o--~,,_"~-

~j~W~g~~j,Ii~~1~~~~f 1:::~:::~·::::::: ~~:~~:,;:;=~ 
.. 'cr~C:i~i~~to d~ 1/ecdn6~1ci3.Á.él~~i~ente se efectúan grandes flujos de comercio 

e lnve¡~lones qu~ l;;v~ri:'rn1'~\r~lto~ tecnologlas protegidas a través de patentes, 

convirtiéndose· p~r· e11·6,~i\~¡.iit~m.iento y protección que los diversos paises les 

otorgUen mediante sus slsternás de propiedad industrial incidirá sin duda alguna 

en el mayor o ;;,enor·n~jo:CÍ·~·iiwerslones que reciba. Por ello, la protección de las 

patentes es .corisustancÍ~I con el desarrollo económico. 

Efec.tivah-ie.nt~;·para propiciar el progreso económico se requiere de un flujo 

constante de nuevas ideas y productos que mejoren la eficiencia de los procesos 

prodUctlvos, posibilitando ello una mejoria del nivel de vida de la población de un 

pais. AsiMismo, este flujo de ideas y productos novedosos son el resultado de la 

creatividad humana expresada en invenciones e innovaciones, las cuales son 

estimuladas por sistemas de protección de la propied~d Industrial, por lo que no 

cabe duda estimar la':estrecha·. relación' entre ·una debida normatividad de 

propiedad industrial y el de~arrollo ,ecdnórnico que se expresa en el papel que 

jue2a la innovación ;ecnÓlógic~·~~·;.~'~ef~~lir'1a productividad de una economia. 
__ , . ---~-:··}.:~~:~:'.-~;+<:~~:¡-~;~)~~·~{~~;~;/.~\{ ~~.-;- ~-

Otro de los factores" que permit~ri ·entender la trascendencia económica de 

lo.s derechos de '~n~'p~t~ritíi:· ~sÚm~lo a· la creatividad e innovación tecnológica, 

sori la,tcantÍd,ád7,~ a.las g~'e sb'n coricienados los infractores de éstos como medio 

'cie'proted::ióna ios•c~eadores·que invierten en la investigación y desarrollo de un 

·. ri~~v~ ·produ~t6 ()' prciC:~~c). Asl· tene~os como las Cortes Norteamericanas han 

'é:6ricie~íici6'~'1~ empr~sa Minolta al pago de una indemnización a Honeywell 

'•'s'llp'ériór a ·los '120 .millones de dólares por violación de patentes relativas a 

· i~clÍolog.ia' de autoenfoque.54 Otro ejemplo de esto puede ser la sentencia que 

•. ',;·cólÍ~enó a pagar a"la empresa Honeywell lnc., la cantidad de 1,200 de millones de 

d.ólares a Litton Systems lnd., por la explotación no autorizada de una patente 

'"'Cfr. J..\LIFE D,\llER. :O.l;iuricio, Op. cit. supra nota 46, pp. 8°0·82 

so 



'~•·"'-·:~··~~~~'--~;,_";c·?:-c:::i'~:'~. --.-·o==,=- ;-i,2cc-_C:,\~~~::=.~77,--o -
;:::.<~~:_,-: .-:. { :~:, -~ ' 

. relativa a ,;Anm~fi,:r1s~l";i~;{gfr~~C:~~;~ .. la cual es empleada en casi la totalidad 

de los si~tE!n;~s'd~;\;e~~6~~\ .. ~9a'ci6n'cO"-rriE!ic1a1 y militar.55 

~--~.:~:-::._~.::·.:'-· v,,,,.,, ,:>::;:~; .. :·::-.¿-_.' -.'.~'.¡ 
::..y·,,·<- '\·:;::~:: 

.· · ' Asi tambÍé-!1;1s'~1en'á reíúcirl¿(sentencia que condenó por 66 millones de 

dólaresa 1a·~rripre~a Lubri~61 ~'fav~·r de Exxon por la violación de una patente de 

.· un aditivo para ga~Ólina ·~on base de cobre. 56 Sin embrago, el caso más sonado y 

que rei~indicó ~I poder económico de las patentes fue el litigio que entablaron 

.Polaro-id y Kodak dÚrante el año de 1986 que culminó con la salida de la segunda 

de las empresas del mercado de la fotografia instantánea, asl como la condena en 

daños y perjuicios cercana al billón de dólares. litigio en el cual el punto central fue 

una patente relativa a la 1,ámara instantánea a favor de F-olaroid.:;7 

La razón por la que las sentencias antes señaladas, asi como las 

cantidades estratosfericas a las que son condenados los infractores de una 

patente, refleja la importancia económica de estos derechos de propiedad 

industrial, s_e debe a ,que generalmente estas cantidades se calculan generalmente 

en razón de iak' \JtÚÍdades obtenidas por el infractor en relación con las ganancias 

que ilegltiman;e'nt~;d~jaron de percibir sus titulares por estas cunductas ilegales. 
:· . ~ :<.: :\·;~.·'.~>:.:~~J¿:~1~4:'\~-rtt\~-;.:.._,;-

Asi pu~,5.\:~~¡;idq@~b,ie qu~ empresas como Eastman Kodak, Sony. 

Polaroid, Hitáéhi;.:,fcano'n,-:':Mits\Jbishl, IBM, entre otras, han logrado su 

:::i~::.ªJJ~~.f ~r~~~:~11f1?[1f Z~~~rE~~6~:r·:~: ~~~:~i;:~:~:~~~n~::;:~::ª: 
innovaciones. tecnológica si hán reCibido .• 

. - ·::.:.:::·~~-- "'~ - ·~-:::~"~--;:.r'.-~--. 

En este sentido, u~a sociedad que no estimula a través de una debida 

protección la innovación tecnológica esta sentenciada a un casi nulo desarrollo 

económico al no poder mejorar sus sistemas de producción. Visto así, la patente 

''Cfr. JALIFE DAllER. :0..1auricio, Op. cit. supra nota ~6. p. 107 
~ti Cfr. ldcm 
,; Cfr. lbid. SO y STl~1. Richard. "/1111."llccmal Propt.'rlJ': Palf!llls. Tradcmarks, und Copyrigl11s". Delmnr Publishers. Inc. 
E.U.A .. p.•%. 
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no -se - constiii~ye -:- en-_ un --- monopolio - o privilegio, sino en una recompensa 

e proporcionada y equitativa por una contribución objetiva al bienestar social. 

_-Por otro lado tenemos a las marcas, como un subconjunto al igual que las 

p~te11tes de la propiedad industrial, que distinguen el origen y la calidad de los 

bienes-- y' servicios ofrecidos por algún agente éconómico y como tales están 

prot~Jicias por las legislaciones de propiedad industrial. Estos elementf'ls de la 

, pr()¡:{j~cÍ~d industrial expresan el grado de modernización de la actividad comercial 

de"t.i~ pais:y se han convertido en elementos fundamentales de la mercadotecnia 

de hoy, medio principal para acrecentar y asegurar un potencial público 

consÚrnidor dentro del mercado. 

Las marcas, al igual que la tecnol9gla, van incorporados en forma explicita 

en los flL•jos comerciales de productOs ~\~e~icios. En esta medida, la protección 

de· las marcas conforme ·a ni1ri1di'8S:'.X~~ :protección y estandarización de 

procedimientos en los diferentes:,:¡:)aises - que: comercian entre si, permite 

incrementar los flujos comerciale~ ~~tr~:l~s ~~clones. 58 

En este entendido, es indudable que de una forma u otra todos percibimos 

el valor incalculable que ciertas marcas pueden alcanzar como resultado de su 

difusión, conocimiento, aceptación y permanencia en el mercado por el publico 

consumidor. Es en razón del mayor o menor lazo y fidelidad que las marcas 

producen entre los consumidores que adquieren los productos fabricados por 

determinado comerciante, lo que determina su valor como activo intangible y 

autónomo de las empresas._ D~ hecho,_ la• m~~ca constituye un activo que puede 

ser vendido, comprado o gra~ado con• independené:ia.'c:l~'1os demás activos que 

constituyen la empresa comoopúdl~ra~'~seir'1oscÍ~muébles, maquinaria, etc. Sin 

embrago, es su- presenci~--e~ f~i''ITiér¿ado 7.y'.~I m;yo;-o·-menor prestigio que 

adquiera ésta por la calidai:(ci~j'é:í~;-~~J~uci~s~¿;:s~rvicios que ampare, lo que va 

determinar su valor e importagd~'€orTI,; __ '~dii~~--d~gtro de una empresa, pues de 

'"'Cfr. lnfonnc Anual. Op. cit ~upr.i nota 48. ¡). ~6. 
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:> • , ·:_--~~·-- 7-·~::::L :y~: ... -~~~~":~·:~\-;_-,;~:T.:~:~~-
-· ,, ~.:~;'.-;)~~~'.h·;~\\1-·.t:{:; -:;-. ·--- ,:_· -->·" 

constit~ir~e,u~~~~B,r~~j:~gn~~'.~J~9R;~~¡garantia, buena calidad y satisfacción de 
· 1os. ·próductos o;s_erv.iclos'.quej:ista·:dlstingue; en esa medida el derecho exclusivo a 
. ·.::: ·-.",- . . ·'.._":. '_ :.'.-~.-"-/.-:,;-:>:,>-'_·.)~:'.~c;'..:f.í>'-'·if' ,·;;}~-';;?~~-;~-:;--: ... f..: ... :.~):·<· ..• · . -_ 
utilizarla acrece.ntara'·s~:ya.10S1P()!;1a):E!PUtación que ha producido y produce en el 

·.· cbnsu111'idor;a,1¡~~H~+{í:~:i~fü~i:;;~~r~.~~6 •. y todo por el esfuerzo y calidad que el 

productor.:de·c:·'dichos'';satisfactores·:-,ha: impuesto en ellos y que prefieren los 

co~sumid;:í,;s!:':>·"·.,f 1'.A'.~:(\·~'.{~;~-/: 
·. Efebtiva;,,e'nte,';~5·e1·:r>i~stigio y la reputación que un signo distintivo ha 

provocact6 y obt~Alclo p6/.1~ ~a:lidad y trabajo que el comerciante ha depositado en 

los productos o ~e,:;.,i~lcÍs qu~ bajo ella se comercializan dentro del mercado, lo que 

provoca q~e .. el 'cier~cno a ~u uso exclusivo adquiere tal importancia económica, 

pues es indudable eldes~o de que los demás competidores gustarían de usar tal 

· s!mbolo p~rci lríi~odúéir sus productos en el mercado, pues saben que tal signo 

distinti~o lesdcl¡rá'.a:sus mercanclas, de entrada, un prestigio y preferencia que ha 

. CÍbteríido el tilulélr.cie mclrca por la calidad que caracteriza a sus productos y que le 

· ... ha ~a1fd
0

0 1á Br~fer~ri6iá cJe los consumidores por su arduo trabajo. 

Por ello, es indudable concluir que el valor comercial que da el "buen 

nombre" a una empresa se debe.al poder que sus marcas les han otorgado como 

un imán del público consumido.r dentro del n;iercado. Es la garantía de calidad que 

una marca ofrece, lo que hace que la misma se va!ué como un activo importante 

de la empresa al proveer a ésta de un .buen:nombre en el mercado, pues en la 

medida en que una marca sea más. preferida que otras por la calidad que ésta 

garantiza en los productos o servicÍos en que se emplee, en esa medida su valor 

se ira acrecentado pues su empleo en ,un determinado producto garantizara una 

preferencia del consumidor so.bre de los,demás. 

Por otro. lado. y al. igual q~~ l~s patentes, es ilustrativC' también para 

entender la importancia económl~a d~· las rilarcas, el conocer las cantidades 
' - .... ·. "•,•· . .- - - .. 

elevadas a las que son sentenciados los infractores de los derechos de las 

mismas. Asi por ejemplo, en diciembre del · 2000 el Decimotercer Tribunal 
' . ·. J 

Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal. negó el amparo solicitado por 
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McDonlad's en contra ·de la .'sentencia emitida por la Sexta Sala del Tribunal 

Superior de Justicia del bistrito Federal en la cual se condena al pago a favor de 

Cabin Donut, de por lo meinos el 40 % de las ganancias que haya obtenido 

McDonald's desde 1994 por el empleo indebido de la leyenda publicitaria "La 

primera hamburguesa mexicana", que se encuentra registrada a favor de Cabin 

Donut en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porcentaje que se 

traduce en una cifra millonaria si consideramos que McDonald's es una empresa 

que tiene más de .175 'restal•rantes de comida rápida en nuestro pais, que genera 

más de 8,000 empleos directos y que entre el 2000 y 2003 tiene un presupuesto 

de inversiones por más de.·300 millones de dólares que le permitirá alcanzar una 

red de restaura'ltes de 346 unidades.59 

No cabe duda que cifras del calibre de las que hemos mencionado, dejan 

en claro el valor económico que pueden alcanzar las marcas dentro de los activos 

de las empresas que las poseen. Con· números como estos, no es dificil imaginar 

el valor monetario que han adquirido; por'el esfuerzo y trabajo invertido en ellas, 

marcas como Voikswagen, Crhysler Tsuru, Renauit, BMW, entre otras, dentro de 

la producción de automóviles, o. McDonalds y Burger King, en el mercado de 

comida rápida, o Sony, Aiwa y Kenwood dentr0 de los aparatos de sonido, sólo 

por imaginar algunos ejemplos .. 

Otro factor qUe puede· mostrarnos el valor económico que adquieren y han 

adquirido las marcas· ·como - a-ctivos intangibles dentro del patrimonio. de •tas 

empresas, es el desarrollo que ha _adquirido la franquicia como '~ór_nla. de 

expansión de sus negocios para el dueño de una marca, al ser ésta Úni(inversión 

garantizada para quien obtiene. la 'franquicia; donde 18 marca:'cóm'o derecho de 

propiedad industrial es el eje sobre el que gira el mayor ~e~br:é-~itó··de las 

franquicias. 

'"Cfr. Periódico "El Financiero·-. 1:? de diciembre del :?000 
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· En ,;efectd:~G~·~~'.*~~~~~oí;' Citado . por Javier Arce Gargollo, define a la 

franquii::ia c6~b í~ ~d~ce~íó~'d~ ~'na marca de productos o de servicios a la cual 

se agrega 1a:~Ci~6~~¡¿'~··:d~1 C:onjunto de métodos y medios de venta. 60 

"'. Es po/i.~116·' qJe el Licenciado Jalifa Daher61 señala, al referirse a las 

franquicias> que, quién -;ampra una franquicia recibe, en estricto sentido, una 

participación en la; explotación de los derechos exclusivos de propiedad industrial 

de ids que es propietario el franquicianta. Este tipo de negocios, comenta, 

con.stltuyen hoy la forma de expansión comercial de mayor relevancia en el 

mundo, en el cual la piedra angular no es otra cosa que el reconocimiento y la 

eficadá.de oos derechos exclusivos de propiedao industrial que su tnular detenta, 

como son las marcas . 

. Simplemente McDonalds, señala el Licenciado Jalife62
, es una de las 

empresas de. comida rápida más exitosa y económicamente más poderosas, que 

·.se ha. expandido a lo largo de todo el mundo y cuyos ingresos se producen a 

través de las regalias que le son pagadas por la explotación del uso exclusivo de 

sus marcas. Efectivamente, McDonalds no podría ser lo que es sin leyes que 

aseguraran la propiedad y explotación exclusiva de todos estos bienes 

·inmateriales como son sus marcas, personajes y sus secretos industriales de 

operación, cuya exclusividad es y desea ser compartida tanto por su titular, pues 

le producen ganancias inimaginables al permitirle crecer sin necesidad de invertir, 

asl como de sus adquirentes, que les da la posibilidad de invertir en un negocio 

con mayor certeza de éxito comercial, un negocio probado a través de la figura de 

la franquicia. 

Mediante la franquicia, una persona paga por tener algo asi como una 

sucursal con las mismas marcas y nombres, ;os mismos colores, arquitectura, 

productos, asi como capacitación para producir bajo el mismo estandar de calidad 

1'>4) ,\RCE G1\KGOLLO. JJ\"Ú:r. ''El Contrato de Franquicia", 4".cd .. Thcmis, México, 1997, p. J 
"

1 JALIFE DA HER. Mauricio. Op. cit. supra nota °"6· p. 4 
"' lbid, p. 93 >' 94 
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·.:::~ ::~·;>;(-~~·~- :·._-._,'.,' -
•. . qué I~ é~m'pres~·~,original; y al . final dividirse las ganancias con el creador del 

·estab1ec1rniér1to; • · 
' .···· - ; ·: .\' ·,: ·. ; ".. -~-- ·. ,,. .. .. -. 

. ·'· ,. ~~· fr~~~si~i~ se ha' convertido, gracias a la protección de la propiedad 

.'lrídúsfrlai y;': eniéspeÍcificO;•.de los signos distintivos que constituyen su elemento 

' ''.) ri-i'é's''i~~<:)·,:¡~g1¿,'.'.~ho de ¡<:)'~ rn~dlos de expansión y desarrollo económico más 

· i~p~it~ntes·:S~ éi·mÚndo por,el valor y prestigio Rue las marcas adquieren 
.. - '. .... -+;- ::·:~:·('.~),:·; ·:>· 

.. ·, Sól~ !Jdr~ abúnd'a/y percibir en mayor medida la importancia económica . . . . ' ' ' ..,-· .. . . 
.. ha· des~rrolládo,~lí{ t,ranquicia, podemos mencionar como ejemplo los 

siguientes oátos 'esta'c:Jisticos citados por el Licenciado Javier Arce Gargollo en su 

6bra."EI Contrato de franq¿i~ia":63 
. ·-·.::>: 

a) A travé~ d~ lis franquicias se vende una tercera parte de los bienes y 

servicios d~c6ñ~uinoen los Estados Unidos. 

b) De las ·tre~'~H·:~~~:·~~ñlas .franquiciantes que operan en los Estados 

Unidos, n1n de ellaQ5~'riérnpresas significativas. 

c) En el ~i;'6 }dé, 198S; 'eid~tian quinientos mil franquiciatarios que . _.- .. ,,,._" _;_ ·- - --,.· - ,-

empleaban'a' més d,e cinéo millones de personas. 

d) La franquicia es •un m.étodo de. expansión utilizado por más de sesenta 

diferentes industri'a's y ne'goci6s: 

e) En 1988 las.ventas por el método de franquicia en Estados Unidos de 

América fueron de 640 billones de dólares, asl como aumentó a un 90% 

las ventas por este método. 

r._, Cfr. ARCE GARGOLLO. Ja\ icr. Op. cit. supra nota 60. p . .la 11 
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n··.~~:::i¡:~i~it~~~ii~¡¡:J;~~~~~~~~~::,~:;.::·:: 
. 1990 a "4;.100 endlciernbre de¡.1992!-> ·;- · ... e. 

. .• ·:·~,;{r>·::~Ü:.·f~'~J';;·r;~.;.{f/-!};-/ · ·.· 
De igual~.Jorma/eL:;s_eñor¡Francisco Agullar España, presidente de la 

Asociación M~xid~~'~ 'ci'~~·~i~~-~Licii~s; ~eñaló que en el año de 1999 el desarrollo 

de las franquiciás ~/rbjÓ l~~'~i~u-ientes resultados64
: 

' .. •.·.·". ,·_.,, '.,; _•.· .. :·-' 
:,~i~ ;:'." ~~~~;S,~'Y¿;::··; '- ~,, 

a) Las Jénfas:.a través: de franquicias ascendieron a casi 4 mil millones de 

dólare~:' ~: ... 

:. <.:;-,~:;';>. 

b) Se ge~er~~C>n casi 190 mil empleos; 
, .. ~ ',· - . .. 

::>:·::·_. 

c) Los ¡:)Ü_nto~·de ve'nta de franquicias que se registraron al 31 de diciembre 

dé 1999 ,a~éendieron a un total de 18, 949. en el terrltorl~ ria6ional,. lo que 

Para finaÍiz~r;\,ti1é 1~ pena menci~nar qu~ 1~ l~-p~rta6da ~~rinómlca que ha 

adquirido ¡~ prCl'pied~éL lnd~striaÍ se ve reflejád~. ;·5·egú~ .\.:eC>~~I 'Za lazar Reyes- • 

. • zumeta, en 18 E!ntraci~\ié inversión extra~Jera directa~~;· · 

En efecto, para este autor existe una relación proporcional entre la inversión 

extranjera y'la propiedad industrial según.un estudio donde se encuestaron a un 

grupo de érnpresas Japonesas, Alemanas y Americanas a las que se les preguntó 

si. invertirian en los sectores qulmico, farmacéutico, de maquinarias y equipos 

eléétricos, en 14 paises en desarrollo, entre los cuales estaba Argentina, Brasil, 

Chile, México y Venezuela, obteniéndose respuestas negativas en razón de la 

debilidad de sus regimenes de protección a :a propiedad intelectual, donde la 

media general fue del 30% de las empresas. 

,..., Cfr. Periódico "El Sol <le ~tC:~ico". 25 Je fcbrcro del :?OoO. 
º' S.-\L\Z.-\R REYES-ZU:l.tETA. Lconcl. Op. cit. •upra nota so. p. 98 
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~~;~:-q~_if7~0j~f~~ ::~ -~~.º:' =- ~~~l;,_"-~7~~~-0; ;~:':-~-~;~>=-~-. ;-o!, 

--:f·z:;:~.~~~~~-<f..,\~t·.:. ·:::~; .-, \·~ .. -::: __ ,··;.-~f~·N~~~'..i~ · -· 

-J-iSJ'~~~i~1~~iJ~'~ª:~~~(~:1:t~~~:~-ci~~e r~:P::~:0::: i:p~~:n:P;:~: :;:;:d:: 

:/· i'n~Üst~Í~I, pu'é~ ~~l~sderechos de propiedad de uso exclusivo para sus titulares, 

- ' :Í~nd~\;éri ~ c6nv~rti;se cada dla en importantes activos de las empresas, jugando 

,, u~1c'p_~-p-eÍ ·:-~ás- protagónico en las estrategias legales de licenciamiento y 

- mercado
0

tecnia. 

Asl, las patentes junto con las marcas, asl como su impacto, se convertirán 

en los nuevos Indicadores de rentabilidad de las Inversiones, asl como la 

generación de elementos adicionales. No cabe duda que hoy día nos encontramos 

· ante una economía que se rige por el conocimiento y las creaciones. 

D. SIGNOS DISTINTIVOS 

Dentro de la categoria de los signos distintivos :vamos a encontrar todas 

aquellas denominaciones, símbolos,· frases, o la· c_ombinación de estos, que 

utilizan los lndustrialeso comerciantes, asi •como' prestadores de servicios para 

diferenciar sus productos o 5~;.yic;f()~:r~spe1cío)d~·los deinés que circulan dentro 

del público consumidor que se satisfa~'e de lo~rnismos: 

Su función consiste ~n-~roteg~r; '3firinat~ ~)(tender la actividad y relaciones 

del empresario i:or(su·pÚblldo''.-éo~~-~~.icÍ~r>aLcon~tituirse en medios a través de 

los cuales éste sé/e1~6fo~~-66~'.~1.Í~cC>'~~Jmi-cfb~es y se distingue entre sus demás 

competidores a1 9oz~r;=ir,ficiíii'ííiÉtiG mú1ariciad, de 1a exclusividad en e1 uso de 1os 

mismos', garantiz~l)~g;~'~r~~~~,i~1(6~ '1~ conservación de su clientela y prestigio . 
. :-'.,.f: .. ~-_;(:].' -~;-,:·:y;~·,;:if:~\).i':"-

Este grup() lo int~gr~~-s>las -- marcas, 

co~ercial~s ~- ~ las cl~n6'n\1iiai:iC>n~~ de origen. 

avisos comerciales, nombres 
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1. 

..·_~-

La marca'pu~d~'~er.defirii<la, señala el Dr. Rangel Medina66
, como aquel 

"signo del qúe 'se \/~Íen';ios ind~slri~Í~s comerciantes y prestadores de servicios 

para diferenciár sus ::ne~~an61as o servicios de Joi; de sus competidores". 
; -.:·'" .'· ,-- .- ' 

Por su parte, Genaro Góngora Pimentel67 define a las marcas como "los 

signos. que: so'r1 utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de 

· servidos,• en las mercancfas o establecimientos objeto de su actividad, o en 

aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, 

singuralizarlos, individualizarlos: denotar su proceden..:oa y calidad, ero su case., de: 

otros idénticos o de su misma clase o especie". 

Asf pues, la marca es el medio visible y distintivo por el cual un 

comerciant~, industrial o prestador de servicios habrá de distinguir sus productos o 

servicios en el mercado frente a los demás de la competencia, constituyéndose en 

consecuencia la niarca'• como; el instrumento más idóneo para entablar el 

empresario una.Hga y:cone~ióndon sus consumidores a fin de obtener de ellos su . ·'· :,. -'· ··,_ .. ' ... ,, . . 

fidelidad. . r•• .•• ~;/.A ·' · ... 

a~ .. Fuente ~~I ~~~~~~~\;·~·:',~·~: ~·árc~.;:,·, 
; ._ ~ 

'': .. '.,' '.,·;.-.·'·/e·· ·.;· .. ·· 
·; ::::::._-,¡. -;:: "-' .::,,: ·.;_·<~,)-f.5~1··:'.:'.;.:, .~·~<+~· ,·" 

La fuerité dei der~§.hc>s d~·. las! máí:cás es, conforme al sistema jurfdico 

mexicano y compartido po~.ia:n,ayorfa<derlos paises, el uso del signo distintivo en. 

el mercado/sin. e~b~rg~j~l~deré~·~c;::a ~u.Uso ex¿lusivo ,deriva. y se obtiene 

· través del registro que el E~t~cia' 6t~rgúe a'ipartihu1~i: · ·.. . . 
,~ 

- · .. ,:~.- }. c.,'··-:~_, :-, 1 •• «', '<J ~ ''" >.~\~ 1 r:z~ 

·~ RASGEL ~IEDISA. Da\ iJ. l'.m•"'"""' dd Der.·dro .\fe.\ic·mw 00 Dered;o /11telecwar:. Mc~raw-Hill. ~lcxic~. r998, p. 
62 
t.~ GÓSGORA Pl~1ESTEL. Gcn:m,, \uz .. marca" en Di~cionario Juridico ~icxicano. s•. cd., UNAM·P0mia.J99S, t.111. 
~~ .. ' . 
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1) Puede ser opuesto como excepción en_ un litigio por quien es señalado 

como infractor de un·a niarca ya registrada, pues el derecho al uso de 

una m~rca;: obter11ci~; niecliante. su registro, no produce efecto alguno 

contra él terc~ro (presunto infractor) que de buena fe ya explotaba dicha 

marca· u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o 

sim"nares: productos o servicios, a condición de que este tercero la 

hubiere _empezado a utilizar de manera ininterrumpida y con anterioridad 

a la. fecha _de presentación de la solicitud de registro o del primer uso 

declarado. 

2) El derecho. de solicitar la nulidad del registro marcarlo por el usó anterior 

de· éste en el pais o en el extranjero a una marca idéntica o similar en 

• grado de confusión a la marca registrada con anterioridad a la fecha de 

pres.entación ··o· de -primer uso declarado, aplicada a los mismos o 

similares produ6tO:s, siempre y cuando tal uso 'haya .. sid() · .. hecho . de . 

manera continua El Ininterrumpida. 

Ahora bien, como ya; se ·señaló·- en. párr~fos ipr~¿~~~·l"\t~s .eÍ derecho 

exclusivo de uso. de _urla:'iná~c~:. se·oÍ:i_ti~~-é .solam~í!ltii~ fravésjde~s¿ -;~gistro ante 
·. - . - _ ---/.:- -'··. =-<>·i.\ .. '.-- _-;-_.:-.,;:>,:¡_~-:~_,.-'·· ~\.~-,;;,-.. ~- ;>:~~--:-.1~7-:;,'/· ~- ¡:; :'.::.\<:·~-~·_:_,:-7-.~~-,~";-~~':;_;-~ .'..:~:-s . ..::·~; .. :;:,::F:.-.. .., :~-- ~ -<-

la autoridad. estatéll 'competente; siendo en; n~estro pais' el ,Instituto; Mexicano .de la 
Propiedad l~dustriai ·1~ ~~¡~·¡¡ci~cfc6i?~s~~n-~:Ü~~iei.'1:,:'' Y;"..;;~',,'· :;:. '' .· ... ··· 

.- •. - . --- ',: .. -· ~->.».··, .:!.-_-.. _~--· '-,::~,' :·::. ~(~/-__ ; __ :~.•-.-.·.·. :;(': ·:~:/~-~- ~:\ ~-
'., ", .. ·'·''' 't, ,>,; •."' ... ~'< ~~/'.;..~'):'·C.~ '.:'o>;',:~?>·':·¡/~-

.·, .• _ Para'que:úna marca .sea regtstrable clebé c~brir~61~1"ti:>~-;~equisitos. o 

.·. caracteri~tÍcas, a·saber: distintividad, especial:'nov~d~é!; Íi~Ít~cÍ\í.:]e;':~~id~ci:6,6 '' · 
... - . . . . . ... · : . -._ --: :_r.~: ~~:f +.~._:;;_.~:;F~~~~-~.:;;'.ff:;'.(r> .. ~.:_ --~~-· .. · .. "; 

La distintividad representa la esencia de la marca· que _f!E! tradi.icé én que la 

marca debe especializar, distinguir, individualizar y.singularizar::pue's e~'p~irner y 

última instancia el destino de la marca es identificar. Su razón de ser es porque la 

*"'Cfr. RASGEL ~tEDl~r\. Da, id. Op. cit nota supra l. p. 183 a 198 
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- ·--,-.r---. .. .·;-··i~si;~~~\~r··:·{~if!~~;~~t~r~~f.~?:, .· ... 
marca· esta destinada~ a! especiallzár.c~el &prodücto;_e,· indicar su . procede~·~ia, asl 

-... ,. .· . ·: ·~~:.::.,·:~_-~L,'.~-'.¡;/\~-'.'r:.. -::,·_-;. ·i';:._-~;,e:;: ;;;c.·,,·.~~\::.::~--~:; .. ;,,:.~~~:~•r,fr~;;~\:Y..~J;,·.:' ·:'.,' :--.:- -, . '··' • 
como el de e\liiar tóda cónfusiór(i::6n':productos similarés. 

. . . •. . .•• ' 0J; ¿ ¡ f .. :;";'·l~5~¡~~;:;~:;¿; ';;> .... · . . . . 
Efectivament~;:,.la j:narcél'no•podria concebirse como objeto de un. derecho 

privativo si est~ :~'6;~~ :'(ij~ti~ti~~: •. pÚ~~t6 que marcas susceptibles de confundirse 

con otra~ ·a~i~rió~~s~ip'r~~~~~ri~\m un menoscabo a los derechos del titular de 

éstas;'osi· éstas:se:cónstltuyen. por ser signos usuales, genéricos o necesarios 

provocarían un¡¡ ~o~p~t~ni:ia:desleal indebida a favor de su titular y un perjuicio 

·entre los demás pridúciores al ser estos signos de dominio público. 

Lo especial 0·1a:especia/idad de una marca se refiere a que esta debe ser 10 

suficlentement¿ origin~I para llamar la atención del consumidor. Su importancia es 

tal que de re~~stir~e)la misma cumple con su función de determinar productos 

para que no se confundan, individualizándolos para atestiguar su origen y 

procedencia. 

Al ser la marca un signo individualizador de las mercancías, es menester 

que sea distinto de toda otra marca, que sea especial, pues su naturaleza le obliga 

a no confundirse con otra y pueda ser reconocida fácilmente. 

Así también, la especialidad implica que la mc:rca no debe ser un digno de 

una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los 

consumidores. 

La novedad se traduce en que una marca sólo puede ser distintiva en tanto 

que ~o. ha sido ~rnpléada .o registrada por alguien más, pues de lo contrario no 

cumplirla .s~ fu~ción esencial y, en cambio, provocarla confusiones en el público 

consumidor. Sin 1'1o~ed.ad .o especialidad no hay marca. 

El. carácter novedoso que se exige a la marca se encuentra relacionado con 

las demás marcas ya existentes en el mercado para la misma clase de productos, 
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--- ~-~~.;:.: .;:r;~\• }; ~.{~;~:.-: 

la novedad no;clebe:~er:~uevá e~ si misma, sino solamente que difiera 

de la de'1()'~ c'oril~~~idd;~~~;\:;~·:; 
-.,~ -r~~.':!,é,~~ -º(··:/::··-.' 

. La licitud se má~ifiesta'e'n~~&~ eÍ'signo que constituye la marca no debe ser 

. contrario a la' moral; ;él~ ¡~·s'l6~¿~~~:;c~'stu~bres. al orden;épúbiico' o ólguna 

disposición legal algunát6~ra;bteristicaqueprevé nuestro slstei:na mexicano en el 

artlcu:o 4 de la Ley Cie:I~ ·PropiedacL Índusirial. Necesario es· i~·~ál~r q~e' ~~te 
requisito se relaciorí'3_c6~-~J'~f911~,tj~~ é:C:Ínstituirá la marca {no'co~eiproducto o . 

. . , .. -1-~-. _,. 

La ·veracida'd se', exp1í6~ en ·que el signo distintivo que consutuye a las 

·,marcas' 110' conterl~~;inciié~bi6~~s':c~ntrari~s a .la verdad, que puedan inducir al 

público erl'erfor sobre' e( origen y calidad de las mercanclas o que de cualquier 

. ~:~do'c,C:Ín~titúya~:~¡;¡(,5 q~~ 'puedan hacer incurrir en engaño en la selección de 

'··1os producto~ .• -. 
. «· ... ~. . -__ ·:<~-~->--;·-· , 

Si fa'·mafoél ~es' engañosa no sólo deberá queda fuera de la protección de la 

·1ey/sinci.quesüuso debe.ser y es reprimido por la ley en cuanto que el empleo del 

:>~igíl()_~ngañador·éonsÍituye un acto de competencia desleal pues tal situación se 

; .. ~p~rt~ cle)os_ principios del comercio honrado al encontrarse apartadas de la . ' -·· .. . . ·, .-· - -

realida"d ·de las cosas, repres'3ntando con ello: un engaño al público y una 

cornpete~cia desleal respecto a los demás competldor!'ls del ramo. 

Asl p~es; estas característica~ que··h~'.K;()~; señalado en los párrafos 

p~~ced~ntes, con~eptualizadas en sen Ud() (;o6t~~{@:s()n la base y razón de ser lo 

'que las. leyes •. de propiedad industrial han's'e~éllado como. signos no registra bles 

como marc~s. al ser supuestos que se t~~cl~-g~¡.;:~e una manera u otra en la falta 
·:.·'"'·'· •, :_. 

de alguno de las características antes mericionadas y que son la esencia misma 

··-de una marca. 69 

M ('ara un nu:jor c~1uJiu de c~lc h;ma. u:asi: Jalifü Dahcr. :i.1aur11.:io. "",hfJL'CftH Ll'giJIL'.\ ,lt• las ,\tareas··. Thcmis. !\té:"<ico, 
1999. pp. ;:!~a J 1 
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Ahora bien; par~: la obt~nción del registro de una marca en nuestro pais, 

debe presentarser:~iía'~aliC:itu.d .ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial C:6nt~nlerid(]':1Ós reqiJ'isitos y documentos que establecen los articulos 

113 a 118 de lál.~~~eii~·Pr~pi"edad Industrial. 

Una' vez ~~~ ti~füicto presentada la solicitud ante el Instituto Mexicano de la ... , ' ' .. ·· ·.· .,, ' 

Proph:idád 1n3:1u~tria(se·procede al examen y análisis de la misma, examinación 

que se divide.en dos, a sáber: examen de forma y examen de fondo. 
,·' .. >. 

Dentro. del examen de forma o administrativo, el Instituto verifica que la 

''solici;ud cu.bra los requisitos formales y anexe los documentos que la ley exige, 

pues (]~ no estarlo, !>e le requerirla al solicitante los subsane con el apercibimiento 

que de .no ·hacerlo en el tiempo señalado para tal efecto, se abandonará su 

solicitud. De haberse presentado formalmente correcta la solicitud o subsanados 

los requerimientos l)echos p~r i~ autÓridad, se pasará al examen de fondo. 
~ . _·-_·_. . ~ ·: ~ -

- . -~:._·._ -

En e1 examen ~~)onda ¡Jde novedad se analiza si e1 signo solicitado a 

registro cumple ca~: i~s.;d!ir~ct~i_lstiC:as que se señalaron en párrafos precedentes 
- '" - • - -.- ~ - • -- o /·e, -~. ;:- - - ... -- -- • ' 

y que son.propios«! la'riatU'raleza de la marca como signo distintivo que pretende 

ser. Durarit~.e~te'~~a'ilíé~'se \¡~~ifica si la marca propuesta no es idéntica o similar 

. en grado c:Íe; co'nrúsió~'alas ya registradas o solicitadas con anterioridad a la que 

se analiz~/a efecto dedeterminar su novedad, distintividad y especialidad; asl 

también;·se anallza·,si no existe impedimento legal para su registro', es decir, que 

el signo cuni~1itC:on la licitud y veracidad de las que hemos hablado lineas arriba. 

Una vez 4ue ha sido realizado el examen de novedad, sól'l dos posibles 

resoluciones pueden resultar del tramite de la solicitud que son la concesión o la 

negativa al registro por existir algún impedimento de los previstos en la Ley, 

debiendo ser publicada dicha resolución, ya,:sea concesión o negativa, en la 

Gaceta de la Propiedad Industrial. 
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c. Principios dé la marca registrada: · 

,' :,"' 

Son dos los principios que rigen a la marca y que consisten en el principio 

de especialidad, asi como el de territorialidad del registro. 

El principio de especialidad consiste en que la marca es y será especial en 

el sentido de que esta sól0 se aplica y es protegida para las categorías de 

productos o seivicios para los cuales se explota. Como única excepción al 

principio de especialidad si;t encuentra la figura de la marca notoria, figura por 

virtud de la cual se rompe con dicno principio de espec1alidao t:!Xtendiénoos(,! la 

protección de exclusividad de una marca más allá de los productos o seivicios 

idériUcos o similares a los que esta ampare, sino que su protección abarca 
,, -- -

cualquier Clase de producto o seivicio que emplee una marca idéntica o similar en 

·•·. ~~'rnercadopor parte de un competidor, en virtud de que la marca estimada notoria 

··~e~•~onocid~ a tal grado dentro del publico que este fácilmente la relacionaría con 
". 'J:-·. - ·.,, ,_ . 

•<cúalqÚier· productcío·seivlcio. 

El" pri~éip/o .·d~ territorialidad se traduce en que el ámbito de validez y 

· protección delrégistrode ulla ma~~a sólo· produce y hace valer sus efectos dentro 

del territorio del E~tado ~~ ~I ~~~I f~e ~Í~rgado el rnismo. 
: -:-· :.:·:,·:::~:.~\: .· ,·,·:~:.:~.:~:M> ,~;~:, ~-;7_: .. ;;p,'./~;~:~~:;;?f{1~:-l:~-~-L:\~·~,< 

d. Derechos del titular ~~:¿~~~~ar2a}~gtsfrada. 
,_ ..... - - _. ~. • • ~ 'J ,.,.. • • • 

. - ,- ;>; .: - --:_. ·. !.-.-.; '. < "~::.~'.,,,~;~:;:~~k.~/L~~~~~;'~;·~ ;::,i_:},;.'..-::·\~'.±i¿~\!:.: 

En razón de haber ob;~~ídd~Y'recii~tro'ci'E!~~a marca por la autoridad estatal 

::~pe::n:ec:::::'i~~1~1~~!f~ij:~~Jre~e en lltul"' de dece~o• oo'''º 

-;~~:,·-~·;;" -";: ,'.·:>/;~·~ ~_,:;,~;·),i;'.:"'«.<'. '«/; 

2) Derec~o de soli~it~r la• ~~~la ración. administrativa de infracción a fin de 

perseguiÍ ~ lo~· infr~ctores, cirreC:er pruebas en dicho procedimiento asi 



como que el Instituto Mexicano de la Propi~dad lndu~Íri~I resuelva dicha 

pretensión. 

3) Derecho de solicitar. se impida la .~ir~ulación, cC>mercializa~;~n o, en su 

caso, el aseguramiento de los prddú~tds y 'riierqa~das que constituyan 

la violación del derecho exclus1116 qu~ ir;npli~a liria' marca registrada; 

4) Derecho de solicitar la. pr?ic.t¡~a.de_vj~i~~~ de inspección para comprobar 

los hechos que pudie~an ser:'C:C:instituÜv~s dela Infracción al derecho de 

exclusividad .del propietario:ci'e' i~ O,Md~é r~9istrada: 
•• - •• - •• '' ' :·.:... ·~ <, •• ·,, ·-- • " "·'· • 

''<,\ .. :,".;'{1·-:;.·.:. ;.":·'·" ,.,-;-.·. 

5) Derecho de exigir; la iricl~~'rii;abi6A que corresponde al titular de la 

marca por l~s daños·~·P~~Íu.lcidl6~úsados por la infractora, así como la 
~· . . - ':.:. ' . ,,_ .· . 

reparación ·material.. élel·'dalio'.:causa'do, en el entendido de que tal 

re1 Jracíón no. ;erá eri?~ih9'úri caso inferior al cuarenta por ciento del 

precio al' públicod~:2iá~ ~rod~cto o prestación del. servicio que implique 
~ .. º--· - ;'· .:. :,:-;,;.·<'\. ,,-.. :, ·- .- .. ,_ 

la violación del dereid10; : .é:'.' 
. _·::·;;:j:· ·:·:·.·?:~:-\-·::: ·, 

6) Derecho ~Ei'.~ol1i~derlicencias de uso de la marca o franquicias, ya sea 

con ca~á~tji~:i~ff~,~g~~.a titulo gratuito; 
'':'"t'' V ~ ;_:¡>', 

7) Derecho cÍe.:fransmitir o gravar los derechos que confiere la marca 

regist~~¡f~·;=~~¡"¿ci'.~~·ren~~ar la vigencia de dicho registro; .. 
····.: :':'_-.__¿ ... •.,;>· _,:_.- ,• ""'",;'. ' 

- •.':.:_::_,;~?(.!:':.:;-~;-.-.:.'.' .·,:··.-5:.: ~ ·-.- ,; . 

8) Derecho de• promóver_ la declaración. d_e nulidad _de· registros. marcarios 

concé~idbs ;·¡;a[ 81' ,lrí~tit~~~ •y; qu~ i0ya<¡Ja~,;,los'..d~(ec~os,:,~el registro 

pre;Ji~merít.e.oiorgado;. · '' .. . ·, :·~·:"' 
>;~·-'~ 1 ·, - • -: i .-

9). Derecho de. solicitar al Instituto el dictamen técnico que como ré'quisito 
,. . -- - ---- ... _. ,.-·--.. - ,,,.e;.--_-· . ,- .. ----'·-.::;--· .. - " 

de procedibilidad se· exige para el ejercicio de la acción penal ~en los 

delitos de. reincidencia en la infracción de marca y de falsificación de 

marca en forma dolosa y a escala comercial. 
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Dentro de.este conjun¡~ de derechos que hemos m~ncionado, es necesario 

destr.car él derecho de solicitar la infracción de un terce~o. asl como la nulidad de 

una ~ar6~ reg'1strad~ cuando estos invadan los derechos exclusivos del titular de 

'uriEI riiarca' regi~t~ada, pues estos se traduce en la 'facúltad que este tiene para 

'só'li~lt~r 1~ irl.t~~~rlción del estado a fin de· hacer~ respetar los derechos que el 

ordenámiento juridico le ha conferido por la violaci611' de terceros, es decir, que se 

le ictmÍuistre justi~ia por la violación que IÍa's~fri~?;eri\;us:derechos. 
- :<.f_:_-.,~·::'.r:~ ·; ·::, ···1·/ \j -

.~t·f::.';'.: ~·}(<_:'· -~ 

Asi también, el derecho de· defender,:eL:registro.:éie una marca de su 

propiedad cu aneo esta se' ve objei6 ·~~{ú!'lci,'5g¡¡l.iibci'·ci¿/~ulid~d.' cadu61dad o 

cancelación, se tradu.~e en .ei.~:.~~~,?.~:,~-~~j\~~(~:~;},~~~!~t~~;.P,,*~~·~~r ~¡~~'y vén~ido 
a través de las alegaciones '('prueba~;,cque·~est1me 0~~on;'7mente~ dentro del 

:::.~~~:~:~: ;::·:·;2~f f fcz~~~~il!l~~~~'.~~t~1~~·••fa,'. ,~< º'"" ,. '" 
e. ObligaCion~s' d~1)it~·¡~ri~~:~Y~-0~i~~r~~í'~t·~i~~O'·\>; .. 

,,._,}(·'.'- .. ·-"--

'º' ,.~:::;,':,l:~~f ¡~t~~~t1~f f iJ~~~m6\~~·1·~~~:~::,~· ""' mocea 

'' ~=:~!fº.m:é~53¡~~iii~tS~fi:'lt,iiJTEb:i~."S: !:.:: 
continua y sin interrupciÓnes.:~~-1.~~~::~~~f.~,,~~~{(;~)L . ,~, ": 

2) Usar la marca tal y cólllo fÚ:~·'}.~di;tr~d~· .. ;·c,~b~,;~~~alár ·q~~ esta 

Obligación queda debidamente• .. Satisfechá G Si) las ··"rnc)dificaclones. que 

llegará a sufrir la marca en ~I transcU~~o'éie su ~xplbt~ción'~on toles que 

no afecten la esencia de su carácter distintivo; ,,•/ '. '" 
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· 4) Dejarde usar;la)n,arCa cuando as! lo declare el Instituto Mexicano de la 

. Propie.dad i'A~J~t¡iií(~~ ~aso d~ ubicarse en alguno de los supuestos del 

articulo .129''ci~:la L~y d~ la Propiedad Industrial. 
,. ~ \_· .;:··e_.::·:, . '" '. 

':_~t'(:,:~, <):,~ :.<.--· "' 

5) Usar la 1:~end·a de:marca registrada, o las siglas "M.R". o "R." en los . - . ' . -. ~ .:._ •·, ··. 
produCtos .. o seíYiéios que el registro ampare. Asimismo, deberá de 

' . , ... \.' .· •· _, 

, aplicarla, a los}inva.~és u embalajes ae los productos, o por cualquier 

meC!io hacerlo del conocimiento público. 

6) Inscribir e:n. el lnstliuto, el acto juridico mediante .el cual se. transmita, 

grave .º ;lic~n~!~: los::d,ér~¡;IÍos .derivado~. de un regis,tm marcarlo~ as!. 

como las fránquiCias qÜe tengan relación con el mismo'.' 
. --.. -.• --,- . __ .,,·_:-~;:_.>'_--;"lo-_·;,~~~;_~:'·_·:~~-·.;:·.,-:--':· ~-<''·L." .. __ ,.,,;-,.-~-·~:?·_.:,_,y~'<:>; .. _'>··:_~·.'·:-·~- .1:.:-· 

-"'~~-: -'~Í~~"."·:~~~:>·: ::~:-'-<;: - '··:,.: r--· 0·¡,~''.°'.';'':"'-,,,_-; ·.cr~--- >.·:.:~-·'.._ 

Este conjunto .de obÍÍgaCiÓríes se :.traduce en derechos, a .• favo( de los 

terceros que compiten con'!Íu tituia; en ~ln11siri6 ITl~rca_~~. ~on ¡·ª fina.lldad de que 

el derecho de uso exclusi~o que otorga el. ~e~istro a ~u propietario !1º se convierta 

en un obstáculo al c~mercio o creen co;np~ten~ia d~sleal entr~ 1'os comer~Íante~ .• ; . . : . -. 

Asi también, estas obligaciones descansan en la necesidad de justificé:r dentro.del 

marco juridico la existencia y protección.. a verdaderos moriopolios que· 

generalmente son prohibidos en el mismo. 

Por lo tanto, no cabe duda que el ordenamiento legal dota tanto al titular. 

como a sus competidores derechos y obiigacio~es, que dé,.s'ér. v161~dos o 

incumplidas les otorga los medios, para que sean respetados, reconocidos o 

cumplidos a través de la aetuación d_e(estado, es decir, la posibilidad de que se 

les administre justicia mediante la furi.ción jurisdi.ccional del estado. 
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· f. · · Vigencia y 'modos de· conclusión de los efectos del registro de una 

marca'. 

Los efectos del registro de una marca tienen una vigencia de diez años, 

· co.ntadós· a partir de 1a:fecha de presentación de la solicitud de registro, conocida 

dérítro de' I~ maté~¡~ c~mo fecha legal. Este plazo e<; renovable de modo indefinido 

por perícic!'os de.di~z ~fios, a condición única de que el titular del registro solicite tal 

.:rénoy~ción''c!entr~de los seis meses anteriores a su fin, o durante los seis meses 

· ;P~iteriorós co;nt~dos a partir del término de su vigencia. 

t.a~' ca~sas' por la que puede provocarse la ¡)erdida del derecho exc1usivo 

. q~e confiere el registro de una marca son las siguientes: 

·1) Caducidad del registro por habéf~~-déj~cio'cie:u~a;.·durante los tres años 

consecutivos inmediai~~\'.~~~~~i~~~l'~i?~~Ji~~Í!~l~~d· .de 'declaración 
administrativa de caducidad;' ª'rnerícis;ae·p,rob~r.se causa justificada, o 

que su uso se haya rea:1iza't:io''d~¿IT1~;;'~/~:is'é~6i~i.:riente distinta a como 
fue registrada; .,·> :;, .. ' <•· · .,>,>;".;.: :: ·:i> · ·,-.. 

><',>' ·;·;-~· :L}•.,:._-_., :~,;~.~:.~ ... '~;;,~/{;)~'.i :~;:"_('. •:·/:~.'e<_.. 
,, ;_' ' .'!~:.':?.: ~.-~"-~,:-. 

2) Caducidad dek reglst~f::fa~:.'riiJ!;'.~;~~sie:{:t,ectÚado 
correspondiente:'\•;:··:\:> 'i' ,, <1:• '•. ,, ·' ',., 

'- ,:. ·-" " J\·:-;;~·,'.; ,-· \'":-•:1 :~- < ·f::~ . .,..¡'.~\>~;'.;._~·; ·'-~: 
"- . . ..... _ --.-... -;~;:~---\_; __ ~~->~:<::~:-:,e:;~~;~-~--- .. :!; .. ;:_,~'._/;~~~:::-~::;:/·:~;::~:,:.:;_·:·~-- ; __ ·_:·- :·-- . -.. . -

3) Cancelación d~I regist~~· por,volímtad propia d~I titular,· cuando renuncia 

al derecho de ~~~1~~¡~idad~cle)~'rÍi~f9~h,:~:~/\:\di;,;;, . 
. '"<:º- ..... -~:·:·;:º: -::;.,::~):·.1:.i tt~f~·:::·;~;·.: ·~{::;·'..;/f::>·-' 

4) C~~cel~~,ió~-~~!;~,\F~i;$Ei~,~~Jt::~~t~i-~~Dc-~~~~fde que su titular provocó 
o toleró que la misma 'se' trans_forrii~ra 'en una denominación genérica de 

losp~oducto~.~-~i~fcícii~G~ ~'iiií)a;á;)if;; .. 
::~:) ,~,-. '~ ;_\~t~~}:~~;2~t-.~;-~ 

5) Nulidad del' r~gi~tropora'ltfo'nb d~ los m6tivos que el ordenamiento legal 

prevé. 
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2. AVISOS COMERCIALES. 

El avisOcorrieréial, puede ser defi~ldo, señala el Dr. Rangel Medina70, como 

"el texto del anuncio pubhcitario, el eslogan cómerclal con el que se dan a conocer 

al público, para efeéto's de su propaganda, los: tres signos identificadores - marca, 

nombre comercial y : denominación de'' origen ' - de mercancfas, servicios, y 

e'stableciniientcis com~rciales". 
,· .. ,·.:·· 

Rafael oe Pma71
, citado por V1namáta',Rashkes' en su obra "La Propiedad 

Intelectual" establece que.toda perso~a paracinÜriciar al público un comercio, una 

negociación o determinados produótos ·tíace<uso de avisos que tienen una 

determinada originalidad que los distiriga'.fácilme~te de los demás de su especie, 

pudiendo adquirir el derecho exclusivo d~'seguirlos usando y de Impedir que otras 

personas hagan uso dé avisos lgUales ,éi ¿~llleja~tes alg~ado de que se confundan 

en su conjunto. · , .• fe:::: :- ' .':;.,,;_ 
< :.:(: "·:',,;;.,'/.~ '·· ... ' - .. · .. --

Asf las cosa-s, . mediante 'Jos avisos·. comercf~Í~s se particularizan las 

:~!:~~~:nt::.~e~ni~~~/::rf ¡f ~~-q~~ti~~~~e:~ 1~dDi~.~ti8~:i~:e··c::0 sem:;::: 
1
:: 

comuriicacíon; para: difundir/a :,travé~'~d,e :1a'{n1~rcadC>t~cnia .• y la publicidad, sus 

marcas; nombres ~om~~ci~I~~ ;.la~ cÍ~~:~mi~a'Cíii'~~s de' origen. 

No cabe duda entonces.1que :la:,funci1:m,_de los avisos comerciales es 

emil1eritementé públiciÍaria ·de los. prciductós ;o ~er:ÍÍicios que promueve, asi como 

de la. marca que protege escis productos () seí:viC:ios;'pues es indudable, considera 

Vii'iamata Pashk&s72
, que el aviso com~r~i~(d~b~ comprender a la IT'arca. 

-., RASGEL ~tEDIN..\., Da\"id. Op. cit. !>upra nota 66, p. 90 
., Vl:\:A~IATA l'ASHKES. Carlos. Op. cu. supra nota J. p. ~92· 
·~ lbiJ .. p. ~91 
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a. Fue~te dei de'recho del aviso comercial. 

·Al igual que la· marca, los avisos comerciales tienen su origen en el uso 

~6mo fuentEl que engendra derechos, ya que como lo señala el ordenamiento legal 

. me~icano, los avisos comerciales se rigen por las mismas disposiciones que las 

.... marcas, salvo regla expresa en contrario y en lo que sea compatible a su 

:naturaleza, por lo que nos remitimos a las consideraciones hechas en los párrafos 

precedentes . 

. Así también, el derec;ho al uso exclusivo de un aviso comercial se obtiene a 

trávés · del reg;stro correspondiente por pane oel Instituto 1v1ex1cano de la 

Propiedad Industrial .. 

b. ~egist~6 y p~iri~ipÍos del aviso comercial. 

Tal y corno~ fl!~~~~~ataclo al analizar la figura de la marca, el aviso comercial 

recurre a los·misrnos'requisitosy procedimientos ante el Instituto para obtener su 

registro, p~r lo qu~.·~~ 'clÍ:ivÍÓ~de .inútiles repeticiones nos remitimos a dicho análisis 

par~ ~u· C:omp~e·n~1611::·rorz·0·~t~; .. ;~ ,~.Ú· · 
Por lo qu~'~~~~¡¿i~·~'tb~:·~ri~~¡~¡·~s'-qú~.rig~n a la marca, es preciso decir 

que estos se'apiic~~ tambiéij.'afiosaviso'scomerciales puesto que, a pesar de su 

esencia y natur~le~a· di;tirita::~.;-1~s·~n;a;~as, estos también se registran para 

. amparar dentro de su €l~d1LÍ~l~id.~djd;te.rminados y específicos productos o 

servicios, limitándose a ellos',;$·L{;protEi~ciÓn exclusiva. Asimismo, comparten el 

principio de territorialidad pul:isféi.derecho · de exclusividad que el registro ies 

confiere sólo goza de efé~tivicj,ád y aplicación dentro del ámbito espacial y 

territorial del Estado que 'otorg<Íi tal registro, sin la posibilidad de que dicha 

exclusividad pueda surtir •süs efectos contra conductas o acontecimientos que: 

sucedan fuera de sus limites. 
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Es necesario señalar de nueva cuenta que lo señalado los párrafos 

precedentes tiene su razón en que la Ley de la Propiedad Industrial establece que 

los avisos comerciales se regirán por lo establecido para las marcas, siempre y 

cUando sea compatible con su naturaleza y no haya disposición especial para el 

efecto. 

Es por ello que, en materia de registrabilidad de avisos comerciales, señala 

Mauricio Jalife Daher73 que por la propia na<uraleza y finalidad del aviso comercial 

implica que estos presenten diferencias sustanciales con las marcas, pues en 

materia de condiciones de no registrabilidad y, en especifico, la prohibición de 

utilizar elementos descr;p1ivos o genéricos, los avisos t:omerciale:. suel~n ser 

. integrados usualmente con palabras o frases descriptivas o genéricas, pues de 

hecho es usual que tales tipos de elementos sean empleadas con otras palabras 

que en su conjÜnt~ ~clquieran la suficiente distintividad para anunciar un producto. 

Consecuentemente, es ... claro tales condiciones de no registrabilidad no son 

aplicables a los cl;Jisos comercia les. 

. . 

c. Derech.os y obligaciones del titular del registro de un aviso comercial. 

Las prerrogativas qué confiere a su titular el registro de un aviso comercial 

son esencialmente las mismas, como · es: el derecho a su uso exclusivo; a 

perseguir a aquellos que violen tal d~r~:~ho; a irarismitir, gravar o licencia~ los 

derechos del mismo; solicitar la nulidad de aquellos registros de avisos 

comerciales que invadan su esfera de derechos exclusivos; defender su regisiro 

ante las solicitudes de nulidad, caducidad o cancelación que ante él se 

interp0ngan durante el procedimiento contencioso que para tal efecto se siga; 

derecho a renovarlo, por citar algunos. 

Por otro. lado, las obligaciones que tiene a s.u cargo cumplir el titular del 

aviso comercial registrado no varian, al igual que los derechos, en su esencia con 

11 JALIFE DAHER. MJuricio. ··comr.•11tarios 11 la lt.•y de la Proph·Jad /ndu.striar'. McGraw.;.Hill. ~léxico, 1998, p. 230 
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las impuestas a los titulares de la marca registrada, pues deben de utilizar el aviso 

c~mercial taÍ:Y como fue solicitado; no interrumpir su uso por un periodo de tres 

años: o . mayor; usar la leyenda de M.R. o marca registrada a fin de poner en 

. ~orioi::lmiento a .'.los terceros que el aviso comercial se encuentra registrado; 

' in~C:ribir c~alquier acto que importe la transmisión, gravamen o licencia sobre el 

< ~~gÍst~~.-·a fin. de que pueda surtir efectos frente a terceros; la obligación de 

'·:; r~rÍ~varlo"para mant~ner su vigencia, entre otros. 

'. : .. _· ... :~:::_.'~ -~~'\;, ·.:· . .: 

. ;. «.; .. ? As! _entonces, tanto los derechos y obligaciones del titular del registro del 

· : <aviso comercial, así como de los terceros, derivan del principio establecido en la 

~:l._~~-déqQélas normas que se estable¿can para regular los efectos del reg1:mo de 

. ·., Un~· '~ar~a; .se·. emplearán también en la regulación del registro de un aviso 

:C:airierc!ál, púes al igual que en las marcas los derechos y obligaciones antes 
-~- . .. :; ~-.;.~ - . 

• ••'eri'uríciá.dos .tienen como fin el que se respete el uso exclusivo del titular del aviso 

c'o·rlí~·réia-1 por parte de sus competidores, asi como el derecho que estos tiene de 

que· tal privilegio no se constituya en una ventaja indebida que derive en una 

competenéia desleal en el mercado. 

d. Vige_ncia y modos de conc.uir los efectos del registro de un aviso 

. comercia U: ·' · 

Del mismo modo.; que ;_las marcas, la vigencia del registro de una aviso 

comerciál _es de;·'d·i~z:cafiós;,"9:1",cual'f¡:J~ede, .ser;r9:ílovaé:to indefinidamente por 

z1::·d~ti~~tff l!~~~~~~«~~J~r~i¡:~s~~ ·::. 7: ~~~:'.:,:;:· .:: 
Asl .las cosa~. ~¡ r~~i-sitr~;.~';(:~s;~~;~:2~~~ial, al igual que las r.1arcas, 
•... • •' • . , . .. -: .. -,, ' - .. -·--r• .. '" . • 

cOrícluye a través dé su faÍtci de· ~eno~aéión al'expirar su término. Asimismo, puede 
. . : ' - - - .. , .. ·: -'········ -,...,,.: .-

caducarseel mismo sinO se ha explÓtaéio'é1 mismo como lo establece la ley. 
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· . Ta'lllfüén puede ser objeto de cancelación voluntaria por parte de su titular. 

Ademá~;· p~·ed~ .ser anulable mediante el procedimiento respectivo por ubicarse 
- , ' ~ 

dentro de alguno de los supuestos previstos por la ley para las marcas . 

. Así pues, los modos de conclusión de ur. registro de aviso comercial son 

esencialmente los mismos que los previstos para las marcas registradas debido a 

que la ley los regula en los mismo términos, mientras no hay disposición especial y 

la naturaleza del aviso comercial lo permita. 

3. NOMBRES COMERCIALES. 

El Dr. Rangel Medina74 señala que el nombre comercial es "aquel signo 

distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, 

de las demás que tiellen la misma o similar actividad industrial o mercantil". 

Por su p~~e;;~I ~~iÚro.Qscar Vázquez del Mercado75 define al nombre 

comercial corri'a'.t1~~.en~,rriV6.~~ión.cuyó uso 1a 1ey concede a1 empresario para que 

este de a cónoé::er;eli;e1frnllné:to,de los neg.ocios, y para obrar en cualquier forma 
.·' "'· .- - . ~:-<:.,_-:-··. '- , _ _, .. _ -, .. ··: ' - . 

en beneficio de' sll enipresai·'.es:é1 empleado por el empresario en 1as operaciones 

. de su. gfro .()·.¡rafi~~.;:,'.,;EJl~b'~¡;;~::comércial es el nombre de la empresa, es el 

noml:lre't:iajoéi cüa1~(erii¡;i~~~fio'desarrolla su actividad, agrega el autor. 

- · ~- ,_. ;·~~,~r,:~:~t~~:?;i_:f~~~:-.~·:;--;.;·4\, 
a. Diferencias' entre la'márca·y~Í nombre comercial. 

.'--?\~ ~ :~~}~~~::\~~'.~::-';~~~-~_-t!¿~t:_i~~,:~~.i; ~' 
La primer~dÍferenéia i'qÚé podémos encontrar entre estas dos figuras es, 

señala el Ór; Rang~i Medi~a76 , que 1'a' lllarca tiene por objeto distinguir productos y 

servicios, en tanto que el q();,,bre comercial tiene como finalidad el diferenciar 

establecimientos, negociaciones y empresas. 

:-~ ~\NGEL MEDl!\:1\. Oa\'id. Op. cit. supra nota 66, p. 82 
75 \'AZQUEZ DEL ~IERCADO, o~car . .. Cofllrato.f ,\frrcantilcs", 6• cd., Porrüa, México. 1996, p. 138 
7

\1> RANGEL ,\IEDINA. D•ivid. Op. dt. :-.uprn nota 66, p. S3 
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-, ·~' .~-o_.=-.,-- -~- :-o-~-=~~i --'"'~~' .._-/·:\~:'.~~r,::;:-~-'~'.;,_~"·~ :-=:-- ' ---- : .. ,,.,,;, .,.,,." -

eo ••• ~:: ·;:"¡~¡,~~~~~Jf ~~~~r~l2s·:~,:·:·~ ~::á':;::,::~:~: 
existencia d~ su ~~~i~tro;:-~f:~';jffi·tiref:~~,'.ni3'r~lal s~ ~ncuentra protegido sin que sea 

preciso su regi~l:~A-1{f {~j~~i~\~~~f:.?~ ~~t_e:cdón legal el hecho de .su uso. 

' Un~~teré~ra'ditéi'iiii'ha'i~{~~t~ei\~stas figuras, manifiesta Viñamata Pashkes76
, 

.. . :.'.. - . ' .· , .. ,·_ .·. -~-... ~_·,,«<\.-<:.~_: ·~!::.:-\.':~?:.:;.~¡:'->>~!>~:\' --·--;--~~:: . - _·,. . • 
es. el hecho :·de·, que \las' marcas}püed_en otorgarse a industriales, comer~iantes y 

-: ;_,: -':.· >-- -_ -- ,,_ ·:" ;. ~-"0/-¿·-~~:t· :..;..:-..~-.~},:}~~/-;' ;¡':;~t,·'.'.'.);,':·~.;-:·~ .- ·: 
prestadores-de se~icicisten t~nto que el nombre comercial no debe otorgarse a 

prestadcíre~ d~ ~-e+í~iO,~,q~Íi·F~;;i~n· comerciantes . 

. b. rUent~ d~I ~~-r~c~'O:'ci~1'ridinbre comercial. 
r • .::,.{ :; :·):::.-:~~~-<·.~~;: •:' " .. /?~~:\~~::.~·:,'; '< ~-,~ -) 

A di~e;eíicia de Í~s ma~~~s'y; iris a"'.i~ClS (;OrTierciales cuyo derecho exclusivo 

de us;d':lriva dé la necesidad de sJ regi~tro,ticís'r'.í?~t:iies.comerciales tiene como 

•. única fuente de su derecho de exclúsiv'idaci'st.Í use:>;: 
-.:·.:-~.\~~)i/\(:1~'.i.- ~>·~:·,>:··~.-.' 

En este sentido, el derecho alnon~bre'~orn'erclalse adquiere con el uso y la 

exclusividad del mismo deriva únic~m~n't~-Me{; hecho mismo de su empleo. 

Respecto a este tema, el DrJ Rang~\i~!,"~o~~~'t';;que su razón de ser en la 

necesidad de congruencia con el arti~uÍo·,·S:d~I Convenio de Paris que dispone la 

obligación de los paises miembr~s, 'entr~ -'ell~~: MéxicÓ, el otorgar protección sin 

obligación de deposito o registro a los nombres comerciales. 

Sin embrago, ·es necesario puntua.lizar que a pesar de que no es necesario 

el registro de un· nombre comercial para su protección, no menos cierto es que 

éste debe cumplir ciertos elementos básicos para su protección como son: 

1) que el nombre comercial efectivamente se encuentre en uso para 

distinguir una negociación mercantil; 

~~ RASGEL MEDINA. David. Op. ci1. supra no1a 66. p. S3 
., \'l;\;AM,\TA PASllKES. Corlas. Op. cit. supra notn 3. p. ~93 
. ., RA:"GEL ~IEDl:"A, David. Op. cit. supra nota 66, p. 83 



2) que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica 

que pueda ~er. delimitada por la extensión de la clientela efectiva o, en 

·su caso, ef]:tada \~ República; 

3) que eí nombre adoptado; usado y conocido tenga características propias 

y ¡,rígínal~~hde rnanera que de ser usado por un tercero pudiera 

provó6ar .. c:'é/nfu~íón 6 error dentro del público consumidor, es decir, que 
.>• .. ..-t.··.·.•,_;··. 

e1·riombre>.empleado cumpla con las características esenciales de una 

. marca p~r~ ~g~v~rtir~e en un signo diferenciador en el mercado; 

4) en.con.secuencia a·lo.anterior, que dicho nombre no se encuadre, de 

acuerdo a ~u propia naturaleza, en alguna de las hipótesis prevista.s de 

no reglsfrabilldad de una marca. 

. - . ' . . . . 

c. Procedimiento para la publicacíón•d.el,n.()mbre comercial. 

Como ya fue , señ~lado llneas .. arríba,\eL nombre comercial obtiene la 

protección de exclusividad a tra~és,da:·su~;uso,isín necesidad de registro alguno. 

Sin embargo, .el .ord,én~ml~rít~;Íeg.~1':~f~vé::1~'ipo~ibílidad de que dicho signo 

distintivo sea publicado ~nÍ~:Ga¿et~'[cié'.'1~~~Ópi~dad Industrial a fin de establecer 

una presunción dé buena'.r¿·:~6'~/qGie~\.1~d6pí'a el signo distintivo, sin que esta 

publicación deba' consl~e'rá~~~'66~()\\~huislto indispensable para la protección 

juridíca del nombré com~r~Í~l~pÜ~~'.c;¿~o ya se señalo la exclusividad del uso del 

nombre come~ciai d~ríva Úriic~;ri~\,¡~ cié's~ uso mismo 

Por lo que respecta a los req.uisitos que debe cumplir el nombre comercial 

para su .publicación, la ley establec'e los mismos que para una marca, con la 

- salvedad de que el solicitante de la publicación de un nombre comercial deberá de 

anexar a su solicitud las pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominación 

aplicada a la negociación mercantil, a diferencia de la solicitud de registro de 

marca en la que no existe la obligación de comprobar la utilización de la marca. 
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Así también; el tramite de publicación de un nombre comercial se desarrolla 

igual que el seguido' para el registro de una marca, puesto que para concederse la 

publicación solicitada el nombre comercial debe revestir elementos que le 

· : permitan diferencia al establecimiento que se trate respecto de los demás del 

mismo o sl.milar giro comercial en el mercado, por lo que al igual que las marcas, 

el nombre· comercial pasa por un· examen de fondo en su tramite en el cual se 

examinará si 'no· existe un nombre comercial en tramite o publicado idéntico o 

similar aplicado al mismo. o .similar giro mercantil, así como si existen marcas en 

tramite o registradas. que amparen productos o :servicios que se r.,lacionen con el 

giro· prin~ipal del nombre comercial 'solicitado, a fin d.e salvaguardar los derechos 

adquiridos y de prelación registra! de· estos últimos. Dei mismo modo, mediante 

este examen de novedad s~ a~aliz~ si 'el .'nombre comercial no se encuentra en . . . . : . 
alguna de las hipótesis previstas de no registrabilidad de las marcas. 

d. ·Derechos y;oblig~éion,es del titÚlar ctel~~mbre comercial. 

Pese a que la ~Jy:'ni~e~k1~·~:p~e~~~~~te'.~;~~-derechos y obligaciones que 

.derivan d~l'.rio:~.~.~~.'.~#.~~.fi[::;~~;~~~.~~~gG~HJ!t~·i9· goza de los mismos que la 
máréa, al'.establ~<:;erJ:el;'orderiamiento'?l~ga}: que ··esta figura se regulará salvo 

disposición; exp~e~~:; ~.~ ~b~~~~dg•~·.·~:u''~~·¡~'r1teza' conforme a las mismas reglas 

Es por ello; que dentro de los .d~r~chos que derivan del nombre comercial 

se encuentra el'cerecho 'a sú uso exclusivo; a perseguir a aquellos terceros que :o 

violen e impedirles'su uso; a anular una marca otorgada que invada sus derechos 

de exclusividad; a transmitir, gravar o licenciar su uso a un tercero; a defenderse 

de la caducidad, cancelación o posible solicitud de cesación de efectos de la 

publicación que un tercero instaure en su contra. entre otros. 
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;. Den:tr~·,¿:e··;:sus obligaciones se encuentran la de usar y explotar dicho 

nombre C:om~~ci~i. inscribir cualquier acto que importe la transmisión, gravamen o 

lléencia. sobre el misrno a efecto de que pueda producir tal acto sus efectos frente 

a terceros;'a reno11ár los efectos de su publicación, por mencionar algunos. 

· En é~ti;; s~ntido; timto los d.erechos y obligaciones del titular de un nombre 

. comercial, 'asl corno de los ter6eros son esencialmente los mismos que el de una 

marca'bCir·disposiciÓn,dé la.1~~ como se m&ncionó lineas arriba, pues al igual que 

.·en' las in:á·r~~~ y en 1Ós'áv1!í6s comerciales las prerrogativas y obligaciones ya 
"-": '-..- , ........ , '-, .··. ·; 

señaladas tienen como razón y sustento en la necesidad de que se respete el uso 

exclusivCi a~I litÜ1~'r de ~n nomo re comercial pur parte di. sus comµetidores, asi 

como. el;d'e~eC:ho.:q·~e':estos 'tiene de que tal privilegio no se constituya en una . .... .. ·. '..:'·· ,, 

ventaja Indebida.que derive en una competencia desleal en el mercado. 

e. Vigencia y modos de concluir la publicación de un nombre comercial. 

·Por lo· que respecta a la vigencia de los efectos de la publicación del 

nombre comercial, la ley dispone que será de una plazo de oiez años, plazo que 

puede ser ranovado indefinidamente mediante la solicitud que para tal efecto se 

haga por su titular, bajo los requisitos y procedimiento establecidos para la 

renovación del registro de una .marca. Su falta de renovación es sancionada por la 

ley con la cesación de los efectos de la publicación correspondiente. 

Así pue~, los efecto!¡ de la publicación del nombre comercial, concluyen a 

través de su .falta de renovación al expirar su término. Dei mismo rnodo que el 

registró dé .. uiía marca, puede caducarse el mismo si no se ha usado el mismo 

como.lo d'ema'rlda el ordenamiento legal 

· ... Por.otro lado, los efectos la publicación del nombre comercial pueden ser 

objeto de cancelación voluntaria por parte de su titular. Asl también, la publicación 

puede dejara de surtir sus efectos de comprobarse dentro del procedimiento 
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administrativo respectivo que su publicación fue contraria a las disposiciones de la 

ley. 

Asi pues, los modos· de conclusión de los efectos de la publicación de un 

nombre comercial son esencialmente los mismos que los previstos para las 

marcas registradas debido a qúe: la. ley,· ·como ya lo hemos señalado 

anteriormente, los regula e'r{ los' mismo• términos mientras no haya disposición 

especial y la naturaleza de 1~ fi~liri:i:del no~bre comercial lo permita. 
\:>·,_;,<_>',- :: 

·~-\ ·;:::,-:~-- ,- ' 

4. DENOMINAÓON~SDE ÜRIGEN . 
.,. ·'·.t:;J:Js:~;/~.\'- -··,\~. 

~/o.-

El Arreglo de: Lisbo'a:';el~tivo·~'.¡á; Protección de las Denominaciones de 
...... ·-:~ ' 

Origen su Registro lnternaciona1;;5e~ala',én su articulo segundo que se entenderá 

por denominación de orig~·~1á de·~6niinac.iÓ~ 1 Qéog~áftc~ de uripais, de una región 

o de una localidad que sirJéí p~ra'déc;~~~r.;úl1 p~~d~cto·orlginario del mismo, y 

cuya calidad o caracteristicas se.'d'eba_ri excli.Jsiv¿;,n~nte al medio geográfico, 

comprendidos los factores hGma.nos.·<·· •· • • 
' . . -

Asimismo; establee~ que e(pals de orlgén ~s aquel cuyo nombre constituye 

la denominación de origen que ha dcid~" al producto su notoriedad, o bien aquel en 

el· cual éste sita la.· región o locG>'.idad · cUyo nombre constituye la denominación de 

.origen que ha deparado su notoriedad. 

Por otro lado, el Dr. Rangel Medinaªº define a .la denominación de origen 

~orno aq~el 'signo distintivo consistente en el nombre del lugar geográfico con el 

qÜe ~e identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de 

los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y 

agua, asi como de la técnica, destreza, habilidad y tradicional artesanal de 

quienes habitan la propia región para producirlas. 

"º RANGEL ~IEDl~A. David. Op. cit. supra nota 66. p. 86 
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--- ~·~-.-o;.;_.,.-_c,;.:~,-;,::~.=,-o-~-, "~-.- ·--·2-~·~~:.__:0~"~ · 
- . ,:-'_·::..~":;·.:~::··~~~;i·:·~.~.:2i- ---, - ~·> .. ,, 

:~~=~i~:±~~~~lf IJ~I!~~· ~;~;:~~~~~:gi:~~ ~~~ 
objeto de prÓt~6ció'ri 8~;:¿';:;'~;~~~iJ~¡~~6ión de origen; y, que la calidad asi como 
: --: ,,.·-, . _- ,.!_-<~-:;. '~-""· .. ~J;~'".~-J>.::i:·.~>::···~:;,~,,::J~: ... ,::: '.'·:· .: -.- .. 
caracteristicas\ael. pr~ducto ú~ico se deban a las materias primas, factores 

climáticos 'Ó h~'n'..anos"q\lé::s~'erriplean p~ra su elaboración, elementos propios y 
. ' - - . ··~' "''"" .. ·,, ., ' ' . , . 

Ahora .• bien, es necesario precisar que a diferencia de los otros signos 

'd1stinÚv~s que se tian analizado, la t1cularidal.I de una denomi11ac.;ion de origen no 

es de· un co.merciante en lo especifico, sin.o que esta es propiedad del Estado que 

·emite la declaratoria de protección; es decir, la denominación de origen no es de 

apropiación privada, sino que esta se diluye al ser propiedad del Estado, en 

nuestro caso el Estado mexicano, . quien otorgará la autorización de uso 

correspondiente. 

' ., .-.. - __ 

Por otro lado, es.importan.t~·.s·~~alár que la protección de la denominación 

de origen se remohta a' los: reí61~m~~ de muchas comunidades que gracias a su 

dedicación,. talenfo, prci~~sbs'.y~recur~os naturales, lograron la generación de 

productos que como ~~di~ d~ ide,~tidad general adoptaban el nombre de la misma 

calidad en que se gestaban.'d°éi tal manera que el grupo de personas dedicadas a 
' . . ., .. ,. . ·.· 

tales actividades,·.propiciaban.'un sentimiento de pertenencia con el nombre del 

producto, consi.derand.o.de•natural justicia el reservar para ellos el uso de dicho 

nombre en formaéxclu~Íva:81 

Asl · pues.<.'~;,·~fecto . principal de la declaratoria de protección de la 

denominación dd' bri~·en es que reserva, por parte del Estado, el uso de la 

denominación , de ,'Ja región geográfica protegida para aquellos productos. que 

go.cende'la~:caracterlsticas propias de los elementos naturales y técnicos de la 

~ 1 Cfr. J . ..\LIFE Or\llER~ :\lauricio. Op. cu. -.upm notan. p. 330 

ESTA TESlS f\í O SA.IJ!: 
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·--:;~;:~ -.-. : ::·; .. \:e'. ~:'.~~.f-~_''.~; ,·~-:~ ·r 

- ~ llÍisma a perso~~s;_qÚ~f~obteniendo previamente la autorización corm;µondiente, 

elabore~·i:ti~ii6~fp~~d~-c't6~;)·~~rantizándose asl la autenticidad y calidad de los 

'rñisl11os'a·~fe6to'ci~'fu~~'tener el prestigio de la denominación a favor de su titular 

-,-el estado::::~;'.;::¿¡9:Í~s'.p~rsonas que gozan de la autorización, es decir, los 

· prod~ctores' el~ ~i6t1~ región. 
·: ( ~r - ~· . 

En' él' mismó- sentido se pronuncia Viña mata Pashkes82 al señalara que la 

denomin-ación de origen da derecho a los industriales y comerciantes a identificar 

mediante el uso autorizado por parte del estado de la denominación sus productos 

que garantizará al consumidor la certeza sobre la procedencia del producto que se 

encuentra E:>n el mercado. 

Por lo tanto, la importancia de la protección de la denominación de origen 

radica principalmente en la necesidad que tienen los productores e industriales de 

que sólo sus productos, propios de la región y únicos por las condiciones 

geográficas y- técnicas que los mismos implican en su elaboración, utilicen la 

denominación - de la región para aquellos productos que gocen de dichas 

caracterlsticas 'únicas, a fin de garantizar el buen nombre y calidad que la misma 

denominación, protegiéndose asl de Íos nocivos efectos que en sus productos y 

~n el mercado ocurrida el hecho de qÜ~'un tercero utilice la denominación de la 

regiÓn sin que sus productos se~r1-eia,b~r.ados a través de dichas técnicas propias 

o 6ondiclones únicas de la mismá:,i;fr¡/'j:'. · 
-.~:·-." ~ ·:·;:,'- F·n+·.-,:~:'.~--, 

a:' Fuente del d~r~6híJ~~la;~:d~~ominaciones de origen . 
. :-.:,.. --~ ":·.:,, .;.;_,~.:/-~;=~·~:-:·;;}-~;~?{1~? .. --

A diferénciade'to~f;ignJJ~istÍntivos que hemos analizados, en los cuales la 

fuente generador~_de-_?~~~".¡,'~~-\;~·~:,,~ri6ueriírá en el uso o en el registro, el 

nacimiento_ del dereclÍo'ide'itas denominaciones de origen se ubica en la 

declaración ide ~· prbte6cIÓ~-;~q~e -~debe ·emitir, después del procedimiento 

correspondi~~t~.<1a:autol'id~d 'estatal correspondiente, que en el caso de nuestro 

"Vl:'IA:\1ATA PASHKES. Carlos. Op. cit. supra nota 3. p. 307 
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pals es el lnstituto\)Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea que el 

procedimlento;6orresp~'~diente se inicie de oficio o a petición de quien demuestre 

tener interés jurldlco'.}\ 

Ahora ~ien.->d_e acuerdo a lo establecido por el Arreglo de Lisboa relativo a 

la protección dé/las denominaciones de origen y su registro internacional, es el 

Instituto quiei:i por-conducto de la Secretarla de Relaciones Exteriores tramitará el 

registro. correspondiente. 

b. ,Vigencia de la protección de la denominación de origen. 
·, r " , ·~ • '• 

. '. ', 

·· .· Conforme anuestro ordenamiento legal la vigencia de la declaración de 

protección dé la:demomlnaclón de origen estará determinada por la subsistencia 

de Ías éondi~Íorié~ que la -motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra 

d~clarációrl del Instituto que la revoque. Es por ello que a diferencia de los demás 

signos distintivo's que gozan de una vigencia determinada y que, según el caso, 

pu~de ser renovada, la vigencia de la protección de una denominación de origen 

se encuentra condicionada a que subsistan las condiciones que valieron para la 

emisión de la declaratoria por parte del Instituto, no asl a un plazo determinado. 

A este respecto, Jalifa Daher83 señala que las condiciones que 

esencialmente podrian variar de . tal manera para revocar la protección a la 

denominación de origen parecen circunscribirse a la disponibilidad de los 

ingredientes o componen!és: empleados,· que por alguna causa natural pudieran 

extinguirse o ser alterados de . form~ tal que sus cualidades especiales 

desaparecieran. As! también, ~I ~a~bi~- de clima de la región o el propio avance 

técnico de los procesos de ~lab~r~clón propios y únicos de la misma podrian 

establecer condiciones p~ra la revocación de la misma denominación de origen. 

81 JALIFE i:JAHER, Mauricio. Op. cil. supra nota 73, p. 344 
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Por otro lado, el articulo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la 

posibilidad de modificar los términos de dicha declaratoria en cualquier tiempo, ya 

sea de oficio o, a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas 

en detalle las modificaciones que se solicitan y se expresen claramente las causas 

que se considera la motivan. En la práctica e:;tas modificaciones se traducen en la 

an1pli~ción ÍerritorÍai'de protección de la denominación de origen, puesto que las 

. condiciones . geÓgráficas propias de la región inicial se han expandido a otras 

c. Declaración de protección de la denominación de origen. 

La•sollcit~d:de'declaración de protección de una denominación de origen 

puede ser forniul~d~·de oficio por el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

···. ;; porq~fé~ t~ri'9'iiint8rés Jurídico84 en que se emita. La solicitud de declaración de 
. . . . -~ - , 

protec;i:;ión)í üiia\denominación de origen deberá ser hecha por escrito en la que 

.· :·· se Ílco~'¡)a~ara:ll; los comprobantes que funden la petición y en la que se 

,' 'e'~J;~s~rá Íos dát~s que exige el artículo 159 de la Ley de la materia 

:'!:ui;i~·:-.:ez• presentada la solicitud y. en(erado el pago de la tarifa 

C:orrespondiente.'··éi Instituto realizará un examen a la misma a efecto de verificar ·. ' .. -. _-, ·,·,- -- ' .- -

los requisitos ;imtes mencionados, a efecto de que si existe alguna deficiencia se 

r~q~l.er~··~fsolié:Ítante la subsane en un término de dos meses, apercibido que de 

1~··¿'(:;rifr~rio ·5~;~bandcmará la: misma .. Sin embargo, la misma ley prevé la 

posibllldact de''que,el lnstit~to continué su tramite de oficio, en lugar de declararse 

aba~dcmada la ~oÜcítud:' . . . . 

cu.mplidos que sean. los requisitos antes señalados al presentar la solicitud. 

o subsanadas las deficiencias hechas ver por la autoridad, el Instituto mandará 

publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación, otorgando 

en la misma el Instituto un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de 

''-' El aniculo t 58 Je la Ley Je la Propiedad Industrial cstablccc claramente los supuestos en los cuales se considera que se 
llene "'intcrCsjuridico .. para solicitar la declaratoria dc protección. 
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,"-_-,_-=-_;_~,~-~e;-;.=.---" :i~f~~·;· ::: --¡~"'-- ;o::-.~..";~~7 .. -. 
. ,- <- -- : ' -:_-:;X•:> ·~~~~\\;·i,~<o~~·.,.-,-·,,-•.7 ::::.'f 

publi~a~ión' para,·que;d.JalquiJ'r tercero que justifique su interés juridico, formule 

•··. oí:is~r:;acÍ~~e~ ~;~¡:;¡'¿c1:JH:~s'~ ~~Órte las pruebas que estime procedentes. 

::c .. ':: -\~-~~·~-_:;-:D :.~-:;:~:~~Jit~{.~~5~,~~~~~:~:-{·\~ -: , 
i•' ci, Es nécesárid~r*cisar que la Ley del Propiedad Industrial establece que se 

admi~i~á~,.-;'y~ '-~~~a-.>Gir' parte del solicitante o por un tercero que realice 
... ' . . ' -. '; .. - . . ·.~ 

observaciones; •"toda , clase de pruebas con excepción de la confesional y 

testimoniaL Asímismo; la pericial será a cargo del Instituto o a quien designe para 

t~l .~f~ctti:, Pg;,~ti6 lado, el Instituto podrá realizar en cualquier tiempo y antes de 

emitir, la -~ecia~ación correspondiente, las investigaciones que estime pertinentes y 

aiiegarse d~l.os, ~lementos probatorios que considere necesarios . 

. _. ._ :._ -'~ •' _: .. ;_ ,"'..-~·1:: .' 

·TrarÍ.scurrido el plazo de dos meses antes selialado y una vez efectuados 

. lós estud.io~'a'si'como desahogadas las pruebas, el Instituto emitirá la resolución 

é:orresp~rié11e:l1Í~. De ser esta resolución en el sentido de otorgar la protección a la 

deno..;,ín'~~i6~'cie' origen solicitada, el Instituto hará la declaratoria respectiva en la 

que s~ de.te~~inaran en deflnitiva los elementos y requisitos previstos de la mis'Tla, 

procédié,ri"cÍo~é a' su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

·. :.:.,_ . . .. · 

d.· La élutorizaciónde uso.de .la denominación de origen. 

La autorización dé '.uso, a la' denominación de origen es la figura legal 
' \ . . '-: .. ·~ -

prevista en nuestro ordenamiento juridico que permite a los produc!ores de la 

región de la denominaciÓn .. dé origen a emplearla en los productos que fabrican, 

productos que al cumplir con)os requisitos técnicos y geográficos que la misma 

declaratoria el~ protección exige,, garantizan , la autenticidad de los mismos para 

con el consumidor que é:~nfi~. al v~r)a denominación de origen en el producto, la 

calidad de los mismos. Esta fi~~r~·j~rldica tiene su razón por ser el Estado el 

titular de la denominac!ón d~,·o~igé;,';·,'¡J6r lo que sólo a través de la autorización de 

su titular - el Estado~ los p~~icular,e'i~ódrán aprovecharse y beneficiarse de ella. 
-, -~.- {.'' :;'.;,~~:~- ~~\,:i:·.· -

Es por ello que la aut~-;iz~¿IÓ~,-·d~· uso de una denominación de origen que 

tenga a su favor un productor .o f~bricante, se constituye en un activo intangible 
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Importante de su patrimonio. A efecto de poder obtener la autorización de uso por 

parte del Estado mexicano, el interesado tendrá que solicitarla ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, debiendo de cumplir el solicitante con los 

requisitos establecidos en los artículos por el 169 de la Ley de la Propiedad 

Industrial asl como presentar la solicitud correspondiente. 

Racibida la solicitud se procede a examinarla a fin de verificar si cumple con 

los requlsitOs y condiciones exigidas por la Ley para su concesión. De considerar 

.el lnstitílto >Cjue ·la solicitud cumple con los requisitos antes señalados, o 

subsanados que sean, se otorgará la autorización correspondiente. Los efectos de 

laauto~i~~dónpara usar una denominación de origen tienen una vogenc;ia de di~z 
añ6s, renovables por periodos iguales. 

:.e .. : Derechos y obligaciones que confiere la autorización. 

Déntro de los derechos que esta confiere encontramos la facultad propia de 

• Utilizar la denominación de origen; de transmitir la misma conforme a la legislación 

común, surt,iendo sus efectos hasta el momento de su inscripción, previa 

•comprobación de que el nuevo usuario cumpla las condiciones exigidas por la 

d~C:1~~atoria; . dereC:ho del usuario a permitir que el uso de la misma a los 

.• dl~t~ib~idorE¡l!; • 6 ve~dáclores de· los productos de su marca, convenio que deberá 

sersanéionádo· por el Instituto. 

La pÍ"indpal obligación del titular de la autorización es la de usarla tal y 

como aparezca protegida en la declaración, sancionando su incumplimiento con la 

cancelación de la misma. 

f. · Modos de conclusión de la autorización de uso. 

La vigencia de la autorizació~. de'·u~b·d~ una denominación de origen puede 

dejar de surtir sus afectos si no\s'r~n6vada; Asimismo, puede ser objeto de una 

declaraéión de nulidad si; s·e·:,ª¿r11u~~tra en el procedimiento administrativo 

84 



respectivo que la misma fue otorgada en contravención a las disposiciones de la 

ley, o con base a datos falsos. 

Así también, puede ser cancelada si, seguido el procedimiento contencioso 

respectivo·; se 'comprueba que su titular no la ha explotado, o la explotado en 

forma distinta a la· establecida en la declaratoria. 

Es preciso señalar que nuestro ordenamiento jurídico da la posibilidad de 

solicitar la nulidad y cancelación al mismo Instituto, al Ministerio Público y a 

c;ualquier persona que demuestre tener interés jurídico para ello, por lo que no 

cabe duda· que la ltiy prevé 1os mi.ciios necesariCJs a trdvé& de los cua11:is los 

terceros ajenos al titular· de la autorización pueden impedir que la misma se 

constituya, según el caso, en una ventaja indebida que propicie competencia 

desleal en el mercado. 

Del mismo mc:ido, la vigencia de lá autorización de uso de la denominación 

de origen concluye en el momento que, según las circunstancias geográficas o 

técnicas, la misma declaración de ~rot~~ción de la denominación de origen pierda 

su vigencia. 

E. INVENCIONES 

Las ínv~nciones se.integran por aquellos derechos que adquiere el inventor 

a través. del ot~rgarnieríto del titulo respectivo, que se traduce en un real 
. . .. . . . --< -. ,. : .·.·~'·' .. 

·monopolio le.g¡;il~tempc:i~al, .con. el cual se acredita en beneficio del creador o 

perfecéionéldo!_·dec ~lgÍ:Jn. producto o proceso dentro del campo y aplicación 

iridustria1;.por;,un'i.1'faZ:o·~1imitado, así como el derecr.o exclusivo de empleo y 

explotació~ del rnis~o~Aquí ubicamos a las patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales y a l~s secretos industriales. 
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1. PATENTES. 

La patente es definida por el Dr. Rangel Medina como "el documento 

expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una 

persona fisica o juridica tiene para explotar a nivel industrial un Invento que raúna 

las exigencias legales".85 

Asi pues, la patente es considerada como un monopolio de explotación en 

la industria o arte que el invento se refiere y que consiste en el especial privilegio 

concedido por el Estado al autor de la invención que reuniendo las exigencias 

legales, obtenga el título correspondiente pur parte del i=:¡ecutivo FeJerai a fin de 

hacer valer tales derechos. 

Por su parte, el especialista Carlos Viñamata Pashkes~6 define a la patente 

"como un derecho subjetivo que concc !e al titular la explotación de su invento, 

con determinadas li~lt~ci16fiesJ:ómo la territorialidad y temporalidad". 

A finde que_laCr~aC:ié¡ndel.i~verítor sea protegida a través de una patente, 

es necesario qu~ Í~ '~i~fi'.í~ 'Mriipí~ con las ~ondiclones que el ordenamiento le 

exija, las 'düaie~ Jueci'eri ~~;:'ci~ :'ci6~' ti~o~: condiciones positivas o negativas de 

patentabilidaci\',· . " ' ? : , .. :i_,'_,;~··• <:· ' . . 
. ·.,:,':': ·,,',:,·_ ,,.:/(·-<~' .. ''·' :-,:;,.,·;",· .. :\,'.f.\:,>.~/)!.:{·-~.:,_-, :~:._.; :- ~-:' : ;. : ·, . ·-:. ·.· -;:.;:.; 

Las 6c:lndidio~~s ~ositi~~~e7::5k;i~ía~i~~~~ con la naturaleza misma de la 

''.creación y son: ia prese~cía ·~d~'.~.;~)i~vención es su acepción legal; que la 

invención s~a resúltado de la actividad 'imÍentiva; que ésta sea nueva; y, sea la 

misma susceptible de aplicación industrial. 

"
5 RANGEL ~tEDl~A. David. Op. cit: supra nota 66 p. B 

'" VIÑA~IAT,\ f'ASHKES. Carlos. Op. ~i1. supra noca 3. p. 153 
~~ RA!'GEL :\1EDl:Sr\, D.t\id. op. cit. $Upra nota 66, p. 2~ a 25 
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Nuestra' Léy.::dei~lá)Propiedad Industrial define en su articulo 15 a la 

invención como t6ci"a:'E~~¡¡é:ió~ humana que permita transformar 1a materia o 1a 

energía qué ~xi~t~,·~~'il~'·n~turaleza. para su aprovechamiento por el hombre y 

satisfacer sÚ~'.'n~·¿~;~iJ~~~s concretas. Con ello los descubrimientos no son 

susceptibles de ~~~tég~rse mediante las patentes . 
. :·;\, ... 

·,·;:,-:~,: 

·La activfdad inventiva, como condición positiva de patentabilidad, se traduce 

en, que 'é1' invento sea resultado de una operación mental, de un esfuerzo 

intelectual., En este sentido la ley establece que se considera como actividad 

inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la 

técnica en forma ev1der1te para un técnico de la materia. 

Preciso es explicar que el estado de la técnica se entiende como el conjunto 

de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción 

de forma oral o escrita, por su explotación o mediante cualquier otro medio de 

difusión o información en el país o en el extranjero. 

La novedad o carácter, novedoso que debe revestir la invención se traduce 

en la exigencia de que al mÓmento de ser solicitada su protección a través de la 

patente. jéJ invenciéln no 'se,htJbie,ra dado ya a conocer; es decir, se entenderá que 

la invenciór;i es nueva si~ellá;~no forma parte del estado de la técnica al momento 

de solicitar la patenté correspondiente. 

Como : excepción:, a. Ja exigencia antes mencionada, la ley considera 

éumplidó el requisito de novedad .cuando la solicitud para la obtención de una 

patente se hace antes de · transcurridos doce meses de que el inventor su 

causahabiente ha dado a conocer la invención por cualquier medio de 

comunicación, pe; la puesta en práctica de la invención o la hubiere exhibido en 

alguna exposición, debiendo anexar la documentación que lo acredite. 

La aplicación industrial consiste en que la invención, cuya protección se 

solicita mediante el otorgamiento de la patente, sea factible, realizable, susceptible 
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·d1{ser llevada a la práctica para la solución de algún problema real, y no un mero 

:. principió: teórico o especulación que no represente una mejora en la indL•stria. En 

o'Ír~~ palabras, la posibilidad de que la invención pueda ser producida y empleada 

' eri:clialquiér actividad industrial, ya sea para resolver un problema de la misma o 

· mejorar. un proceso de producción o las cualidades de un producto determ;nado, 

pues si no va redituar en una mejora práctica en cualquier rama de la industria,· 

resul!a ocioso otorgar un derecho exclusivo de explotación a una invención que no 

se puede explotar o no represente beneficio alguna para interesar a los 

industriales a su explotación o monopolizar el mismo mediante la obtención de la 

patente respectiva. 

Por otro lado, las .condiciones negativas de patentabilidad obedecen, 

comenta el Dr. Rangel Medina80,·á razones de carácter mas bien económico o 

politico, por lo que éstas variaran.en razón de las ideologías o doctrinas filosóficas 

.d_e:los gobiernos de cada paf s. Asi pL: .s, agrega el autor89
, estas condiciones no 

sólo'variarán de pais en pais, sino que las mismas pueden ocurrir en diferentes 

momentos históricos en un mismo .pais, como sucedió en México cuando durante 

la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 se prohibió el otorgamiento 

de patentes a las invenciones relacionadas con la producción de medicamentos, 

alimentos y bebidas para uso humano y animal, mientras que la actual Ley de la 

Propiedad Industrial las incluye dentro de las invenciones que se pueden proteger 

a través de las patentf:'s. 

Actualmente en nuestro pais no se considera patentable a los procesos 

esencialmente ·biológicos para la producción, reproducción y propagación de 

plantas·y animales; al material biológico y genético tal como se encuentra en la 

naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo 

componen; y, las variedades vegetales.90 

Sil ~\~GEL ~tEDIS,\. David. op. cit. supra not:i 66, p. :?5 
:1•J Jdcm 
''° Véasi: el contenido Je! articulo 16 de ia Ley de, la Propiedad lndu~tri.tll 
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b. Procedimiento de otorgamiento de la patente. 

Para obtene~ la patente .respectiva, el inventor o su causahabiente deberá 

de presenta~ ·la . ~oliC:@ci·: correspondiente ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad lnd~strial 'ci'J·~t~nlendo la información y los documentos que exige ia Ley 

de la Propiedad '1iíciÚ~triai.s1 

Présentáda la solicitud, el instituto realiza un examen de forma en el cual se . -_ . 
verificará.el cumplimiento de la información y documentos exigidos por la Ley. SI 

estos no son cumplidos, se requerirá al solicitante para que precise o aclare lo que 

· se considere necesario, apercibido que: dt:! no cump1ir con· e1 requerir nientCJ se 

considerará abandonada su solicitud. 

Una vez que tales requisitos formales han sido cubiertos, el Instituto 

publicará le solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial los más pronto 

po~ibíe la ~xpiiar el'plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de 

: pre¡entacÍól1,· o 'ant~~- sú~Ú lo pide el solicitante y paga los aprovechamientos 

correspo_.n.die~_-_t_e_s_ :, 1~>::·.·,, · ., ,) 
~···, '.( 

Hect'la'1a>publi~ii'61ó'.n's~procede al examen de fondo donde se determinará: 

si lal" descrl~cio'n~~;;~~·¡qi~dlC:~ciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales 

y reglamentarios; .·si.la .invención cumple con las condiciones pc5itivas de 

patent~bilidady~o 5'e ublc~ e'rí alguna de las condiciones negativas; si la misma 
-· ' ··'-' . '. '., 

no e·s contraria.la orden público/a la moral o a las buenas costumbres asl como si - . . . . . 
_cumple con el principió de unidad de la invención o si es un grupo de invenciones 

La conclusión del tramite de una patente puede ser a través de las 

siguientes modalidades: el abandono de la solicitud por no cumplir con algún 

requerimiento de la .autoridÉid· dentro del examen de forma; la negativa a su 

concesión por no cumplir alg-una de las condiciones positivas de patentabilidad o 

'
11 \'Case el ~ontcnido de los aniCutos JS a-'O. 4_3 y 47 de la Ley de la Propiedad Industrial 
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ubicarse en alguna de las negativas, . psdi~ncfo> interponer' conforme. a. nuestro 

ordenamiento el recurso de reconsideradÓ~ previsto en la Ley; o, eri su.c;aso', la 

concesión de la patente cuando ha cu.mplido' con las exigencias para. ser 

patentable, debiéndose de publicar en la Gaceta del Instituto. 

c. Derechos del propietario de üna patente. 

Una vez obtenida por parte· de .lá ·autoridad estatal la patente, su titular 

adquiere para si los siguientes dérechó~: 

1 ¡ El derecho· de exp1otar. de manera exclusiva e1. invemu por si. o por un 

tercero: 

2) El derecho de solicitar la declaraCión'administráliva· de infracción a fin de 

perseguir a los terceros quei si~.su aútb~iia'~1Óri'ta6riq~en, usen vendan 

u ofrezcan en venta o impor(en·81.·p~odG~tb;p_~ten.t~do; o a utilizar el 

proceso patentado, asi como eliÜso,:'.v~nt~~·'ofrecimiento a la venta o 

importen el producto obtenido pc)r'ei:prÓ¿~~~p'ai~~t~d6;_· ... 
-: .;.1 •' '..: -, ; o'~ '": ~.· -'" .-.. ·\; 

i, •-;, -,- '• - ;, ',;e •'¡ .•~ ¡:~", 1 

3) ~ ;:::;:~ ~: ::~:~:~~:;1~~W1Jfu~~~~J~f ~rj~Í~;~~/_(. ;usados por . 

. ·~'.'.~~--~::J, {;_¡ . _, ..¡',. , ,.··;~'<'~->;--::,:·;.-c;:.-z: :.:. - ·-, / 

4 l El asegurarnie~to~' ·'.cig.· !-1ci·~;.~:;·g;gd~6;b'f\;'fvl~~!t;o~·.:f~on ;~'1bs·.::ique 
pres~mi bí~=~·7~·~s.~:c~2~f~~f'1/:0',~~~tf~t~11~·s·f:ri~·rr,":> •• ~~;/;{]''i .: . 

5) La concesión ·de:licéncias volu'íita-iias de explotáCión. de lá invención, as! 

como la fija.ciÓ~ cl~··1~t~~g·~¡¡~~·~b~f~~~~~§*dÍ~;i\1~'5fr¿/<;~)<~i.,,;/;,;~.: 

., ~b~::·',;·::1,:2~tfa:~~i~i~~f fil~~~j¡,~:;1ifü:r~t·~i'::: 
regalías correspondientes en caso de Otorgarse Omantenerse vigente: 
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7} El derecho de ceder o gravar de manera total o parcial la patente, asl 

como el derecho de percibir los beneficios económicos por dicho acto; 

8) El derecho de anular las patentes que se tiayan otorgado cuando las 

misméls constituyan una invasión a la concedida o a la invención ya 

patentada 

·d.· Obligaéi.on~s del pro~ietario de una patente. 
·<:· .;·:¿ ·:."::·;-' 

Dentr~· ~~l,sin~¿rnerci de obligaciones que recibe el titular de una patente a 

través oe su otorg:anti.emo ubicamos 1"1s siguient~s: 

1) Ef explotar la invención patentada, asl como comprobarlo al Instituto si 

es requerido para ello, o en su caso, acreditar una causa justificada por 

tal omisión; 

2) La obligación de emplear las. leyendas obligatorias respecto de que el 

invento .esta patentado o que se encuentra en tramite en los productos, 

envases o ~mbalajes; 

3) El pagarlas anualidade.s éorre~pondientes; . 

4) Aceptar la conce~ión de.licencias obligatorias, si transcurridos tres años 

• del otorgarní~rito .~;d~>la{ p~tente o cuatro a partir de la fecha de su 
o •. . ,,• •,_ • ·• : .• -~ ,-·,, ·• r J-" 

. solici!ud, . .la. inllenCión no ha sido puesta en la práctica, sin que se 

demu~stre. í~' e~i-si~~cia de causa justificada para ello o la importación 

direct~ o por 1Í~e~c'.:i,,Nario contractual del producto o proceso patentado; 
- . . . -.· . 

5) Acceder' ~)a ·cd~.6~sÍóri de licencias de utili:lad pública por causas de 

emergen~ia .o ,se~Uridad nacional, para evitar el entorpecimiento o 

encarecimiento .de satis factores básicos; 
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6) · La inscripción de todo acto mediant~:~(¿~~I se transmita la patente o se 

otorgue·- licenci<Js voluntarias de ·. us~/~obre la misma, a fin de que 
.· .. - ''".- .~ . ··e 

produzcan sus efectos 

titular de la patente. 

frente a terceros y la explotación beneficie al -,, . 

·_,··":· 

e. Vigencia y modos de conclusión de los efe>ctos de una patente. 

L..>s derechos que derivan de la patente tendrán una vigencia ue 20 años 

contados. a partir de la fecha de su solicitud, los cuales serán Improrrogables. 

Asimismo, es a partir de la fecha de concesión cuando. se deberá contar el periodo 
,_:¡· .. 

que tiene el titular pa1 a su explotación. 

Por otro lado, las distintas causas por medio,.de las cuales puede perder su 

validez los una patente son: 

1) El vencimiento del plazo de vigencia otorgado por la ley que es de veinte 

años; 

2) La caduddac! :~é i'a;p~te~íe' p6r. falta de pago oportuno de las 

anualidades, sin\ p~rJuici.6 d~ :)a' posibilidad que tiene el titular para 

obtener sú rehabÍlitéÍcióñf: : > •.. · 
··. <:-, -.;~-< ~<:·~;t t~H~~--~~:; :··.:~ ,,- :-<-~r .. -

3) La caducidád d~ la: rriis~a po~if~lta de explotación, después de haber . ' ~-· -· -· .. " ··,,. , ... 

transcu.rrido dos'años de,otorgáda la primera licencia obligatoria, o si el 

titular no comp~J~l"ia:a'i)n~tituio su explotación o una causa justificada 

por la mls~a fal;a 1dé e~~l~tación; 
, . . . : .. \ ·-, 

4) La núlidad de'la'pate~ié por haber Incurrido en alguna de las hipótesis 
... , '.-·,, ··, :.: 

prévistas en la Le.y;· ··• 

5) La expropiación dé la patente por causa de utilidad pública. 
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2. MODELOS DE UTIUDAD 

El modelo de uÍiÍidad es, según lo Juan Alfredo Paoli92
, aquella creación 

industrial consis'tente ~n l:;i nueva forma determinada de un objeto de uso práctico, 

que mejora funcion,almerite a este último. 

Pór otr~ lado, la Ley de la Propiedad Industrial lo define en su articulo 28 

como aqü~(~bjet~. utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una 

m~~ifi~~CJórÍ e~ SU diSp031ciÓn: configuración, t:Structura 1) feirma, presenli:I una 

fundó~ diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su 

utilidad. 

. ' 
Del mismo modo,. la Ley de Patentes española de 1986 en su articulo 143 

los defÍn~ corrw· aquellas invenciones que consisten en dar a un objeto una 

configuración, : estrudurá o constitución de la que resulte alguna ventaja . -, . - -.~ - - . -

prácticamente apreciable para su uso o aplicación. 

Asi las:cosas, el modelo de utilidad como creación industrial que es guarda 

una e'ñormé' similitud con. las patentes y los diseños industriales, sin embargo, 

comenta el Dr. Rangel Medina93
, difiere de las primeras en tanto que el modelo de 

utilidad no puede referirse más que a un objeto, a diferencia de las patentes que 
' - ·: ·.. . : . 

pueden· consistir. en un 'procedimiento. y a un producto; difiere de los segundos 
; . . - .. '.' - . - ~- . 

púes los diseños industriales tienen como objeto innovar el aspecto ex1erior de las 

cosas !Jara darles un cambio estético, mientras que los modelos de utilidad tienen 

.como finalidad mejorar el funcionamiento en su uso práctico del objeto a través de 

su nueva configuración. 

<f.? Cit. por Rangcl ~h:Jina. DJ\ id. Op. cil. supra nota 66, p. -'S 
"·' RA~GEL ,\.1EDl~A. David. Op. dt .. upra nota 66, p. -'7 
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.· .... ,. 
- - - • --,:-,' - -~. º~--''e-"=--;; ---

. ~-~ ~: ~ 

Asl pues,:' dentrch:de los objetos a los que puede darse una nueva 

configuración pára ;;,'~¡~far su funcionamiento o uso práctico, a fin de que tales 

modificaciones h~~tf~s :·~~a~· protegidas para su explotación exclusiva, podemos 
. - ., ,· -· .. '· ···~'· -·. . ' 

ejemplificar de manera concreta para un mejor entendimiento a los sacacorchos, 
:•' '.,""'¡:•.·-;•' : 

tijeras, rriontaéargas,'siliones de peluqueros, entre otros . 
.. ;: ~~:··. ;:~.:·>~<:~~\;~: ·'(L/; 

' ~· .. ~.(-·' 

a. Regi~fro d~i rj1~él_elp de utilidad. 

A'fin de pod~r(ef~~i,(,el d~recho de explotación exclusiva de un modelo di. 

utilidad, es 'neces€1rici!solicita( y obtener por parte de la autoridad el registro 

correspÓrid.iente. ·~;: ::;~_(y~;~'.~·/;.;.;:• . 
',<:_~:.·: . :c.~ ··<·:,?'t.{'' 

Para que i.m mot:fe1;;·,~e 'Ut;ilidad •:: )aregistrable nuestro ordenamiento legal 

exige que este satisfaga 1Ós ~~~úi~lt~s de novedad y aplicación industrial. Sin 

embargo y en virtud de que ér r~~~isito de actividad inventiva no es exigido para 

otorgar el mencionado registro/ es necesario para obtener el mismo que la 

modificación o nueva estructura dada al objeto ofrezca en realidad una mejora 
.·.· ·-·- ' 

funcional en su uso práctico; es decir,. la existencia de una relación causal de entre 

la nueva estructura y su mejora funcional que se traduce en una mayor eficacia, 

ahorro de energfa o de \iempo>()'.·~na mayor comodidad en su aplicación. 

El tramite para lá obt~~~i~~ d~':sl.J registro es el mismo que para obtener la 
' --.· f: ,-.":~ - ,". -- --,- '.. - • 

patente a excepcióri dé ici'.réfer~~te,á.las:reivindicaciones y a la publicación de la 

solicitud. 

b. Derechos y ábliga~ionElS deÍ titular de un modelo de utilidad . 
. ;:::";;,· · .. ·. ·-· -

La titularid~cl cÍ~1·;¿9i~tro d~ un modelo d~ utilidad otorga a su propietario 

los mismos derechos q'u~ una patente, pJes el mismo confiere el derecho 

exclusivo de su exploÍaciÓri, el de imp~dir .. pe;seguir y obtener de la autoridad 
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estatal las; ~an¿Íones. correspondientes a los terceros que violen tales derechos, 

asi como laf~cult~~ .~·e transmitirlo u otorgar licencias para su explotación. 

P~r l¿.q~érElspecta a las obligaciones que este asume con la obtención del 

registro •. ~l)tuÍ~r se encuentra obligado a pagar las anualidades correspondientes, 

inscribir todo·~lcto en'el Instituto por medio del cual se transmitan o licencien los 

derechos del registro, as! como la obligación de explotar la invención registrada. 

En este sentido, al igual que con las patentes, el ordenamiento jurídico 

esta.blece derechos y obligaciones en virtud del registro a fin de que su titular goce 

del derecho de exclusividad que la invención lt! ha hecho merecedor, asi como 

protege a los terceros a fin de que tal privilegio concedido no se convierta en un 

indebida ventaja que constituya una competencia desleal entre los productores e 

industriales. 

c. Vigencia y modos de concluir la vigencia del registro de un modelo de 

·utilidad, 

La vigenci~ del iegistro de un m6delo de utilidad, éste será de una plazo de 

diez años impro~r6~ables; contad~~'. él partir de la fecha de presentación de la 

solicitud respe¿ti~~. c~~~luido ~¡ i:¿·.;¡ pasará el modelo al uso del dominio público. 

Por lo que;r~spéct~ ~ l~si~O'clo~ de concluir la vigencia del registro de un 

modelo de:Jtiildad/ést~Í:on'Cl~Y~:~¡'.~ome~to de expirar el plazo de diez años de 

vigencia. A~it~~blé~?el}~9_!~tro ... '.2a~~~~ ~·6r la falta de pago de las anualidades 

correspondientes:·:;,:,;,: ( : ·'' .:;~'.;~:~ ·,, i 
'• ' ~· : "·:· ,:".'1, -

Asimismo, el registro puede ser anulable a través del procedimiento 

contencios'o respectivo por las mismas razones que una patente. 
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Los diseños inclúst;;~leis son', ~eñala el Dr. Rangel Medina94
, creaciones del 

espiritu que tienen por·Cil>Je't~!r~sp~nder' á esa necesidad de la industria moderna 

de explotar el gusto de.I público. por m~dlú de la forma y la presentación de los 

productos con independencia d·e sus cualidades técnicas. 

Asimismo, el maestro Osear Vázquez del Mercado95 señala que éstos no 

corresponden al campo propiamente técnico como las invenciones, sino que son 

manifestaciones de caráct¡¡¡r artístico al dar a los efectos producidos una forma 

peculiar que lo!' hace atractivos pdra la clientdél. iJeo 1tru de i<.. figur d del dis.3ño 

industrial se comprende al dibujo industrial y al modelo industrial. 

Asi entonces, el dibujo industrial es una disposición de lineas, figuras o 

colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original; es 

un efecto de ornamentación que da a los productos un carácter nuevo-y 

especifico, Como ejemplos de él encontramos a las alfombras, tapices, prendas.de. 

vestir, .• tapetes, etc., obras' ,ártisticas que tiene como denomin_ador común su 

. aplicación if1dÜ'strial; produciel"IC:I~ un'efecto deccrativo a la vez que utilitario. 

·Por. otro lado; los modelos industriales son aquellas formas tradicionales 

que sirven de tipo· o patrón para la fabricació.n de un producto a fin de darle una 

apariencia externa especial; sin que ello conlleve efecto técnico alguno. Como 

ejemplos de éstos · podemos s~ñalar · a:. los ' relojes, zapatos, sillas, mesas, 
. - . . . .. -- '.~ __ ; .. 

automóviles, floreros, candelabros,: tazas, radios, sillones en general, etc., los 

cuales se traducen en obr¿s artisticas· tridimensionales que imprimen al prodl'cto 

una forma ornamental pec~liar.' 

<1.i RA='GEL ~tEDISA. Da\ id. Op. cit. supra not.:i bh. p. JJ 
ll~ VAZQUEZ DEL ,\tERCADO. Osear. Op. cu. suprn nota 75. p. t..i6 
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Así pues, los diseños industriales pueden ser conceptualizados como las 

obras de arte aplicadas a la industria y el comercio, razón por la cual tales obras 

pueden ser protegidas tanto por el derecho de autor como por el de propiedad 

industrial dando lugar a la figura de la protección acumulada que se refiere a la 

posibilidad que una misma creación se encuentre protegida por ambas áreas de la 

propiedad intelectual. 

Nuestro ordenamiento protege y regula a tales creaciones de manera 

independiente, ya que para obtener el registro de diseño industrial la creación de 

c.ubrir los requisitos de novedad y aplicación industrial. Por otro lado el derecho de 

autor que pudiera tf>ner por esa cr¡,¡ación no es bXtensivo c.1 aprovechan1iento 

industrial que del mismo pudiera hacer su creador. 

Asimismo, existe la posibilidad qu~ la obra· protegida por un diseño 

industrial pueda ser objeto de una marca registrada, como seria el caso de un 

envase peculiar o un emblema artistico. 

a. Registro de un diseño industrial; 

El derecho de explÓta~i-;;ir1 'exclusiva de un diseño industrial se obtiene 

mediante la obtención d~Í. reºgistro cbrrespondiente. Un diseño Industrial será 

objeto de regislÍó ~{el mÍ~mo saÚsface los requisitos de novedad y aplicación 

industrial que ya hemos explicádo. No obstante lo anterior, la novedad dentro de 

los diseños industriales se traduce en la necesidad de que el diseño - dibujo o 

modelo industrial - se~n de Úeación independiente y que los mismos difieran en 

grado significativo de lo~·'diseños ya conocido& o de combinaciones de 

caracteristicas conocidas de diseños 

Para la obtención,.del registro, debe mencionarse que el tramite es el mismo 

que para obtener lapa,te~te a excepción de lo que se refiere a lo dispuesto para 

las reivindicaciones ási conio la publicación de la solicitud. Asimismo, deberá de 
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.. =, .-·,.-

anexarse a las solidtÚdEÍ~·,~·'d~~ r~~istro la reproducción gráfica o fotográfica del 

•diseñó y lá indic~ción d~ig'éri~r~ c:lel producto para el cual se utilizará el mismo. 
. . . .· ~.··· ... ·.··· 

Por otro lado/ia·:deSiéripción que exige la solicitud deberá referirse de 
·' . ' ~. . ,: . ' 

manerá breve a la' reprodÍ:ÍcciÓn del diseño, señalando con claridad la perspectiva 
"• r" "o ·•, .• 

desde la cual se ilustra: También:· deberá expresarse en la solicitud, a diferencia 

del tramite de patente om:c>d~IÓde utilidad, como reivindicación la denominación 

del diseño industrial seguid~ 'éÍe leyenda "tal y como se ha referido e ilustrado". 
. .. '•· ' ' ' ~-- . . 

_i. _-:..·:Y<.<>" .. >·,;· .. :.~ 
b. Derechos y 't,tiii~~ciones del titular de un diseño industrial. 

La propiedad ·c:1~'.;LJ~ •· diseAó industrial registrado otorga a su titular los 

mismos derechos que{uná'patente/ai go~ar también del derecho exclusivo de su 

explotacirm, el 'de·l~p\3dir>~e';s~kui~ y solicitar se condenen a los terceros que 

violen sus der~chós,''al. i9Ga1>'~q~e transmitirlo u otorgar licencias para su 

explotación. 

Las obligaciones impuestas por el registro del diseño industrial exigen del 

titular a inscribir todo acto en el Instituto por medio del cual se transmitan o 

licencien los derechos del registro, pagar la tarifa prevista a fin de mantener 

vigente su derecho. asl como la obligación de explotar el diseño registrado. 

Así pues, la titularidad de un diseño Industrial confiere derechos y 

obligaciones a través de los cuales se garantiza el goce del derecho de 

exclusividad que el mismo engendra, asi como Impide que el mismo se convierta 

en prejuicio de terceros una indebida ventaja en el comercio. 

c. Vigencia y modos de concluir la vigencia del registro de un diseño 

industrial. 
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q"'"·°" ::,d:~f ~lf i~íi~t?~i~:~~~";:~~· ,::~.·:~·,::.~:e~::.~: 
solicitud r~spec~i~a: · . . ~}~ ;-; ' , :\: : 

.. Encua~t~:él¡~~~41~~¡c~o;i~·scuales concl~ye la vigencia del registro ue un 

··diseño iridus:tri~·1;~;é~Y~I~¿ri~1~~e. al momento de haber transcurrido el plazo de 

quince años',·ét~;·sli>~ig~n~í~;;;~si;como caduca por la falta de pago de la tarifa 

correspoiÍdieh~e a'fi~'c¡~·:~élh\~·rie·~.su vigencia. ·,' :·:.: :;'.\~/·~ ~J:.~~~~ \-/~ "" :1~:~~7\~~-·~:;;-·'..;~ 
Del .:ilism~ ·~~cio''q'~é'1as· patentes, el registro de un diseño industrial puede 

ser anulado ,meuia~te Eil,'prcíc~dimienio .. or.te.nciosu duministrat.vo ri::spactivo, si 

este se ubica en Ía~ hi~Óte~Í~: previstas para una patente y de acuerdo a su propia 

naturaleza. 

4. SEC~~ios INDUSTRIALES 
' .. . . _ ... ,,·· 

.:. . 
·. \· 

El secreto in'dust~i~I ·puede ser definido, según señala el Dr. Rangel 

Medina96
, como 'todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o 

comercial, . que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los 

. competidores. 

Por otro lado, José Antonio Gómez Segade97
, señala que PI secreto 

industrial como todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o 

procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la 

empresa, desea mantener oculto. 

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 82 

que el secreto industrial consiste en toda información de aplicación industrial o 

comercial que guarde una persona fisica o moral con carácter de confidencial, que 

le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 

q,., RANGEL !\1EDIS;\, D;i\ id. O¡i. cit. ~upr;.¡ nu1a hh. p. :B 
~1 Cit. por Rangcl :"\kJinol D:.1\ íd. l<l.:m. 
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. • --- '"""~' ,~-:r~; ~~i=: ~·~:;:c.:.:..:~;~''>.-,,.,, ... , •. ,"'" ____ -_.,_ 

tercero$ ~n la reaiiLciÓn::de:i~ctiviB11d~l'.,e~oñó~icas y respecto de la cual hnya 

::~:~:d~:~ihn:~:~s1~'~f Jl~~:~;:~~xl~{~Í¿~} ~ª~ª'~reservar su confidencialidad y el 

/·_·.-; .-. >~~~l"~.·--:.-~:~,._;~.,,,;~·, 

a. Requisitbs;~:e:i~m,~~t~~/,:.'¡, · 
.. :~:_)·;:~.: '.,.,;_~·~;,'.;:_~~:)<::"·,V>~·' ,-· . 

Asipues/·dei"~náiiÚs~de ia~definiciones antes señaladas podemos advertir 
. . . . . . "'· .. ' --~ .-~ . '" '. .. 

que las partes} ciJeij:ónsiitUy~n .un secreto industrial son dos, a saber: el 

con~cimientÓ eh particui~r::~Jya confidencialidad se pretende y por el otro lado el 
• .- ,., '' '.-. ·!''· ·' • ':"·'-·''·~ c • ._'. ' • . • 

objeto sobre el,cuaJ re,ccii: ~I mismo. 
~ ;~··:·>~>.t'~· ;_ ·'--~~>X~- · ,'"_"'~~·- ~ -

"": - A"f¡~·:·--~-S'~;~tJ~:-~¿1·-.:·bó:~¿;-~¡~-iento. como primer elemento del secreto industrial, 

pueda' éónsÚt~i;i~ cb~o; ia1, este debe ser oculto, de interés para el empresario y 

q~~ésteterÍª~,l~vÓlunt~d de mantenerlo en secreto . 

. , > ·' Respecto al segundo elemento, el objeto del con()cimientó puede recaer en 

' / ideas; p~ociu~tos; procedimientos o datos relación'ádos',do~ el· sector técnico de la 

· €impresa: 'Por ejemplificar, este puede ser coñfor~~do-p6~ las in'venclones en su 

m~s amplio concepto, los descubri~lentosfcientifi2os al' no ser objeto de 

'protección de una ¡->atente, asi como las•.;brÁ~_tica's maílu~les que permiten 
~"\\. peÍfeccionar 

·-t·;~:-<: :. ;/'. . ·:-·. 
' .<J'::.':,'J,'.}1i:,': .:,.,:.y.· 

De.igual forma, para c¡ue'e1 s~creto'iíl~JstFia1"¿ea objeto de protección es 

necesario' qúe la informaciÓn s~'h~~~ ~¡;n~tél; ~¡,'.·Jn~~dio o soporte material en el 

~:~.::~di;f ;'r;~oo~~~11~i~~f~;\í~}~t?~:·m::~;:,:~7:;:'.'=• º 
.Asimismo; el propietario<dél:secre~ó'in,dlJs¡trial tiene la obligación de tomar 

todas las mediciks'n~~esariás':~áíárliant~~~i;;!;[ullo a sus competidores el secreto 
~ • ' ' • • • • • • ' < • - .. • ~ • • • ' • • ' '. - - ' • ,- -

industrial,pues._dé lo,corifr1'ÍdCl'nOseri{obJéfo·(j~ protección. 
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~ - -c=:-,5;-,~ :;:~c:,--o-~::·::°~:-;--'--,.;.-""''""'' ~"'=--- ;¿:=;_: 
..... . ·i. :: --~=~:;:_/~>·>··5 ·~(.~.'Li~:0,~~~~ ·.· 

b. :r~teci~l~~' .. ~i[;~!:~:;f f ~,:~b~strial. 
EL seéreÍ6''l~dÜ~tri~Í confÍere.,a su dueño una ventaja competitiva legal 

sóbre sus compelidores/·al.terÍerel:derecho de no revelar y aplica, en su caso, 

algún co~élcÍiriie~t~ '8~ particular que mejora ·o perfecciona un producto o 

procedimii;;~to ¿ue le dé una ventaja por ello sobre sus competidores. Del mismo 

''moclo·:y a consecuencia de ello, su titular tiene la facultad de que éste no sea 

lnd~bidamente conocido y aprovechado por un tercero, siempre y cuando el 

propietario. del secreto industrial haya tomado todas y cada una de las medidas 

necesarias que le permita las normas juridicas para mantenerlo en secreto, 

gozando as1 de lél iacultad ce qut:o la au.oridad sancione e impida continué 

aprovechándose quien deslealmente ha obtenido y aprovechado tal secreto 

industrial. 

Así pues, uno de las formas que tiene su propietario para mantener y 

proteger un secreto industrial es la posibilidad y derecho que tiene de establecer la 

cláusúla .de confidencialidad a cargo de cualquier tercero a quien le autorice la 

explotación del secreta o que por su actividad dentro de la empresa propietaria del 

secreto industrial tenga contacto y acceso al mismo, contrayendo la obligación de 

no ·relevarlo con la sanción de resarcir los daños y perjuicios que su 

incumplimiento acaree. 

DeL mismo modo, teda aquella persona que por su empleo tenga o haya 

tenido conocimiento de haber tenido acceso a secretos industriales de la empresa 

en qUe laboró, tiene la obligación, en razón de la cláusula de confidencialidad y 

por ley, de no· revela rió sin autorizaciém ·de su propietario aún y cuando ya no 

laboré eri ·dicha empresa, puesto que si una empresa contrata a determinada 

persona que lauoró con una competidora con el fin de obtener los secretos 

industriales de ésta, será responsable de los daños y perjuicios que le ocasione 

por ello. 
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·e-=- ~~;--:'"--º, ,?°"-~.~=.~,:;_._ -<,_'.;'-:r/;;-~=->~·:'-o:_ ~·:=_ -- ·-.---.-,'"·-
',., · 

. ·. lncluso;:';t:~.~i.J¿;a~f~~~~~~'¿e~i~b'ae la cláusula de confidencialidad la 
•• _ _i ··:· •• •;.c. ,-:' .{._:::.,".·:t;·. /:"J.::(',.,~-/".-.):~\::::'.~>·->·~·--:;::.,~,\•; ;;:. 

obligación.poriparte.de:Ja persona que por su labor en la empresa tuvo contacto 
,·_ ~:, . . :- :· <. ,·;:.: ,-,' ·:_::-~:-; ·~.,--, ::.,,-~-~:-.(.·;.·:,·;:.-i~:-.j .:_.,·:'·_.:·.::-.;._:. .. : : . .-.' '·_. 

con los secretos in~üstri~l~s,d~.·ésta/a no emplearlos fuera de ésta a fin de que 

est6~ mant~~~i:i~s-u'cci~fide~~i~Hdad asl corno la ventaja competitiva que produce 

· •• De" 1: ~misma forma;· huede e~tablecerse a cargo de los empleados de una 

eÍTipfe~a' ¡~ obligaciÓrÍ de repClrtar diariamente al empresario el desarrollo de las 

' ,'1n~~~cio~e~ •. Investigaciones, ensayos y perfeccionamientos que se realizan 

d
0

ent~o ·de su labor .diaria, . así corno la de reportar inmediatamente todas las 

'~re~clcines)rnejo~~S' obtenidas a favor oe la empresa, a t1n dl:l que el empresario 

decida el futuro de'las mismas. Consecuentemente y a fin de mantener su calidad 

~otendai·d~ ~ecretos industriales, los empleados deberán tener la obligación de 

'nCl}:di~J1aa~ ·'el 'contenido y alcance de los conocimientos, creaciones, 

JnvesiigkiciClne~ y perfeccionamientos que se reporten diariamente al empresario. 
;.>' 

¿? '.•·poi: otro lado, toda persona que por cualquier medio illcito conozca y ... , __ .'. 

'otitengaUn secreto industrial, será responsable de los daños y perjuicios que esto 

• _ci39se al propietario del mismo, siempre y cuando el titular del conocimiento 

indebidamente obtenido haya guardado y empleado todas las medidas necesarias 

a fin de mantenerlo en secreto. 

Con independencia de la posibilidad de demandar el resarcimiento de los 

daños.'y perjuicios que 'se ocasionen en detrimento del propietario de un secreto 

fr1dJsirial, así •corno .la obligación, que tanto legal y convencionalmente el mismo 

·. pu8°de i~poneif a .süs .~mplea,ciC>~.y'usuarios, de no divulgar el conocimiento que 

éonstitüye ~I s~c·retcí in9ustíial, nuestro derecho mexicano contempla la posibilidad 

de •'sandonar_:'. i:ienalrnénte•a aquella persona que ilegalmente obtenga y se 

aproveche ciéuns~éf~toindustrial. 

, Efectivamente, las facciones 111, IV y V del articulo 223 tipifica como delito la 

revelación o uso de· ün séc~reto industrial por parte de quien, por motivo de su 
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empleo o licencia de uso del mismo, haya tenido acceso al mismo. Asimismo~ 
prevé como delito el apoderamiento de un secreto industrial de manera indebida a 

fin de. obtener del mismo un beneficio económico para si o a favor de un t~rcero, o 

cori el fin de causar un detrimento en perjuicio del titular del mismo • 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EN EL DERECHO COMPARADO 

A. ESTADOS UNIDOS 

La propiedad industrial, considerada como un activo intangible de gran 

importancia económica y productiva para las actuales empresas, encuentran en el 

ordenamiento juridico y politica de los Estados Unidos un lugar muy importante, al 

ser éste uno de los paises económicamente más desarrollados en el mundo 

gracias, en gran medida, al ser u110 de 1os que más rorni:.nta y i:lprovecha la 

creación y protección de estos bienes inmateriales, asi corno las redituables 

ventajas económicas que estos producen a sus titulares y creadores. 

La autoridad administra.tiva competente encargada de la propiedad 

industrial -otorgarnientode pat,entes y registro de marcas- en los Estados Unirlos 

de Norte América es la Oficin~·de.'Pate~tes y Marcas, conocida por sus siglas en 

ingles como USPTO (unlt~d St~Í~s Patent and Tradernark Office). 

formJ· ~:~:~~1~,l~~;;~:\if ~tt0gttd~~~;:~:I· u~:P:n~:;::~d::I ~:~:::c~~ ~~: 
EstadosÚrÍict6~: q~i~ci';,1ndcl pod'eiib ba]6 (á'jurisdicción y supervisión del :nismo.98 

. '.:··.·.·.".' .. ' --~" -,'.:",. _-.,,.·- ···. ' - ·-.:'-> ' .. ~,-~:¡~.-; 
';,-,;~'.: :_.:i-~( .. ~ ·~<;;~~:,:<.: >:.:"< ;\' 

, La OficlÓa se. encuentrá:báj6 la ,dirección del Comisionado de Patentes y 

Marcas\ 's& pri~cll)áí función sé traduce en el de otorgar patentes y registrar las 

marc~s. ~ través delestúclio ·y·~nélisis de las solicitudes que para tal efecto 

prese'iítan ·~ su 'consideración, mediante .el cumplimiento de los procedimientos 

respectivos. Asimismo, tiene la labor de aconsejar al Presidente y al Secretario de 

Comercio respecto de la protección de las patentes, marcas y derechos de autor, 

asi corno. de ternas relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual. 

'
1!1.Vénsc la Sección 1511 Ud Titulo 35 del Código JI! los Estados Unidos (U.S.C.) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

10.\ 



1.- Patentes 

Antes de proc'eder al, estu'dio de la· normatividad jurídica que regula esta 

figura, es pertinente señalar que' esta es competencia de las autoridades federales 
, :· .. '• .. · 

en virtud de encontrar su base',,: dentro del sistema jurídico norteamericano, en el 

Articulo 1, Sección 8, clá~s~la'a de la Constitución de los Estados Unidos de Norte 

América, que , señala 'qG!3 ~~érán , facultades del Congreso la de promover el 

progreso de 1¡;¡ cieÍici~ rneéli~nte él otorgamiento del derecho exclusivo sobre sus 

creacion~s ¿o~ Ún:p'~'rrdéfo de tiempo determinado.99 

, :' A~f púe~.: la legislación que regula e1 otorgamiento y protección de las 

patentes· fue emitida por el Congreso. Federal y se encuentra·, en la "Acta de 

?.atentes de· 1952" que fue posteriormente codificada bajo el Titulo 35 del Código 

de los Est::idos Unidos (U.S.C). 

La legislación norteamericana - reconoce , tres figuras de patentes, a saber: 

las patentes utilitarias o útiles.' las paten_te~ sobre diseños, asl como las patentes 

sobre plantas. 

La primera de ellas es lo que encuadra en nuestra legislación dentro de la 

figura de patente propiamente dicha, pues es a través de ella se protegen tanto los 

productos como procesos que cumplen' con las condiciones de patentabilidad; la 

segunda, es lo que dentro de nuestra normatividad se conoce como los diseños 

industriales, pues lo que protege es el aspecto externo estético y novedoso que se 

aplica a un producto; la tercera, de las tres clases de patentes señaladas, es 

novedosa para nuestro sistema, pues otorga el derecho exclusivo al inventor que 

primero aprecia las cualidades distintivas de una planta y la reproduce de manera 

asexual, pues es la posibilidad de reproducción asexual lo que demuestra que el 

inventor puede duplicar la misi:na a través de su invención. 100 

<N Cfr. STIM. Rid1arJ ... lntdlcctual Propcny: Pah:nts. TraJcmarks, and Copyrights .. , Dclmar Publishers lnc., 
E.U.A .. 1994, p. 4.14 a 435 
'~'Cfr. !bid .. pp, 437" 44 t. Igualmente, véase l:i sccciún 161 del capitulo 15 del Tirulo 35 del U.S,C. 
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Al igüal que en las _legislaciones de otros países, incluyendo México, la Acta 

de Patentes norteahiericana exige,·p~ra que una invención sea patentable, cumpla 

con los principios de ~ovedad, uÚlidad yno obviedad (actividad inventiva) que ya 

fuero~ explicados en el~apitulo primero de este t;abajo y al cual nos remitimos.· 

. . A fin de obtener una · patenté, el inventor o su causahabiente deberá 

presentar la solicitud respectiva. en la· Oficina de Patentes y Marcas cubriendo los 

requisitos formales que su legislación exige. 

Una vez presentada, la Oficina dentro de •Jll plazo Je 1d mese& en 

promedio procesará la aplicación a fin de otorgar o negar la patente solicitada, 

revisando en un primer momento si la misma cumple con los requisitos formales y, 

si esto.s son cumplidos:o•hari.sido subsanados se procederá al análisis de fondo 

(condicione:·- .de patentabiÍ,i,d~_Cl) _que de ser satisfactorio se procederá a otorgar la 

patente, una vez q1.1e eis~liéiíán'te haya realizado el pago correspondiente. 101 

·.,-
<·<.·_: 

·Es'impo,rta~t~·,ciest~c~r que dentro.,del procedimiento de otorgamiento de 

una pateriie,· Ías~-~OlicÚ~ci'e;;~nu~é~ sÓ~ pÚbllcadas como lo es en otros paises, 

incluyendo Méxic§:·~6rJ6·'qu~-.1á'~bsibiliclÚdeoponerse o realizar observaciones 

respP.ctO ~··1a;C:~Av~;;ifi~'6ia':ci~,'5~':6iorg~;;¡-i~~:to:durante él tramite de su obtención 

es nulÓ. /\, ; '.,,;;, ·. , -;;.'•':: ,·:"~. ,'.:J;«~)+.), , ' 
< f-,_.:~:.--/; ~:~-! :."',·,!» :.:1: .. ~'t·';!~ )::·.: ·--> '•" .. "" 

_.; _ .: :~-· ~: :- r• -:-~ ·Í. '::: ·,:_ ;:·;~'(~~~:-:ú-~-

· .. AsimísmO,'é's;necesarío apÚntar.éomo:aspecto novedoso en la legislación 
' • • ' ' ~ '•..; • • v• '• -•>" • • ! , , e• • • " • "•• ' • 

norteamericana;•'e1 •hecho'<dei• que identró)i'e 'los requisitos que debe cubrir la 

soliéit~d ~-~ ei'n~ü~n;;~'·el~de se~~la;~.d~-s~~;~llar el mejor modo o forma de utilizar 
"' .. - -., ·-·· _-.,·. . . '"'• ' -- _._,,_,-·-,-

y llevar a cabO la inverÍdón;··a\fin.qué~ia misma sea descubierta al publico en su 
; ' ' . ·. . . > - ,· ' .- :> ','• - ~ . ..;:. ' 

totalidad a fin de que el-inventOr .. rÍo cónser\le para si como secreto el modo de . -. . : ~ . . . . \ ·. 

empleo más~ eficaz, pues;, cciristituir8.úna ventaja indebida para los demás 
• · ' ·. · :o""·· ~· ··~ . ·. ·-"" ;-.,,.; .--''··:;~~e· ;·7·-.; ·- :. · ~.-;- :. -· -

competidores y sociedad en géneral;que le otorgan un monopolio temporal como 
.. . .. , ~ :,; 

101 Cfr. STJM, ·Richárd Op. cit. Supra n~ta lJ'. ~~--..~-~~~~~--. 
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~nt•• •'"'''~'~~ f l~)~;;0~f if~~lf~~·lo.eoolón potenrad•. E•W '"'"''no •• 
de tal relevancia que.pu.ede:ser:c.ausa;suficiente para declarar invalida la patente, 

si se· démuestra •d~~~~t~:;~l'·j't;¡~i6'd~·¡Q¿~ 'el· titular de la patente conocía de un 

mejor métod~ de utiii:ia:¿¡~~\i':r1ci:1cí di\IL1gc(en su solicitud. 1º2 

·;.·)>;(:'): >. ;.-·.::,:: - : 

La vigencia de ;~~:p~tentes de.niro del sistema juridico norteamericano es 

de 20 años contados. a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva 

para las patentes utilitarias. 103 Las patentes de plantas tienen una vigencia igual al 

no establecerse termino especifico. Por su parte las patentes sobre diseños tienen 

una vigencia de 14 años contados a partir de la fecha de otorgamiento. 10
• 

Una vez que se han establecido ias ideas generales y figuras especiales 

sobre el otorgamiento de patentes en los Estados Unidos de Norte América, 

procederemos a analizar los medios y figuras bajo los cuales tanto los titulares de 

patentes, así como los terceros que compiten ·en el mercado pueden defender sus 

derechos. 

a. La apelación contra las resoluciones emitidas durante el procedimiento 

de otorgamiento.· 

Durante el. pr~c~diiniento de otorgamiento de una patente ante la Oficina de 

Patentes y M:arcas, ésta puede realizar diversos requerimientos, así como 

indicaciones respecto a la falta de cumplimiento de requisitos formales en la 

solicitud o con relación a la verificación o no de las condiciones de patentabilidad 

de la invención contenida en la solicitud o rechazo a determinadas 

reivindicaciones. 

in: Cfr. STl~1. Richard Op . ..:ll. :-.uprn nota 119. p. 4S.2 
10 \ De acuerdo a los 1.'l\mprvmi:-.1.h qui: adqumü los llst;u..lu-i Unidos. éste modifico a partir del 8 de junio de 
t 99.5 la vigencia Je "u" p.1tcntcs para pasar 1...h: 17 aii.os contados a partir de que sea otorgada. para tener una 
,·igcm:ia de 20 arios a p.1rtir di! ~u li:i.:ha di! prcscnt~1ciün. Cfr. llclkr, Laurcncc R. Y Roben D. Litowitz en 
''ProtccciUn Je la Prup1i:J.1.J lntdcctual .. di:ntru d,,:o J., Serie Je "Documentos de la Prosperidad .. del Servicio 
Cultural c lnfon11~1ti\u dc lo:-. E~1~1dos L'niJ ... ,.. lk :\111Cri1.:3. p. 3. 
1 ~1J \'Case Sección 173 Jd Titulo J5 di:I C.S.C. 
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,- ·,-. ·,·;.: _-.,::\ .. ;·~~ ~o:>:~ · .. :~.,-~---;. ¡·.=:· 
,_:_', 

tiene 

. Contra; tal~s' r~~J~;i.~e~los fe >i~dicaciones, el solicitante de una patente 

corÍf~rme ~1 'a'ct~~'de··~¡;;(ci,:;t~~·:~i derecho de apelar cualquiera de estas 

decisiones emitidas'd~rant~'lá ~x~nli~ación primaria ante el Board of Patent 

Appeals and lnterf~rerices (Co~s~jb d~.'Apelaciones e Interferencias de Patentes) 

de la Oficina de Patentes ·y' Marcas; .una vez que haya sido realizado el pago 

corresp~ndiente para tal efecto;1~5 

En contra de la resolución emitida por el Board of Patent Appeals and 

lnterferences, el apelante puede a su vez impugnar tal resolución ante la Corte de 

Apelaciones para el Circuito Federal de los Estados Unidos, debiendo presentar 

tal sohcitua, l:!n un piazc. no m<>yor de 60 d1as " la fec;hét d& halier,;I:! emiticiCJ la 

resolución, al Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas, quien deberá 

remitirla a la Corte de Apelaciones.· La Corte de Apelaciones revisara la decisión y 

emitirá su resolución en la que señalara el mandato ordenado al Comisionado, que 

deberá ser agregado al expediente y que gobernara el procedimiento en su 

futuro. 106 

Por otro lado, .la legislación am~~i¿ana ~~evé la posibilid<id para el solicitante 

nosatlsfect.o,con la resoluciólÍ de l~;apel~ción ante el Board of Patent Appeals 

and interferences y sin haber recu~~ldo la ~isma en la Corte de Apelaciones para 

.el Circuito Federal, el demandar por la vía civil al Comisionado de la Oficina de 

Patentes y Marcas ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia a fin de 

.que le sea otorgada la patente que le ha sido negada por la Oficina de Patentes y 

Marcas, debiendo presentar tal demanda en un plazo no mayor de 60 dlas a la 

fecha de la resolución. 

Es este caso, el Juez tiene la facultad de determinar si el solicitante de la 

patente tiene o no derecho a su otorgamiento, 0rdenado al Comisionado, si fuera 

el caso a expedir la patente correspondiente. 

10
' Véase sección 134 úd Titulo 35 Ud U. C. 

'""Véase secciones 141 a 144 dd Titulo 31JJ;;-c1iii_;C:·~.si'.1.TE:· =s=r::s=-c~O-N----. 

FALLA DE Orticmw --
108 



7-"~=·J-";;.~"-c: -'--.'.=---

.. ,e.e.-:>''-~-~>:¿~,~ ·: .,i/2~~¡;~: " '' 

Sistem~ de'!riterf~;~~;f~.~n.tre patentes (Patent lnterference) 
.~:·:·:;,·, <;~~;;·,:~:-Z..:f;>:_i':~.~::_'~ -~:<·>L;,~<;.:;·:·~ :·· ... -.~ 

·. .~ .· : - ',.~:,:~' '. :·?:(-/::>-'~-:~~~{:~:-:)~~!{~,~~,.~ _----, :-_-_ . 
Este:procedirriientd;estprópió del sistema estadounidense en virtud de que:: 

soliéif~de~ ciei.'p'¿\e_~t~~dn~g~;son publicadas durante el procedimiento .de : 

ot:ltelléión de:CÍría ;¡;aíente;\p~~ ·1~ ·que un solicitante anterior o el titular de una · 

• pat~~te\,a otorgad~ ~? 'p~~de oponerse al otorgamiento de otra posterior; si a su 

.·.consideración esta invadiera sus derechos. 

;:_;~:bre est~:~ig~ra, Richard Stim 107 señala que en la mayoria de los paises 

• las patentes son·. otorgadas a la persona que primero presenta la solicitud 

:r~sp~~tiva,' mientras que en los t:stados Unidos no,. agregando que actualmente 

se'considera. la implantación del sistema de otorgar la patente a quien primero 

·pres·enta la solicitud a fin de armonizar la legislación americana con la de. los 

demás paises. 

El procedimiento de interferencia resulta cuando al presentarse : una'' 

solicitud de una patente, en opinión del Comisionado de la Oficina de f?átentes .. y ... ·. 

Marcas ésta pueda interferir con una solicitud anterior pendiente o'a:u~a.paterite 
ya otorgada y aún vigente. La finalidad de este procedimie'nto;es''.determinar 

·"' .,,, •• ,:..._ ,~·- .;.·' < •""" .: 

cualquier duda respecto de quien tiene prioridad sobre iá inv'enció'n a'•tra~és de 

determinar quien es el que la realizó primero.'ºª ·~,'J;;J;{ ;é·/···· 

. ·.. . . ;•<;!;;~~.·.~k·,:;y ·. 
Asi pues, el Comisionado instituye el procedimiento:·que,\se• desarrollará 

ante el Board of Patent Appeals and lnterferences, lla;;,á~'d6~~'~;~cih,par'acer tanto 

al solicitante que se considera interfiere, así como a lo~'íj(¿¡~~~~·:a~ l¿s solicitudes· 

anteriores o patentes vigentes que se consideran i~terfe~i~~~;·~~~·¡~;.prrrfiera. 
, .. ·~· _ ... ':· . ··', ··., ,· - . ' 

·. ·~:t;·:/":;:~i-~;~~</f·:~i~t·::-~~;:.·.;~~i~~;;{t~;-.'./t\·~-~: ·r 
El titular de la solicitud anterior o de la patente a~n íiigerite ¿e corioé:e como 

"senior party", a quien se presume por la fecha :~e(.quieri reali~ó primero la 

invención; por otro lado. el solicitante posterior es conocido como "junior party" 

--------·--·-···--
1··- STl:0-1. Rkhard. Op . ...:lt ... upr.1 not.1 ~N. p. -1-15 
1 "~ \'Casi! ~i:ci:iUn l :;:' d1.·I rilldo .:;s di:! L ... S¡¡._' -------------
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quien para: obtener. una resolución favoreble deberá probar: 1) que realizó la 

"reducéión a la práctica" de la invención antes de la fecha de presentación de la 

solicitud. del"senior party" o; 2) concibió la idea de la invención con anterioridad a 

la fecha de pre.~entación de la solicitud del "senior party'', asi como haber realizado 

los '.esfuerzos razonables para "reducirla a la práctica". Es menester señalar que 

dentro.de la ·doctrina norteamericana se entiende por "reducción a la práctica" es 

aquel proceso fisico posterior a la concepción de la idea de la invención y que se 

tr'3ducen en el desarrollo de la misma idea, su continua examinación, prueba y 

revisión a fin de trasladar la invención del plano de las ideas a un plano real, 

concreto y tangible, incluso, la preparación y aplicación de una solicitud de patente 

se considera una forma de ··reducir a la practica" una invenc1ón. 1
"

9 

Es Importante señalar que la decisión que emita el Board of Patent Appeals 

and. lnterference no sólo se limita a determinar quien tiene mejor derecho sobre la 

obténción de la patente. sino que también puede pronunciarse respecto a 

cuestiones ·de patentabilidad. La resolución emitida dentro de este procedimiento 

puede.ser apelada ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal bajo las 

mismas condiciones señaladas líneas arriba110.' 

La parte.que no este satisfecho con la decisión del Board of Patent Appeals 

and lnterf~ren~e y. Ílo. haya apelado a la Corte de Apelaciones para el Circuito 

Federal; pódrá: ejercer dentro' de lós 60 dias siguientes a la emisión de tal 

resolución, acción por la via ~i~ii en contra de la parte beneficiada por la resolución 

del procedi~i~Í'Ífo d~lht¿rf~rkncia;a fin de obtener la patente a su favor. 
- - - . , - ,_ '. - ~· ' ' -- - • < _- . 

·, 

·. Es i~'p'órta~te' ~eñalar que el Comisionado de la Oficina de Patentes y 

Marcas n~ ~erá nkces~riamente parte contraria del accionate, pero si deberá ser 

notificado de la demanda interpuesta a fin de intervenir en él, si asl lo considera. 111 

11~ STl~1 9 Richard. Op. cit. ~upra nota 99. p. 445 
11º Véase sección 141 e.Id Titulo 35 U.S.C. 
111 

Véase sección 146 Ud Titulo 35 l;.,..·.._. r-------------. 
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. c" Re¿~a,:Oi~ádón: .•·. 

,. Medi~ht~·.la figur~ de la Reexaminación la legislación americana permite 

qÚ~ ei 6ul:ripíiri1'ierít0' dé las condiciones de patentabilidad puedan ser revisadas y, 
- . - ;. '"" . . . . 

· . ei{'. sú :C:aso;'-declarar la improcedencia de alguna o todas las reivindicac;ones, 

éu~ndo s'e considere que exista alguna evidencia (documento o publicación 

impre.:;a)ielativa al arte previo (estado de la técnica) que no fue analizado y debió 
,., ·' ... 

sér ··considerado para determinar la novedad de la patente que se reexamina y 

pone en duda la patentabilidad de la invención. 

L·a solicitud de reexaminación puede ser presentada en cuak¡uier tiempo y 

debe ser acompañada del pago de la tarifa establecida para tal efecto por el 

Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas. La solicitud debe establecer la 

pertinencia y manera de aplicar el arte previo que se hace valer a cada una de las 

reivindicaciones que se impugnan. De 'l solicitud de reexamínación presentada a 

la Oficina, el Comisionado de la misma deberá enviar una copia al titular de la 

patente que de controvierte a fin de que manifieste lo que su consideración 

proceda, e incluso tendrá la posibilidad de enmendar sus reivindicaciones a fin que 

el arte previo argumentado por el solicitante no le afecte. 112 

Una vez instituido el procedimiento, el Comisionado de la Oficina de 

Patentes y Marcas dPberá emitir su decisión dentro del plazo de tres meses, 

resolviendo si el arte previo manifestado por el solicitante afecta o no alguna o 

algunas de las reivindicaciones impugnadas de no ser novedosas. 

La parte inconforme con la decisión emitida por el Comisionado, podrá 

apelarla ante el Board of Patent Appeals and lnterference. Así también, contra la 

resolución dictada en la apelación el inconforme podrá Impugnarla ya sea ante la 

Corte de Apelaciones para el Circuito Federal o, en su caso, iniciar acción civil 

11
.: Véase scccionl!s JO~~ ~o:' dl!I Título .'5 d..:l L:.s.c 
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conira el. Comisionacio··anie Íá ~Carié; de'.CJisÍrito para el Distrito de Columbia, 

también 6omentada enlos párrafos J)reced.~~í~~. 113 

Es. importante menéionar que: este procedimiento de Reexaminación puede 

ser iniciado por el Comisionado de 1a:Oficina de Patentes y Marcas quien lo inicie 

si considera haber "desc•Jbierto" arte previo no considerado en el otorgamiento de 

una patente y que, a su consideración, afecte la novedad de la invención. Al igual 

que en el procedimiento a petición de pa1 te, el Comisionado deberá poner en 

conocimiento del titular el inicio de la reexaminación, asl como la posibilidad de 

defender o enmendar la misma en un plazo no menor de dos meses. 

La finalidad de esta figura, comenta Richard Stim 114
, es la de ser una 

alternativa para el litigio en materia de patentes, cuando se pretende obtener una 

declaración de invalidez de la patente, ya sea en vla de acción o de defensa ante 

los tribunales, pues litigar tal aspecto en las cortes norteamericanos resulta menos 

costoso, por lo que si el demandado por la infracción de una patente desea 

defenderse a través de la obtención de una declaración de invalidez de la misma, 

lo más recomendable es que solicite la reexaminación asl como la suspensión del 

juicio hasta 4ue la misma sea resuelta en definitiva. 

d. Acción de infracción de la patente por la vla civil. 

La legislación norteamericana otorga al titular de una patente el derecho de 

demandarante sus'iribunales·fed~iales a tOd~ aquella persona que infringe y viola 

el derecho de ex61~sividad que la p~tenle le otorga, considerando como violación 

a tal c:i~¡.~¿~~.i~rí' términos genera'le~. ~I fabricar, usar, vender, ofrecer a la venta 

una inveri61ó~.';¿'5~'aún•·p~odtJct~o· proceso patentado; asimismo, el inducir 

activ~me~t~ 'a la violación de tafderecho, asi ctimo el vender u ofrecer a la venta 

1
" Véase sección 306 Ud Titukl 35 U.S.C. 

11
"' STli\1, Richard. Op. i.:it :o:upra nota 99, p. ~ 1J5 
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el componente de un. p~~C!Úct6 O.pro~eso'patentado, o para poner en práctica el 

mismo sabiendo que ello vi()la ~I de~ecli() exclusivo. 115 

' ,·.... '." ,· ... . :. ', , 

Ahora bien.es m~n~stZr sS:ñ~l_a~ que la doctrina americana ha establecido 

como formas ·de infringir el. derecho' de exclusividad las siguientes: la infracción 

literal; la infrácción · baj() i1a <clclc;rina de los equivalentes; infracción por 

méjoramiento d~ .la invención( infracción por inducción; infracción por contribución, 

e; infracción intencional. 116 

La infracción literal sucede. cuando el demandado fabrica, vende o usa la 

invención patentada exactamente de la manera en que se encuentra definida en 

las reivindicaciones que la constituyen. Por su parte, la infracción bajo la doctrina 

de /os equivalentes ocurre cuando se explota la invención patentada de una 

manera substancialmente similar a como se . encuentra descrita por sus 

reivindicaciones, obteniendo substancialmente los mismos resultados. 

La infracción por mejoramiento de la invención acontece cuando una 

persona al buscar realizar una mejora a una invención patentada, explota la 

invención patentada a tr¡:¡vés del uso de la mejora por el realizada, pues si bien es 

cierto que tal mejora ¡:,.;diera ser objeto de una patente, no menos cierto es que la 

explotación de ella implica el uso de la invención patentada que sirvió de base 

para la mejora y la cual se encuentra bajo la exclusividad de su titular, por lo que 

la explotación de la patente base, por ser necesaria para el _uso. de la mejora, sin 

autorización del titular es sin duda alguna una violación a la patente. 

La infracción por inducción se actualiza .cuando u_na · persona activamente 

induce, provoca o seduce a otra a realizar alguna de las conductas que 

constituyen la infracción de una patente: ·Por .::sú/'parte, la infracción por 
. ~. " : ', ' •. ·~ . ' •·«-.• '. . . 

contribución se produce cuando se vende'ójié ofrece:a la venta alguna pieza, 

elemento o material de la invención definida· -~or:'1~~> relvindicaciones, con el 

11 ~ \'éasc st.:i:ción ,::71 d..-1 ritulu 35 úd l'.S.C. 
11

" STl'.\1. ({icharJ. Op. i.:11. '"1pr.1 111.Jt~1 lJ9, pp. -l96 a 49lJ 
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. ccínocimientó ci~cciüe taLdoriigoN~ryl~:t1~ci{especialmente hecho para su uso en un 

producto o pr~c~s6'q'u8\c:ol,~cie~Í~~~'.~te s.e ~eaíiza en infracción de una patente. 

• . .. . '.:: _~:,r·:~~:·,,~f~{~~r;~¡\~I~ 
Lá infracció(I inlenéi9n,a(~()n~is,te':en cualquiera de las conductas señaladas 

como infractoras de los'dere?iios'de'úna patente, con la caracteristica especial de 

que tal' acción es realiz~d'a por·eÍ infractor con pleno conocirniento de la existencia 

de la patente y que. la eÍ<ploiación de su producto o proceso violaba al menos 

alguna de las reivindicaciones contenida en la patente. Si bien es cierto que la 

legislación americana no requiere, para la actualización de la infracción de una 

patente, que le infractor tuviera tal intención, no menos cierto es que de 

demostrase tal situación el pago de o años y perjuicios puede11 ser triplicados a los 

probados. 

Por lo que respecta a la infracción de las patentes de diseño, este ocurre 

cuando un tercero utiliza un diseño en el mercado tan similar que pudiera provocar 

confúsióll o error. en los consumidores. En este caso, el Juez o el jurado dei:'erá 

comparar la patente del diseño .con el prodÚéto del demandado. 

Ahora: bien; :antes de proceder al análisis del litigio civil por la infracción de 

una'pat~nt~c¿óh1omediopor el cual se hace valer.la exclusividad que conceda la 

misma, es preciso comentar que comúnmente el tltÚlar de la patente remite, antes 

de iniciar· cualquier litigio, una "carta de cesación y desistimiento" a la ¡:ersona que 

se considera infringe la patente de su propiedad,· haciendo de su conocimiento la 

existencia de la patente, la titularidad del emisor s.obre la misma, asl como la 

consideración de que la conducta desplegada por el destinatario es yiolatoria de 

1.os derechos que la misma constituye, con la consecuente petición de que cese y 

desista de tal conducta. 117 

Este medio para impedir la conducta infractora previa al inicio de un litigio 

tiene ·sus riesgos y no debe ser usada para engañar o amenazar al que se 

11
" crr. STJM¡ Richi:trJ. Op. cit. supra nota 99. p. 502 
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. . ·• e • :·• . :• '.{ -'-~~-c:?;:'.~~)l;~~[J~¿;~;~;;c;,~_;t-~y-
. presum~·infractor/:corfí~rit~'.-sürri:•,'p,G~s'.é1,destinatario de tal misiva podrá por ello 

d~Zf ~Ei'1f f~~~il~;~rtl!~~f~~~::,.~:~. :::.:::::.~ ""ª ·~'•• 
· ..... < :k·1 C:ornelltado1.io~::anterior>_debernos señalar que, el conocimiento dd una 

'· ·· ·. '· d~m~~da pcii Úi ihr~~¿~¡éJ~ ·~e ~·~~ patente, asi como la de invalidez, en su caso, es 

:co~~e~enéi~ e~ci~siva de las cortes federales, específicamente de una Corte de 

Distrito/e~ r~-zón •d~ qUe la legislación sobre patentes es de orden federal . 

. ' Asi;nlsm6.~la corte federal competente para conocer de una demanda civil por la 
' . . - . . . 
infracción de una patente será aquella del distrito judicial donde resida el infractor 

o donde haya cometido él los actos que se consideran infractores y 1enga un lugar 

de negocios regular y estable. 118 

Generalmente la primera petición del demandante dentro de un litigio por la 

infracción de una patente es la ce· cesión de_ una orden judicial preliminar 

(preliminary injuction) en contra del infractor para que cese su conducta indebida 

en relación con la patente, en razón de que la principal meta del actor es detener 

la conducta infractora. La posibilidad de obtener esta orden radica en si, a 

consideración de juez, el actor goza de una gran posibilidad de demostrar la 

conducta infractora de su contraria; si existe realmente la posibilidad de que el 

actor sufra un daño irreparable !)Or la negativa de tal orden; si la amenaza de daño 

o el daño provocado 21 actor tiene mayor peso que la amenaza de daño o el daño 

que pudiera sufrir la persona contra quien se solicita la orden, y; si el otorgamiento 

de tal orden causará daño alguno al interés público.119 

En estos casos, el sistema legal norteamericano prevé dos tipos de estas 

ordenes contra el infractor, a saber: 1) la "orden judicial de restricción temporal" 

(temporary restraining arder) que se solicita y obtiene antes de iniciar el juicio y sin 

escuchar a la parte perjudicada por la misma, debiendo por ello demostrase a 

través de hechos específicos el inmediato e irreparable daño que sufrirá el 

11
" Véase sección 1400 lh) del Titulo :!S del C.S.C. 

11
q Cfr. STIM. Richard. Op. dt. supra nota 'JlJ. p 512 
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solicitante si la misma se niega;:: por lo. que la vigencia de la misma es corta al 

permanecer vigente e.n tarito;. q~e .. la corte tiene oportunidad de escuchar al 

afectado; y, 2) la orden ·J~dici~l'preliminar (preliminary injuction) que es otorgada 

después de haber oido 'y a~aÍi~ado las pruebas de ambas partes, orden judicial 

que de ser otorgada esta~ii'Jig~~te hásta que la resolución final haya sido dictada. 
;.·- .. ~--<~:~·::}~:~'.:.' ... 

requeriral soli~ltantede la misma una ga1antla o deposito por la cantidad que 

considere ap;opiada, ';a, fin d~'cubrir, los daños que se pudieran ocasionar al 

afectado.de serle favorable la decisión. 
··,¿_ 

Una vez presentada la demanda ante la corte de distrito federal en la cual 

.debe~á señalar .. los hechos en que funde su petición asl como las prestaciones 

(remedl~s) que solicita se le concedan, como pueden ser el pago de los daños 

.ocasionados por la conducta infractora o una orden judicial, ya sea preliminar o 

·definitiva según el caso, en contra del demandado de no realizar o continuar con 

tal conducta. Asimismo, deberá señalar en su demanda el actor si desea un juicio 

cori o sin jurado, pudiendo el demandado, en caso de que el actor no lo solicite, 

pedir la inte1 vención del jurado en el juicio al momento de contestar. 

Es importante comentar que sólo es posible recuperar a través de esta 

acción civil la compensación de los daños causados por el infractor durante los 6 

años anteriores a la fecha de presentación de la demanda.120 

Notificada que sea la demanda, el demandado tiene un plazo de 20 dlas 

para dar ~ontestaciórÍ a la' misma, en la que admitirá o negara los hechos y argüirá 

lás defensas que conifdere pertinentes, como son: el controvertir la validez de la 

patente;. el que, Ía patente fue obtenida de mar.era fraudulenta; el que la patente 

···~ea usada o expiC>tada~de manera indebida (Patent Misuse); el que la conducta del 

demand.~d~ no infringe la patente, y; que la reivindicación que se alega violada fue 

iw vense sección :?S6 d..:I Titulü 35 del C.S.C. 

116 



' frechazadá 'o ya no reclamada durante el tramite de la patente (Prosecutlon History 

. :' ':'EstC>p·p~i):1:i1 . 
''';''.' 

· . <;? >.: La posibilioad de controvertir la validez de la patente suele ser una de las 

·:·de.fensas'más comunes, pues es obvio que si alguien pretende afectar a otro en 

razón d~ un derecho exclusivo que le fue otorgado, como lo es la patente, es 

· IÓgli::~/que .la defensa más usual en contra de ello es atacar la validez de tal 

~xcl~sividéid,' por ser la base de la acción que se dirige en contra del den1andado. 

Lá controv-:irsia de validez se centra comúnmente en las condiciones de 

patentabilidad -novedad, no obviedad y utilidad- el cumplimiento de los requisitos 

:de la solicitud, asl como en el tramite y resolucion del ¡:,rocedim1ento. Asimismo, es 

üná alternativa del demandado, si desea controvertir la validez de la patente, el 

: , 'solicitar se inicie el procedimiento de reexaminación ya analizado líneas arriba. 

· ·otra defensa comúnmente empleada sueles ser alegar que la obtención de 

.:.·:;:)a;'p'a'tentefue de manera fraudulenta la cual consiste en alegar que el titular de la 

''tpat~nte obtuvo la misma engañado intencionalmente al examinador de la Oficina 

·'d~ Pafentes y Marcas en algún aspecto o contenido de la invención o la solicitud, 

ó:'retuvo conscientemente en su poder y sin dar conocimiento al examinador de 

material o información necesaria para el procedimiento de examinación de las 

condiciones de patentabilidad. como material que pudo constituir arte previo y por 

ende, impedimento para su otorgamiento al no ser novedosa. 

Asimismo. el demandado puede aducir como defensa en contra de la 

infracción -.il demostrar que la explotación o uso de la patente se realiza de 

manera indebida. Tal uso o explotar.Ión indebido consiste en que la explotación de 

la patente sea realizada de manera que constituya una competencia desleal o una 

práctica comercial no ética, como puede ser el emplear el derecho de exclusi,¡idad 

de una patente de tal manera que permita a un solo comerciante o grupo 

determinado de comerciantes determinar unilateralmente el precio de ciertos 

r.:i Cfr. STl:\1. R11.:h.m!. Up ..:11·.upr..i1wt;1 1N. ¡ip. -'514:'7.41J1J y .511a512 
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. . · ·. .~I=·~~l~lo~~~~i:~~;~~'..~&~~¡~~r; . 
productos. oTambléri!/~8';f9onsic!eJái;c:Ji;¡ntro de este supuesto el imponer como 

condiciónp~;á}~·a~~ui~b}<J'~·~·~G'sO,i~~',~'~ proceso o producto patentado el adquirir 

o usar un deteri:ili~-~ci~'i)"i6ci'~~tb tju~/n'b' se encuentra patentado. 

·. · · .·. · <. · ·:-:·· '.n~;;~~~%~~~·l~f.if lrc.·:.~~·;(···r·:: 
·, •. , Por otro lado;?el;,deinástr'ar)¡ue la conducta realizada por el demandado no 

. · ·> ·~··, ; .. >. · .. · ) · · \.: :·: .~_. ·.x:-~·~·.:·;·. ··:::':(<·-~ :: >:';,_:,·,::.". 
·infringe ')a /patente}~'.es'~:üria:~; dé. las defensas que pueden ser esgrimidas al 

. contestai:: Asi pí.Íe~'.<~(d~~~~dadó deberá demostrar que su conducta no vulnera 

de manera iit~r;;\f ;,i .;;t;~~ét~~ la doctrina de equivalentes las reivindicaciones de 

la patente.-: ··,., · 

A&i también, el ciernar1dado poi ia infracción oe una ¡iatente puede alegar a 

su favor que la reivindicación que se aduce violada fue rechazada o ya no 

r.eclamada durante el tramite de la patente. Asi pues, cuando su titular pretendiera 

demandar a una persona por la violación de alguna de reivindicaciones que fueron 

renunciadas, ya sea por modificación o rechazo, el demandado podrá alegar como 

defensa que las. mismas no son parte de la patente otorgada, pues como consta 
- - . ' 

en el .expediente las ~ismas ya no fu~ reclamada o incluidas para la obtención de 

la ·patente: 

Por lo que respecta a la materia probatoria de estos litigios, podemos 

señalar que, por la calidad técnica y científica propia de las patentes y su 

legislación, es común la participación de testigos experimentados en la materia 

(peritos) que emitan y viertan su testimonio por cada parte, quienes son 

interrogados por sus oferentes y contra-interrogados por sus contrarias. 122 

Una vez desarrollado el juicio la corte en1ite una sentencia ta cual 

determinará si existe infracción o no, y en caso de determinar que existe tal 

establecerá los daños causados al actor que deberán ser indemnizados, según 

hayan sido probados y cuantificados. Así también, pod~á otorgarse, siempre que 

se haya solicitado en la demanda y sustituya la orden preliminar, una orden 

U:? Cfr. STI.\1. Richnrd. Op. i:it supra nota lJl), p. 515 a 516 
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realice en el futuro la conducta 

. ,. . ··-· , ... 
- : '-··-···-· .. -,_ .. 

Es. importante mencionar;qúe a fin de obtener la indemnización por los 

daños causados en virtud de- la infracción de la patente, el titular de la r.iisma 

deberá demostrar que dio notiéi~ en el mercado de ·que su invención se 

encor.traba patentada mediante el uso de la leyenda "Pal" o "Patent" y el número 

de la misma en sus productos o ·en el embalaje o empaques de los mismos, pues 

de lo contrario sólo podrá reclamar los daños causados desde el momento en que 

el demandado tuvo conocimiento de la misma. 124 

Contra la resolución emitida por cualquier Corte de Distrito en un caso 

relacionado con la· legislación de patentes, procede la apelación de la cual 

conocerá sin· excepción la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal del 

Distrito de Columbia. Esto es en raz6: . señala Richard Stim, a fin de mantener 

uniformidad en la aplicación del Acta de Patentes. Contra la determinación de la 

Corte de- Apelaciones, el inconforme sólo le queda ejercitar la "petition of certiorari" 

ante la Corte Suprema, quien de rehusarse al mismo, convertirá la resolución de la 

c·orte de Apelaciones como la definitiva. 125 

2.- Marcas. 

La regulación de la marca, como figura componente de la propiedad 

industrial, es una derivación de los principios del common law que regulan y 

prohiben la competencia desleal dentro del mercado y que les obliga actuar bajo 

principios de buena fe dentro de las transacciones comerciales. En efecto, la 

legislación marcaría estadounidense es parte de la familia del sistema juridico que 

regula la competencia desleal, en virtud de que el derecho marcario descansa en 

un principio del comercio que establece que cuando dentro del comercio existen 

l:!J Cfr. STIM. RicharJ. Op . ..:it •rnpra nula 91>. p. 51 :!. 
i::.i Cfr. lbid, p. ·N-l y Si:i:..:iú11 2S7 Jd Titull' 35 del U.S.C. 
'"Cfr. lbid. p. 5 l'l 
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dos competidores. ·lucharL,·por >un mismo grupo de consumidores, éstos 

pretenderán obtener ·la •aterÍ~ión y lealtad de dichos consumidores hacia sus 

productos y servicios, atención y lealtad que generalmente se obtendrá mediante 

el uso de determinados signos o slmbolos para distinguirse en el mercado, a fin de 

que los consumidores reconozcan los productos propios y no se confundan con 

los de la competencia. 126 

Igualmente, es preciso mencionar que a diferencia de las patentes, las 

marcas se encuentran reguladas tanto por legislación y precedentes judiciales 

.estatales ,como federales, en razón de que la materia mercantil es competencia 

tanto ce la autoriaad ieoeral corno estatal, en virtud de que la Consdtución 

Americana no prevé como exclusiva de sus facultades la actividad comercial en 

general; sino solamente respecto al comercio interestatal o internacional. 

Es con base al articulo 1, sección 8, cláusula 3 que faculta la regulación del . . 
comercio-estatal e internacional al Congreso Federal que se emitió una legislación 

federal . E>n materia· marcaría, conocida como la "Acta Lanham" que regula el 

6torgarni~nté> del registro federal de las marcas. Por lo tanto, sólo serán materia de 

un regist~~:federal y gozarán de tal protección las marcas que se encuentren en el 

comerdointerestatal o internacional.127 

Como nota característica del derecho de marcas americano es de 

mencionar que, a diferencia de otros sistemas legales, el derecho y exclusividad 

sobre una marca se obtiene por el uso de la misma, por lo que será propietario de 

una marca el comerciante que primero la haya usado en el mercado. Este principio 

tiene su razón de ser en virtud de que la legislación marcaría descansa sobre el 

principio de proteger al consumidor asi como hacer prevalecer la competencia leal 

entre los comerciantes dentro del mercado, pues no cabe que quien primero usa 

una marca en el mercado crea, a través de ella, una asociación de sus productos 

i.:tt Cfr. STIM. Richard. Op. cit supra nola 99. pp. 27:? a :!73. Asimismo, es menester indicar que la figura de 
la marca en el sistema nortc~um:ricanu 1:ngluba a nuestras liguras del aviso y nombre comercial. 
,,, Cfr. lbid. p. ~75 
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C/~yf i~~~j'~~~0~ill{f #~~:~::::::; :~ ~:::=::"::·,: 
.-, :-;.:._~~;:~'.-'. - :,;_-/ \.; ~~~ .-; .. ;:,; '/~··' ~-;,·;;•;e'.'-.-~-.,:.,-.-· .·-=:-t¡ ' • 

-··· - ,';,'- }. • - •• .>,. ~>-' -:·:j;-: ... ~~;~i/,_~;~~:~t?:'.~?:::~>::~ ~ .. :·_· 
; ; .. Así ·'pu~~:):Ae~6~.: dei'·hacérj'notar que dentro del sistema marcario 

. ·~rTié'ridáríO',:el regist~o'ci~\i~ári;~ibanodapor si el derecho de exclusividad como ·.. . . .. . ~ ..... 
.. . ; enofras legisláéiones, sino\:1\.le\ís'·é1 haber usado en primer término la marca en 

· <61rr;er2.ado:'.'~i··· .. ,,: ·~i:~i,t .J:· 
,.,._._ .··· ... - .·';, :- .. ,:.:.·,.. . :.-.·:-.-;::-·--·· 

. 't(:;.~'.-\,';o:~O' •':>'.'.':~-· -~.:_.:/· 

"'•'• :En:este entendido, el efecto de la titularidad de un registro se traduce en 

... · 't1'u~{;est'~:<pr6í:!ude una ,;noticia constructiva" a nivel nacional de la tituiariaad y de 

.:; •; teC:b~-dé. pri~é~úso de. ú~a marca, es decir, constituye un medio de publicidad 
_,:;:· 
· · ');'c~feÍ6'tiva en tOdo:el país de que determinada persona es propietaria de una marca 

. :/det~~rr;inadá, as! como la fecha de primer uso de la misma. Este beneficio se 
"'. -·- ••••• < ,• 

·. iradUée en el hecho de que si alguien utiliza con posterioridad al registro la misma 
- L:,-'•- ~ > ., •" - . • • ,• 

m<:lrca ci una similar, éste no podrá argüir en su defensa la adopción de tal signo 

de buería fe'. 129 

Asimismo, la titularidad de u11 registro federal otorga el derecho de 

demandar la violación de la marca y la respectiva indemnización por los daños 

causados ante las Cortes Federales. De igual modo, el registro federal le ofrece a 

su titular la posibilidad de detener la importación de productos que constituyan la 

violación de la marca registrada a través de la participación de las autoridades 

aduanales. Asi también, su titularidad permite el iniciar acciones penales contra la 

imitaciór. (counterfeiting) de la marca federalmente registrada. 

Comprendidos los beneficios de obtener el registro federal, hemos de 

señalar que para su obtención deberá presentarse la solicitud correspundiente 

ante la Oficina de Patentes y Marcas, cumpliendo con los requisitos formales y de 

fondo (distintividad) que la legislación establece. Si estos son cubiertos o 

1 ~" Cfr. STIM. R1d1.1rd. üp. cit -.uprn
1
11ota lJl), pp. ~78 v 313 

o:• Cfr. !bid, pp. 31~ a 31 S • 
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subsanados dentro del tiempo previsto, la solicitud se publicará en la Gaceta 

Oficial para que dentro de un plazo de ;jQ dlas cualquier tercero se oponga al 

registro de la marca. Si ninguna oposición es presentada o no prospera ninguna 

de las propuestas, la marca será otorgada con una vigencia de 1 O años, 

renovables por tantos periodos iguales como se coliciten. 130 

Establecidos los lineamientos generales del sistema de registro de marcas 

norteamericano, procederemos a analizar las figuras bajo las cuales se protegen 

las marcas y el libre mercado en el derecho estadounidense. 

a. Apel;;ción en contra de las , dsuh.Jciones dentro del proc.edimlent0 dti 

registro. 

Al igualque en las patentes, la Acta Lanham otorga al solicitante el derecho 

de apelar 1:-i:ri'eg~tlva del registro de la marca cuando esta sea por razones de 

·fondo o ~ub~t~ntivas ante el Trademark Tria! and Appeal Board de la Oficina de 

Patentes\;·'M.~rcas. 13\ En cambio, si el rechazo se debe a una falla respecto del 

proced{mien.~() de registro, es decir de carácter formal, el solicitante podrá 

'.fmpugnarnÍediánte una petición al Comisionado de Marcas. 

Del mismo modo, la legislación marcaria le concede a quien no este 

satisfecho con la decisión del Trademark Tria! and Appeal Board, la po">ibilidad de 

impugnar la misma ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal bajo las 

formas, procedimientos y fines que se han señalado en el apartado de las 

patentes mencionado en párrafos· precedentes. Asimismo, en caso de que el 

inconforme con la decisión del Trademark Trial and Appeal Board no la impugne 

ante la Corte Federal de Apelacior:ie~; podrá ejercer la acción civil correspondiente 

a fin de obtener el registro correspondiente, como se explicó en punto relacionado 

con las patentes lineas arriba.132
. 

13° Cfr. STJM. RichnrJ. Op. cit supra noto 99, pp. 319, 355 n 36 J 
131 Vénse sección 1070 del Titulo IS del U.S.C; 
u: Vénsc sección 1071 n) y b) del Titulo IS del U.S.C. 
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b. Procedimiel)t~ de interferencia. 

Basado en el princ::lpió de qu~ el uso es la fuente de la propiedad y 

exclusividad de una marca, la.Acta Lanham prevé la posibilidad de que la Oficina 

de Patentes y Marcas instituya, bajo circunstancias extraordinarias, ante el 

Tradamark Trial and Appeal Board este procedimiento de inteñerencia cuando a 

su juicio exista una solicitud de marca que pueda tener conflicto con una solicitud 

anterior pendiente o una marca ya registrada a fin de determinar quien uso 

primero la marca, debiendo llamarse a los interesados a formar y comparecer al 

desarro1lo de este procedimiento, bajo 1as mi::.mas forma qut: el si:;tema de 

inteñerencia de patentes ya amilizado. 133 

En contra de la resolución emitida durante este procedimiento, la parte 

inconforme con el fallo podrá impugnarlo ante la Corte de Apelaciones para el 

Circuito Federal bajo los términos ya señalados en el desarrollo de esta figura 

dentro del apartado de patentes. Por otro lado, la legislación prevé la posibilidad 

de intentar la acción civil correspondiente en contra de la resolución emitida a fin 

de obtener o mantener el registro de la marca, en caso de no apalear ante la Corte 

de Apelaciones, figura que ya ha sido explicada más a detalle líneas arriba. 

La razón por la que este procedimiento se instituya sólo si concurren 

"circunstancias extraordinarias", comenta Richard Stim 134
, es que generalmente se 

prefiere que toda controversia por el "primer uso" de una marca se litigue bajo las 

figuras de oposición y cancelación que analizaremos adelante. 

c. Procedimiento por uso concurrente. 

Como ya ha sido señalado, el sistema marcario norteamericano descansa 

sobre la base de que la propiedad y exclusividad de una marca reside en quien la 

IH \'Case sci:cioncs l1Jt1(1, IUC17 V 1071 J'"'·I Titulo 1~ dd u.s~c. 
D.¡ Cfr. STIM. Rich•mt. Op. cit. ·supra 1101a lJlJ, p. 397 
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uso primero en el comercio. En este sentido, aquel comerciante que adopte y 

utilice primero en el comercio la marca, conocido como "senior user", tendrá 

preferencia sobre aquel que haya empleado la misma marca o una similar para los 

mismo o similares productos, conocido éste como "junior user". 135 

Sin embrago, es posible conforme a la legislación americana de que dos 

comerciantes tengan derecho de utilizar una misma marca o una similar para 

productos o servicios similares, figura conocida como "uso concurrente". 

Especfficamente la Acta Lanham establece la posibilidad de "uso concurrente" de 

marcas iguales o similares cuando el Director determina que la confusión no es 

probable debido al uso continuo por mds df:I una persona de 1a misméi o similar 

marca bajo ciertas limitaciones y circunstancias como serla el modo y lugar del 

uso del mismo, como pudieran ser zonas geográficas distintas, pudiendo emitirse 

ambos registros federales, agregando que el Director podrá emitir registros 

concurren!:-:; si una corte competente ha establecido que más de una persona se 

encuentra legitimada para usar la misma marca o una similar, debiendo 

establecerse, al otorgar el registro, el modo y lugar de uso de las marcas 

relacionadas.136 

A fin de obtener la existencia de "uso concurrente" de una marca, el "junior 

user" deberá solicitar ante' la Corte competente o a la Oficina de Patentes y 

Marcas emita tal determinación mediante el desarrollo de un proceso er el cual se 

deberá determimir q~e efectiva.:nente .las marcas por sus condiciones de uso y 

lugar especlfi6os no.pr6vocan Cl)nfu~i~~ alguna. 

En caso de instit~ir el pro~e~i~iellto de "uso concurrente" ante la Oficina de 

Patentes y Marcas,:elmismo se de~árrollará ante el Trademark Tria! and Appeal 

Board, procedimiento en el que deberá demostrarse, a fin de obtener una 

resolución favorable, que el "junior user" no sabia o no tenla por que saber del uso 

de la marca por el "senior user'', en razón de que el uso concurrente se basa en el 

"' Cfr. STIM. Richard. Op. cit supra nota 99, p. 279 a 280 
ll• Véase sección 1052 del Titulo 15 del U.S.C. 
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· principio de buenaJfe~·:~-~~re"·~~~er~la.rites dentro del mercado, es decir, sin el 

.' ':';<~ 
... '·" .:,<·.:~} :i~ '. ..~ ·,. \ 

En'contra·d~ la;resolución' emitida por el Trademark Trial and Appeal Board, 

inco~form.e podrá impugnarla ante la Corte de Apelaciones para el Circuito 

'Federa1:0 ejercerfüi acción civil correspondiente para obtener la declaración de 

. '~;o éo~~Jíi~nt~· a•fin de esiar legalmente legitimado para usar la misma marca o 

. Jn~~sl;;;HS:~'¿()~'. independencia del "senior user" o de negar tal situación, según 

q~i~n se~ ~I in~onfomie. 138 

• a. · UposiciClri ~I registr~ ~e una marca. 

La oposición al· registro de una marca es el medio por el cual cualquier 

persona que se crea.afectada con el posible otorgamiento del mismo impugna la 

procedencia de tal registro, dentro de un término de 30 días contados a partir de la 

publicación de la solicitud, debiendo presentar su oposición en la Oficina de 

Patentes y Marcas junto con el pago correspondiente por tal concepto, a fin de que 

se instituya el procedimiento ínter-partes de oposición ante ef Trademark Trial and 

Appeal Board. 139 

Las bases bajo las cuales se pued.e fundar. una oposición se traducen en 

que el opositor considere que la marca ·solicitada a registro puede provocar 

confusión en el mercado con relación a• la .marca del opositor; que el opositor 

demuestre que la marca sÓlicita;;fa-, es descriptiva y que no ha adquirido el 

significado secundario; que el ·. sÓlicitante ha abandonado la marca por uso 

indebido de la misma,. por haberse convertido en genérica o por no haber sido 

usada; que se pretenda obtener de manera fraudulenta la marca; que la marca se 

D
7 Cfr. STIM. Rklmrd. Op. dt. supra nota 99. p. 397 

•
3s Véase sección 1071 dd Titulo 15 del U.S.C. 

13
" Véase scccionc:s l6J y 167 del Titulo 15 Ud U.S.C. 
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. ::~:~trz¡~¡~~il~c&fJJ~¿~~!~~i~~~~b::~~:ctual; o, que la marca incluya un 

.. ·. : e< ~~,~~!f1éf f!ir·~:~i~Nft1;.0::;;~'.,~):'. : 
Por lá éjüeí·:espéct~f,al:;abandono por falta de uso como argumento de 

oposición;'·es imiíort~nie melldonar que esta se constituye por dos elementos, 

como son: el probar que 1a)ii~;.ca n~ se encuentra ya más en el mercado y que el 

titular 'de la marca no ·ha intentado continuar con el uso de la misma, habiéndolo 

interpretado éste último elemento las cortes americanas que tal continuación de 

uso deberá realizarse en un futuro "razonablemente predecible". Asimismo, la falta 

qe uso por dos años de la marca crea una presunción de no uso, por lo que en tal 

situación deberá ser el ticuléff ue la 111c1rcc1 quien de:r:..erá aarnc..s\rar que si t.sa la 

marca, invirtiéndose asi ia carga probatoria. Además, la Oficina de Patentes y 

Marcas y las Cortes requieren. siempre dentro de los casos de abandono la 

existencia de pruebas "claras y convincente" en razón de ser el abandono un acto 

drástico de perdida de un derecho. 141 

Así entonces, el opositor deberá de probar no solamente la causa que 

impida el registro de la marca solicitada, sino que deberá acreditar también que el 

daño que le causará e.I posible registro de la marca solicitada. 

Pres.entada la oposición dentro del término y bajo la forma establecida por 

· 1a legislación, se dará .vista ·con ella al solicitante a fin de contestarla dentro de un 

término. de 40 · dlas/ oponiendo las defensas que considere apropiadas a fin de 

defender su:solicit~cl. incii.rs.o '.este tendrá .la posibilidad de controvertir la validez 

del registro ci~I 6p·~~itor sí en él basa su oposición a través de una contrademanda. 

Es importante mencionar que este procedimiento inter-partes se desarrolla bajo 

los mismos principi~s y reglas de un litigio civil federal. 142 

"ºCfr. ST!M, Richard. Op. cit supra nota 99, pp. 391 y 392 
"' Cfr. !bid, pp. 380 y 381 
'" Cfr. !bid. pp. 396 y 397 
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la decisión dei • Trademark · Trial and Appeal Board la parte 

inconfor~e podrá impugnarla ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal 

o en su caso, ejercer la ación civil ante· ia Corte de Distrito correspondiente a fin de 

que se declare procedente ó improcedente la oposición según sea quien la 

impugne. 

e. Procedimiento de cancelación. 

El procedimiento de cancelación es aquella figura mediante la cual aquel 

tercero que se considere afectado por el registro federal de una marca, obtenga la 

cancelación del mismo por consioerar que la misma no de:b1ó de regiscrarse, 

procedimiento que se desarrollará ante el Trademark Trial and Appeal Board. Esta 

·: figura guarda una gran similitud con la oposición en razón de sus causas y fines, 

.:difiriendo básicamente en· que la cancelación se ejerce una vez otorgado el 

. registro, mientras que la oposición se ejerce durante el tramite a fin de impedir el 

r~gistro. 1 •3 

Las causas .'en las que. se puede basar la cancelación son, entre otras, que 

el peticionario considere que la marca ha sido abandonada por falta de uso o por 

haberse convertido en término genérico; por que el peticionario estime tener un 

mejor uso anterior que el de la marca registrada; por considerar que la marca 

provoca confusión dentro del mercado en relación con la marca del peticionario; 

por considerarla descriptiva y sin haber adquirido significado secundario alguno, y 

en general por las mimas consideraciones en que se puede sustentar una 

oposición. 144 

Al igual que en el procedimiento de oposición, el peticionario de la 

cancelación debe de probar el daño que el registro le ocasiona asi como las 

causas en las que funde la cancelación del registro federal. Asimismo, el titular de 

la marca que se pretende cancelar tendrá un término de 40 dias para contestar la 

1"
1 Cfr. STl~1. Rich;ird. Op. ~it supra nuta ~)9, p. 391 a 395 

14
" Véase sccciün 10(1~ Ji:I Titulo 15 Jd U.S.C. 
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petición de ·canc21adón, oponiendoJas,defensas que a su consideración procedan, 

asl como láposibilidad de. contra;~de~~~dar la validez de la marca registrada de la 

marca registrada del peticionari~.:~i ~n ~lla funda su afectación. 

La resolución emitida . podrá ser impugnada ante la Corte de Apelaciones 

para. el Circuito' Fede.ral,· o si el· inconforme decide no hacerlo, la posibilidad de 

cancelar u obtener la negativa de ello podrá lograrse a través de la acción civil que 

para tal efecto le concede la legislación americana ante la Corte de Distrito 

competente. 145 

f. Dilución. 
TESIS CC:i 

FALLA DE ORIGEN 
La figura •de la dilución es un "remedio" otorgado solamente por las 

legislaciones estatal..is a través, de la cual el dueño de una marca tiende a proteger 

la fuerza y distintividad de su marca mediante la prohibición de uso de la marca de 

un tercero que prodúce. un efecto adverso en la reputación y distintividad de su 

propia marca, aún. y cuand~ ésta noproduzc~ confusión en el mercado. 146 

Asl entonces, este. medio de defensa de la distlntividad de una marca se 

encuentra dirigida básicamente_: ~n:.coritra de marcas similares empleadas a 

productos o servicios enteramente .distintos a los que se aplica la marca de quien 

se considera afectado, pero que• de· a.lguna manera afectan el prestigio y fuerza 

que la misma, en razón del ·grado'tan-alto de conocimiento, ha alcanzado en el 

mercado. Se puede decir que esta·-~-~-u_ra seria el medio legal a través del cual se 

protegen las marcas renornbrad~s ~ gotorias cuya fuerza distintiva ha traspasado 

el espacio propio de los producto~'¡j·59rvicios en que se aplica . 
. ·''"'""'-'' 

A pesar de ser u'n. rii~'di6::fegal previsto sólo por el derecho estatal 

norteamericano, ejercer una acción por dilución puede ser agregada dentro de una 
' - .. · . _. ~ . ·, .-

l·.U Véase sección 1Oi1 Lk.'l Titulo l s dél u.s.C. 
i.an Cfr. STIM. Rich~m.1. Op. cit supra. ll1Jla 99. p. 275, 401 y 635 
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Estafig~r~ ti~~~·su'l:Jás'~ell la-~egulación de la competencia desleal, puesto 

. que sanciona'a,.través~e''u;úiacció~ de carácter federal la falsa descripción del 

·.origen Ó' la f~lsiÍ~represerit~éiÓn dentro del mercado. Mediante esta figura se busca 

cásti~~r~a quie~~s. ~~~~o6ari ·c¡~e el publico consumidor adquiere sus productos 
"I ,· ·.·'.· "'.1•,,l.;,,;¿;,;:·:_,:_.:f_>~,~_::~·:..,._,rc:'~·--'-"''."·~:"".;,_-

! con base a.engaños,en cua11to el origen, procedencia y calidad de los mismos. 147 

. f}r;~;~ .. ~L5 ;;;:5· ,.\J.,?·, . . 
..... "." De.ntro 1:de la• protección· que se puede obtener a través de esta figura, 

enccintr~mcis'-la · posibilidad.· de. obtener la declaración de infracción en contra de 

quién se aprove'cha y reproduce la imagen y apariencia del establecimiento o 

· . prociúcici~ qu~ otro comerciante ha utilizado y que le ha dado cierto prestigio y 
. _;_, 

.•. reconocimiento, conociéndose a esta figura como "trade dress". Asimismo, puede 

. :., p~Ótegérse a través de esta forma lepa! la configuración particular de un producto 

determinado y que por su éxito se reconoce distintivo de su titular. Por otro lado, el 

color particular empleado y. desarrollado por ur. comerciante a su producto asi 

como la imagen y la apariencia de un establecimiento en particular pueden ser 

salvaguardado a través de esta figura. 

Del mismo modo, el falso. anuncio o cualidad de un producto puede ser 

castigada mediante está acqión. legal.cLJandci; por citar un ejemplo, un comerciante 

señale y aplique a sus produ~tos. la leyenda "100% jugo de naranja de Florida", 

cuando en realidad rio.lo'es,-pues t.al conducta se traduce en competencia desle:al - . --~ .. , - -

al crear Ideas falsas en··e1 consumidor para provocar en ellos la adquisición de sus 

productos. 

147 Cfr. STIM, Richard. Op. cit supr.i nota 99. p. 402 
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uoa m::;'tlT;Zf \i~t~3ij:n~:~:~::•:•::::;:~u: '"::'·;::'•; ~: 
conipensació~ ¡.~;W¿'2'~10~g1 ~~1~' ha sido infringida por el uso no autorizado de un 

t~rcero. Tal p8sibÍlfd~'~d~'.?'¿(i_;'~$as descansa, como ya se ha mencionado antes, 

-ba)o el p~i~~1p'1cici~;~~~~¡~,~~tl~ bompetencia desleal en el mercado. 148 

~:~.~- ~::,Jf~?).AX~;:_'.\~);~tnk~~fI~:2:~~'.,;.· 
Asirnisn,chl~'íic~i¿ni(.l8'r.Jalso anuncio o imagen puede ser ejercida junto 

con I~ ·de:·infracdiÓ!ri':~-~;,u~~:;:;.y;.arca registrada a fin de que se sometan ante la 
. ., . . .. " . ·e ~· .... , .. , ·' , .. , , 

- misma co'rte fed~ráhcidas ias'ilioiaciones que recaigan sobre la misma marca. 
:;_:·'.<::'.~;,/,'.;·.-... ·· .. ·--

- El•titul~r ~;;;o'(J;,~·.'~~;ca-registrada tiene el derecho de demandar por la via 
-- . >-,' ;-.•/,~· '-, .: _:<:: ! ·. ·. . " 

civil a un tercero ·5¡ &ste Usa; reproduce o cÓpia en el comercio una marca idéntica 

o similar' ~ la -r~g'ist~~d~ pa~á ~plicarla dentro de productos o servicios iguales o 

pa;ecidos, ~-fin de ¡,eric:lerlos; ofrecerios a_ la venta, distribuirlos o aplicarlos para 

_·su publicidad provocando con ello confusión o engaño en el mercado. Asimismo, 

se considera que uria marca ha sido infringida si el uso, reproducción o imitación 

de la marca idéntica o similar se aplica a empaques, envoltorios o embalajes o 

anuncios para los m_ismos o similares productos o servicios, causando confusión o 

error en los consumidores.149 

Del mismo modo'qi.Je-den!Ío:dela.infracción de una patente, en materia 

marca ria el titulár de ún registro ~~.r¿ari~ g~neralmente remitirá, antes de iniciar el 

litigio, una,''carta de'ce~ació~·y,de~lstimlento" a la persona que se considera 

infrÍnge -la rna~ca. ~~:1_l~s·;~fs~cis\:téi!l1in?s y con la misma finalidad que en la 

violación de-der~~~~~'.cj';,¡''J~~,~~t~;,t~;teAiendo la misma posible consecuencia de 

que el receptcir:niciei' ¡:i~;;ello -~ná aiciÓn judicial a fin de cancelar el registro del 

·:-emisÓr d~·-.1a~--:6~:rt~·;~~~~~{~: t~;::':- ... ,,_: ;;~---.;;;;· __ './' 
:~-~e::;: ~ é '. -

1
"

4 Cfr. STIM, Richard: Op. cit supr~" nota 99. p. 403 
'"Véase sección 1114 del Titulo IS del U.S.C. 
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El conocimiento de l~'de;,,~p:d~:pár;la infracción de una marca registrada, 

como la validez en· su\t~~~;~'.'é~)·c~~·petencia de las cortes federales, en 

especifico de una corte'de dis'irit6;í'si'estase funda en la Acta Lanham que regula 

el registro federal de las[.~·~~c~~~·¡\simiSmo, la corte federal competente para 

conocer de una deman·da · civil ·por· la· infracción de una patente será aquella del 

distrito judicial donde resida el infractor o donde haya cometido él los actos que se 

consideran infractores y tenga un lugar de negocios regular y estable. 150 

Mediante la acción civil de infracción, el titular de la marca como fin primario 

el detener la conducta violatoria de la marca registrada, por lo que al igual que en 

los litigiós de infracción de una patente, t!I propietario de la ma1..:a rtigistrada 

solicitará se gire una orden judicial preliminar (preliminary injuction) en contra del 

infractor para que cese su conducta indebida en relación con la marca registrada. 

Tales ordenes judiciales pueden ser, al igual que en las patentes, la orden judicial 

de restricción temporal (temporary rest~ ~ining order) o la orden judicial preliminar 

(preliminary injuction) cuyas caracterlsticas,. requisitos y procedimientos ya han 

sido analizados al momento de ·desarrollar el litigio civil de una infracción de 

patente, y que en la materia de violación de una marca se aplica del mismo modo. 

Igualmente, el titular de I~· inarca registrada deberá presentar su demanda 

ante la corte de distrito federal sP.ñaiando los hechos en que funde su acción legal 

asi como las prestaciones (remedies) que pretende obtener, como son una orden 

judicial, ya sea preliminar o definitiva según el caso, en contra del demandado de 

no realizar o continuar con tal conducta, el pago de los daños y perjuicios que ha 

ocasionado su conducta infractora, asi como solicitar a la corte ordene la entrega y 

destrucción de t6da lá.publicidad, envoltorios, empaques y demás objetos que 

constituyan la violación de la marca registrada. 

Asimismo·, si el actorsidese.a un juicio con o sin jurado deberá mencionarlo 

en su escrito inicial. En caso déi tjue el actor no solicite la presencia de un jurado, 

"º.Cfr. STIM Ricl;ard. Op. ci1:; supra nota 99, p;403 
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el demándado podrá pedir la intervención del mismo al momento de contestar. Por 

otro lado, la Acta Lanham establece que el toda Corte Judicial Federal deberá 

reportar.aLComisionado de la Oficina de Patente.s y Marcas de toda las acciones 

que se interpongan con base al Acta Lanham, publicándose la misma en la Gaceta 

Oficiái de Marcas.151 

Notificada la demanda al presunto infractor, éste tiene un plazo de 20 dias 

para dar contestación a la misma, en la que expondrá las defensas que considere 

pertinentes, como pueden ser: controvertir la validez del registro; que la marca es 

una denominación genérica; que la marca ha sido abandonada por su titular; que 

la marca carece del significado secunde.río, ..¡ue la marca fue outenh.Ja Je mélnerd 

fraudulenta; que la acción de infracción es contradictoria con el comportamiento 

del accionante (estoppel); que el actor no tiene las "manos limpias" (unclean 

hands); y, que el actor ha dejado pasar un lapso de tiempo considerable para 

ejercer la e ·ción de infracción. 152 

La posibilidad.•de cont.rovef'!ir la validez del registro de una marca es una 

defensa usual dentró 'del. los.iiÜgios de infracción de una marca registrada, pues se 

· átaca di~eé.táiñe~t~ .:?1'a'b~se del derecho que ejercita el accionante, debiendo 

. probar: el:'demandaclo·/l~;:·causa por la cual se considera invalido, es decir, 
-• ,,. • •u- •-•'•'C- -- ' 

·demostrar. que: la'imaréa' incurre en alguna de las hipótesis de no registrabilidad. 

Por oi~o: l~cio;·.,li;:, def~~sa especifica que guarda intima relación con la ya 

menció~a.da; es I~ qii~esgrime el presunto infractor respecto de que la marca es 

genérica, por C:o~sec~e~cia no .distintiva: por lo que la corte si considera resuelve 

en tal s~~tido n~ p:odr~ 's~n6i~~ar al demandado, toda vez que el actor no puede 

h11pecii;e1 uso por part~ de terC:~ro~.de.v6cáb1os genéricos. 
- ;_: ; ,~ 

Otra defensa que' gené~afrnen~¿':~e propone al contestar una demanda de 

infracción, es el hecho de argüir y demostrar que la marca no es distintiva por si 

sola, como las denominaciones. descriptivas, y que éstas no han adquirido el 

'" Cfr. ST1:'>1. Richard. Op. cit supra nota 99, p . .\¡.¡ 
"' Cfr. !bid p . .\OS y 406 
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::fsignificado·'secundariÓ", EÍ "significado secundario" se traduce en que a pesar de 

.· qu~ i~l~lalmente' la marc~·~a.es. p~tse distintiva, como lo son las denominaciones 

descri¡Jtivas, estas· 'adquie~~~'· \'1a · suficiente distintividad necesaria para 

considerarlas marcas registr~bies·~ebiendo demostrar que el publico relaciona tal 

denominación descriptiva con una.sola única fuente gracias, generalmente, por la 

gran promoción, publicidad y vemtcÍs que ha realizadC' su propietario. 153 

A&l también, una defensa qué puede hacer valer la persona contra quien se 

dirige la a::ción de violación de una marca registrada, es la posibilidad de acreditar 

que el registro se obtuvo con. fraude a la Oficina de Patentes y Marcas, como la 

realización de declaraciones' falsas,· corno el señala1 que la marca se usa oesde 

determinada fecha cuando en· realidad no se habla usado. Es importante señalar 

que además de· deníosVar 0i ··fraude del actor para obtener e1 registro, e1 

. demandado deberá pr.obarqu~ Íal fraude le ha perjudicado. 

· · Por otra lado, el presunto infractor puede argüir en su favor al momento de 

corite~tar. láicterTÍani:Ía por· infracción, que de ser sancionado por la corte la 

conducta :del°'actor. serla contradictoria en razón de que el demandante provocó 

'que ~ldemandado considerará justificauamente que su conducta no era ilegal, en 

'vi~Úd de \¡LJe·:el cter'nandante conocla antes del juicio las actividades del hoy 

d~'rl1áridado y que se comportó de manera tal ante tales hechos, que le permitió 

·justlfic~dame.rité .. pensar al presunto infractor que no invadla sus derechos ni 

realizaba conducta ilegal alguna: . 

Otra· defensa que puede ser aducida al momento de contestar el presunto 

infractor, es que el actor esperó U'1 lapso de tiempo irrazonable para demandar la 

violación del uso de su marca a grado tal que de sancionarse el demandado serla 

severa e injustificadamente dañado. Es menester señalar que es requisitc, obvio 

para que opere esta defensa que el actor haya tenido conocimiento de la conducta 

del demandado y que a partir de ello haya dejado pasar el citado tiempo 

1
·
51 Cfr. STIM. Rich;;m.I. Op. cit supra nota 99. p. 641 
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Ahora bien, dentro Cí~i Juici~' por i~fracción de marcas existe la posibilidad 

de que participen testigos expertós para explicar los estudios de mercado y 

enc-uestas que generalmente son ofÍecidos como prueba, sus procedimientos y la 

exactitud de su información y resultados. Esta clase de pruebas son admitidas en 

razón de que tiene el propósito de demostrar y convencer al juez o al jurado como 

un grupo determinado de consumidores percibe el caso planceaoo. 155 

Esta clase pruebas - estudios de mercado y testigos experimentados 

auxilian también para determinar en concreto los parámetros empleados para 

considerar la posibilidad de confusión como son: la fuerza de la marca en el 

mercado; la similitud de la marca; la similitud de los bienes o servicios; el grado de 

cuidado re>alizado por los ·consumidores de tales productos o servicios; la 

existencia o no de la intención por parte del infractor de producir confusión; y, la 

existencia o no de una confusión actual. 156 Del mismo modo, esta clase de prueba 

puede ser ofrecida para demostrar que una marca se ha vuelto o no genérica. 

Desarrollado el juicio la corte produce su resolución en la cual establecerá 

la existencia de la infracción o no, y en caso de existir la misma, establecerá los 

daños causados· al actor que deberán ser indemnizados y otorgará, en su caso, 

una orden judicial-p~rmanente.én contra del infractor prohibiéndole realice en el 

futuro la conducta viola to ria de las reivindicaciones Je la patente. Asi también, 

deberá resolver si orde~a la entrega y destrucción de toda la publicidad, 

envoltorios, ~mp~qües y demás objetos que constituyeron la violación de la marca 

registrada.- -- - .- · 

'" Cfr. STIM. RiChard. Op: cit supra nota 99, p. 405 
'"Cfr. lbid. pp. 421 a 423 · 
"•Cfr. lbid. p. 398 y 399 
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A fin de obtener el pago de .los daños causados en virtud de la infracción de 

la marca registrada, eltitUlar de'la misma debe probar que uso la leyenda "R" o 

"Reg. U.S. Pat. & Tm Off." en el embalaje o empaques de los mismos, a fin de 

demostrar que dio noticia efectiva de que su marca se encontraba registrada, pues 

de lo contrario sólo podrá reclamar los daños causados desde el momento en que 

el demandado tuvo conocimiento de la misma. 157 

Contra la resolución emitida por la Corte de Distrito respecto de la infracción 

de una marca registrada, procede la apelación de la cual conocerá la Corte de 

Apelaciones correspondiente al Circuito de la infenor. 158 

B. INGLATERRA (Reino Unido) 

En Inglaterra· 1a propiedad indu!:' .·ial se encuentra regulada y protegida en 

primer .término por Estatut~s legales emitidos por el Parlamento como son la Acta 

de Pate'ntés de 19.77; la Acta de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988, 

·la Ada de Diseños 'Registrables de 1949 y la Acta de Marcas Comerciales de 

. ;1 S9_4, En s~gund~ término, la propiedad industrial se encuentra protegida por 

: aé:Ciones y' remedios desarrollados por el derecho creado por los precedentes 

.·j.~diciales (Common Law) como la acción de "passing off' mediante la cual se evita 

lá indebida competenc;a desleal entre comerciantes al impedir se "trate de hacer 

pasar" a los productos, servicios o estat;ilecimiento de un tercero como los de un 

competidor, para favorecerse de su prestigio. Asimismo, el derecho de los 

precedentes judiciales la acción de "breach of confidence" o incumplimiento de 

confidencialidad, mediante la cual se protege el carácter de confidencialidad de los 

secretos industriales y comerciales. 159 

1 ~ 7 Cfr. STl.\I. Richard. Op. dt supr;.1 not~1 99. p. 407 
"'Cfr. !bid. p. 423 
,,<J Cfr. \VILLIA:\IS. Jhl'll\. ''.I .\/,11ragt.•/ ... \ Ci111d1.! lfJ f'l111.:11t.\, Trcu1'.•marks a11d Copyright'. Billing and Sons, 
LtJ., lnglatcrr:t. 19Xh, pp. 11 a 1 (1 
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---~~--·· ._ =--~---. .;,_;.-o-~,~~::_·:o,-:~--~- \ 
·-.·: : __ .. ~·., ~~~>".~~--~,,,:~ '-' ;:-· :".--;:;_.~:,,;,_ 

Ahora bien, la: aut~iid~~·}~ff~~r~~~ental que se encuentra a cargo de la 

aplicación eimplementaciór{ct~•í'o~ÍE~t~t~tos Legales mencionados en el párrafo 

precedente; es la oficÍ~a:\j~·.;~~t~~t~~\:i~1''.!0~eino Unido que se encuentra a cargo 
- 0,- C .. -•.. •,'.,.: ,c'-.:_.~.:_,¿:;;/;/~;,/,,::;>::\~i~:•¡,~~~--:~·~~~··~', .:·,:-, 

del "Comptroller ·~f .P~te~ts;·;oési~nsJ,and-Trade Marks", ubicada sus oficinas 

principales en LondrésSr"91~t~-¡:;~.~;E~t~;dficina ~e encarga de otorgar las patentes, 

registrar las marcas. éí· lo~;ái~~~·c;~.-tjiJeÚes sean solicitados y que, seguido los 

procedimientos corre~p~ridi~~-Í~~{i:(;·ri;plán con las condiciones para ello. 

Es menester'- fri'eiricio~a'r qu~ en la legislación de marcas y de diseños el 

"Comptroller~ es ref~ríd~·¿ci~o "Re~Ístrar" o registrador. 16º 

1.~ Pateiríies. . . ,,. ; . ' 

. ":":; 

Las patentes se encuentran reguladas para su otorgamiento y protección 

bajo el. A~ta :él~'. Patentes de 1977 emitida por el Parlamento, la cual regula el 

pr~cedimi;;ní;;}de;:otorgamiento y las condiciones positivas y negativas de 

· paterítabilldadde manerá mucho muy similar al sistema mexicano. 

A~i pu:s.el Actade patentesreqúiere que la invención cuya patentabiiidad 

se solicita cl!m'¡:lla ,co~:;Ios'9~cíuisifos de novedad, paso inventivo (actividad 

. inventiva) y aplicación indÚstri;:;'i: < -· 
_ ..• ··, .- ... ,;·.,.,, ... ':,>'' 

Del mismo 
' : ' :. ;· . . .. ~ .· . 
[;,c)cio;· ·:·excluye como invenciones patenta bles a los 

descubrimientos, teibíias \:i~ntíficás, métodos matemáticos, obras literarias o 

artísticas, creaciones estéticas, las formas de presentación de información, 

estrategias comerciales, entre otras, que se asemejan con las excepciones 

previstas en la legislación mexicana. 161 

it.11 Cfr. BAl~BRIDGE. Da,·id . .. /1111..•l/1..·c11w/ /'1vp1..·r1y··. -1-... i:<l., Finnacial Times Pitman Publishing9 Inglaterra. 
1999, p. XXXIX 
1
"

1 Cfr. PlllLLIPS, krcmy y Finh Alisun. "f1111·oduc:1iuu to /1111..'/l«!c:tual Property law", 2•. ed., Buttenvorths, 
Inglaterra. l 990. p. 35 a ~-l 
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A fin de obténer:uri~~patente, el interesado deberá presentar la solicitud 

respectiva ante: 11:;,:Üfidna ci'e'O:p~;entes del Reino Unido cumpliendo con los 

requisitos ·formales<y;C:ontenidÓ.,..q~e exige la Acta de Patentes. Recibida la 

solicitud, la Ofiéina .de' Paténíes' reaÍizará una examinación y búsqueda preliminar 

.en la cual. se analizaré ba.sidalTl~nte si la solicitud cumple con las formalida::les e 

lnfC>rrn~dón:qU~ exige>la r].;fsm~·legislación, as! como identificar las fuentes 

>·'ddc~Me'ntales que se coriside.ran serán de utilidad y referencia para el examen 
, . '\ -~ . . . " 

' - ''su-bs-tantivo/En esta .etapa ael procedimiento no se analiza ni la novedad ni 

<:· actlJidacfi~venítva de la invención.162 Sin embargo, en razón de esta examinación 

- : p~~l~rnl~~r•·Y del reporte que de elÍa emita la Oficina de Patentes. el solicitante 

'J<~~dr~ e'nriíeridar su soli~itud a fin de obte11er con mayor seguridéh .. y c:aridad Id 

\ :'~~ie'nt~rimdad de su invención: 
.·J, .:'<, {;,.·J.':::'" 

'·~··;I!i}f{;,:Re¿lizadcrel examen preliminar y antes de que transcurran 18 meses de la 

·'- '··_:f'~~h~'de'pre~entación, la. solicitud ser:': publicada a fin de que cualquier persona 

'·~'J/:~-P~~'cí-a·r~aliz~~- I~~- observaciones que consideren pertinentes respecto si la 
.:c':i·~--=-::; : ., .' ' - -~ ~ . ' 
\;'': .:)riy~nción'e~ patenfable a·no, debiendo establecer las razones por las cuales hace 

:;:-~1:i~1~~: obs~iVaclones; 163 ' 

"JtL~Ef;'-1;;ú=>ubÚ~~cla que sea la solicitud de patente, el solicitante deberá pedir a la 

'',>~_O,ftci~~- de\ Patentes dentro de los seis meses siguientes a dicha publicación, 

: cproééda C:'o'n la examiriación subst'antiva donde se analizará mediante un examen 

•. ,:'·;.fgurciso, as! como del estudio de las observaciones planteadas en su caso, si la 

_]nverición' cumple con las exigencias de novedad y actividad inventiva que el Acta 

::·de'Patentes exige para su otorgamiento, si la descripción es lo suficientemente 

- . clara para ser desarrollada por una persona experimentada o habilidosa en la 

materia, as! como que las reivindicaciones son claras y consistentes con la 

descripción. 164 

ic: Véase sección 17 úcl Acta de Patentes 
163 Véase sección 16 v :? 1 Lkl 1\cta di.! Patentes 
1
(..& Cfr. PHILLIPS Jcrcmy. op. cit. supra nota 161, p. 61. . \simismo véase sección 18 del Acta de Patentes 
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. - ):,_·:if~~~·: ~ --, -
-~:·:_;_;'.;.::(~•·e' .. : :.;.._, 

Sup1;rada el exam¡¡~ ''sub~tañtivb·[Jse procederá a otorgara la patente 

solicitada, !a cual deberá se~·f)'Li~Ífé:~d~.:~·6r la Oficina de Patentes. Al igual que --... ; :<·- ;~:') .. ~";\'·~, ' .. ..':-,->-:-.: . . ~ 
nuestro país, la vigencia ae'la'pat.enté.en el sistema legal ingles es de veinte años 

a partir de la fecha de';~r'e'i~n·t~cíÓri\·d~ la solicitud, debiendo de pagarse las 

anualidades correspondi~~te~:~:'f¡~ de mantener su vigencia. 
, , ' ' --,: ' :.~~ .. - ' .. 
. _:<_·.;·.\~·}_::,~-."r~7;~::·. 

Analizado de man~ra:~éÍl~~al el procedimiento a través del cudl se obtiene 

una patente dentro del síst~m~i de propíudad industrial ingles, pasaremos al 

estudio de las formas legales··a través de las cuales protege el titular su 

exclusividad, así como los terceros pueden evitar que estas no se conviertan en 

competencia ueslE:al. 

a. Acción de Infracción de la patente por la via civil. 

Una de las vías por las q~e ,eLtítular,d~.la patente puede hacer valer su 

derecho de ex,cl~síviclady exlgir,.elr~5cp~(¿ del 'mi¿rll() por parte de los terceros, es 

la acción de infra6cíón p-~r l~via~í~~l.~~.~~.~~t~riie: , . 
·º-. -. _ -·-' ·· -ó-,-.<~ '!~.-.-t::·~·: 

.. . ... : ... ::~ .. . -:- ;. ~ -~::. :<~·>:·;:: : ::,.. ·{<~. ·:: ::·.:.::F·~:- . :. · ... ,. ~- ... _. . · .. _ ---
1 nfrin~k uri~: pat~nte'es/ó~nsiderar;i/Jeremy Phillips y Alisen Firth 165

, una 

anaio9r~.imP,~~~'.~í~ ~~íl~.la '~V,a.si9~~~~.~Üt~~riza~a de la propiedad privada, pues la 

patente .es una clase dé;'propledad siendo. las especificaciones y reivindicaciones 

. · ~I plano qu~"nmlt~;t~l·p~~~j~~~d,;p~r;:10'.que todo acto de un tercero que entre 
'.-. . .. .., .. ·· .· ' . ···'. - .. ·-' ... 
clentro cle dichos'iirlliteS serácd'nsiderad<:l'.COmO invasor quien deberá ser puesto 

. . . - . ' . .- ,.-.,' 

fuera de la misma. 

El Acta de Patentes 166 considera como violación de una patente el hecho de 

que un tercero sin autorización o consentimiento de propietario de una patente 

fabrique, ponga a disposición del público u ofre;:ca poner a disposición del mismo 

un producto o proceso patentado. Igualmente, la legislación inglesa castiga la 

violación de una patente, si un tercero pone a disposición del público u ofrece 

1
"

5 Cfr. PlllLLIPS Jcn .. ·111)-. "-)p. cit. supra nota 161. p. "'i7 
IM• Cfr. Sección 60 di:I Al!ta lk Patr.:ntcs ,._ ___________ _ 
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' :f~o~~/.~.;disposi~l~n del mismo algún producto obtenido directamente por un 

: pré:iceso p~tént~do/ .. ·. 
·.::-:, ::,:,;,·.: 

~· ... :.~·:~,' :.<·.;;' 
, , ::,:;.<'.'.Asi fambién, se, considera violación dé los derechos de exclusividad de una 

':~:~~t;;nt~ ciuánd~·un tercero sin autorizaéión use u ofrezca para su uso en el Reino 

·>'~;·,~u~fé¡g'(j'~ ~~~ceso patentado que es empleado por una persona no autorizada. Del 

'.''}f"~'¡~~Ü'rii6t:J(): se considera infracción el proveer u ofrecer proveer un elemento 

:;.'.i1{1'ii;S~J~¡;ci:~.18;i~.~enéi6n para poner a trabajar la misma. 

~"".: "J.,·~ ;.;'• 1!:';,~ 
• ·,;«{ "°''~·: · Una é vez. que . hemos señalado los actos y conductas que la legislación 

e>:;'Jl}iín~í'eS'a sanci~'na como infractoras al derectio de exctusiv1daa que aeriva ae una 

;:';;'.W'~~t~fite,;e~· ~r~ciso comentar que la misma doctrina y precedentes judiciales han 

~~: .. :N,ft~-:~"~t~-·15·¡~~:i_d~::·d·fYersa.s formas ·en que pueden ser interpretadas las reivindicaciones 

.~Q:;{,7~J~'.é:~~n;titÚyen una patente, pues como ya se mencionó lineas arriba, estas 

'' ~:::i~'~t~blecen tos limites del derecho de exclusividad de la misma, determinado por 
-: -~·; ?-~"-;:~ _.... -

; ·.:.e¡1dé la interpretación ·que se haga de las mismas si ta conducta del tercero se 

' encuentra de dichos limites o no.167 

De este modo, una de las formas bajo las cuales se puede interpretar las 

reivindicaciones de una patente es ta de interpretación literal y que consiste en dar 

a"cadá reivindicación, a cada palabra que la forma el alcance literal de su 

' redacción y sin ir más allá, por lo que para considerar que la conducta de un 

tercero ha'infringido una patente, ésta conducta deberá adecuarse absolutamente 

y a ta medida de las reivindicaciones, por lo que cualquier mínima diferencia entre 

la conducta realizada por et tercero y el contenido de las reivindicaciones traerá 

como consecuencia que la misma no sea sancionada como infractora. 168 

Otro modo de interpretar las reivindicaciones de una patente a fin de 

determinar si un tercero ha invadido ta misma es aquel que la doctrina y 

precedentes judiciales ingleses ha denominado el principio "pith and marrow" que 

16~ Cfr. PHILLIPS Ji.:ri.:my. t.ip. cit. supra nota ICil. p. s.~ 
1t." Cfr. lbid. pp. 83 y S.t 
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!~6~~~;~;~~.~~-:}~~~=~~-:~~-. :~~~--·-~-· -"-°"·-

:~-< ,;y.; ··~·' .,_, . .-.,-
·'d:~~\estab1~6~(q~e'cu~l1do una invención se componga de un número determinado de 

'.'.<il~';:ci\~fi¡~·gto:s}s~pá~~dós ~ntre si e independientes con relación a la invención como 

'}:;2·:n:~';i'fü;c16. un t~rcero. ~e~á considerado como infractor de la patente aún y cuando 
~ .,.•·:_:;.:-'-' " - - e_- -- • '. 

· •.•;;y;~of6' tíaya c6plado siete de diez elementos que compongan la patente, siempre y 

:')/, ~Úa~d~ lós elementos copiados constituyan la esencia real e importante de la 

.iriJ~n~ió11 patentada, pl•es de ser solamente aspectos fisicos o mecánicos 

intercambiables por otros que puedan producir la misma función tal actividad no 

será considerada como infractora del mo.1opollo de la patente. Es decir, la 

va·riadón de una invención patentada puede considerarse infringida si las 

diferencias entre la invención patentada y la usada por el que se considera 

infractor so11 idénticas er. los e1~meritos ese11cidies de la patentado, por lu 4o..1e 

para llevar a cabo tal determinación es necesario establecer primero cuales 

elementos de una invención patentada son esenciales y fundamentales para la 

misma y cuales no lo son. 169 

El último de los métodos para interpretar las reivindicaciones de una 

invención en relación con una presumible conducta infractora es aquella que se 

conoce como "purposive's construction" que es resultado del caso Catnic donde la 

variante de la invención empleada por el presunto infractor y que el actor 

concebía como infractora no se adecuaba a una interpretación literal de las 

reivindicaciones, ni tampoco copiaba un elemento esencial de la misma a fin de 

ser sancionada, puesto que la variante empleada por el tercero se referia a un 

elemento esencial de la invención. Sin embargo, Lord Diplock al conocer del caso 

estimó que, a pesar de no ubicarse tal conducta como violatoria de la patente con 

base a las dos métodos de interpretación ya señalados, la patente si había sido 

infringirla ya que con base a una construcción prepositiva era evidente que la 

variante empleada no implicaba un efecto material sustancial en la forma de 

empleo o resultados proporcionados por la inven.;ión. 170 

'""Cfr. BAl:-:BRIDGE D;i\'ic.l, op. cit. supra nota 160. p. 400 
"ºCfr. lbic.l, p. 401 
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- _,··~· ___ :·_ ~7o~;·-¡~ i·:i~_~;-----
,. ",'. ~,:~/,' 'o•' ',. ·. 

i. . ·¡ • • --· - - - • -.o... -~·:_·~~.: ::;· .- -

.:·~:;;tA~~~g¡iJ~f1:r·e:~;:1~~~:!~,t~r·~~t¡t:ssri·~~=~n::~;~:c:u: sa;~~:~:~n~~n~: 
. uri~·: ~~tente, es empl~;da2d~;¡~~i .manera substancialmente similar a las 

.. reivindicaciones de la ;p~t~·~t~'c:i~'\y obtiene substancialmente los mismos 

resultados que ésta, inevitableme11te'será considerada violatoria de la misma. 

En este sentido; no se considera como infracción a una patente el empleo 

de una invención por un tercero que produce el mismo resultado que la patentada, 

siempre y cuando se demuestre que tal resultado es obtenido de una manera 

substancialmente distinta a la de la patente. 171 

As! pues, el titular de una patente o el licenciatario exclusivo que considere 

esta siendo infringida la misma, podrá presentar su demanda ante las Cortes de 

Patentes del Condado o, si hay acuerdo entre las partes, podrá conocer del litigio 

el "Comptroller" de la Oficina de Patentes. 

Sin embargo, la misma Acta de Patentes faculta al Comptroller que si por 

las circunstancias particulares del caso puesto a su consideración, aprecia que lo 

más apropiado es que el mismo fuera resuelto por la Corte competente, podrá 

declinar el conocimiento del mismo a favor de dicha Corte.172 

Es importante destacar que a diferencia de la gran mayorfa de paises, 

Inglaterra es uno de los que cuenta con Cortes especializadas en la materia de 

patentes. Así pues. el sistema judicial ingles prevé la existencia de una Corte de 

Patentes que es parte de la "Chancery Division" del Hígh Court of Justíce en la que 

la cuantía promedio de los litigios asciende a las quinientas mil libras esterlinas. 173 

':!Cfr. BAl~IJRJDGE n~1viJ. op. t.:it. supra nota 1<111. l'i' -to:\ y 40.t. 
1 

• Véase ~l.."l.'.'dón <1 I del .·\.:t~1 Ji: P~ttcntc:s 
"'Cfr. BAl~Bl~IDGE. D.1,iJ. "i" .:it. surra 1101.1 i""· I' 3•Jt~ 
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, Aslmismo,,elA~ta de_Der~é:hos de Autor, Diseños y Patentes de 1988174 en 

su parte sexta esÍ~bie,:ce 1~,~~i-~}~ncia de Cortes de Patentes de Condados cuyo 

procedimiento se rigé' en generar por las mismas reglas procesales que las Cortes 

de los Condados, cuya cr~.i~iÓ~'Óiie~e como finalidad conseguir procedimientos 

más rápidos y económicos para aquellos propietarios de patentes que no tiene 

grandes recursos económicos._ De igual forma, es necesario señalar que tales 

Cortes especializadas de los Condados encuentran la posibilidad de ver limitada 

su competencia en razón de la cuantía del negocio mediante una Orden Real. 

Es importante destacar que la legislación inglesa concibe la posibilidad de 

que un litigio de patentes pueda ser lle•1ad0 c;e la Co1 l~ de Patti11tes Jel Condado 

a la "High Court of Justice" o viceversa. en razón de la consideración de la 

posición financiera de las partes o si el mismo hará surgir una importante cuestión 

de hecho o derecho. Por otro lado, el Juez a cuyo cargo este una Corte de 

. Condado e•- pecializada en patentes, tiene la facultad de señalar consejeros 

- Científicos u ordenar a la Oficina de Patentes para que éste emita un reporte sobre 

. cualquie'r.situación técnica, a fin de cumplir de mejor manera la parte técnica de su 

-Establ~cldo ante quien . debe dirigir el propietario de una patente su 

dem"lnda por violación de su patente, debemos señalar que por regla general es el 

_demandante quien deberá de probar la verificación de tal violación. 

Por su parte, el demandado por la presunta violación de los derechos de 

una patente tiene a su favor diversos medios y argumentos de defensa, los cuales 

serán analizados a continuación. 176 

Uno de las primeras defensas que puede ser esgrimida en contra de la 

violación de una patente es el controvertir la validez mediante la reclamación de su 

revocación por considerar que ésta no fue novedosa, es obvia para una persona 

17.t Véase sccciunc:t :?Si v :!SS del .-\eta de Pmcntcs 
175 lbid .• secciones 2S9 ,; :!lJ l 
176 Cfr. BAl~BRIOGE. D.ivid, op. cit. supra nota 1611. pp . .io6 ;.1408 
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~~~it~~én· Ía m~teria o por alg~na de las causas por la que se puede revocar las 

.. 'p~t'í:!~te~>177 Es. lmportant.,; señalar que una vez que se ha controvertido la validez 

.·de una . patente y se ha of!ecido pruebas para ello, la Corte deberá emitir una 

resolución sobre tal hecho aúri y cuando las partes carezcan ya de interés en tal 

situación, puesto que existe la posibilidad de afectar terceras partes con la orr.isión 

de tal veredicto. 

Así también, el presunto infractor de la patente podrá alegar a su favor que 

la conducta por el desplegada no constituye violación alguna bajo ninguno de los 

supuestos previstos por el Acta de Patentes ni a través de alguno de los métodos 

de interpretación ya señalados lineas arriba. Del mismo modo, e1 dernandado 

podrá alegar a su favor el hecho de que el acto acusado de violar la patente fue 

realizado en un ámbito privado y con fines no comerciales, o para fines 

experimentales. 

Por otro lado, no podrá considerarse infracción a una patente el simple acto 

de realización extemporánea en una farmacia de una medicina patentada descrita 

en la receta o prescripción de un médico o dentista. Del mismo modo no podrá 

considerarse violación a una patente el uso que de ella se haga en un vehículo, 

barco o aeronave extranjera que transite en el Reino Unido temporal o 

accidentalmente. 176 

Una d~fensa que puede ser hecha valer por el demandado es que el acto o 

los actos que se consideran infractores de la patente del actor, se habían venido 

realizando con anticipación a la fecha de prioridad de la invención, o en su 

defecto, que el demandado había venido realizando con antelación a la misma 

fecha, preparativos serios y de buena fe para la ejecución de tales actos. En este 

sentido y de comprobarse tal situación, no sólo no podrá sancionarse al 

demandado por la realización de los ac~os que se ubican como infractores de la 

patente, sino que gozará también d81 derecho de seguir realizándolos con 

11'" Véase scccioncs 7~ v "." ..t ( 1) (a) del Acta dc Patcn:,_ ~ 
1 ~~ VCasc S\.'l"Ciom:s ()Ü (s, (c. ll y n Jd ACtól Ji.: Patc:•'.~'" 
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i~d~pin~e~cia .de c1a. existeÍ'lcf~; dé'..la patente otorga el a, pudiendo autorizar en 

'virtúd 'de tal 'derecho a .sus socios durante el tiempo en que estén dentro del 

; negocio o transmitir el mismo, siempre y cuando la transmisión implique la de la 

negociación en su totalidad. 179 Esta figura prevista en la legislación inglesa, tiene 

su razón de ser en que muchas de las veces un tercero ya conocia y explotaba la 

invención patentada que protegia bajo al figura del secreto industri<:1I por asi 

convenirlo en sus intereses, por lo que no seria correcto impedirle que continuará 

con tales actos, ya que a diferencia de otros industriales, él en lo particular no 

recibió ningún beneficio del titular de la patente que hizo pública su "invención" al 

obtener su patente. ·eo 

Asi también el demandado puede hacer valer como defensa la posibilidad 

de argüir que al momento de la comisión de la conducta infractora se encontraba 

vigente un contrato <.l licencia entre el <1ctor y el demandado que contuviera una 

condición invalida bajo la sección 44 del Acta de Patentes. La cláusula invalida se 

traduce en la obligación del demandado a adquirir un producto no patentado de 

una determinada persona, ya sea el propietario de la patente u otra que éste 

señale, o la prohibición de adquirir alg(in producto no patentado de una persona 

determinada por el mismo propietario de la patente. Esta defensa tiene como 

propósito el evitar el abuso por parte •.!el propietario de una patente quien, con 

base a su derecho de exclusividad, pretende limitar severamente la libertad del 

demandado para adquirir productos n<J patentados de cualquier otro fabricante 

distinto al titular de la patente, constitu~ C?ndo ello un acto de competencia desleal. 

El demandado que pretenda aducir estc1 defensa deberá probar que tal contrato y 

la cláusula nula se encontraban vigentes y surtiendo sus efectos al tiempo en que 

ocurrió la infracción de la patente. 

Una defe1 isa que puede ser hecha valer el presunto infractor es que los 

derechos del titular de la patente se h:in agotado. Esta figura es conocida como 

"agotamiento de derecho" y se traduce en el hecho de que una vez puesto en el 

17
<1 Véase M:cción (1..l Ud ,·\ct~1 d..: P;1h:nh:s 

1 ~° Cfr. PHI LLIPS. fon.:my. up. cit. supra nota 161. r- :-.: l 
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I~~t,~·;f :.~.·~.; ...... · .... ~:--;1·fr·.,;!i¡·i.@-·~~·~1i~Jr:~5~1~~1t .. :·~···· ... ·.:~i~.f ;:.: .· ... , ..... . 
••(\'mercado un producto:o:proceso'patenta'do··ae:·manéra•llcita,'es d-:!clr, por su titular 
'.· __ -:::''.:"~i./~::..,,.:,,:.~-;·:~·'.:J· ·"- ::.'· : -.. :,,·/.~·: \}.~L~· ;:.- .. >:~<·'-:'··?.:,:~\·/~ •;:'.:_;~'-~";;:'.;':-;_':,.:t;>·::: -~~-.-~,;-;;tH':.~·:::";'-,:.'-';\:.-!.~-i:': ;•,;_'::_-·-·. : -.· 
.• ·;~; o' licimciat~_rio:· no. po~rá in~e,rit¡¡rse "aC:ción{alguna•coritra· un ·tercero que lo haya 

;~~:'~&~~t~1:~~i";.~~t~;~g~;~~~M;1t~i;:''+:···. 
} r~y:·<;~''2;Como 1 ú1Uma•:opciórf:Jde,;~éfe11sa•c<.enemos la posibilidad que tiene el 

:c~f~~~~~~·f~~·~~~r.~P![;1u~·A~i8=Q~~je?6iiá·l~.acclón no se encuentra legitimada para 

fü:{~~?g1jrlitt'.i'a~~.·~~:;:~e,.::;.~'~:l::~echo .de que el actor sea un licenciatario no 

~·,::_::S~:i;i.~~~~r~;;:ú-'.'.~: ~~~<;:.·.: ~- ~-~).: -~·~:::~:~/~::;;_~- u ... _ -, 

>•• · '\_¡~~~·~~~~~·'¡,~rri'C>s.~nalizado las posibles defensas que puede hacer valer 

. \el :'ftemaricladó' por I~ violación d~ los derec11os eX(;lu:;ivos J~ri11ados eje una 

•'patente;? es menester señalar que el sistema de patentes ingles provee al titular de 

I~ b~'terit~. en casc:i de que la Corte declare la violación de la patente, diversos 

"remedios" o prestaciones a su favor como consecuencia de ello. 

Una de estos remedios que pueclen obtenerse por parte de la Corte es una 

Orden Judicial (lnjuction) a fin que e! demandado no cometa en lo futuro la 

conducta que se ha declarado violatoria de la patente. Otro de los remedios que 

se pueden obtener es la orden de la Corte de recoger y destruir todos aquellos 

productos y artículos relacionados o resultado de la infracción realizada por el 

demandado. 182 

Asimismo, el propietario de la patente podrá obtener de la Corte el pago de 

. los daños causados por la infracción cometida en contra de su patente. El 

propietario de la patente no podrá obtener el pago de los daños causados, si el 

demandado no tenia conocimiento de la existencia de la patente o no existen 

suficientes razones de que debia saberlo. Por ello, el titular de la patente esta 

obligado no sólo a aplicar la palabra "Patente" o similares en el producto o proceso 

patentado, sino que también debe señé113r el número de la misma a fin de que ello 

1

~
1 

Cfr. PHILLll'S. J..:n:my, up . ..;it, :,llpra n,11"· ""'.:.:';o¡,1.,¡•.:..• '~~='.":::'.":'."-------
1?<;? VCasc !-.1..•..:ciún (iJ ( 1) (.it )' (b) 1 
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seá consider~~o·'.~~¡i~,i~S,u~~,i~nt~\?·1~~~;~.r.ceros de la existencia de la misma a fin 

· de poder ó~tene~·e1 pá'gc;··de~IOs.ciáños.CaJsacios.1ª3 

.-:::> '··".~.: ~;:;~·3· .. · 

Corte'¡:íueé:le; negariel pi;ígó de los daños causados por la violación de 

. una p~Íente ~¡ Í~ i~fra6cióll fue C:~metida después del periodo de renovación de la 

. anualidad corresp~ndient~. p~ro antes de que ésta sea rehabilitada. Lo mismo se 

. aplicará en casci de que la conducta infractora sea realizada antes de permitirse la 

enmiendaéa la·especificación, a menos que la especificación como fue publicada 

· fue elaborada de buena fe y con una habilidad y conocimientos razonables. 

Del mismo modo, 1a pos1bilidau '!e adquirii' el pago Je lus daños caui,ados 

se ve limitada en caso de que la patente se haya declarado parcialmente valida 

por la Corte, ordenando solamente el ¡Jago de los causados en relación con la 

parte valida, siempre y cuando demuestre a la Corte que la especificación fue 

elaborada de buena fe y con razonable !1abilidad y conocimientos. 184 

Fincilmente, es menester señalar que la legislación inglesa permite que el 

titular de la patente, una vez obtenida ia misma, demande la violación sufrida en 

su patente, asi como :os daños causados durante el periodo comprendido entre la 

fecha en que se publico su solicitud de patente y la fecha en que fue otorgada 

ésta. Para la procedencia de ello, es n<'cesario que la conducta que se considera 

infractora de la patente haya violado las reivindicaciones de la patente tal y como 

fueron publicadas durante el procedimiento de otorgamiento. 185 

Como último remedio que puede ser solicitado y obtenido por parte de la 

Corte en los casos de infracción de cina patente, .3S la declaración de que la 

patente es valida y ha sido infringic!a por el demandado. Esta declaración 

generalmente es emitida en el caso de que el infractor controvierta la validez de la 

patente como defensa a la infracción, :: la Corte haya considerado y resuelto que 

UJ Cfr. B.-\ISBRIDGE. D~1\"iJ. Op. ~it. :.upr.1 1101<1 I • ·. i' -ll;\ y sección 62 del Acta de Patentes 
1""' \'Casi: ~\.·i.:1.·il.•11 hJ l.h..•l .. \cta lh: P;.1tcntcs 
1 "~ Cfr. BAISURIDGE. D.1\"iJ, op._.:it. :o.u¡~~~ \'.!ase sección 69 del Acta de Patentes 
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la 'patente es total o parcialmente valida.: pudiendo emltiruna certificación la Corte 

de la validez de dicha patente y que tal hechó Ya ft:Íe controvertido o disputado. 

. . 
b. Acción por amenazas infuridadas- de interponer procedimientos de 

infracción;· 

La legisla'ción inglesa otorga a Cl!alquiei' industrial, fabricante, comerciante o 

tercero e.n' general ·de ·poder acudir a la Corte a fin de sancionar al prcpietario de 

una paterte que ha dirigido a' ellos amenazas infundadas sobre la interposición de 

procedimientos infracción en su per;uicio, por la supuesta violación de sus 

derechos exclusivos. 

La finalidad de ejercer esta acción ante las cortes inglesas es obtener de 

ellas una declaración de ellas una resoil!ción que señale que tales amenazas son 

infundadas, la emisión de una orden juc'.icial en contra del titular de la patente en el 

sentido que cese con tales amenazas. así como el pago de los daños causados 

por tales amenazas. 186 Las amenazas pueden ser hechas a través de circulares, 

publicidad u otro medio, con independencia de que tales amenazas no sean 

dirigidas específicamente a quien ejerc: .a la acción. 167 

Es importante señalar que si -:1 contenido de la carta es ambiguo, tal 

situación sólo será perjudicial para su emisor. Una carta o escrito amenazador 

debe ser leido a través de los ojos de una persona normal y razonable por lo que, 

como ya se dijo, toda vaguedad o imprecisión será en perjuicio del emisor. 

Este tipo de acción puerle ser enderezada en contra de la amenaza 

realizada por parte del titular de una solicitud de una patente publicada y no 

otorgada, en virtud de· que al tener éste la posibilidad de recobrar los daños 

causados por la violación durante tal p~rioc!o de tiempo, es lógico considerar que 

en tal sentido es posible que éste ·1aga del conocimiento de un tercero la 

1 ~b Cfr. Cfr. B:\ISURIDGE. Da\ id, up. i:it. ~upr;1 n,•· \ \• • • p. 411 
t·o Véase ~i:~dún '70 di:! :\i:t•' di: P;.1ti:nt~s ~~ 
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:~?:;~~:"-':~~::~'~7~';'--:0~; ~- - ·,,_~:~-:i,.~. 

'\.";·-·:':-, ,\:~·.>~~-, ·_Í··"'-º -,~.··~, ·:_ /;_~·¡5:_~~~~ '.~>~'.~~;e:/ :>~:··~f:t~~;Y:'~ • 
<- po~ÍtJllidád-de'.seridem8ndado:porflaJnfracción de la patente en tramite, pudiendo 

' ; ) ;-:~.:,,;t~t~t¡'.;;¡n¿do 'di~'~ co.:,~id~-¡~/~~:¿: tal. aviso como una amenaza infundada. 
'"' >-;,~· 

' - :-;.':,'. >o~rit~o -~-~- e'stos procedi~:i~Íllos el actor deberá probar que ha sufrido un 

daño por las amenazas re~üz'a'ct~s en su contra, o al menos que tal daño es 

posible que ocurra, situación que• a veces resulta complicada. Sin emiJargo, tal 

~itL~ción ha sido cuestionada recientemente bajo el caso de Brain Vs lngledew 

Brown Bennison & Garrett donde Lactdie J estimó que una persona que es 

amenazada de manera directa o indirectamente no tiene por que probar que ello le 

había causado daño alguno, sin perjuic:o de que existiera una clara razón de 

protesta. 188 

Por otro lado, el titular de la patente podrá demostrar, a fin de defenderse 

en contra de las aducidas amenazas infundadas, que la conducta y actos del 

demandante constituyen o pueden constituir, si son llevados a cabo, una violación 

de la patente y que el actor no controvirtió o demostró que la patente no fuera 

valida. En tal caso, el titular de la patente no podrá ser condenado por la 

realización de tales amenazas. 189 Asimismo, es importante mencionar que es 

posible, durante el desarrollo del procectirniento que se instituye, controvertir la 

validez de la patente propiedad del autor ce las amenazas, en caso de que éste 

pretenda demostrar que la conducta si constituye infré'cción a la patente. 190 

Junto con esta acción, la legislación inglesa prevé la posibilidad de solicitar 

a la Corte o al Comptroller -que emita una declaración respecto de si un acto 

realizado o a realizar constituye violación o no de una patente determinada. A fin 

de obtener tal declaración por parte de la Corte o del Comptroller, el solicitante 

deberá demostrar haber solicitado rcr escrito al titular de la patente su 

conocimiento y a.::eptación en relación con el acto realizado o a realizar, debiendo 

1"it Cfr. B..\J~URIDGE. DaviJ, 0¡1. cit. supr;:1 not~1 1(11 ·. p. ~~ 11 
''"Cfr. lbid. p. 413 
1

1.H
1 Véasi: .. i:..:cidn 74 ( 1) Cb) Ui:l .-\cta Ji.: Pati:mi.:sf;----;;:;;:;:::::--:------
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no otorgó su 

."revocación" como aquel 

puede solicitar se revoque la patente 

otorgada por ubicarse dentro de alguno de los supuestos que la Acta sei'lala. 

En este sentido el Acta de Pat~nte,s de 1977 establece como causas de 

revocación de una patente: la invención no era patentable; la ¡.ia1ente fue otorgada 

a una persona que no se encontraba l•)gitimada o tenla derecho a ello; la 

especificación de la patente no mostró o cescubrió a los terceros la invención de 

un modo suficientemente claro o de rnanera completa para que una persona 

versada en la materia o ciencia pudiera llevarla a cabo; la materia de la invención 

hecha publica en la especificación se e 'tier.de más allá de lo que se hizo publico 

en la solicitud tal y como fue presentnda : y, que la protección conferida por la 

patente se haya extendido indebidamente ;:ior una enmienda que no debió haber 

sido permitida. ' 92 

Cuando una patente pretende ser revocada por que la invención no era 

patentable, se traduce generalmente ·~n el hecho de probar que la invención 

carecía de novedad, actividad inventiva o ce aplicación industrial, es decir, que la 

invención no se ubicaba dentro de las cond'ciones positivas de patentabilidad. 

Por lo que respecta a la revocación de una patente por virtud de no ser su 

titular una persona legitimidad o con c!Jrer:ho a serlo, es pertinente sei'lalar que 

esta se refiere a los casos en que se c.mt: wierte la titularidad de la invención en 

razón de que el medio por el cual su titL. ar :t adquirió, es decir a la transmisión de 

los derechos sobre una invención, ya s-;a .¡ue tal acto no tenga validez, o que la 

1
"

1 \'C;ISI." .. .._.~ci1º111 "'.' I dc:I A1.:t.1 lh.' l';.ll1.'11h!S 
'":Cfr. l'HILLll'. J .. ·r...·m:. Up . .:it. j llpru 1101;1 lhl . p. · - .: ··• l. ,.\ ~imismo \.'éaSI! sección 72 dt!l Act11 de Patentes 
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. l~y o una~bÍi~'lct¿n'.i'.:ontractual prevea que el propietario de una invención en un 
0 O ., • .,•; '""'"'A'· > 

detefrninadoécaso Ó situación sea una persona distinta a quien obtuvo la patente, 

cbmo p~di~~~ ~~r el ca~~ de las invención laborales. Es importante señalar que la . ' ; '· ~ -· . ' . -. 

acdón de r~to'du::ióri bajo esta causal deberá ejercitarse dentro del plazo de dos 

años 'cont~ci6'~'a :partí~ de. que la patente fue otorgada, a menos que el actor 

demuestre qUe el titular registral de la patente tenía conocioniento al momento del 

otorgami~~to ~ de su adquisición. de que no tenla derecho o legitimación alguna 

para c{bt~nerla mi~ma . 

. Por su· parte, la posibilidad que -~a la legislación inglesa de patentes para 

poder nwocar una patente en ra<.ón de que le. espt:>ciiica1.ión de ia mi.;ma 110 

descubre la invención de manera suficientemente clara ni completa a fin de que 

una persona versada en la ciencia pueda realizar la misma, descansa en el hecho 

de que si la sociedad decide otorgar ¡¡I inventor un monopolio temporal para la 

explotación de la misma, injusto seria permitir que quien se favorece de tal 

monopolio no hiciera pública total y claramente la invención a fin de que su 

sociedad la conozca e incluso pueda a partir de ella para crear otra a fin de 

satisfacer las necesidades de la industria. 

Ahora bien. una vez que hemos señalado las hipótesis bajo las cuales un 

tercero pueda solicitar, preciso es señalar que el Acta de Patentes establece la 

posibilidad de que tal petición sea conocida ante dos foros distintos, a saber: el 

Comptroller de la Oficina de Patentes o 'ina Corte. En ambos casos, las dos 

autoridades inglesas gozan de los poderes y facultades necesarias para 

determinar y resolver el caso somet;do a ellos, ya sea sí la invención es 

patentable, se encuentra suficiente y c'.ara:nente descubierta para su realización 

por alguien versado en la ciencia respectiva. etc.193 

La diferencia. _entre ,ambas aL1toridades radica esencialmente que el 

Comptroller puede iniciar de óficio la revocación de una patente en el caso de que 

150 



;,~~~~~ic~onsideración haya sido otorgada cuando la invención que protege formaba 

'_ -~~rte-~-eiéstado de la técnica o arte previo, mientras que la Corte no puede en 

:·'ningún cas'o o circunstancia iniciar de oficio la revocación de una patente. No 

obstante ello, si el Comptroller inicia un procedimiento de revocación de oficio 

deberá de permitfr que el titular de la patente hacer observaciones, alegaciones y 

ofrecer las pruebas que considere necesarias para defender su patente, antes de 

que el Comptroller determine la revocación o no de la patente, es decir, darle la 

oportunidad de defensa y audiencia antes de revocar la patente. 

d. Procedimiento para determinar la titularidad de una patente 

Bajo este procedimiento el sistema de patentes ingles permite a un tercero 

.:¡ue considere tener un mejor derecho sobre la propiedad, solicitar al Cornptroller 

determine quien o quienes son los verdaderos propietarios de una invención ya 

patentada, o si la patente debió de ser otorgada a la persona o personas que 

aparecen en el registro de la Oficina de Patentes, o si algún derecho sobre la 

patente debe ser transferido u otorgado a algún tercero. 194 

Así pues, el Comptroller mediante el desarrollo de este procedimiento 

determinará en uso de las facultades c;ue le son conferidas, sí la persona que 

inicia el procedimiento debe o no ser añadida dentro de los titulares regístrales de 

lá patente; sí debe o no registrase alguna transacción o instrumento en virtud del 

cuál el solicitante ha adquirido la propiedad o algún derecho sobre la patente; si 

debe o no otorgarse una licencia u otro derecho sobre la patente; u, ordenar al 

titular de la patente o a un tercero c;ue tenga algún derecho respecto de la patente, 

hacer o realizar determinada conducta. 

Del mismo modo que corno se anali..:ó en la figura de la revocación, aquel 

tercero interes<ldo que se considere con un mejor derecho sobre una patente 

determinada, deberá solicitar se inicie el procedimiento dentro del plazo de dos 
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< : años contados a partir de la fecha en que ~e·oi~rg~ la misma. a menos que pueda 
e - , ··. . . . - ··-, '··, 

·.<' 
<:demostrar que al tiempo en que el solicitante de ia patente obtuvo la misma sabía 

.-qJ~rio tenía legitimidad o derecho sobrede ella.195 

Es necesario mencionar' que, e.u ando se inicia el procedimiento ante el 

Comptroller para la determinación de la propiedad sobre una patente, éste tiene la 

obligación de notificar a los titulares regístrales de la misma a fin de que 

comparezcan para defender su c3rácter de propietarios, a fin de respetar su 

derecho de audiencia ante él. 

Cabe señalar que aun y cuando ul Cornptrolier t:S quien origlna1111ente 

conoce de este tipo de procedimientos, la Acta de Patentes prevé la posibilidad de 

que éste pueda declinar el conocimiento del mismo a favor de una Corte 

competente, si a consideración del primero de ellos el caso puede ser determinado 

de manera más propia por la Corte. 196 

Generalmente los casos por los cuales suele controvertirse la propiedad 

sobre una invención son cuando un tercero aduce que la Ley lo considera corno 

propietario de la rnisr,1a y no a quien obtu•10 la patente, como es el caso ce las 

invenciones laborales, o cuando en virtud de una obligación contractual es el 

tercero quien tiene el derecho sobre la invención y no el dueño de la patente, 

como puede ser el caso de quien ha adquirido a través de una contraprestación el 

derecho sobre la invención patentada. 

Asi encontrarnos el caso de Greater Glasgow Health Board·s Application en 

donde se determinó que un doctor, empleado del hospital, era el propietario de 

una patente sobre la invención de un aparato espaciador para un oftalmoscopio en 

virtud de que lo habia croado dentro de su propio tiempo libre y mediante su 

propia investigLJción y no en razón de su labor corno r.1édico del hospital en que 

1Q' \'.!as.: sccdtln 3- 151 d1..•\ ,.\1..·t;i d:.: l'.1ti:ntcs 
l'HI V Casi! sccciún _-;- 1 - ¡:.. 1S1 dd o\t..i.l Ji.: P'1kl\'...'., TESIS CON 
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·_ ;::-. .:< ~:e- ~ ... _, _ _;: ~ --

D, tr:b:jaba ·ni a través de una irwestigación dirigida o patrocinada por dicho 

h6~i:>}ta1: 197 

Los efectos que tiene la resolución del Comptroller en caso de determinar la 

·transferencia de propiedad de la patente al solicitante se traduce en la expiración 

de todas las licencias u otros derechos que hubierA sobre la patente, si el antiguo 

propietario no sobrevi•1e dentro de los titulares de la patente y la transferencia de 

la propiadad se debió a que el antiguo titular no tenia derecho sobre ella.198 

En caso de que el titular registra! de la patente sobreviva dentro de los 

nuevos propietarios de la misma, de::.pués ae ser rl:lsuel•O el procedi111it>r1(0, las 

licencias y los demás derechos que existan sobre la patente seguirán vigentes y 

serán tratados como sí los nuevos propietarios las hubieren otorgado o concedido. 

Así tamoién, es procedente señalar que la leglslación inglesa prevé la 

posibilidad de que si él o los antiguos propietarios o licenciatarios actuaron de 

buena fe a lo largo del tiempo y !1an trabajado o hecho preparaciones serias y 

efectivas para usar la invención patentada. podrán solicitar al nuevo propietario les 

conceda una licencin no exclusiva pan .. continuar empleando la invención. 

Por otro lodo, el Acta de Paten~es de 1977 prevé la posibilidad de 

controvertir la prJpiedad de una irNención no sólo después de que ésta ha sido 

otorgada, sino c;ue también permite que un tercero instituya esta clase de 

procedimientos dc1ronte el proceso Je obtención de la patente, con el fin de que el 

Comptroller dete"i1ine si un tercero tiene legitimidad para ser el propietario de una 

la invención cuya ¡)atentabilidad 5e solicita o derecho alguno sobre la misma. 199 

En este E,,1,tido y según !as circunstancias del caso, el Co:nptroller 

determinará si l<1 solicitud de patente seguirá bajo la persona del solicitante 

------- ... ---
1" 7 Cfr. BAl:"HJ.:.::JCil .. >.·\id.op 1.:it.surr~111. :.1 lúO.r .~~..i 
1"" \'Ca~c si:..:~iú11 J:-\ d .. :! .\.·1.1 di: l'.ncntcs ... , 
1
"" \'Ca~c s~l.:'t.:Llll\ 'dd : ... : 1JI!1';1:.:ntcs 
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tercero que considera ser propietario de dicha invención, o según el 

ambas personas. Del mismo modo, el Comptroller podrá determinar el 

· tránsferir u otorgar una licencia u otrq derecho sobre la solicitud de patente 

respectiva. Asimis:110, el Comptrcller podrá declinar el conocimiento de dicho 

procedimiento a fovor de una Corte competente, si a su consideración el asunto a 

resolver pudiese ser determinado ele manera más apropiada por ella. L.:is efectos 

de la resoluc!ón que se emita seran igua:os a los señalados lineas arriba para el 

caso de que el pro:::8dimiento se instituya una vez otorgada la patente.200 

2.- tl.larcas. 

En el sistc:na de propied.1d ind.!strial ingles, la figura de los signos 

distintivos se encuentra regulada :'ajo el Acta de Marcas Comerciales de 1994, 

que nace a fin do ••rmonizar las <!:sposic:ones establecidas por la vieja Acta de 

1938 junto con las disposiciones y direclrices establecidas desde 1988 por la 

Comunidad Europ0a. 201 

Al igual que la gran mayoría '!e los paises, incluyendo el nuestro, la Acta de 

Marcas Comcircia'es estab:ece que !a exc:usividad de uso de una marca es uno de 

los principale5 efc:tos de su registr·::> ante ia Oficina de Patentes del Reino Unido. 

A fin e e oL:·,ner el registro, d interesado deberá presentar ante la Oficina 

de Patentes la solicitud respectiva con la información y anexos que el Acta 

requiere. Es :mport;:;nte mencionar que, al igual que en la legislación americana, el 

solicitante del re¡:;is:ro de una mar::a co,,1ercial deberá señalar que la marca se 

encuentra en uso, o que declara d0 tJuena fe que tiene la intención de usarla. 202 

Una \'eZ µrcs•Jntada la solic::c1d ar.'.e la Oficina de Patentes. se examina si 

la misma ccimp'.•; con los reqdsitos establecidos por el Acta de Marcas 

------ --· .. --·. 
~ 1-1 Vé:.1si: si:i:i:" ·· 11 d\."' \.:.1 di..• l' .. t~·nh!s 
!ill Cfr. B:\ISB!~ ! DGE. 1J.:·.11..I. 1.1p .. :it. ~upra 11 :.1 1< 11. 1· 551 

'"' v~";" '""'., ... " -'~ º'· \,, .. ,1, ~· ... <a• e""" ... .i , 'füs¡·~-C:-O-;.y----~~~ 
_ i.. ·, tv ¡ 
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<':;comerciales a fin de obtener el registro sclicitado, para lo cual el examinador lleva 
--. ·.:>.,.~·;·''..'' .. '.'. .. :, -
' ·;a~·'c.abo ·un examen o investigación de la exrensión que considere pertinente 

_ 'resp~~cto de las marcas registradas o solicitudes de registro anteriores a la 

. pre!sentación de la que se examina. 

Analizada la solicitud y si ésta cumple con los requerimientos establecidos 

por la legislación, o enmendados mie sean de manera satisfactoria, el Registrador 

aceptará la solicit:.:d de registró y r:1:mdaréi se publique en el Trade Marks Journa/ 

a fin de. que el p(:b!ico en general tenga conocimiento de la petición de registro 

hecha por determ:nada pers.ona.2
,-

Publicada ··;uo sea la solic::ud, e: Acta de Marcas Comerciales prevé la 

posibilidad de que un tercero se c::onga al registro de la misma, como un medio 

previó al registro :'ara de''rnder el ·_!;recho de exclusividad de una marca anterior 

o de un competic:or del solicitante a fin c!e q;;e no se otorgue indebidamente un 

privilegio que con: titciya competenda desleal dentro del mercado. 

La legislac '.m ing:csa seña'::i que cualquier persona podrá presentar su 

escrito de oposic::'m al rcJistro de ~•na '~':irca d.3ntro de un plazo de tres meses 

contados a partir ·Je que :a solicit1.:cl hayil sido publicada, debiendo demostrar el 

daño que le oca: onaria tal registro. asi como la causa por la que no debe ser 

registrada la marc 1 so!ici:ncla. 204 

Es menest· r seña1;:-ir con re :'!Ción n esta figura de oposición del registro de 

una solicitud de ·n::irca, que la · ~:¡islac'án inglesa clasifica las causas de no 

registrabiliclad en ·!os gru;:os, a sa.;-.;r: las causas absolutas y las causas relativas 

de no registrabilic -c1 • ~ 

.:o) \'Ca'ii: si:i:.:i."111 _"'.-.; J-. \l .1 ~i..: \ :.:~-..:~1s Crnn·.- • :::!i:~ 
:u.i Cfr. B.-\1'."BR!l 1ri1!. · )~~• td. "!' ... 1t. suprn 1: ··: 1 úll. ;· .563 
:o!I Cfr. lhid .. pp. ::'1 1 ~ • ...;q 
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• D.entro ae· las primeras encentramos la imposibiliciad de obtener el registro 

de una marca que no sea suficientemente distintiva o carezca de tal característica; 

aquellas marcas que consistan exc:usivan~ente de signos que Indiquen o sirvan en 

el ·comercio para designar la cal :!ad, fin, valor, origen, etc., del producto que 

amparan; o. aquellas marcas que consistan exclu.oivamente en una denominación 

que se haya convertido en usu?. es en el lenguaje común o en las prácticas 

comerciales. Sin embarg:i. si sert · :egis::ables las marcas comprendidas en las 

dos últimas ce las prol1ibiciones, _; se c:emuestra que han obtenido su calidad 

distintiva en virtud del us:i de la 1<sma. Del mismo modo, no serán registrables 

aquellas marcas que sean centrar. '·' al o Jen público, o su naturaleza sea tal que 

inauzca al error Lll público consurr ::::ir rE:c·¡:,..c,o de la calidad, natural~za u oriyen 

de los productos o servicios. 206 

Por su ;;arte, se ccnsiderac _ausas relativas de no registrabilidad aquellas 

que se ene. ~ntran relacionadas c::1 une. marca registrada o solicitud de marca 

anterior a la que se scrcita. Bá. ·.:ame:~te estas causas se relacionan con la 

identidad o ~imilitud c;·~:e las n .. :cas :m conflicto, asl como la identidad o 

semejanza en'.re los proc:~!ctos o sc,:· .. ·icios que amparan cada una.207 

Asimis;:co, la lcJi3:~1ción ing . :a pre '.ege las marcas de renombre o notorias 

al es!ablecer que con im'epende1:. ·1 a les productos o servicios amparados por 

una marca, n0 serán rcjistrable'' c,r,ucl' is marcas idénticas o similares a una 

marca anteri:::.: de gran reputacic : en E' Reino Unido, si el uso de la marca 

posterior se c:icuer.tr<J ·. ;neficiac.' ;cor 1:1 fama de la·. anterior sin causa que lo 

justifique, o el uso de la marca 1:osterior perjudique el carácter distintivo de la 

marca de rene ~ibre. 

Substa:~ciado que sea el , ··:edir~iento de oposición ante la Oficina de 

Patentes, SG ·.!cterminar:i !a procc : :cia J no .de la. oposición. Si la oposición es 

declarada pr::: ·'.cdcn:e. l.J solicilut. ! :: rer;:stro será rechazada. En cambio, si la 

:oo \'C;lsc s1!..:cil 1l1 .. !.:1 .-\1,::.l ·.:.: '.'. .. 1\.-.ls Cmlh.' . 1'.l..'s. 
:o7 V..!;isc sccd• .a :.:1 .-\ .. ::.: ~:.: ''..·n •.• 1s ÜJJllc· :.:s. 

fi- .. Fi.i'~1"c,r ,,..,o-ar 
i. /,;ilJ .u \.J •J.V 
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improcedente .. -,1 reg·stro será otorgado a favor del solicitante 

en el Trade Mark~: ,tournel. 208 

ve:: que hemos estab:°"'c:do en líneas generales el procedimiento de 

registro en la legislación inglesa, p1sarerT'o:; al estudio de los medios a través de 

los cuales se ;xotege los derechos confeídos por tal registro asl como los medios 

legales de q•.:c, dispone un comp ' :lor <, fin de anular los mismos si estos se 

traducen en \";:1tajas indcbid;;is a f". :ir de ;u titular. 

a. Acr:·r-n de infracción de '· ::: mar :a registrada por la vía civil. 

Como ':. se n:enciono líne.· . .; ::irrib ~. el principal efecto del registro de una 

marca es oto' ir a !Oci prop;atario 1 ··.xclu~ viciad respecto del uso de tal signo para 

los productos :J ser·. :cios que éste :··:1par·1. Es por ello, que la legislación inglesa 

provee al titular del rr:ismo la acció. · .. !e inf: acción ante las cortes a fin de sancionar 

el uso de la r:· ::rea sin su consenti1 '··"to. 

Así pu·::, la /•.::ta de ~.larca. Came .. ciales sanciona como infracción de una 

marca regist:·: 'a el .:so dentro de ::-:mer :io de una marca idéntica o similar a la 

registrada p:;" 1 los rnism:is o s: ~res productos o servicios, si ello provoca 

confusión o r: 'Sgo c!e asociación °"" el público consumidor. De igual forma, se 

considera info·, :ciór Je un<i marca cr_;istrada si un tercero emplean en el curso del 

comercio un<i marca idéntica o >-'.r:::lar con independencia de los productos o 

servicios qL:C :npar·:m, si l:i marc< ; :Jistnda ha adquirido una gran reputación de 

modo tal que 1 ern¡: 'eo de la mar .. ·!el t·)rcero es hecho para beneficiarse de tal 

reputación, e · 1 can·~io. ta: uso p. :ca un detrimento en la fuerza distintiva de la 

marca regis!r. !a. 2'· 

Por o: ~ lado, el /·.é::ta de : .:'1rcas Comerciales establece que para los 

efectos de •? :ción de infracción - -:nti(·nde por uso de una marca la aplicación 

:o.-. Véasi: !'i\!li."l!i"··:: y 41 ~:.:1 ,\1..'L1 \~.· .\l.iri.:a ... · ' · .·1 •• :iai.·s 
:•N Véas..: :-..:i.:i.;j •. :. dl.'l .\.t.1 .. k :.:. _ ..... C1.111~.·1 ... 
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de'la misma en los productos o sus empaques; el ofrecimiento o exposición de los 

bienes a la venta bajo el empleo de_ la marca registrada; el ofrecer o prestar un 

·serÍliéio bajo el amparo de la marca registrada; la importación o exportación de 

productos baje tal marca; el uso de la marca en la publicidad o en la papelería 

relacionada con el negocio del presunto infractor. 

lgualmc,1te, se considera cor:10 infracción de una marca registrada el 

erripleo de la riisma en publicidad comparativa, si tal uso no es realizado bajo las 

prácticas honc3tas y propias del comercio o la industria y que tal uso sea hecho 

con la finalid2c: de beneficiarse de la reputación de la misma o buscar un daño en 

·su caracter ·:istintivo u su buen '1onit.ire. Se considera que la pui.J:Jcidad 

comparativa s<J ha realiz.ado en contra de las practicas comerciales, cuando la 

distorsión cre::-.da por la misma es capaz de confundir o engañar al publico 

respecto de lc. naturaleza o calidad de los productos o servicios de un comerciante 

con relación .-. los del otro comerci.-inte, ya sea debido por la selección de los 

mismos o Pº' 01 uso de información incompleta o inexacta.210 

Una V(r: señalado lo que la lec;islación inglesa considera y sanciona como 

conductas ir..'····ctoras de una marca registrada, es procedente señalar que el titular 

de la misma ~: .]berá presentar la dernanda por el uso indebido de su marca ante 

las cortes ir.g'·1sas. En es:e sentido y de acuerdo a lo establecido por la Acta de 

Marcas Come: ::iales será la High Court quien conozca de tales litigios. 211 

Dentrc :!e un litigio por la infracción de una marca registrada es el actor 

quien debe (!cmostrar que el demandado ha incurrido en la violación de tal marca 

registrada. 

Así, ur::1 de los metlios a través de los cuales se puede obtener evidencia 

par - acreditar en el juicio la conducta infractora del demandado son las 

denominada" !rap orders que consisten en, si es posible, las consecutivas 

~lll Cfr. BAISíli·: ·' il!. David. or . ..:it. suprn 1~.1ta 160. Pll· 575 y 576 
:!ll \'Case s.:ccilH : 1..l y 75 del r\ .. :.1 llc ~tar~.i.. Comen: e~ 
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,~~f ~l5~;11~'0•~:~:~;:f ;:~~~~~il~~[~::~=~o:1 :,::::::::•::~:~:.::º: 
;. en; 1u1c10 y· ~;emostrar ·tina.; secüen.cia:\'/c<;>nstante de la conducta ilegal del 

demandado. :=:, caso de que ¡¡j~.ji6iadÓ~'se~ realizada a través de publicidad, es 

,n'e-~ésaíio veri''car a través q~e' ic)~~~~c:Jcit6ios o servicios ofrecidos sea pcr una 

.. persona no él~:'.orizada.' 212 

Otro :·· · Jio legal previsto. por el sistema ingles para obtener la evidencia de 

la infracción ··! la marca registrada es la obtención de una Anton Piller Order de la 

Corte medie - J la cual se ordena al demandado a permitir el acceso a sus 

estableC:imie .. :s al titular de la marca registrada a fin de inspe1..ci0narlo y cid 

encontrar e>· : entes u objetos en él que constituyan una violación de la marca 

registrada, e·''. 1s sean removidos y asegurados a fin de constituirse en evidencia 

en su contr< mtro del ju'cio. La finalidad de estas ordenes judiciales el de evitar 

que quien s abe será c~emandado ¡:' r la violación de una marca registrada no 

oculte o des' ·· .. ¡a la evider~cia de tal acto ilicito. razón por la cual es necesario que 

el demanda'. ~ demuestro a la Corte que el actor tiene, en primer instancia, un 

caso favorar"-. en el cua' sea clara la posibilidad de una serio daño, donde sea 

razonable ¡:: · -. ·u mir que 'll demandado posea evidencia vital para acreditar la 

Infracción e~ · :tida y exis'.a una real posibilidad de que éste la destruya u oculte, 

, es' por ello···· .. i quien so::cite se gire tal. orden deberá garantizar el pago de los 

daños qúe causen si el resultado de la ejecución de dicha orden no es 

favorable a : :eticionarb.213 

Por e lado, los ::recedentes judiciales ingleses han establecido para el 

análisis de :ilitud entr.> los productos o servicios amparados por la marca 

registrada ~ ; que el r"esunto infractor comercializa, un pequeño examen de 

determinadc ·:ictores q•.:e quedaron plasmados por Jacob J en el caso British 

Sugar ple V, '.obertson ::. Sons Ud. Los factores a considerar son: el uso de cada 

uno de los Jductos o servicios; los respectivos usuarios de los mismos; la 

"'Cfr. 13.\1:-.IU: 
"' Cfr. !bid. PI' 

.E. David.,,,.. :it. !'illprn 111•ta 160. pp ;1<1 y 577 
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·naturaleza física-de los productos o:servicios; si se expenden en auto seivicios, 

qu"e • poslbilidnd · háy que sen encúentren en los mismos supermercados o en los 

mismos anaqueles; y' el grado de cornpetencia que por sus respectivos mercados 

puedan des;,:rCJll~r los mis1nos.214 . _ 

-Pasando ahora a :la defensa '.oe una demanda poi la infracción de una 

maréa registrm!a, es perti:1ente anot"ar los argumentos bajo los cuales el presunto 

Infractor puede obtener una sentencia'_no condenatoria.215 

Así, , .. , se considc·a infracción a una.marca registrada el uso de la marca 

propia del (!,c¡mandado. sí se nacd bajo el an1µaro de quo:1 ésta se en.:uent..e 

Igualmente r:igistrada, e,; decir, que tanto: la marca del actor como la del 

demandado se encue::tren registradas:· Generalmente ello trae como 

consecuencii1 la búsque:!a por parte del ¡;ictor de obtener la declaración de 

invalidez de dicho regis:ro, pues de _obtener.dicha declaración, traerá como 

consecuenc;: que el re~ ·tro propiedad del _dernandado nunca surtió sus efectos 

legales, y po: ende, su us -, será considerado como violatorio. 

Un Si:gundo med':• de defensa es el demostrar que el demandado ha 

actuado baja prácticas -omerciales honestas como son el utilizar su propio 

nombre o dirección de--tro de su actividad comercial, el usar palabras o 

indicaciones que seña' - 1 o describan la calidad, cantidad, orig<m u otras 

caracteristic¿;s del produ::to o servicio, o el uso necesario de una marca con el 

·único fin de indicar e! propósito intentado con dicho producto o servicio, 

particularmer,te en relac:~n con los accesorios o refacciones de un producto o 

seivicio. 

Una t0rcera defer.:-:'1 que puede hacerse valer es el demostrar que el uso en 

el comercio ele una deter,·1inada marca por parte del demandado, es en razón de 

un "derecho anterior" y que su empleo sólo es en una pequeña localidad 

----------
:i4·crr. BAl~Bl·~iDl"iC, Da\'id. l•;' ..:it. Supra nota 160. p. 571 
~ 1 ' Cfr. lbiU. p. :-:-9 y SS11 
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~ 'ii~~\i~i~ ,;~~;)~,¡e;\~~~~~:l;~~t~~(~~i.~iÍitf t~¿o anOO<loC =mo el "'º 
continuo .·.···~e;:una él11arca ''noyre~istrada'~·;,otro :·srrnbolo cualquiera para amparar 

:,, ;i~~~riir1aci§s''p?~~J~¡'o~'i;~9~r'b!~;:#()'t~1 'cierii~rid~do o su predecesor. 

· .. f~:',:: ;:<;:o~ otro l~d~; .et demandado puede obtener una sentencia favoracte si 

·<c~ri~tgu'~, demosfrar a la Corte que el uso realizado por su parte de la marca fue 

. , é(:;°~$éiítid'o ~· aceptado ¡::cr la actora, en caso de que tal uso tenga cinco años o 

· más de realizarse con e! conocimiento del titular de la marca registrada y sin que 

este haya hecho algo er. relación con el mismo. Del mismo modo, el demandado 

por ta infracción de una marca registrada puede alegar a su favor que dentro del 

procedimiento de registro 91 actor no reclamó la exclusividad o fue iomi.ado poi lo 

autoridad respecto de: elemento que considera ha sido invadido por el 

demandado.~16 

Finalmente, una de tas defensas •;ue puede ser interpuestas por el presunto 

infractor es el solicitar, a! momento de .contestar Ja demanda, la revocación o 

declaración <le invalidez etc la marca registrada;figllras que serán analizadas más 

adelante. 
J-~~~c~-~" {~.-~·:.~; --~-. 

;Y-' 
",.,, ;.,:.: .· Ahora bien, las sanciones que pueden ser emitidas por la Corte en caso de 

,':;'.'~·: /~:~·g¿·nt·iar culpable al dei~inndad,., pOr la infracdón"d~- unü marca registrada son: el 
·.: ··.·.~.:.:::;;:-;... . . . - ' -. 

pago 'de los daños ca•J;o:·dos; el ordenar ·al derl"!andado se abstenga de seguir 

rea'úzando o volver a r-:Jlizar ta conducta ilícita ;(injuction): el cuantificar las 

ganancias recibidas por et infractor en razón del uso no autorizado de la marca 

registrada; o cualquier otrJ remedio disponible por la violación de un derecho de 

propiedad. 217 

Del n~ismo modc. el sistema de marcas ingles prevé la posibilidad de 

obtener por parte de t~ Corte una orden judicial para ta entrega de toda la 

mercancia, r.1ateriates, p•::ilicidad. envoltorios, embalajes o demás elementos que 

~ 16 Véase sccció11 13 Ud Acta J,,.· \: 1rcas Coml..'rcialcs 
!ll Véase ~ccció11 14 (:!) Jcl ..\1..:t.: ,:.: ~tarcp:•;;;,<,;;.l'.;.;"-.m:.:;c'-"rc;,:;ia:.:.lc:..·<;._ ______ _ 
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el objeto de la· i~fracción que se encuentren en posesión, control o 

cú~todia' en el cOmerc'o del presunto infractor. 218Esta orden no podrá ser 

solicitada después de transcurridos seis años de haber sido aplicada la marca a 

tales objetos .. En· caso de solicitarse y girarse tal orden judicial, las partes podrán 

solicitar a la Corte ordene su des_trucción u entrega a una persona determinada 

como sanción por la violación de la marca registrada o, por otro lado, el emitir una 

resolución de que Íal orc~en judicial no debió ser emitida, debiendo considerar para 

tal efecto la Corte que ctros remedios legales se encuentran disponibles a fin de 

compensar adecuadamen:9 al titular o licenciatario de la marca.219 

b. Acción por am9nazas infundddéas de intt::r poner pr 0cedimiuntos de 

infracción. 

Al igual que en milteria de patentes, el Acta de Marcas Comerciales ha 

establecido . favor de 'e; comerciantes e industriales que son indebidamente 

amenazados con la interposición de una acción de Infracción por la violación de 

una marca registrada; '<' posibilidad de solicitar a la Corte declare que tales 

amenazas san injustifica·fas. Generalmente son los distribuidores o los que 

comercializan los productc'S o servicios quienes usualmente se ven afectados por 

esta clase de amenazas 

A través de estas ;:icciones el afectado por tales amenazas podrá riemandar 

a la Corte que declare c·.ie las mismas no se encuentran justificadas, el pago de 

los daños qL:e esto le "e· ocasionado, asi como el emitir una orden judicial en 

contra del demandado a fi-1 de que ya no continúe con sus amenazas. 

Es importante seii;:ilar que la mera notificación a un tercero de que una 

marca se encuentra registrada a favor del emisor de tal comunicación no 

:i" Cfr. ll:\l~OH.: DCiE. DaviJ,, •. ~:t. :-.upra 11ut;1 160. pp. 577 y 578 
21

" \'C;1si: :-.1.!ccion:s IS v 19 dd ..:: t d..: :\hm:;1s Comerciales 
"ºCfr. BAISBR!LJGE: David.• • .. :t. supra nota 160. p. SSO 
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constituye por si sola una amenaza de interpon_er, una acción de Infracción en su 

contra .. 

Por otra parte, os importante mencionar que el propietario de la marca 

registrada podrá, como defensa en contra de esta acción, demostrar o intentar 

acreditar que la conducta desplegada' por el actor constituye o puede constituir, si 

es realizada. una infracción· a la marca -registrada. En este caso, el actor se 

encuentra legitimado para solicitar la revocación o declaración de invalidez de la 

marca registrada, pues de obtener una resolución favorable podrá obtener la 

declaración l:e la Corte de qt,Je las amenazas eran infundadas.221 

c. Acción de revocación de una marca registrada. 

El sist0ma de marcas comerciales· inglés ha provisto a los terceros de una 

marca regist~ada, generalmente. sus competidores, la posibilidad de solicitar la 

revocación d·~ la misma ante la Corte o el Registrador, con la aclaración de que si 

al momento de solicitarse la revocación ·se. encuentra pendiente algun 

procedimient'.l relacionado ::on dicha marca registrada ante una Corte, ésta será 

quien deberá conocer de la petición de revocación. Asimismo, si la solicitud de 

revocación es dirigida al Registrador, éste podrá, en cualquier estado del 

procedimient ), remitirla a la Corte. 222 

Las c iusas por las que puede solicitarse la revocación de una marca 

registrada sc-1: que despuós de cinco años de haberse obtenido el registro de la 

marca, ésta ·.o se haya puesto en uso por parte de su titular y no existan razones 

que justifiqL:en tal omisión; por haber suspendido durante un perieco 

ininterrumpid.) de cinco años el uso de la marca y no existan causas razonables 

que lo justifi-,uen; que por actos u omisiones del titular de la marca registrada, la 

misma se i·a vuelto la denominación común del producto o servicio que 

amparaban, :s decir, se h¡¡ya vuelto genérica; y, por qu<J a consecuencia del uso 
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que de la marca realice su p~o~i~t~;i;;1~;i:;~: Í~rcero con su consentimiento, ésta 

provoque en el publicou~ error'd•:f~l~~·~~~eciación del producto o servicio que 

ampara, especialmente con. ~~l~~iÓ~,~·:1a calidad, naturaleza u origen de los 
.-. : '~ ·~'. 

mismos. 223 

Con relación a lo que se entiende por "causas razonables" que justifiquen la 

falta de exp!otación de la marca registrada, la doctrina inglesa así como los 

prf'cedentes judiciales han establecidos que estas deben ser entendidas en un 

sentido com·Jrcial y de negocios, considerándose como tales solo aquellas 

situaciones anormales, temporales y realmente serias, quedando fuera las 

dificultaaes normales del comercio pard la explotdci611 de ui, de,erminado pr0.:!ucto 

o servicio. 

Por otro lado, la revocación de una marca por falta de uso no podrá ser 

declarada si el titular demuestra que comenzó .el .uso de la misma o continuó el 

mismo después del periodo de cinco años,,pero,artes~de haber sido presentada la 

solicitud dP. revocación. 

Si la Corte o al Registrado/'r~~i.í~IJ~;'.¡'.~ev~~ar la marca registrada, los 
_ ·. .·~ .:·.'..~- ·.~.'::~·t·:~r .. --

derechos de !a misma habrán dejado de·,surtir.sus efectos a partir de la fecha en 

que se presentó la solicitud de re~~ca~ib~:r~i~~~~tiva, o antes si a consideración 

del registradcr o la Corte que las razÓn~{b6ria'~\:uales se revocó existieron antes 

de la presen:ación de la solicitud, po~.'1ó"tjÜ~;:éntonces los derechos de la misma 

habrán dejado de surtir efectos a partt~ ~~}~I fecha. 

Asimismo, es menester señalar que la legislación inglesa prevé que la 

revocación p:idrá ser total o parcial según las causas de revocación afecten o 

estén relacicnadas con todos o sólo algunos de los productos o servicios 

protegidos pl:r la marca registrada. 224 

"'Cfr. 11.·\ISllRIDGE. David. op. cit. supra nota 160, p. 582 
i:.a V Casi.! ~1..·1..·dün 46 tS) y {6) Jd A..:ta J.: Marcas Comerciales 
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d. AcCión para la declár~ción de !~validez de una marca registrada. 

Del mismo modo que eri la ·acció.n de revocación, la legislación inglesa 

otorga la posibilidad a cualquier tercero que sea afectado por el registro de una 

marca, a obtener de la Corte o del Registrador la declaración de invalidez de dicha 

marca registrada. Asi también, es·menester señaler que si existen procedimientos 

pendientes en una Corte· con· reláéiÓn a la marca cuya invalidez se solicita, ésta 

será quien deberá conocer de tal solicitud de invalidez .. Del mlsrr.o modo, el 

Registra:lor en cualquier momento del procedimiento podrá remitir el caso a la 

Corte para su conocimiento y resolución. 225 

Las ca~sas por las que se puede obtener la declaraci.Jn de invalidez de una 

marca registradLl son: que la marca sea haya registrado cu;:indo la misma carecia 

de distintividad, era descriptiva o en su caso la denominación usual en razón de 

las prácticas comerciales (genérica), a menos que se compruebe que la marca ha 

adquirido en rLJ:::ón de su usó o explotación un verdadero carácter distintivo para 

tales productos o servicios: que la marca se haya otorgado a pesar de existir una 

marca anterior idéntica o similar para los mismos o similares productos o servicios; 

que se haya registrado a pesar de existir.con anterioridad una marca renombrada 

idéntica o sim:!cir con independencia de los produ.ctos o servicios que amparen; o, 

que el registro c:!c la marca se haya obtenido de: mala fe. 226 

Es import;:inte señalar que no podré d~d1~·rarse inval:da una marca en razón 

de existir una anterior idéntica o simita),;:~¡.-~¡·.d~r;andado os capaz de demostrar 

que por el ac:or ha consentido la existenC:ii;Í :del 'mismo, ya sea por acciones u 
. .. . . ' ... 

omisiones de s:.i parte. 

Por otro lado, si la caúsa de'inv~lldez'd~·~na marca registrada es e: haberla 

obtenido de 111=.la ,fe, el ·Actá'de :Marcas Comerciales confiere legitimidad al 

Registrador para iniciar tal acción~en contra de dicho registr.J. 

::!- Vé;.1~ ... • 'iC:t.:cil)t1-! 71J1 del :\i.:la ¡h: Mun.:~1s Comi.:rcialcs 
::i. Vl.!.1:o>..: :"1&.:l:'duu ~-; 1 11 y (:?J dd Acta de ~tareas Comerciales 
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En caso de que la Corte o el Registrado decidan declarar la invalidez de la 

marca registrada su efecto será el que la misma nunca produjo efecto legal 

alguno, es decir su ineficacia resulta ab initio, sin perjuicio de que ello no afectará 

las transacciones anteriores ya completadas o finiquitadas. Del mismo modo que 

la revocación, la declaración de invalidez podrá ser total o parcial según si las 

razones para declarar la invalidez afectan a todos o sólo algunos de los productos 

o servicios que esta ampara. 227 

e. Pass off. 

Mediante la acción de passing off el comerciante o industrial protege su 

buen nombre y reputación (goodwill) a través de la posibi'.:dad de poder evitar y 

prohibir el uso indebido o copia por parte de un co_mpetidor, del nombre con el que 

se da a cene .er éste en el mercado o sus productos;.asi como el no permitir que 

un competidor indebidamente utilice el· rríisn'io··éstilo o. imagen comercial en sus 

establecimientos o mercancías; pu_es.h:Í·!;~opt~a-~~~,-provocaria confusión en el 

consumidor respecto del origen y calidad deJc»i('prcíductos o servicios que obtiene 

trayendo, como consecuencia IÓ~i6a,>f~i1Jn~feblifo {apro·; .;cha miento del buen 

nombre de un comerciante o:-si 1ClS'~ÍocrJ'c:to~r;:, s~rvidos son de mala calidad, el 
- • ··-. - • - .,.·. - d - ···<-~~ ,, . -~· ._;,_. ·.- ... ': 

deteri-:iro de dicho buen nombre y reputación en:el 'mercado. 

En este sentido,Davi~~ranbridge señala qu·~ la acción de passing off es la 

figura jurídica ·del derecho de marcas -que tiene su origen en el common law, 

agregando que a través de la acción de passing c,;f se protegen marcas . . 
comerciales no registradas, ya sea por que su propietario no ha tenido el cuidado 

de obtener el registro correspondiente, o porque el sigr . ..> distintivo no reúne los 

requisitos legales para ser registrada, razón por la cual a través de esta figura se 

protegen símbolos que constituyen marcas comerciales en su sentido y visión más 

amplia, como pueden ser la forma de presentación de cicr:~s productos, el diseño 

::
1 VCasl.! ~ccdón 47 t5) y (6) di.'! :\eta J\..': :\larcns Comerciales 
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apariencia ele determinados establecimientos, marketing, publicidad, 

._entre otros.• 228 

En efecto, a través de la acción de passi.ng off un comerciante puede 

·proteger cualquier elemento ·distintivo q·ue·, pueda ser asociado con su buen 

nombre y reputación, protección que va desde las marcas no registradas, 

publicidad, apmiencia externa peculiar de sus product::s o establecimientos y 

cualquier otro elemento que sirva para distinguirse el comerciante dentro del 

mercado, incluyendo los métodos utilizados para realizar algo o un tema utilizado 

en su publicidad. 

En este entendido, la finalidad que se persigue a t;ovés del ejercicio de la 

acción de passing off es el de proteger el buen nomL. J y reputación que ha 

alca.nzado por su esfuerzo y trabajo un comerciante dentro del mercado, ya sea 

para evitar que un competidor se apr·veche indebidamc"te de tal reputación al . . 
· copiar o imitar los elementos distintivos de éste, elementos que se han convertido 

en el medio por el cual el público consumidor reconoce.la fuente de origen, o por 

otro lado produzca un daño al buen nombre que tales n;Jdios distintivos le han 

concedido, al concurrir al mercado con productos o se; • ;::ios de menor calidad 

mediLJnte idénticos o s:milares signos distintivos:afectar.:.!o asf el buen nombre 

obtenido. 

Por su parte, Lord Langdale establedó de,ntro del ca:;J Perry Vs Truefitt que 

un hombre no tiene permitido el vender:.su's•;prbp_i;:,-s ¡;reductos pretendiendo 

hacerlos pasar como productos elaborados ci iál:>ric~do~.¡.Jr otro comerciante.229 

Asl pues la ley inglesa no permite que un comercÍan_te.11::;:;.J pasar sus productos 

como si estos fueran propiedad de otro comerciante,:méci:.::nte la emulación de su 

apariencia, nombre o marca con el fin de confundir al pút;;l:::o y hacerlos creer que 

tales mercancías son de otro comerciante y no propias. 221 

~= 11 cr1. B.\ISBRllJ(jE. David. ~·¡1. dt. ~upr;;i nota 160. pp. 598. 599 y 610 
::Q C .. r. lh1d, p. (,r111 

:Jri crr. 1'111 LLll'S. Ji..·n:my. np ... it .. supra nota 161. p. 223 ---· TESIS CON i 
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· .. Los eleinent9s qu~~ constituye,n Ja .actualización del pass off han sido 

establecidos· pórJos precedente~ Judiciales• ingleses, y en especial dentro del caso 

Spalding & •Bros ·. vS>/\<w G~¡;,age:.Ltét:,, donde Lord Diplock estableció los 

elementos que 'co~stituye~•~si~ figura, a saber: 1) una f::llsa representación; 2) 

hecha por Un· come~Ciant~ ~n ~¡ '~urso''normal del comercio: 3) dirigida a clientes 

potenciales o a los Ú1ú~bs' C:o,~sumidores de los productos o servicios; 4) realizado 
' .,. '• .. . - ·- ' "'' 

de manera para prodúc.ir/un déÍñoien el buen nombre y reputación de otro 

comerciante; Y 5) q\Je t~l:f~l~ar~¿re~~nt~ción o imagen l·:i causado un daño al 

buen nombre y r~put~ción'él~1.éo~erci~nte que ha iniciacc :.:i acción de passing 

otf.23' :<t/::F>i" 
" .. :·:·.';~{\'.:::··-:\ -

A pesar de qüe l~s'.C:aracterlsticas establecidas pcr Lord Diplock siguen 

siendo las directrices ÚUli~~da~'pÓr la mayoria de los jueces, Nourse LJ señaló al 

resolver C.:.1sorzio ·de_ Pro.s~¡'Últo .dLParma Vs Marks an--1 Spencer ple que los 

ingredientes del. passing off pueden ser comprimidos, : _sultando ser: 1) la 

existencia del buen nombre• y_ reputación del actor; 2) l::i falsa representación 

hecha por parte del demand~do; y 3) que ello produzca un daño al actor en su 

reputación. 232 

Es menester mencionar que el derecho ingles n~ exi~:e para la actualización 

de esta figura. se demuestre la intención por parte del de: .~ndado de realizar la 

falsa representación que provoque la confusión o error de. público al emplear el 

nombre. marca, o apariencia de los productos o establecin .... mto del actor, ya que 

la actualización o no de ésta figura depende realmente en determinar si el buen 

nombre o reputación del actor es deteriorada por la naturaleza u origen de los 

productos o servicios del demandado quien provocando u:·::i falsa representación 

de los mismos consigue provocar en los consumidores c1...1fusión respecto del 

origen de los mismo, induciéndolos para su adquisición en perjuicio del buen 

nombre del actor. 

::JI Cfr. f>l llLLIPS. Jcrcmy. op. cit .• supra nota l61, p. 236 
,,, Cfr. U.-\11'UIWJGE. David. <>p. cit. '"I''ª nota 160. p. 602 a 606 
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Asl pues,· para· po.der;élct¿ali~~r~~ la figura del pass off es necesario que el 

· acfor: demuestre' háber• adqÜi~ido Un\Í:>u~~iriÓmbre. y reputación en el mercado a 

. tr~~és del uso de sus dlve·r~i:i~',;~\~m~nt~s di~tlntivos, reputación que sólo se 

c6nsigue a través d~I constanté:;u~6 °de' tales, signos dis:intivos a lo largo del 

tiempo, pues es difícil conslde~~i~tji.\~ 'ü~':;bomeréiante que acaba de iniciar su 

negocio empleandó una ·cie'ter;;,in'a~~~imarca' rio registrada o apariencia en sus 

productos demuestre qué goza de~uribt'eniriombre y repu . ..lción, resultando asl 

Por otro lado, es posible que urtcb~e;ci~rite adqu:.::~ ..l Ull buen nombre y 

gran reputación en el mercado a' través cie(~inpl.eo de mor:zs que constituyan o 

contengan indicaciones geográfi~as ·6 pai~br;;i~~d~s-crlptiva::. si este es capaz de 

demostrar que efeciivamente su ,;;:IJüer{i':Cr,¿'ri;bre .. y r _,,utación se asocia 

indiscutiblemente con aquella indlcaciór1 ge~~r~fié~'.·p denominación descriptiva, lo 

que se traduce en que tales >denolTliri'a:cifbn~sthan adc;:uirido un significado 

secundario por el uso tan grande que'.·h~*~ch';:eL comerc ~nte de ellas en sus 

productos. 

Como segunde. elemento para la config~raclÓn del pa :ng off, es necesario 

que el demandado haya realizado una• falsa · representa-..jn respecto de f'US 

productos, servicios o establecimientos: que traiga ca· :J consecuencia la 

confusión del publico consumidor respecto del origen d . los mismos, o su 

asoci;:ición con la mercancla o calidad del actor y su bu-:ma reputación en el 

mercado. 

La falsa representación o engaño no necesariamente ;e limita al hecho de 

copiar de manera exacta el nombre, marca o apariencia ext .1a de los productos 

o est;:i!Jlecimientos del propietario del buen nombre comerci~ , sino que el empleo 

sim::.ir de tales elementos distintivos a grado tal de produc· · confusión y engaño 
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en el consumidor es suficiente para actualizar este seg~n?o clemento.233 En este 

sentido la falsa representación que puede reall.zar .. el. demandado puede 

manifestarse de diversas formas, como el confundir' al. consumidor respecto del 

verdadero origen de los productos o servicios, el no correnir de su error a los 

consumidores respecto del origen de los mismos, o mediante el uso de palabras o 

representaciones gráficas, concurriendo infinidad de facto1.::s a considerar para 

establecer si tal falsa representación produce o no confusiói: como puede ser la 

similitud del campo de actividad, la distintlvldad de tales marcas, nombres o 

apariencia externa utilizada por el actor, o que tan conocidos ::on los mismos en el 

mercado. 

Asl también, una de las formas mediante las cuales r ~ puede provocar tal 

falsa representación .es cuando. el demandado hace creer Usa mente al publico 

consumidor que los produdos o servicios del actor son elabor .;dos y/o distribuidos 

por él, figura conocida como inverse passing off. Incluso. baj;:. -1 mismo nombre se 

conoce cua~dci el den1a~dado fomenta el hacer creer a terce~os que se encuentra 

asociado.o es.re~·p~~~~bl~de la mercanc!a elaborada por el c::tor. 

Otra formac;atr1i¡~;de la cual suele producirse tal fals~ ~cpresentación es el 

poner. pl.Jblicidadiden.fro'de los productos, servicios o est~:.:ecimlentos de otro 

comerciante (act~~) ·hacle~do pensar que éste ha autori:~...;o tal publicidad y 

provocando:uná falsa representación de asociación comerc:-:1 entre el actor y el 

demandado. , Esta kirma de falsa representación suele ocurrir cuando los 

voceadores ponen tal publicidad dentro de las revistas y pe :.'.>dices una vez que 

les han sido entregados, sin que el dueño de tal revist¡¡ J periódico lo haya 

autorizado. 

Por otro lado y a. fin de que .tal falsa representa:· .:On se actualice, es 

necesario que los;;campos o án;ias .del mercado en que r Jesarrollan ambas 

partes se.an .. comunes,, a efecto de que tal .falsa representa· ...... , realmente pueda 

m Cfr. lbiJ. PP, 613 a Gl7 
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• ? 'p;~~ucir engaño o· confusión en los consuniiddri·~,:respecto de los productos o 

· servicios; como sucede respecto de la . ~i~iÍ1Újd de productos o servicios 

amparados por una marca, pues de desarrolla'r:sus actividades comerciales en 

áreas distintas la posibilidad de confusión'és casi nula. Es por ello que de no 

existir ese campo de actividad común en el 'mercado, no podrla haber daño en el 

buen nombre y reputación del acfor_:a(·rio ·existir la posibilidad de que los 

..:onsumidores hagan conexión alguna·.·céín entre los productos o servicios de 

ambos comerciantes. razón por la cua1\i~··~ébe tener presente también el alcance 

geográfico de tal reputación coinercÍái:'.~3,~;c.; ,., 

~:.. " ' . 

Como último y tercer el~mento' para .\'a configuración Lle la acción de 

passing off. es necesario que se. compruel:l~·;;eJ daÍío o. posible daño al buen 

nombre y reputación del actor qúe iél' ·falsa' ·representación realizada por el 
-.. '. ,,, .... --e' , __ -

demandado haya causado.235 Este daño pu'eCJ;t¡·i~anifest~rse de distintas formas 

como la perdida en ventas por la confusión a ·,~,·~Je h~ ~id~ inducido el público, al 

hecho de que el producto del demandádd e;!{"ct~'fnenó; C:aiidad al del actor y que 

los consumidores piensen que el mfsm'6~f¿~.~-l~b6ra;do':p~r el actor, o produzca la 

erosión del elemento distintivo utilizado pe~ ~I aC'tc:>'r: •:·: ·. 

En este sentido, es el actor quien d~be:'demostrar satisfactoriamente a la 

Corte que ha sufrido o sufrirá tal daño en sú búen.·nÓmbre y reputación a fin rle 

configurar la acción de passing off. Por otro lado, lá necesidad de probar el daño 

causado no solo reside en el efecto de cuantificar· los daños a que se tienen 

derecho, sino también para demostrar que ha· habido una falsa representación 

calculada para producir un daño en el buen nombre y reputación del actor. 

Los medios generalmente utilizados para demostrar el daño causado en el 

buen nombre y reputación de un comerciante son las encuestas o las 

denominadas "trap orders", figura que ya ha sido analizada lineas arriba, pues a 

través de ellas podrá demostrar que la falsa representación ha producido 

'"Cfr. U.-\1:-:URIDUE. DJ'"I. op. ~it, supra nota 160, pp. 611: Gfs a 620 
.:.'~ Cfr. lbid. p. 6:?.6 ;1 629 - ' 
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confusión en_ el _púbífé,o)e~pécto del origen y calidad de los productos y servicios. 

Sin>émb~r9d!{fi~;-B~~Íd~·~recedentes Judiciales que han puesto en duda la 

· idoneÍd~d da·las·eAcuéstas como medio de prueba, en virtud de que la objetividad 
........ ' -...... ,.,.,.-, , ··. -·' 
desus:.·resuítaclos·:.esta-·lritimamente relacionada con los medios estadísticos 

empieadcis en_ .. _.:_1~~ rrti~ÍTl~s.236 
.·-·:.' 
_,_;;. ,:· .. · .. ;· 

Ahora tJlen, el demandado por una acción de passing off puede alegar 

diva'rsas-deferisas para obtener una sentencia favorable, entre las que se observa, 

la . posibilidad de demostrar que la conducta desplegado por el demandado no 

produce daño alguno al buen nombre del actor, ya sea por que no actúan en 

campos comunes en el mercaao o por no habe1 posib1lioad c.lguna Je conrusi611 o 

asociación en el público respecto del origen o calidad de los productos o 

servicios. 237 

Asimismo, el demandado puede alegar en su .defensa que su conducta no 

fue desplegada en el "cur~o del comercio'; o que el. ac_tor -no tiene ningún interés 

comercial que pueda ser dañado. por ótro lado, el de'r:iandado de una acción de 
,· . . . ) ·" -' . '•- ·-. 

passing off puede·emplear como defensa durante·él,jÚicio que el actor no ha 

demostrado la existenda.de su supuesto tl~e~· n~rnbr~ yreputación relacionada 

con lo~ elernent~s distintivos que considera:ha~·sldo"falsamente representados 
, __ :¡-__ , __ /.o· ·.-.·;e-: .. •;t•_:,.'. • .. - ' • 

por el démandado. -.·.; ,::::·.\: ~ .; •'i:.•:;.; ': 
" . ; "' : .... ,.,.;: ~~-~r:~;~·~·-y):~.;:_;.~ ~;'.~':~ -

Otra defensa que puede ser aclúdda' por el d_er:ii;;indado es el demostrar que 

se encontraba ·haciendo usci simp1eil1ente¡_de\sU;;i)~o·i:i10 nombre o e1 de su 

compañia. Asi también, el damandado p'J~~e-:~l~g~f:~~e el actor a través de su 

comportamiento ha consentido la coné:lubt~·:cié~'pl~~~dÉi por el demandado o que 
·:<"""'' . '1· .•• 

ha otorgado expresa o impllcitamente pérmiso,á.éste· para hacer tal uso de su 
.- ,_ .· .. , ' 

nombre, marca, estilo o apariencia externa'en sus productos o establecimientos. 

Incluso, el demandado podrá obtener_ una sentencia favorable si consigue 

demostrar que el mismo actor ha alentado tal conducta o acciones. 

""Cfr. BAINBRIDGE. Davic.1. op. cil. supra nota 160, p. 630 
'" Cfr lbid. p. 633 
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. .Una vez que ya han sido analizados los el,ementos que integran la acción 

de passing off, asi como lá~posible~<'defel1sa~ 'qúe el demandado puede hacer 

valer a su favor; es ne~esaiic:i menciona~ las sáriciories que puede establecer la 

· Corte de considerar que se ha actualiz~do 1aJigura en comento. 

Las ordenes judiciales en c~rifra,d~l'~~rn~~do de cesar con su conducta, 

asi como el obtener el pago de los d''3ñ6~ ~~~~ados son las principales sanciones 

que se suelen solicitar y otorgar d~ntrg d~ ~stos litigios. Asi también, el actor 

podrá obtener de la Corte una orden jÜdÍCial para la entrega y destrucción de los 

elementos con los cuales se 'provocó'·¡¿/. falsa representación pe; pa11e d<i: 

demandado y, si es posible, una o~d~n j~dicial obligando a éste a remover y 

destruir el nombre, marca o el'~inentó ''distintivo empleado en tales objetos. El 
,· 

ordenar se establezca la cuentá.'dé'las gánanclas obtenidas por el demandado a 

fin de que le sean pagadas .,al .a'ctor ~s una sanción alternativa al pago de los 

daños causados.238 

C. ESPAf\JA 

Dentro de Españá . la propiedad industrial encuentra su regulación y 

protección· básicamente en .doi; instrumentos legales que son la . Ley 1111986, de 

20 de marzo, de Paientes asi como la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de 

marcas, ordenamientos ·que sustituyeron. al antiguo Estatuto de la Propiedad 

lndustrial239 de 1929, pues éste ya no se adecuaba a larealidad que el comercio 

venia imponiendo. 

La autoridad encargada de sU aplicación administrativa es la Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM) que es un organismo autónomo y 

adscrito al Ministerio de Industria y Energia. Conforme al articulo 2 del Real 

Decreto 1270/1997, esta Oficina tiene a ·SU cargo la realización de la actividad 

'"Cfr. U,\INBRIDGE. David. op, cit. supra nota 160, p. 634 
:::i<l Véase artículos S y 9 del Real Decreto 127011997 
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. ,· ~ ~ ~~,~~~¿.t~~:'.~~:~;~~-:;~~-; :~'*~~-o-o-~-_- -,.·.,-,;; 

::~:~~b!t~~~~~~},~j~ if ~:I::~"2~!i:~·~i,~z:::::;"~.;,:::; 
<-:.< , .. .;c .. ··P•":- ;·/'.~./ .;.~:··/;..-•. 

· Est~'. ofi~irna:fürr~~Í~ d~~tro. de su estructura orgánica un Departamento de 

Patent~s ~ l;,f()'r;;;:~dó~·T~~nológica que tie'ne ~ su cargo el otorgamiento de las 

pafonte~ ci{ ifi'l/~n~l'ó~' y:los cértificádos• de protección a los modelos de utilidad. 

Asi ta~bié~--fa ~ftd~~'éu~rit~•;¿~n el Departamento de Signos Distintivos que se 

enéarga ·;del{regi~t~ciJ y:. maniénimiento de las marcas nacionales, nombres 

comerciales y rótll.l~s .de.establecimíentos. 
·.·~'~-·_y:,~,'..:{ ... :/·~·:·., ,,, 

1 :- Pat~ntes: :•:': ;, 

. ·-·-, '· , ; .:::/::)-~~".:7~·,,:\·:~· ·"- ·~> ._: ... ~ ·. 
· l..as inv~n~iC..ne~cieritro del sistema legal español se encuentran protegidas, 

. como ya se ~eña16Ji~~~~·ar;iba, por la Ley 11/1986, de20 de marzo, de Patentes 
- ._ -- . . ·-'-'· ··.~-· '':-'-•: '·"' -. _., ~ -. ,. " . 

que establ:ce para talefeéto:aJas patentes de invención y los certificados de 

· pr~tección'dé;mdci~16~:3¡;; ~·tilidacÍ como. las figuras legales mediante las cuales se 

obséquiá.tal pn'it¿·cdó;,;!V• :;)> · 

exige 

,,:·" ."· 
Del mismomodo'q~~:~n\Ürél~;le~islaciones, la Ley de Patentes española 

para qu~ una
0

.lnven6ióF;::;~~%at~ntable ésta debe ser novedosa, que 

implique una aé:tividéld•in~er\tiY~0y~séa ·susceptibles de aplicación industr1a1. 

Asimismo> no corÍside~aTcon'.carécter de invenciones a los descubrimientos, 

te~rias ci~ntmcá~;/obr~·~Últ~~~·ri~~ o aÍ11sticas, métodos para el ejercicio de 

actividades intele~tJ~íe~';'1:16s: programas de ordenadores ni la forma de 

presentación de la ·lnf~~n:,~&ió~: 2~0 .·· 
' ·- . •"\, ',,.'. 

A fin de obtener '1~ ~atente;.el ·interesado deberá presentar ante la Oficina 

Española de Patentes y Marc~sun,~ solicitud cumpiienco con todos y cada uno de 

los requisitos legales estableéldos:.· Presentada la solicitud y si ésta cumple con los 

~"ºVéase articulo 4 de In Ley de PatcntCs :,, 
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requerimientos formales y la· invención. no·. carece de novedad de manera 

manifiesta y notoria, la Oficin~ ha~á saber al solicitante tal situación a fin de que 

solicite la realización del informe' sobre el estado de la técnica abonando la taza 

correspondiente. 241 

Asimismo, y al igual que· le la mayoria de las legislaciones la solicitud de 

patente será publicada en el Boietln Oficial de la Propiedad Industrial a fin de que 

. este a disposicióndel público: Dei mismo modo, el informe sobre el estado de la 

· técnica que realiza la Oficina deberá ser publicado en el Boletín Oficial con el 

objeto de que cualquier persona pueda formular las observaciones que considere 

pertinentes dent~o del plazo de dos meses. Transcurrido tal té1 mino 1a Oficina 

procederá a otorgar la patente solicitada, sin perjuicio de terceros y sin garantla 

del Estado en cuanto a su validez con una vigencia de veinte años improrrogables 

a partir de la fecha de su presentación. 

Es importante méncionarque las obser./aciones que se lleguen a realizar 

con relación al·i~forme sobre el estarlo:d·e,:'l~~té'6~i~a no tienen un real valor en el 

otorgamiento ·o '¡,o. de la : pat~~,te;i~~es't~'· qu~ la• Oficina no realiza dentro del 

procedimiento general~~ ~x~f;1ci~,.d~;,;~l~to\;:~xhaustivo de si la invención cumple 

o no con las. condlcici~~~d~:n6~~d~~·~,a'.ftÍ~l9:~dinventiva.242 
- -. ',., .. , .. - «-.~:.:.· 

Sin embargo, la misma· 'Ley/de Patentes:· prevé la aplicación de un 

procedimiento especial de · otorgamient~ : con examen previo que se irá 

estableciendo progresivamente por' real o'ecret~ y en atención a' las' pri~ridades 
que se fijen para el desarrollo tecn'olÓgico;; ségún. , lo/establece . ia Disposición 

Transitoria V de la misma Ley que señaÍa qÜe é~tosucederáw1a vez que se haya 

implantado el informe sobre el estado de la ·'iéc:~ica ''¡;'~¡.~ la totalidad de las 

solicitudes de patentes de invención referidas en, la Disposición Transitoria IV de la 

misma ley. 

:-li V Canse los aníi.:ulos 11 a 31 th: la LC)' de Patentes 
'"Cfr. l'EDE~IONTE FEU. Jorge. '."Co111c111urios a la ley de Patentes"", Bosch, Espa~a. 1989, p. 91 
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Este procedirni~gto consiste en que una vez publicado el informe sobre el 

estado de la.técnlca;'c~á1¿Üier-tercero interesado podrá oponerse a la concesión 

de la patente· dentro cfel, plázo de dos meses alegando la falta de cualquier 

requisito para su concesión, incluyendo la falta de novedad o actividad inventiva. 

Asl también, este nuevo procedimiento exige que la Oficina realice un examen 

exhaustivo respecto de la novedad y actividad inventiva de la invención a fin de 

determinar si ésta es patentable o no, lo que trae como con&ecuencia un 

procedimiento de otorgamiento más exige.1te y cuidadoso, asi como "patentes 

más fuertes" respecto de su validez, a diferencia del procedimiento general. 

''· •' 

Aho1 a bien, _ u_na.: . ve~ que se ha a11cslizado úe , nanarc. gem:rai el 

otorgamiento de la patente'bajo'la Ley_ Española, procederemos a estudiar las 

figuras bajo' las_c_Úales se protegen los derechos obtenidos de ella, así como los 

medios po'rlos'cuales lós terceros pÚeden impugnar dicho monopolio temporal. 

a. Recurso Conte~bios~ en colltradel otorgamiento de la patente. 

Contra el 6tor~amie~t~ de I~ ~~tente cualquier interese.do, de acuerdo con 

lo dispuestu por la Lfiy R'~gÜl~do~~·(j~-: la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
T • • • • O :_.,__O~ '•' '.·.'.:.'.:.~•,o O' / ' 

se encontrará legitimado~para·:;interpóner el Recurso Contencioso Administrativo 
.- ' . - ·-- -·- .. - . ., ~-· "· --;-- ~ -·~. -· : . - - ' - -~ 

sin que sea reqüisito.eÍ~haberJl:iresentado observaciones al informe sobre el 
"·• ., :; ' - - -'> -· ., ,_ .- ·' ~ ' ., .. -

estado de lá técnica o_{haber{presentado oposición si se hubiera otorgado 

conforme al pro~e-dirlÍi~ntó'ci~'c'oncesión con examen previo. 
• • •. . J : "'' --~· •• 

,- ~:~: " . • -e_;·,_,:,;-.;.·-· 

Bajo': esté rnedio' légal solo•. podrá impugnarse las omisione::i de trámite 

esenciales delprocedimiel1to /aquelias cuestiones que puedan ser resueltas por 

la misma_ administraciÓn durant~ el procedf;,,iento de concesión, no pudiendo 

hacerse valer como defecto la falta de unidad da la invención. Asi también, la falta 

de novedad y actividad inventiva solo podrá hacerse valer a través del Recurso 

Contencioso Administrativo cuando se haya otorgado la patente bajo el 

procedimiento con examen previo, en virtud de que solo en este caso la 

Administración es responsable de los defectos de dicha examinación. En caso de 
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'' ;.-, 

- ··hab~~se _otorgado dentro del procedimiento general,· aquel. tercero que desee 

- c'll~stionár la actividad inventiva o novedad de la invención deberá recu•rir a la 

. JÜri~~iéción Ordinaria via nulidad.243 

' :· .. , 
'•,• 

; -. ::' ·:: ·:~-.: .(.Sin embargo, es importante puntualizar que la vla contenciosa 

·::~>' ·,_·-~d:rrjI~{Sfr_~tiva es 11opcional", pues siempr0· s8rá posible controvertir la validez de la 

'"' ."¡)'a'tenteá.través .de la acción de nulidad ante- la· Jur.isdicción Ordinaria, con la 

• {~~l~~d.ad_1deqúe .no·podrá alegarse en I~ nulid,ad.9uestión alguna que ya hubiera 

}' i;~i~'6'f'()bjet~'.• de prónunciamiento en lín~ ;;~;;t~rida dictada dentro de la vla 

.• •· - - administrativa, en razón del priricipro'éi~'c()sajuzgada.244 
; : . ,_ . - . · ....... ~:.:. - .. ., ·., ·-·: 

En caso de que el recurso verse sobre el incumplimiento de algunos de los 

requisitos de forma u omisión a trámites esenciales~d~I ~i6c~dimiento, la sentencia 

ordenari>, si es favorable al recurrente;·· la·. nulidad/ de las actuaciones . ~ . .·. 

administrativas afectadas y retrotraerá el expediente ál momento en que éstas se 

hayan producido a fin de subsanarias.245 

b. Acción por violación del derecho de patente.·.· 

Al igual que la mayoria de las)~gÍ~i~'ciO~ei~ de propiedad industrial en el 

mundo,' la Ley Española prevé como p~in6ip~l._ef~cto''de una patente el derecho 

exclusivo de su titulár para lá exp1()íáció.ri y.Ü~ci ·ei·~ i~venCión protegida. 
: . ; • :-)'.i: ;; -~ ~.( .. :./~-;;·/~·'.:.: ~' . 'o_ ·: _::. < . ' 

Asi pues, el titulár ~~ íiii'friis~~ ~;~~~·der~C:h~ a impedir a un tercero que no 
" ' • ' • - ,• ,'. - • e,~· O -,_• • • •• • • •- •"" • "" • " • • ', 

cuente con su consentimiento a fabricar, hfrecer; introducir en el comercio o utilizar 

el producto patentado, asfcoJTI; I~ fm-portación o posesión del mismo para alguno 

':'3 Cfr. PEDE1'10:-.'TE FEu;·Jorgc., Op. éit. supra nota 242 pp. 109 n 110 
'" crr. lbiJ; p: 111 . . ... 
:.i~- Véase _articulo 48 de la Ley <lc Patentes 
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· ··Del.~Ísmh%6~o;1~J~deimpedir que un. tercero utilice u ofrezca utilizar un 

procedimi~nto~at~~t~:ci6'.~Ja i~troducción de un producto directamente obtenido a 

tr~vés de est~'p~bb~~ó-'pa~~'~lgunos de los fines antes mencionados.246 

: ~.'¡.:~: .... ->'}-':+• ~'.-'.< ;\·e:·. -, r', 
; .... , ~ ::U:-~~~::..-.~/,-. 

De 18 misn:ia iormél; la legislación española confiere al titular de 1a patente el 

derecho cie: imcpficifr;qüe sin su consentimiento algún tercero entregue u ofrezca 
.- - -·. _·, - . '·.•.,_".'. - . 

': entregar medios'p.árala puesta en practica de una invención patentada relativos a .. ' ~ - . , . ~-- "-- ·~ . . ,. ' 

un éiemento 'esencial de la misma a personas que no estén habilitadas para la 

• 'expiot~-~ión'ciél'j¡¡;imlsma, cuando dicho tercero sepa o deba saber que tales 

medios son·aptos para la puesta en practica de dicha invención, a menos que 

tales ~edi~s .. se~n productos que 8e encuentran regu1armente en t<I comercio. A 

través•~de esta figura se pretende castigar no sólo la infracción directa, sino 

tarn.bién el·intento o propósito de lesión indirecta, condenado la incitación de la 

misma, cuando se entreguen medios para tal fin con conocimiento de causa. 247 

Por otro _lado, la misma Ley de Patentes ha provisto de protección no s0io a 

la patente otorgada, _sino que también ha establecido una protección provisional a 

la solicitud de patente desde el momento en que esta se ha publicado y que 

consiste exclusi~a-mé~t~'.en ~(derecho de obtener una indemnización razonable y 
. - ,. . ' ' . 

adecuada de aquelte[cero.que;entre.la fecha de publicación y de otorgamiento 

haya empleaciC>,. la~i~v'~nción)tai.',y corno fue publicada sin consentimiento del 

solicitante, e; inclús6.; ~~tes J~;siLpublicación si se demuestra que se la habla 

notificado a éste lapreséntaciórl y c~ntenido de la soiicitud.248 

En este orden de ideas, el titular de una patente podrá ejercer la acción por 

la violación de la misma ante los órganos de jurisdicción ordinaria contra aquellas 

personas que lesionen su derecho de exclusividad y exigir se ordenen las medidas 

necesarias para su salvaguarda. Sin embargo, es menester señalar que la misma 

legislación española exige al titular de la patente que para hacer valer frente a 

:.if'I Vénsc articulo 50 <le la Ley Je Patentes 
"'Cfr. PEDE:'>IONTE FEU. Jorge, op. cit. suprn nota 2.\2. p 117 
:.i11 Véase nrticulos 59 y 60 Je la Ley de Patentes 

178 



----. -~~,-:-:"·:\r?°'~;c,-c: ~:¿¿·:,~:ft;Y~;·t~~\~~~-~~ .. ; 7:-:·~·~:-.,.;:._:_ -~;._L~-,~· '· 

.•. · . .. . . . . .i}r. .í;; .}7\~t-.1tr;:~~?:'.~~sé~{;B;~.{c~;.;~~;;~t 
tercero.s·su ·d~.recho''exclusivo;'déber~'~dar~a';conocer a través de los medios que 

· .. ~eán ~pr~fo~~~~~;~~:Tg~~~~¿~1~~7>r~~l~~~~~¡~~~hJl~~· etiquetas o embalajes, que 
tal producto o. procesó' se .encuentra 'protegido· por: una patente asi como el número 

•d· .e. ·1a:·m··1s •. m. a:: ..... ::\·.· .. · ..... :.,:·;: .·.\,.•;it'•''¡•,"·"'.i+'.·~'·'· ·.';::.;..,.·::< · 
:,:: ··: - ·;:{ ~.:~:(~;\~;\~·~.:::[:~;.: .. ;·:-". -'· .. ·-:;,:·,::., 

viOiad~§l;~~t~~~~~~\~~~tf~~:lt~ ::~~~' :;,~:·,::m;:,:~ ~:; 
derecho; ·1a ind~rlÍriiiJ~¡~;{(ci~·:¡'[)~··d~fio~ y perjui~ios sufridos; ei embargo de los 

objetos prod~~ié!o~:C)ilm~d~~dc;s'qÜe vi;lan la patente, asi como de los medios 
. ,. ·'··.- ! ,,;. '• '· 

exclusivamente destinados.a su producción o realización dei proceso patentado; la 

atribución en pro~i~,d~d d~'.c~les objetos o medios embargados, cuyo valor se 

reducirá al importé :de' pago de daños y perjuicio; la adopción de las medidas 

necesarias pára eviiár. conti~de Ja violación, en particular, la transformación o 

destrucción ·de· 105 bienes ·.embargados; y, la publicación de la sentencia 

condenatoria en anuncios o· notlficac'.·Jnes· a personas determinadas, a fin de 

constituirse en advertenciaé.dei¡:ÍÍ'.Jblico' consumidor y desagravio al perjuicio 

ocasionado al titUiar ét~·¡á'¡:i~tent~. 249 
·"· • 

Es necesario d~j~'r eÍÍ' 6ia~ci·~ue para poder exigir el pago de daños y 

perjuicios de personá~.q~e ~~~lié:~ii'cuaiqÜier otro acto de explotación distinto a la 

fabricación o· impo'rtaci6h' '.~~¡ f•óducto patentado o utilización del procedimiento 

patentado, el tÍtul~~··d9' 1¿;'p~tente deberá acreditar haber advertido al Infractor 

respecto de la existe'~ci~d~ésta,'a través de su debida identificación, as! como el 

haberle requeridÓ cesára c6n su conducta.250 

' .. ·'· _·;"·. . ' -: 

Asimlsmo;>fa fÓrm~de cuantificar los perjuicios caúsados por la violación a 

la patenté se ~ncJe~frareguladá en:lamism~ l~'ycespañola, que establece como 

criterios para sú cuantificación:' los b·e'neÍ1cicis 'que el titular habr!a obtenido si no 

hubiera sucedidl) la vioiaciÓrí; los benefidos:obtenidos por el demandado resultado 

de la violación a los . derecho;· de: exclúsividad del actor o el precio que el 

:?~q V~asc artículo 63 <le la Ley dC Patc.nte~ .: 
~'ºVéase articulo 64 de la Le>~ de Patentes··.' 
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i~~-,=i~.o;...~~--i~-t~-;~'., !-=-:-~·-;=-;" - ·-"-~j.-'¿-- -<¿___.-_ " ... - ,-,. - e•'., 
-·~,/ 1'.. ,,. ,····· -.· ,.·,. - .. -_';"'.';··;:~~~-~. ·:'.,,: - - ~~T~:º;·.~:~~;~ .. :· _- -/>=---.,...., .,- F~ -...,-.., ~~-""-;-~-0-1+~~~----: 

~j~<~~füi~~~·di'~~J.bi:~tiJH~,~#~'~i~ff~J~lo,~g;1~~i~iF~~if~~~.licencla de explotación. Del 
•':;mi~rTl~':,'rnodo;c;el•juei~deberá;~tornarferí·'~úeQta.,la?importancia económica de la 

'.}~1~~~r~1~~,t}J~11~~f ~!~~~~~3~:::::::~::~;::::~ 
\ ~., '-· ' ; :'"·{ ,;': ~· -7~.;:::.:tt:.>L;"•{~·f;·.:·:-,":;}'-~!~-

A ~;, de.ten~r lo~"riledios de convicci.:m necesarios para cuantificar el pago 

de los d~ño~·Y ~~d~idid~ cau~~db~ ,por la violación de la patente, el actor tiene el .,. , - . '··'. -··--·'"' .:· ... . -

dar.echo .de solicit<Jr,.a{tri6llnal exija al demandado la exhibición de los documentos 

· cdntabÍes qJ~,te~ga';en-'.;u poder y que sirvan para tal eoectu. Pur vlro laJo, es 

. l;,,portante'ci~stac~~;tjue 1a' ley de patentes española prevé la posibilidad de exigir 
- . - ·, •-,. •'." .:,,_ ... _ - ••.• '· ~- - .. , •• _ ~- - • • ·.< ._ ·_.- . . • 

;se coiitenga_én la cúenta del pago de daños y perjuicios el desprestigio producido 

taritC> 13n la i~VehCi~rip~ter\íada como en su titular por la realización defectuosa o 

·: 'prese~taclón in~~~fuada de~ia misma en el mercado.252 

~, t: , ' ; ~=· '. -;~;~~~i~~;~/ ::~:~:-'···' 
' El ~ÓnoCfni,i.enfo dé las demandas por violación del derecho de una patente 

es corñpétencía~de los órganos de jurisdicción ordinaria, en ehpecifico, el juzgado 

. de p~imera instaricia de Ía. ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, 

desarrollándos~ el .misrno'bajo,·,el;.procedimiento ordinario de menor cuantia 

aplicándose para tal efecto la Ley de Enjuiciamiento Civil.253 Sólo se encuentran 

legitimados para int~rponer; t~l~de~knaá · eL titular de la patente asl como el 
- • • ~ - • • .: •• - ' • • 'J , ' ' ' ,_ , , 

llcenciatarios no exclusivos''podrén ejercitar tales acciones sólo en el .::aso de que 

despu'3s de haber ré~~erido. riotariálrne~te al titular ejerza la misma, éste se 

negare o fuere omiso en ejercitarla· después de tres meses a la fecha de haber 

sido requerido. 

::' 1 V1.!as..: artíi:ulos 66 v 67 de la Le\.' de Patentes 
::':: \'Casc artículos 65 Y 68 de la LcY de Patentes 
"' Cfr. PEDEMONTE FEU. Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 268 a 270 
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Po~ lo que respecta ·a 1~~ -~·~dio'i,prCJ~~tÓrios por los cuales el actor deberb 
. - .. ,.·, "··· :····· ·,-

demostrar la existencia de la cori'c:iúcfá.:ln_fractora del demandado, la legislación 

española ha previsto, por ia dificultada qúe generalmente implica tal situación, la 

existencia de las diligencias de comprob~c:Íó~ de hechos por medio de las cuales 

se podrá verificar. y demostrar la comisión ·cíe t~l .conducta ilegal. Efectivamente, 

tales diligencias previas le permiten a todo titular'_de una patente a solicitar una 

orden judicial a fin de proceder a las instiiilaciones del presunto infractor junto con 

un agente judicial asistido por peritos a. fin: de9bTe,n'er, si fuera el caso, de pruebas 

irrefutables de la violación de la invención patentadá. 254 

La procedibilidad de esta diligencia radica ·i:¡;, quá til SOIÍCILéJnte de la misma 
~ •• ·-' '.. , ' < • -· •• ~ ':'••-. - • ·h . . • 

convenza al Juez de que tal violación:es presumible 'y<qÚe no existe otro medio - ... '-··" ·.·- . .'- .· ... , ..... · ,.. 
para el titular de la patente para'•comprobár tal vlólación a•su patente sino es a 

• o- -- • . • • ,. •• ,,_,;'.,_._:~_-.;/ :" .;-;..'-• .• - .... • ~ .. • .. ,. - •.. : . " .. '-•' . ' •• 

través de la realización de tal•Ciasec(:fei diligenúias>Pará tal.efecto, el Juez esta 

·.' ·:··.·.facultado. para requerir ,cúani6~ Ínforiné~ e' invesÍigacJo~es considere pertinentes 

- - .-.·:_: ~iái~1~a~~:~bir~Ji:jJ~~t~ltie,~~:u~le0~~~tfótt~:e·d·i~~:~::~e :a~e~~andea 0;~~ 
est~r en pÓder:del demand~d6/debi~nd~ fijar,. para el caso de concederse tales 

{rredidas, una ~¡:¡~cióri para' garantizar. 

Ordenada la realización de tal diligencia, el juez o un agente judicial llevé'rá 

a' cabo su desahogo asistido por los peritos que haya designado, donde examinará 

las maquinas, dispositivos e instalaciones, cuidando" siempre de no develar 

secretos industriales a fin de determinar, una vez que haya escuchado las 

manifestaciones realizadas por la persona con la .q_ue se entienda la diligencia, si 

los objetos inspeccionados sirven para llevar a,cábo· la violación aducida por el 

actor. 255 

En caso resolver en sentido positiv.o/pro'6~derá a realizar, con intervención 

de los peritos que lo asisten,· unai'de~crip~lón detallada de los objetos 

'"Cfr. l'EDE:'.10:-;TE FEU. Jorge. op. cit. suprJ nota 2.Í2. pp. 281a283 
=~· \'é¡1sc :.1rticulo 130 de la L..:y de: PatcntcS : 
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inspeccionados que sir.Jan para f~nci.ilí; la~'aé:ción por violación, expidiéndose una 

sola certificación de tales actÍ.H:1cio.ri.e~ ~ara;ambas partes, a fin de que en el plazo 

decíos meses, el'solicitante~de ÍadiligenCfa presente su demanda, apercibido que 
. '' . 
de no presentarla. qu.edarán. 5¡'~ efectos las medidas que se hayan dictado no 

pudiendo utilizar el resultadi:i.dé tal diligencia para una posterior acción judicial. De 

presentarse la demanda respectiva, conocerá de ella el mismo juez que haya 

ordenado la realización de tales dilígencias.256 

En caso de ser negativa tal resolución, el juez dará por terminada la 

diligencia y formará una pieza ·de tales actuaciones que se guardarán en secreto, 

notificando a1 sohcitarite .;deT1C1<élni9encia .. ta1 , negativa y ten.en do e1 'afectado 1a 
. . ... - '.•.'·""~ . . . ~"· ' - . . •' - , . 

posibilidad de .reclamaril~s;dai;'~s.yp~j'iuicios_que la diligencia .le ocasionó. En 

todo caso, la dedsiÓn que emÍí~'kl j~ez r~sp~é:to del resultado de tal diligencia 
• • • ; '< • ·' ~ ._ L.', < • ~~, •' ' ' ' • ' • • • 

será inapelal:lie.257 
, ,. < ., ·;.;.·,u~:;. · · 

Junto con, la dili~~~~ia'.·~e;~~mprobación ci_e h_~dhos; la.Ley de Patentes 

prevé la soliéitud y; en 'su casó"; la aplicación élei medidas cautelares a fin de 

detener la conciuctá i~fradtora Y. asegurar. eil cumplimiento de la sentencia. Estas 

medidas pueden.ser solicit~da~antes, junto o po~teriorÍnente a la presentación de 

la demanda por violación d·e. la.patente,. e. incluso con la práctica de las diligencias 
-. . . . - . . 

de comprobaciÓ~ de h!'.cho~.· debiendo en todo .caso acreditar al órgano judicial la 

explotación de la. patente .º··en su. defecto, el desarrollo de preparativos serios y 

efectivos para tal efecto .. 258 

Las medidas cautelares que prevé .la legislación española a favor de los 

titulares de las patentes son: la orden judicial de que cesen los actos que 

impliquen la violación de la patente; la· retención y deposito de los objetos que 

constituyan la violación; el afianzamiento de la eventual indemniz<1ción, as! como 

las anotaciones registrales que procedan . 

.:~,,Cfr. PEOL:~tONTE FEU. Jorge. op. cit. suprJ. nota '2.i.2, pp. 284 y 285 
:T' \'i.!;1s..: artículos 130 y 132 de la Ley de Patentes 
:~"' \'Case articulo~ 133 al 136 <le la Ley de Patcntts¡--------

TESJS CON 
FALLA DE ORIGEN 

182 



El otorgamiento de tales medidas cautelares se tramitará de manera 

incidental, debiendo el solicitante acreditar la justificación de tales medidas y 

donde la parte afectada de tales medidas tiene participación durante tal incidente. 

Por su parte, el juez después de haber oldo a ambas partes podrá ya sea ordenar 

el desahogo de diligencias que considere pertinentes para formarse convicción, o 

en su defecto, emitir la resolución correspondiente la cual no prejuzgará en 

absoluto la resolución que se dicte con relación a la violación de la patente. 

En ~aso de ·otorgar las medidas cautelares. solicitadas, el Juez deberá 

esiablecer Una cáuclón que deberá prestar el sohcit~nte de las mismas a fin de 

garantizar el pago dé los daños y perjuicios que pudler~ :cau~arle al demandado 

, en caso' de no obtener una resolución favorable:' En: b~sd de que tales medidas 

'. impliquen la . restricción de la actividad industrial 6 comercial del demandado, la 

legislación española otorga al demandado la pb~ibilid¿d de otorgar una caución 

sustitutoria a fin de no ver paralizada su actii.:ida~);?:~··· 
- . : e~:~·:'-· .. ::-.¿.~~:'-;,_~·~~~:! -

- .. - .':~ ::· --~ ~" 

Ahora bien, una vez que· hemos'a~aliiacfo estas dos figuras que tiene 

estrecha relación con la demanda porYvi61~~¡g¡:ra·~·1 derecho de una patente es 

pertinente proceder <ril estudio de las ;~~~¡~;!¡j·~f¡;if5¿s que el demandado puede 
.-. < ~- •,r :: !~,' .,:::·_ "'": '.,,!"~";:' .',;~~·:;~<:·~ r '< ."'.. •' 

hacer valer en contra del ejercicio de'ésúi'acción(~~~.';'.;: 

.·· .. ;0";·c;~~;~J~~is;füf~,i'tL' ... 
Dentro de las defensas c¡ue se;.pueden hacér.yal~r en contra de la acción 

por violación de la patente, erÍcÓ~tr~nÍ·~ie(~·~~'J,;[~6r;ciG2ta fue desplegada en un 

ámbito privado y sin fin de lúc~otqüe ei'·~rií';1~0 de larirí~eríciÓn fue hecho con fines 

experimentales, así como la p~~para~iÓ¡;; de'.h;'~~id~ri{~~tOs~patentados que se 
. . . . · ·; ~ · "" ' U''.·\Y:-, ~ · _, ' 

hayan realizado en una farmacia de 'manera' extémporaríeia y: por unidad de 

ejecución de una receta medica: Tampo~o sei cÓ~sider~lnfracclón ele una patente, 

el empleo de la invención patentada en ún buque/~eronave o en los medios de 
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_ _ modo,1: no -s_e considerará que la conducta desplegada es 

constituti'la de violación de; la p~tente, si el emp!eo de la invención por parie del 

demandado se debe a que'-e(práctlJcto protegido por la patente ya ha sido puesto 

-en el comercio p~r el_ titl11a:r 'de i'a patente .O con su consentimiento, aplicándose asi 

_la d~ctrina deÍI ag~tamiént~'d~l:dere~hd. i 
, .. , .. :,>'::i:~':· . .I::t,._ »·.~,< .· 

., .. ;~ .. ;,~· .. ·. ~·,.~-""·'·' - .. - ~· .. 

, Así, tan{bién, ,el .,de;recho ex~lusivo .de uso y explotación que confiere una 

patente no podrá' h'a~~rsé'la:1e~ én' contrá ae una per,;ona que ue bu~né< fe y con 

- - anterioridad a ·1~ -fe'ctia de prioridad de I~ misnia hubiese venido explotando, o 

hubiese hech6 p~epárativos serios para . expl~tar la invención, pudiendo asi 

ento~ces continuar con la expiotación que ha v_enido haciendo de la misma, e 

incluso tal¡:.. arrogativa protege de la acción por violación de la patente a aquellos 

terceros que han adquirido tales productos por parte de este tercero. Esta defensa 

radica en el hecho de que el sistema de-patentes español otorga la patente con 

base a la doctrina del primer solicitante, por lo_qUé no hay otra forma por la cual se 

pueda compensar de tal situación al poseed~r de una Invención no inscrita y 

anterior a la patente con la consecuente é:HficÜitad de prueba que ello implica, 

situao:ión que generalmente es resultado de in.;e-nfores independientes, donde el 

primero no tuvo la diligencia de solicitar el regi~tro.de la misma. 260 

':-. ·.,:.;::--

Otro medio de_ de¡fensa'q~~:s~-~Í~>er, empleado por parte del demandado 

es el hecho 'de que:su:.cci~dlJcta''~(j Í~v~c:lé las reivindicaciones de la patente 

otorgada al_ demand~nt~.~~F'~~ otr61adó, la titularidad de una invención posterior no 

podrá ser em'p1~adi;/'ci6;;".;-g;;d~f~~i~ por el empleo no autorizado de patentes con 
_' .. :_:- .. :_~.' -. : ·:,.·_ ;_ ·,.: ... :.:/ .< .. \." . :.: -:-·. ·~. 

una fecha de prioridad-~ariterior a ia del demandado, asi como tampoco el titular de 

la pat~nté a~terior'puec:i'.e:emplear la patente posterior sin consentimiento de su 

propietario. 

'~'Cfr. PEDEMONTE FEU. Jorge. op, cit. suprJ noto 242. pp. 122 y 123 
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La explotación del objeto de una patente realizado en forma contraria a la 

Ley,_ á iá moral,: al orden público o a la salud podrá alegarse en caso de ser 

< dema:ncíado'por la vi~lación de la misma, en tanto que la explotación hecha de tal 

;<~d:;,a:ri'éir~ i~aeré como consecuencia que tales actos de explotación sean nulos. 261 

,. ~:~:'.;"; ),;-.; ;)::~} ,i ~'.:\·>< 

-:.:h;xf,;;L/ E~ lrn~ortante mencionar que en caso de ser condenado al pago de daños y 

·: ''pe.rj~Í~iÓs, el demandado podrá solicitar que se deduzcan de la cuantificación de 

· lo~ ~Ísmos _e¡- pago que el actor haya recibido de terceros por la misma infracción, 

·a fin de evitar enriquecimientos injustos. En el mismo sentido, el titular de la 

patente no podrá ejercer acción en contra de los terceros que nan adquirido del 

infractor que ha pagado la. indemnización adecuada por los daños causados, los 

objetos que consiituy~ron la violación a la patente, puesto que tal pago se ha 

constituidÓ en un ~0°ns~nÚmient~ p~r parte del propietario de la patente respecto 

-·.';_; 

· • ':•·' :·comó Últim,;/forriia de defensa en contra del ejercicio de la acción por la 

' 'vioÍ~ciÓndE) ~hapafonte, la legislación española prevé la posibilidad de alegar, ya 

;~(,:··;'ea)n~ia'der,e'~orÍvención o en vla de excepción, la nulidad total o parcial de la 

z·.;:p~~~gte:qu~· se ádÚce 11iolada. 
-; .. , ··.1·-·, .~ ... ,.. :".\'·:.:\·'..l.'.~· . 

:•• :'· · En este sehtido, la legitimidad del demandado para ejercitar tal 

· ~e~~~~enci6n q'ueda plenamente justificada, pues el 

de~andáC:!o te otorga el caráéter'dé."perjudicado". 263
-

sólo hecho de haber sido 

, ~; . . ;r! .: ':-':'...,.• 

~::-~:>::'. ·_.'}'.··;_';.·· 

• :;?;'.\:~,:runa; vez . analizadas de manera general 1á·s diversas defensas que se 

' · ·~1:;i~~ri h~cer valer en contra de la ~cbiÓn ~~¡.-.~iolación de una patente, es 

. menester señalar que en razón de la caliciad.(é~nica que implica esta clase de 

litigios, la ley española ha previsto que el 'Juez, a: fin de gozar de los elementos 

"'Cfr. l'EDE.\tO:--:TE FEU, Jorge. op. cit. supra nota 242; p. 126 
"' Cfr. !bid. pp. 1S1 y 152 
:"'Cfr. lbid. p. :!75 
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ne cesados i p~r~\díctar. /r~sÓIÚ~ión, , puede solicitar a la Oficina Española de 

Páténtesy Marcias,dicte'ün informe técnico respecto del asunto que se ventila ante 

é1, o en su defecto; la d~signación de alguno de sus expertos para que preste el 

~sesorarnfento necesario; agregando la ley que tanto el informe como el 

asesoramiento por parte del experto tendrá siempre el valor de peritaje por lo que 

el mismo no prejuzga respecto del asunto litigioso ni vincula al juez, sino que 

solamente tiene la función de facilitar aquellos conocimientos técni,,;os que éste 

último carece. 264 

Por lo que toca a la materia de prescripción, es eje señalarse que la ley 

española .. scable.ce ur. plazu de cinco ·aiius pa1a . ~Ji,,rc.;it&rSd la ac.:.ión 
' ·:, -

correspondiente, contados a partir del mom.ento cen. _que pudieron ejercitarse, 

entendiéndose por ello el momento en que el. acciona te tuvo conocimiento de la 
·~ ·, . - . . '.. - .. 

infracción, por lo.que es preciso que para comenzar a computarse tal término que 

el infractor re~lice actos "normales" de comercio con una publicidad tal que sea 

posible deducir que el titular de la patente ha:t~6ido un conocimiento cierto de tal 

explotación. 265 ~;-:< ~-. - . 

Con 1 elac.ión al periodo d~ tie~:IJO ~~r~~·c~~I podrán reclamarse los daños y 

., . perjuici~s o~~sl~n~f.~~¡.~.l~)~X~=~s,l,a0~}tsf$~~J~ó,1g:,P~drán reclamarse l~s que se 
hayan-_ocasior;iado por v1rtud,:de;josyhecho~tacaec1dos durante los cinco años 

anteriores a ¡~ f~ci~~ ·~h.;~~~(~~ ~j~~6it~ ¡~'~6~¡6~.2~~ . -

- , Desar:o11:aJ:~qff~·~,i~.·~i júicio, el juzgador emitirá una resolución en la que 
- -... ' .. ,._ - "'·'º .; ' . :~ . . - - . . ' 

determinará .si existe:violación .o no a la patente, con las consecuent1:<s sanciones 

de se; el-ca~o. Encentra de tal resolución dictada por el Juez de Primera 

Instancia, el inconforme podrá apelarla ante la Audiencia Provincial de su sede. 

'"'Cfr. PEDEl'-IONTE FEU. Jorge. op. cit. supra nota 242. pp. 278 y 279 
'"'Cfr. lbid. pp 153 a 155 
:M Véase articulo 71.2 de la Ley de P:ucntcs 



- -· ,;;,_~~ -~-'o-._·l ~,.;~,~;;'. -~~=;~-....;-"' ?,_ . .0,,:....0...7_-,·::-'-- - ~·- ~----.....0-

::::::::::·;:::,·::~t~~IJ~f lf ~~~~i~i~#~;.~~:,~::::: 
c. Acción negatoria.de violaciól!. de p'atente;·: '.' 

.· ..•.. ·· .. · : .·.:::·~~;;··~'r¡·J¡~i'i·~·p~(r·;!;(:;,··: .. . .. 
La Ley. de Patentes ha e~tablecido ·en favor. de la seguridad que requieren 

los comi;rcia~tes 6 i~dustrÍ~1é~:"íJ'~·¡.~-·ctksárr611~rsé en el comercio un r.1edio legal 

para obte'.ler d~-l~~~~¡¿;i~;cl:j~ciid~; Úna declaración respecto de que la conducta 
• • ••• o •-·... •• • ,. ·' •• ',.•'···, ... _.¡t·~"-' 'd !. •' '..: •. : •• .,.·. 

desplegada.•por, ellos no es·coristitutiva .de violación o infracción alguna a una 

; p~t~íit~ d'~ier~inadá:-:Efectiva~~rit~;'.,0rge ·r-edemc.1te Feu estoma que el n1olivo 

,.-. qGe?éli~\h~c1r'ii1e~to::·a.'é~t¿.'figura'1·es el hecho de que no hay nada más 

'.· J~6rci~i~ñt~'·p~rif'u~·:~-~m~r6i~rite que el temor de poder ser demandado por la 

Bo.sib·i~ viaí~c:16~ ;ci~-, 16~ d~~~cii6s ·. de. una patente, después de haber invertida 10 

··. ·>~üfi610'~tep~f~ ÍA12ia~ tá1 ·ac;ti~idad ind.ustrial. 26ª 
--- .:·;':;:~: .. ·~,:·> ~ :.~~ -~',-:,,=·,>¿ ,':' ;{_:·· - ·.~.-:~:::· 

Lá le~itimac;í&n iacti~a qÚ~ se observa en esta acción es por demás amplia, 

pues bastá- qué el aci:ionante se encuentre realizando una explotación seria y 

. efectiva cie'u'na adividad industrial que ;enga relación con la invención patentada y 

~stimé' que pu-ede' ser atacado por una · acción por violación de tal patente, 

~jerciendo ·tal. acción negatoria con la únic~ finalid¡;¡d '_de,: ey_itar ·que su actividad 

industrial o comercial se vea paralizada por ei·pasible''ejerc::icio de tal acción. 

Asi entonces, el interesado que pret~Úa$~f¿¡¿r~~iir:'.tal acción deberá 

previari-urnte haber requerido notarialmente ~¡ f¡iGl~S'¡:{~'"l~1''~~{eílte a efecto de que 
- - .. :::-. .·>.'·.- _;,-: ·:~:.··;')· .. ::,'-_~,~i;:-::"f":~·,1,2,::-:»-~·\., • 
se pronuncie respecto a si se arene o na· a.la'~~pl~tación Industrial o comercial 

realizada por el requeriente o, en 'su dere/~to0'~~1J:~'§9';¡c;~preparativo que éste se 

encuentra realizando. Si el titular, cié"' I~ :é~at~~~{;~ omiso en su resp¡;esta o 

contesta oponiéndose a la explotación ~desarrollada por el requeriente, éste 

entonces se encontrará en aptitud de eÍ~rc~r la ~c~ión negatoria respectiva ante el 

.:"'' VCasc artkulo 125.3 de la Ley Je Patcnt~s . ... · .,<. 
''·· Cfr. PEDE;l.10:-JTE FEU, Jorge, op. cit. ·supra nota 242, p. 276 
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Juzgado de Primera'9~~~Hd~::'d1~l~ ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Aúto~ef~i'i;~~J6~B!3 ~I titular de la patente tenga su domicilio. 269 

. '._:;:;,·t;~~,f:11Jl1~{tJt - '·.· '' 
Es relevante •señalár .. 'qLie"¡,no, podrá ejercer esta acción quien haya sido 

demandado por la viola~iÓn·:-;:;¿:·-dicha. patente, puesto que de ser el caso la 

negación de'violación n,ue implic~- esta acción deberá hacerse valer como 

excepción en la contestación. dé' dicha demanda. Por otro lado, le. legislación 

española prevé la posibilidad de que quien su encuentre legitimado para ejercer la 

· acción negatoria, podrá junto ésta demandar la nulidad parcial o total de la 

patente. 

Una vez presentada la demanda, ésta deberá ser notificada a todos y cada 

uno de los titulares de derechos .sobre la patente debidamente inscritos en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas, a fin de que puedan personarse e 

intervenir en el proceso. Desenvuelto que haya sido el proceso y en caso de que 

el demandante haya demostrado que su actuación no constituye violación alguna 

a la patente del demandado, el. Juez emitirá su resolución declarativa en tal 

sentido.270 Por otro lado,•. el demandado puede aprovechar tal juicio a fin de 

demostrar er. su contesta~ión que tal conducta si es infractora de su patente y asi 

obtener una sentencia._e~ iá( ~e-ntido con las consecuencias legales que ello 

implica. • :;;::• ':•-':: :::;.;:· · .. : , . 
''.:.,:',º 

Jorge Pedert-i'bnt~";f=e~ 2on~ld~;~, con base a lo que establecia el antiguo 

Estatut~ de 1~ Propieél"act 1~ctlistria1Óqi'.u:?1~'l.éy n~ crea la propiedad industrial, sino 
• • •• <•, __ • ,.•' , • 

que se limita a reconocer eÍ}derecho 'que:por si mismos han adquirido los 

creadores de las mismas en razón: de 1~ pric.ridad de la inve.nción.271 En este 

sentido, señala Pedemonte Feu; Ja ley. española parte del hecho indiscutible de 

::~Cfr. PEDE:\!ONTE FEU, Jorge, op. cit. suprn nota 242, p. 277 
· Véase articulo l 27 de la Ley de Patentes 
'" l'EDEMONTE FEU, Jorge. Op. cit. supra nota 242. p. 27 
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;'~I:'iríyi:l_ntor real de la misma en virtud d~'qJ~ la Oficina desconoce o carece de 

· Yelementos para considerar lo contrario, por Íó que la misma ley prevé la posibilidad 

-Ci~'qúe tal presunción sea destruida con posterioridad de la presentación de la 

.• solicitud o del otorgamiento de la patentes por quien acredite plenamente ser el 

vérdadero inventor. 272 

Las causas por las que se puede dar un litigio en razón de quien es el titular 

de una invención patentada son: por la transmisión voluntaria del inventor a un 

tercero de la in•1ención; por la a¡Jroplación de la invención por µorle cJei soiicitante 

sin el consentimiento de /su inventor; y, porque· el inventor haya log;ado su 

Írív~nción como_consecuen~ia de la prestación de sus servicios en una empresa. ·, ·~ ... ' -· - . ' ' 

"<o.·',-:._ 

Respec;o a las c~usas anies mencionadas de litigio, es de señalarse que 

. con relación a la prin1er~d~ ~lla~.Ja c~üsá de .la controversia suele ser resultado 

del incumplimiento . ele 'alguna/de. l~s . parte~:'. respect~ ~ de sus obligaciones 
< •'•• e•••• • • ••• '°• ·,,,; '•' •" r, 

contractuales o, en su defe~tó, la anúlación 'Por·vicfos. de tal acto jurldico. Con 

relación a la tercerá >cie7'1;]~ C:Msas · mencio;1aelas, : la ·razón de conflicto de . ,, ·~ . ' . 

titularidad se centra ér{éiéterminar si ei prÓpietarió ele la invención es el patrón 

donde labora el ~r~~dór de I~ invené:ión o ~l •eíTlpleado mismo, según las 

disposiciones qu~, respecto de las imíenciones::l~borales señala la misma ley 

española .. 
" . ·~ 

Reconoci~~-·po~ el ~~dena~iento jÚr!dico español el derecho de propiedad 

.. qú~ ie''á5i5Íe' ~{~tie'n h'a.re~1íi~douria Invención en contra de quien de mar.era 

· • ilegitima ~a ~oliclf~d~ ';:; Óbt~~iéto• Ía ;patente .respectiva, la Ley de Patentes ha 

·· previsto a fa$or de este la' posibilidad d~ demandar la reivindicación para sí de la 

misrT1a;· debiendo ejércer. tal acció~ ante los tribunales de jurisdicción ordinaria . 

.:~!_ PEDEMO~TE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242. p. 28 
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_-_---=---~··:o-=----'-'---'-~--"=-"- ---- -· :_;;;='=- ·-- ./'. 
., ;~ -.;, ___ ~:é:1j;::· :·.~ ;-.. ~,:--' 

·.. En cá~ci';g~··~,~~t~1º·~~1'd~~~l~~ción sea demandada antes de que la patente 

se haya otorg~·~~.i)~,~~~~~~ti~i~ri ele tal demandada deberá ser notificada a la 

Ofi6ina Españ0Ía\~~~P~t~rit~~?:9·Marcas a fin de que se suspenda el tramite de la 

:~:ª~ti:~:::r~::~~¿~~t~~~~~~n~:. 2~~drá retirarse la solicitud de patente sin 

. En virtud de que media'nte esta acción el inventor solicita a los tribunales la 

reivindicación· del tenedor y poseedor de la cosa de su propiedad, éste deberá, 

comenta Pedemonte Feu, acreditar durante el juicio la titularidad que tiene sobre 

la invención, la identificación del bien objeto del litigio, asf como que el mismo es 

poseído o oetentado por la persona contra e¡uien se dirig1:: ia utmianda.274 

Asf entonces, continua señalando Pedemonte Feu, la dificultada de estos 

litigios surge en Id identificación del bien objeto del mismo, pues de existir 

diferencias esenciales. entre la invención propiedad ,"del actor respecto de la del 

demandado, no se actualizarla .. uno de los ri;iqulsifos esenciales que la acción 

reivindicatoria exige para sú procedencia.27~ :. ·•·' '•. 

• . '. . . ·. , :· ~ ·.~,/--• < .. · __ , ; .. < -. _-: •• ·::.-·.·:, • 

'·--).>-:!:?-U··-

De .emitir e1irib~n~1·ur11'i'resotú~iÓn:fav6~abl~-P~~~e1 actor, la titularidad de 

:ep;~¡~~~e:e;tJl~~,~~:~i±1·;~1,¡~,i~:::"~!lf ~~~~\~;itif~:::~~in en la Oficina Española 

En caso de qu~ :~-hay~:~l-~:i~J~Jt:~t~)~~,~~~~rse otorgado la patente, 

el actor. deberá en ün plazo de tre~ m~~e·~ h~6e'r'd~l:¿¡,·nocfmlento de la Oficina su 

decisión de contin~ar c6n el Jroc~di'm!~~:t6; p;~~e~Í~~Si'~-~ nueva solicitud gozando 

de la misma prioridad, o pedir qi.íetal ~olicltud,se~ rechazada. 276 

:~• \'é;;1se :.1rticulu 11.3 
,., l'DE;>..10:-JTE FEU, Jorge. op. cit. supra nota 242, p. 34 
~·~ l<l..:m. 
:·,. \'éasc :.1rticulo 11.1 <le la Ley <le Patentes 
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,_- '.:~__:ci~~-,~· - •"""'----:"--·07- '.~::~-o.;:-¿~;:~""'~.i ~-'o;";:;:.~~_;J -~=~::'.:.-~;:.;~;;.,~\= . ~''- -_·.,- -.,, ,.,,.- -:· .'." 

. . '.:·.-..... ; .· _·. ,}~?t_;:,;'.:;~-.;,~::;.·'.f~-/.i~~-·:,_t:~ff,~1:?'W~1K-}¡;~f .· 
· 'Asin'1'smo, de resultar;urú:a·mbio·.e11:la)itula~idad·:.de.1a:patente/las licencias 

de explótación' y d~m~f~~~~2~,[),~;·~p~{~:lf ~935~~:~r~~~~f~g~~~~~t~5;ciP.~sYen ·inscritos 
en la'. Oficina Española ·de·•. patentesr'.yi';Marcas'.•;se·:i.extinguirán':a1; momento de 
' •; .-.. '. • - , : -'•:'' '.-,-:; • ':.. • ,:'. :' .~·:.) •', :.:'.;.:.~>". '}~··~~::.·_ ~- :' _..r,,r":;J;·.::.'i:f>.~._!;•¿.i~¿¿·~·/('•[: ·~>'.::~J,:;-,,; ::'.·~:',,,: ::." ~:,' :-·,; • _:': ,' • 
Inscribirse tal cambio' de'ititularida,d.',sin''embarga:.¿;tanto1'ér'árit1guo titular de la 

::.:·,.::::.~;:::.~;:;r;;z~~6;~l2!~~t~;~~tii~ ::",: ;:~:,:,~::: 
la cor.cesión de una·llcencla no;exclusiva·"a'fin'de:·explotar la invención patentada 
-. ,:,- -· .· .. -.-· '- -- . ·, ---:: . ·.·. < ,.; ,.·. :<., .. ,~-·~~ -~_;; '-''-i:.¡_¡:~<;o'~::--~~~·~-~~·:d.~t:'.~,,_·1.:._ {.(5~\':i'':._, ·. 
si demuestran que habían Venido ei<piÓtarido 'la misma O, en SU defecto, habían ya 
. · :- .. "< _-._ ··.: -> .. ··=·· :: ... ~» ~·.<.<: ---:::~:,::~-,'1i_·'_.';').,_~-'.·-','-~·i0;;,.,;,~:.;.~r-i;-,f</ ,\:_;'.';. · 

· realizado serios preparativosi•para'.ello;'no''g?zarído de tal beneficio el antiguo 

. titular o licenciata~i~ q~~~~,;i~;~~·~i~~~·d, ~---%~ rriara fe. 

··- '"'/<<·1 

Por último es mene'sterSfiñalar que'el plazo de prescripción para el ejercicio 

de tal ácdióri ;~l~lridic~tofi'a -~~r· d~"dos . años a. partir de que es publicada la 

·c::~nceslÓn .cíe la ~ate~t~'eri·01:so1eÍín Ofi~ial ele la propiedad Industrial. Este plazo 

no será aplicable ~{81 · acclÓ'ná'~í'e' deni.: Jstra a 1a c~rte que e1 titular de 1a patente 

sabia que no te~la de~~cho él' eÍI~ al momento de cÓncesión o adquisición. 277 

e. Acción_den~lldad •. de.1a·pat~nte.;._ 
- Como 'se s~'ft'a1Ó ilnea~ arri~a/Una de !°as defensas que puede emplearse en 

-· .. •.'. •··- --· 'r·-· • -- -- ·-- ·-·- -. ,--- . 

contra de úria'; demanda- por~' ,;iolación ele' los derechos de una patente es el 
.' ' 

·. controvertir su valideiz'.a '.fin 'de que: se declare sÚ nulidad. Del mismo modo, la 

' '~ : acciÓ~· de' -~Úlidad (·se 'i:irrece pára íodá 'aquélla persona que se considere 

' ·<i:·pl;il"¡~ciic~di3 ~ót'ia': ~6rí~~s16n'de; la 'patente; sin .quei., pueda considerarse como 

. ~,: ;iB'~isu~~·~s-tb' para sü ~jerclcio ~I que su accionate haya p~~~entado observaciones 

'··;;,:Ü) (;pos_ié:iÓn dentro del procedimiento de ótorgalTliento, según el caso. Sin 

' ~~bra~c;, I~ única improcedencia que prevé la misma legislación española es que 

no podrá demandarse la nulidad de una patente por la vla ordinaria, si la causal de 

nulidad aducida por éste haya sido ya objeto de pronunciamiento en la vía 

contenciosa administrativa, en razón del principio de cosa juzgada.278 

:~~V Case artículo J:!.3 de la L~>' de Patentes 
, •• Cfr. l'EDE:\IONTE FEU. Jorge, op. cit. supra nota 242, p. 246 
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. .. - - -

A~i pues, cualqui.er. pe~sona .. que se considere perjudicada por la concesión 

de la patente, asi coiii6 la.Admini~triciÓn Pública, podrán demandar por la via 

ordinaria la nulidad .d.e la patente ant~ el Juez de Primera lnsta;,cia de la ciudad 
-. .~ .. . ,_ ' : " '': . ,, i .. ' ,, "' ' . - - " . . ' ' 

sede del. TribunaP•:;súperior"c de /;Justicia de la Comunidad Autónoma 

correspo~dient~·:~¡ cib~i¿Íi16°beí:iittMr>registrai de la pateme al momento de ser 

·interpuesta ésta, de'bié'riéi'o'·'de ~é'r;riotificada la misma a todas aquellas personas 

quesean tituiarfi~·ci·~;a!·~~·~~~~r~.~~~;h~~Wº s~bre la patente. 
" ~··· -<<-'';~{~~-_;,.:.:~ ,.;.~. -

Por lo que res~~cÍit~'~S~·, .. cJ~iCluierpersona que se considere perjudicado" 

se encuentre legitimad~ par~~i~'ícia'r. el procedimiento de nuiiCJad, la uoctrina y los 

precedentes judicial~s'e~~~~Ói~~ han concebido tal idea en el sentido de que no 
'·-'._' ...... :.;_,' >-··., ...... -,,~:<.-\,' ... 

es necesario: é¡Üe • eLacdéiíiante goce de una titularidad anterior, sino que es 

suficiente que¡ éste~~Jf~~~'.Lln.da:~o o menoscabo presente o futuramente previsible 

en el orden. nórrnal :él~ºilas, circunstancias, como pudiera ser el caso de que el 

demandante ejerza;sufo1ciústria o comercio dentro del campo de acción de la 

patente imp~gn~ct~''o'·~~Ll~.fab;ique objetos que se encuentren dentro de las 

reivindicacione~ de dicha paté~té. 27
.
9 

-. "" . . ~ :-~.' -:-.. ·:· -
~ -... . . - . 

Por otro lado; I~~. c~Úés:~~.:Jor las. que la legislación española considera nula 

una patente son: que: no' cumpla .con . los requisitos o condiciones positivas de 

patentabilidad; que no describa la invención de forma suficientemente clara y 

completa para que .un· experto de .la materia pueda ejecutarla; cuando su objeto 

exceda el contenido d~ ¡~ sóÚcitud o de cómo fue concedida la patente; o, cuando 

su titular no tuviera.de~echo a obtenerla por no ser el propietario de la invención.280 

Con relación a· 1a causal de nulidad. en razón de carecer el titular derecho a 

ella por no ser el propietario legitimo de la .invención, es preciso remitirnos a la 

figura de la acción reivindicatoria analizada. lineas arriba, agregando que, a 
. . ..;,,¡: - . -

diferencia de las demás causales de nulidad;' ésta sólo puede ser esgrimida por 

"''Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242: p~: 243 y 244 
::No Véasc mticula 112 d.c la Ley de Patentes · · 
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'a,quella persona que se encuentre legitimada para subrogarse en el derecho del 

,, , ·'' ,•.·· La resol~ció~·,q~·e emita 'éi Úibuna1 será declarando o negando 1a nulidad de 

1'8 '~~te~te;. Si·n;embragci, ~s preciso puntualizar que la legislación española prevé 
,:¡:: :.-,-_,_"' '-'•- .__ -;,_•, ·'" . . ,, -' ··.·· .·, -

,· 1.a )osi,~.ilidéld 'de que'. los tribunales/según el caso especifico, declaren la nulidad 

'''.'parda! dé las'patente~ si lás··'causas:de nulidad aducidas sólo afectan a una parte 

'.2'.'J~i:j~ll:/~t=~lad~~~~~uut~;1~·~~X~;'~~~ación al resto de las reivindicaciones que no 

:'i·l{i"·~~~:·sl"~~fBi~*~)t~~;'i~~¿g~b,t~~~~~~~Iar que sea la declaración de 11ulidad total u 

:;;'parciaúa''qúee;niha~Ei(TrÍtiÜn~í; 0ésiaimplicara que la patente nunca fue valida y 
:~~::~:-,_-~- qGe"~-~¡· I~ :~~~ú~it~d'~~~¡:::t~·~~¿~~~k,iÓ~? .. h~-~--Surtido sus efectos, es decir, su derecho 

:f Jlf i~WJ~l!ltllrf i;.;t~f $E~IY1i{Ef I~~~~~0:~ 
__ ::_" -- .r/-~:··-.... · ... >.~)\!:~<~; -{:_:·--.':·;-.·.·· 

·.-. _::~-~¿_.: ->"~ ·-~-- --~-_::>2: ,:·.~-

' ' ·· .. Finalmerite., la élcción ~El)i~lida_d ¡}revista en la legislación española puede 

ser ejercitada 'durante: toda '1a' vida .]~gal·de la patente y durante los cinco años 
- - ·' ... , ... -·-····-. ·-

siguientes a la éélducÍd3d 'de é'sta/Asi también, es menester señalar que la acción 

de nulidad ~revista Élt1 i~ L~~ l'.lé''Patentes coexistirá con el recurso contencioso 

administrativo ante los Tribun~le¿ Contenciosos Administrativos como medios para -- ,__ -

impugnar el otorgamiento' de una patente, una vez que se haya establecido 

plenamente el procedimiento de otorgamiento con examen previo, en razón de 

que con ello los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa podrán 

conocer de ·cuestiones de patentabilidad con efectos de cosa juzgada, pudiendo 

'as! el afectado escoger la jurisdicción. 282 

:"'
1 V Case articulo 114 de la Ley de Patentes 

'''Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge. op. cit. supra nol3 242. pp. 242 y 246 
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f. AcciÓn;de caducidad de ·la patente. 

•,,, -

La Ley .de Patentes española, como la mayoría de las legislaciones, ha 

dispuestó en. ;J no;rmatividad la figura de la caducidad de la patente como una ,,.-... ,.- " 

formaporla,·cu:aLésta'pierde su vigencia. Dentro de las causas que ésta prevé 

para que sÉ(~ón'fi9ure)al figura jurfd1ca encontramos la e..cpiración del plazo de 

. veinte áhcis; la re'iiünclatotal o parcial de la misma por su titular, la falta de pago 

oportuno de-~n:i~nualÍdad, las cuales no requieren para su declaración que se 

iiistituya d~ ~~~efa previa un procedimiento o instrucción para la emisión de tal 

a~to declar~ti~~:i:2a3 
. ··-,'.--:·_'.';·::"-· .. 

,,:·.·, .-

-. .. • · Slnen~b~rb6;· cuando se pretende caducar una patente aduciendo que se 

. ha. lncurlip1icl61~ Óbligaclón de explotarla habiendo transcurrido ya dos años de la 

fecha en .'qúe '.se háya otorgado ia primera licencia obligatoria, la legislación 
·;. ~-. . . . \ ·, . . ' '' - .- - -. . ' ' .. 

espa_ñola,e:xlge: .que esta .~aclaración ~ólo. podrá realizarse por la Oficina, previa 

instrucción y audienéia. qué se conceda' a su titular dentro del correspondiP.nte 
·-.~·: _·;_:.·);-·.:;.·:' 

.- "'=-~ .""-::~.,-: ... ?:,::;;· -- ,-,~ ;" ·-- .-:.: ,;"--~ .. 
- ." . ; , : -.~: :-~- . 
·('_ 1:.:!_,}:" ~.: • ~< = 

administrativo. 

.. Asl ·. enton~es' observ~riios ;qu~'ie'n)el; caso.· de·. que la causa aducida de 
- ·. _:: -_ . ' ; , '_>: -~'..i.. ·; , __ '. '., ,o o::.·.'.··:··<:. ,f_;-:· ..,. ·.¡y~:-::.:'.::::";''"'.··'·~ ~:-,--, ~--. · .. , ; ,- .,-

.. caducidad 'consista ·a,n'.la'fálta;'de··explotación ;de la misma, sólo podrá declararse 

tal situaciÓ~ Una ~~z q~~ ~~ h~-~~·~rci~'.~i.~9'~ciÍctb.ci1 tit~l~~ de la misma, audiencia 

que se instituirá ant~ :¡a Qtlci·~·a·: E'sp~cihol~~B·~·'f'.;~i~~té~ ;~ Marcas, no asl en un 

. tribunal ordinario o conle~·¿e:;~b~ci~i~1'it?~úJ~.28i'.: . 

Este expediente'admini~lréltiJo'anti!:i~oficina podrá ser iniciado de oficio o 

a petición de parte por qÚlen ~·~i'66'~~-1'á;~~~ci~'1~~itimo interés para ello, una vez 

que hayan transcurrido dos.~ri'6~~~01~'t~~h~;d~J?onc~~ión de la primera licencia 

obligatoria. Una vez qu~ s~·iril6i~::tal:.~¡pe~i~nte ad~i~istrativo de instrucción, la 

Oficina notificará del rni;;,;ó ~Í' til~la~'de Ía ~atente asl como al licenciatario que no 
.-. ". -_,.-_-_,·~-;--,?.:;: - ;,•- .,; .. -. -- -· ". .. >-: --

ha puesto en práctica 1.a invenCióp! a fin de que en .un plazo de dos meses realicen 

:s 1 Véase nniculo 116 de la L'cy de Patentes 
'·"Cfr. PEDE1'10NTE FEU. Jorge. op. cit. supra nota 242, pp .. 253 y 254 
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·-~-,. ·---""-'-· s;,~ .. ---- --
:,:' .. ( .. : :··,-;-,-

. ~. ,; ~~:·· '- ~.-

' }'las alegaciónes qué consideren para justificar la falta' de 'explotación de la patente, - _ .... ~- ,,- '·•' ' . ,, - · ..... -~ :. . ' ' . 

:; :!_ .. :·~;,_·.:~;;·--:. :_ ... _;, ~ 

· '" >:; o'enfro;de las ~legadones que pueden ser realizadas para justificar la falta 

e:!; ex§'f6'\ación: de' la Invención patentada se encuentran las dificultades ocjetivas 

; d'é c;récie'r téc~icÓ legal, ajenas a la voluntad del titular y que por lógica analogla 

deb~kci{~~r aplicadas al licenclatario. 
;:, •' '' 

--~;::: 

Ásl pues, fenecido el término para presentar sus alegaciones el titular y el 

Hcenciatario, la Oficina resolverá respecto de la caducidad o no de la patente, 

quedando solamente el recurso contenc.:ioso administrativo c:or .. o n1edio péo'd 

impugnar. tal resolución. Sin embargo, la caducidad de la patente no podrá ser 

decretada, señala Pedemonte.Feu; en caso de que existan solicitudes de licencias 

de. explotación pendientes?i5\¡~~~ÍÓrí en la cual sólo se procederá a cancelar la 

licencia no explotada y né?ási 1~'~'íiter.• '· 
' '•::(:~- .::::;/}h·;-.:~:~·,~·;.:/·é5-r_~:':.~" 

Para •'terrniría'r,' ~·~-~~~o·~yriíencionar que el efecto de la declaración de 

caducidad dé una'p~te~'t~fS'a··\~adUC:e en que la invención se ha incorporado al 

. ~:~i~~~:~~!~~lt{fl~~\:~t\~:~:l:~~:::~~~'~º~;=::":: :~:~:: 
?,::·~'' ·'".'.:.;;·.- :~~ :' '\',' ::-

•." .. ' . ''; ·-.. ' .,.._ :;. ' 

2.- Signos.distintivos . ' .. · 

Los signos distintivos. s~ encu~iitranreg~lados pO.r. la Ley 32/1988, de 1 O de 
-· - ' 

noviembre, de Marcás·qué'estable~a··¡:)~r~'t~I ~f~do'a l~s marcas de productos, 

marcas de servicios, marcas colectiv'ast ;f;cir6as de 'garantlai nombres comerciales 

y rótulos de establecimientos cb'ma•1as:,fi~urliis"iégales· mediante las cuales la 

legislación española otorga ;;.:'¡)'rciíec6ióri~"'Y-'-'t;'3xclusividad a los slmbolos 

diferenciadores de los prodÍJctos.~servicÍo~ d loc~les cÍentr~ del mercado. 

:~~ VCasc oirticulo 116.:? de la Ley.de Patl!ri,t~S 
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A fin de. obtsmir eL,regÍstro, el interesado deberá presentar la solicitud 

correspondiente .ante l;:(,Oficina: Española de Patentes y Marcas cubriendo la 

información· y doc¿mentaciÓ~.q¿e exige la Ley en su titulo tercero. Recibida la 

solicitud de registrÓ· l~<Oficin·a· ~examinará que esta cumpla con los requisitos de 

·.forma .que exige la Í~y;y~eri caso de que ésta la cumpla, o en su deftocto, sean 

subsaiiacios lo~ :'errores 'qúé la oficina le haga ver, se mandará publicar dicha 

solicitud eh':~l,,BoÍ~tÍhóficiial:·de la Propiedad Industrial a fin de hacerla del 

· canac1n1i~n.tci ·'.~hti1ik?'.;~~;·~~1D~ua1quier tercero puede presentarse dentro de1 

procedirnie;,i;;·.cie}eglsfro ~on' la· finalidad de oponerse a la concesión del mismo. 
- . ··--. .,.,, .. ·- '-. •' 

'-: _:~~-:· j¿:_/~:~-~~~-\:~z~ :< 

·.La op6~1é1?n_.~eberá ·ser formulada ante la Oficina por escrito en un plazo de 

dos meses ;:{'.·partir, de: la publicación correspondiente junto con el pago de las 

tasas que p-¿•¡.~··tai''~f~cto se devenguen.286 Del mismo modo y una vez que ha 

transcurrido; el plazo para presentar oposiciones, la Oficina realizará de oficio un 

exarneii slJstá~t1'v6' o de fondo respecto a la reglstrabilidad del signo distintivo 

propüestóXrJgi~troá fin de verificar que el mismo no se ubique dentro de algún 

supuesto a~ 'pi6hibido~es absolutas o relativas establecidas por la Ley. 287 

.- En caso der;,que no hayan presentadas oposiciones al registro o la Oficina 

no haya -ad~e~Íctb~~1~ú~: i~J~di~ento del examen de fondo que realiza, se 
.. , - ' - ... ··- .. _ •• ,. ·,-. _ .. " >.· - _.-, ~ ' 

procederá, a coÍ1ceder:e(registr6 solicitado que tendrá una vigencia de diez años 

contado.s a parü~ ct~'-la ·f~-¿h~' de:pr.esentaclón y que será renovable por periodos 

iguales; 
•,, _,· .. ·, e;,;<.~:::;/ 

.. , :::"'.'.:,:-.,_,~:;·:; ... ,'e}~ .. .::.,,,., .. 

!·. ·~,, ~~ ._ ::¿');',: .--~:-;::i:_:/-;-!;. ·-.:;\~·'..;>~:--~- < 

Por otro lado, si fuEirp;, pre~elltad.as.oposicÍones.pÓr algún tercero en contra 

de la concesÍón d~l ·r~gÍ~tféci_'fi~';'.-;9ÍÜ;{~~-•nQ~i.~r~'.1fi';c;ho ~lguna observación 

negativa al reaazar el ~xamenc~u~t~l1tl~Ó·/de.\1á;'sC>licitud, debe>rán ser estas 

publicadas en.el Boletln OficiafdeÍ~i~d:l;e!ec~~~fill~Ú,st~iai a fin de que el solicitante 

presente sus alegaciones dentro del pÍazo:<Cde :un·mes contado a partir de que haya 

="' Véase articulo 26.1 de 13 L~y d.: Marcas 
:,· \'éasc articulo ~7 de la Ley di: ~1arc~s, 

'., 
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- . ' • - --·--~.-'.ó_,: :~~~-~~ ~~~~~=~-7~~t~:o-:; .~ - -

. ~ ~;~\~J~~tJuc~~·~ el suspenso de su.· e~pedí~:~t~~-!T~~~~~t·r;i86~·:1 mes para que el 

/;~n~ilanté' \manifieste lo que .. corislc!~ie~)/p~'rti~eiQt~.·~; ya\ s~a defendiéndola, 

··~ :fri-J'Oáifi~'ándola o limitándola, la Oficin~: d~'~ii'r~~~i-;;iHrl~ r~~ol~ción correspondiente, 

:~i;.'"~~~'concediendo o negando.· eí r~gfstrci;r']~\cual deberá ser publicada en el 

•.• s~ieti~ Oficial de
0 

la Propiedad lndustrla(288{.:~::: . . 
-.'·¡·:,-··--.. 

Ahora bien, antes de comen·t~r:.1as figuras que prevé la legislación española 

para la· protección de los derechos 'dé'rl.Jai:!os del registro concedido, es menester 

señalar que este mismo pro6~d1lli°i~ryto se aplica a la figura de nombres 

comerciales y rótulos de establecimientos, así como que las mismas prerrogativas 

que le obsequia el registrodeu.na rnkrc~ a su titular, también son cc.11ci:.didas pard 

los titulares de las otras dos' figuras antes mencionadas, por lo que el análisis que 

se desarrolle de los mediC>~ 1~·¡;·~6tección a una marca será igualmente aplicable a 

los otras dos signos distig;¡J¿~j ·, ;.O:. . 
.,_·,_';';·;; :'.·:;_.::1:-_:. 

Uná . vez ·qu~}lle~:~~ :c!esa'rrollada:, de .. manera breve y general el 

procedimiento 'dei 're'gisfró;;:es;ºnedfaario: pasar al Elstudio de las figuras que la 

legislación espaftol~ ha p~e~ist~é p~ra ia pr~tección;~ eficacia de los derechos que 
-_ .... ta1~~-gisl~a·1~: ¿6~n·~~~~,~---~-~:-tYt~-i'~~~ · ~-. -J· ' .. ,._:_.·_ ~ -__ '.!_:.:,: -· '~~·-· . 

a. ··ACci~~·::;·i;~~i~1~n'.:2'1:0~~1Zih:~~:~:i·t~~·.·i~rca registrada . 
. ,. · ..... ·:\;:;_· .-,,-;_,·-.::l;:~~-~Jr!-:~·.:~~··;1 '.~-·:-:,·/Y.<';;~{~~\;.'~~~;-~~\-~~; "-<-~,·.~: •· 

·· .• ;:1:;;;~j¡~tJ!¿~~];~~~t~i~~~i~~i~i~J~~~~~~ii03::~:;:;:~ 
·· ··p~6~,i~Í; ~ teréerCis.'el 'uso:siisü 'c~~s.~nt~i~~to, :d~-~~'a .ní~rc.a ldénU¿a o similar 

·.·. p~r~: prodú6tósigua1~~ º s~~é¡~iiiés. t1eri1;.;6!ci;1\r~fiC:ó'.86él~~·r11}.d~; ~~9.\. 
•'. "; :.'.~ ·:~. ~ -~' ~ ~-~;~<~~-~:_..~,.,:;:~/::)·:~:_, .·.; J:'· 

·~· ·~· .. 
Asimismo, la Ley de Marcás prevé>'q~e,éel~pro~ietario de una marca 

registrada podrá prohibir 'a los terceros ernplear'•la, marca. registrada en los 

=!'O~ Vi.!asi: artículos 27 al :?9 Je la Ley de :-.Ot~rc:is 
~:-1<.1 VC:use artículo 31 de la Ley de Marcas 
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·p:Ód~8t~;;,¿;y·~n sus presentaciones, asi como el ofrecer tales productos con la 

. marc~:;~gisirada para su comercialización o almacenamiento. Del mismo modo; 

pe;mit~ ~I Íitlllar de un registro el prohibir el ofrecimiento de un servicio empleando 

la' ma.rci registrada, utilizar el signo distintivo en la papelerla comercial y 

publicidad e ·incluso el derecho de Impedir la importación o exportación de la 

mercancla que o~tente la marca registrada. 

Sin .e.mbargo,: es preciso señalar que, al igual que la Ley de Patentes, la 

legislación marcaría otorga una protección provisi~r;iaf~fÚtular de una solicitud de 

registro publicada que se traduce en la posibilidad a.;;:cfomandar el pago de una 

iride{llnizélción por .el uso de un tercero de ·lá.';'.marca durame el periodo 

comprendido entre la fecha de publicación de. la ;~u~Ítud y la publicación de la 

conceslón.d~I registro. 29º 
. . . 

AsL~rÍtonces, todo aquel titular de una marc~r~~istrada que considere que . ·. ' ' - . , . . .. , - ~ - - . 
un teircéro ha' violado o lesionado su derectio exclúsivo de.uso, podrá ejercer "lnte 

• -· • ~ • < - • • • ·- • .' • • - .. ' '· - - ' 

los órganos dejurisdicción ordinaria la acción por/violación del derecho de marca 

a fin de ;~li~itar éll juez: la .cesación de 1ds a~tO'~ q~e impliquen violación a la 

marca regisi~élda; la_ indemnización de los dafios y perjuicios causados; la 

adopciÓri ·de 1á:s.medidas necesarias a fin de evitar que prosiga la violación, y en 

particúla'r•:el retiro del tráfico económico, los productos, envoltorios, publicidad y 

. todo aguel objeto que materialice la violación, asl como la publicación de la 

sentencia a costa del condenado. 291 
'. 

Cabeaclarar que la obligación de pagar daños y perjuicios solo resulta si se 

demuestra .durante el juicio que la parte demandada fue advertida 

fehacientemente por.el titular de la marca la existencia de é,:;ta, convenientemente 

identificada, asi como del carácter Ilegal de su conducta con el requerimiento de 

que cese la misma, o en su defecto, que en su actuación hubiere mediado culpa o 

!'KI Vcfasc articulo 34 de la Ley de ~tareas 
.::•ii Véase aniculo J6 de la Ley de Marcas 
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-~ ---- ,--.. ,_-_, --7.-~"'"·:-r.~~~ ~:~~t?;.o~:-;_)::¿_~'7~-.,~-;:--~~:~~~-:C';~i-~-i~~~~-;;,~-'""~-~~0-• ~·'._.o __ _.,-,, -• 

''i'.~Z~~~o~i~ !#/g~;*ii+j¡~~i\f Í~\,¡~¿{~~~~l~~~Íac. '"º 'º' mé<odo• paca 
.. · .. ·· .. cua11t1fic;cir .1.os.da~os2y.perjuicios1 ocas10.11ad~s:son· l~s· mismos que analizamos en 

... ·~{~~~r~1~.~,~~·~~{f~.t~·{;~J1;.~~~~[=f ;?~~~i1~~¡~~~~r:;~vitar inútiles repeticiones. 

>·\' .· Ahora bien; l~s • tribunah:i~; ccímpetente~''P~ra conocer de esta clase de 

;; .~'bcio~~s son' los Órga~os'.d¿;.jÚri~di2dí~~r~?di~a;i~. y·en especifico el Juzgado de 

. Prim~ra Instancia de I~ ciudad~~~e8"Ei%~1?Tribu¡:,al Superior de Justicia de la 

. Comunidad Autónoma ~orr~spo~dierft~~'ciC:i:fo;;,i~iiio' del demandado. El juicio se 

desarrollará bajo el procedimi~ntci d~\;,~'~cifb~a~Úa:y en observación a la Ley de 
··: : ·"~,_,--.<.<TI~-:~-~ .;::·ll.~:--:',.,c·: <Y·. -;.'.' 

Enjuiciamiento Civil, pudiendo solamente.ejercer esta acción el titular del registro, 

el licienciatario exclusivo o.'el, ~~?~'.~~%i1cMn·o éxclusivo si de1nu~l>tra habt:1r 

requerido notarialmente y.ae•mánerá preiíia·:al'titular de la marca y éste ha sido 

omiso a tal petición. 293 
., ... ·•· :~·>·';·; • 

,.-;·_:~~:·' .'.-.'.~·-?;~:{~--~,, :·'.:,,. .. _,-
Respecto a la ca~ga pr~baÍÓriá'.í/:j5 éCaccionante, al igual que en materia de 

patentes; quien debiii~rbbá:~~·éJ~eiiia: ~~'nducta desplegada por el demandado 

· constitUye una vlol~ciófi al~'i(ar~~}egfstrada . 
.. -!. 

. : -~ ·. -.-' '_: . " '' ' -: : , - . 

Sin embrago, en la práctica muchas veces tales medios de convicción no se 

encuentran al aican'ce del actor para poder ofrecerlos, sino que estos se 

encuentran en control y posesión del presunto infractor quien pue.de ocultarlos o 

destruirlos. 

Es por ello que la legislación de marcas ha previsto la figura de las 

diligencias de comprobación de hechos a fin de obtener las pruebas necesarias 

para acreditar la conducta ilegal del demandado, siempre y cuando demuestre que 

estas son el único medio por el cual se podrá comprobar los hechos constitutivos 

de su acción. 294 

:•i: Cfr. ll..-\RO~A VILAR. Silvia. "'Protección J,,.¡ Derecho de ,\/arcas'', Civitas. Espai\a, 1992, p. 67 
'"' Cfr. lbiu. pp. -18 a 52 y 55 
:•i.a \'Case articulo 40 de la Ley de ~tareas 
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0'7 --.. ~-º ;~~-;~~.~;~:·~', _2~,-~~-,'..~~~-,::>~~~;·~~-::_,o_ -'' ~- • .· -• '.·-J.::,-·.~- '.•:·e;~>; • -

:i:I:::~~~:w:lª~~if [~~~~:,~~~:::::~~:~:::':=~~::: 
propiedad industrial,·rnediélnte)a'práctica:de todas aquellas actuaciones que, para 

fundamentar fé6u~~.;:.¡~~t¡¡;;¿;,1~·]'a~~iÓ~ té¡G~ se ajercitará, tiendan a evitar la 

desap~ricÍón, alt~~aC:i~~;'6'.'}~li'fi:f~'iii~C:1ó~. · ya sea casual o intencionalmente, de 

aquellos hechC>sque r~~Ji't~~-'obj~'tiv~~ente indispensables para preparar el juicio. 

Es imponant1.::2~~~l~2f f }~ú la procedibilidad y aplicación de esta figura 

deriva de la remisiÓ~.·~J~·l~·t~Vde Marcas realiza al Titulo XIII de la Ley de 
- - "".'- .. -_, --~ -. .., . ' ;· •.. - ".;, ·~... ,,_ -~ ' - : ~ 

Patentes para 18:reglilación de los aspeC:.1os procesalt:s de los h.iylos qua derivan 

en materia marcari~F:.'r~~.c.5.~'.:~~r.l,~ ... :C:u~I no!l remitimos al análisis realizado de tal 

figura lineas arriba~:.' •;,~ •,; ::'''.'> .: •,. 
:;.;::-

' Por c.•.:o i~ciC>,ia leY'.cie ;;;á~c~s prevé de igual forma la posible aplicación de 

medid~s c~ute·l~~es 6~~-elfin cÍe'ce~~r los ~etas que violan el registro de la marca, 
' . . ,· ·.•. -.-.-. -_,.,"•.·e· -- .. .::..· -"--- ·C 

· asl · cOmo para asegürar el· cUmplimiento dela sentencia en caso de ser estimatoria 

de las pretensiémes heclÍ~s v~ier'pór el accionante.296 Entre las medidas 

cautelares,que se encuer1tran, pr~vi~ta~·.para aplicarse dentro de esta clase de 

procedimientos·, observamos ~Qe ;son _la_s mismas que enumera para tal efecto la 

Ley r1e Patentes, en virtud .ci~"1a;remisiÓn que la Ley de Marcas establece en tal 

sentido, por lo que de igual 'rT1~n'~'ra ·ríos remitimos a lo analizado para ta' efecto en 
_ .. ¡ -·~· .·.-·· .:-;. -.::·-

Una vez' que ~,é'Tos :e~t~bÍecido las prestaciones que puede demandar el 

titular de>Üna rpi:ír'c'á11"~9ístrada en caso de que estime violado su derecho de 

exclusividadi:asf':é8;;:;C:i'.'i'ás, figuras procesales que regularmente preceden o 

acompalÍan' a' 1a:pr~~~rÍtación de la demanda respectiva ante el órgano judicial 
~- ·. ·'-. 

··::~-_.;;., ·,=---J'-=;-¡:',,-'lººº --

.!''
5 BARON.-\ VILr\R. Sih-ia. Op. cit supra nota 292, p. 88 

::•m Véase: artículos 35, 36 e) y ~O di: la L~y d~ .\1arcas 
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competente, es preciso mencionar los posibles argumentos de defensa que 

pueden ser argüidos por la demandada.297 

En primer termino encontramos que una de las defensas que puede hacer 

valer el demandado es el alegar que su conducta no constituye violación al 

derecho exclusivo de la marca registrada, por cnnsiderar que su actividad no 

invade los derechos exclusivos de esta al no haber identidad o similitud entre los 

signos distintivos o entre los productos o servicios que estos arnparan, no 

produciéndose asl confusión alguna. 

Asimismo, PUl:lde esgrimirse corno deiensa t..I nechu de que los pruuuctos 

que ostentan la mar~a· registrada ya fueron puestos en el tráfico comercial por el 

.. titular ó alguien autoriz~d~:¡Jor.éste;··a>menpsque existan motivos legitimes que 

.·jusÚfiqu~n t~I ~P~~ici~~)·~~í(fA~F~';~9~1).jilú!.~/H·~~rno puede ser que las 

características de ió's'prbdi:idb'siiay~rl'~ícici'~lt~radas o modificadas después de su 
come~cializaciÓri~·:: . : · · ;' ::;;e~:·":·::\ ":':7;~,~~';~·;<· -:. ,-

<;; ;,~ ... __ :':'~~~~~r~ .. ~-;::.,-::1~~- -- ·. " 

.~;!~~;!:~~if \~t~l~~lf §~~~~~;~,:~,i~;~~~~~~~~ 
. , regis,trada no podr~ p~o,~i~lr,.a 10,~'.t~rc,ero~ ei'úso de su marca si este es necesario 

. pa'ra indicar el 'cte~~ino de ur/prbctuct~'o'¿n'•'servicio, y particularmente en el caso 

~~~-:t~c;:¡J~=l~::i-~:~i¿:~fi~jf '1ie~~r: y ~u ando se haga de acuerdo a las 

'ótrd de' 1'¿,s :n,e~i~s de d.~fensa ql.Je se pueden hacer valer en esta clase de 

litigios, es la· posibilidad . que tiéne el presunto infractor para alega.- como 

-excepción, la caducidad de la marca, que de ser declarada en tal sentido por el 

:·n V Case artículos JO a 33 <le la Ley de ~1arcas 
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tribunal, és.fa': ,;~~J~rá' ·de _:surtir sus .efectos, y por consiguiente no podrá 

co~sid~rar~e ébrri'o ilegal la conducta desplegada por el demandado. 
,··;t~ < : .. :~'-
Finalmente, el demandado por la violación de una marca registrada puede, 

. al momento de contestar la demanda, reconvenir la nulidad total o parcial del 

registro, pues de obtener tal declaracion por· parte de 1 órgano judicial, su conducta 

· rio podrá ser considerada como violatoria puesto que el derecho derivado del 

. registro· nunca debió de haberse otorgado ni desplegado sus efectos de 

exclusividad. 298 

Una vez que hemos indicado ?e' m.anera sucinta las posibles defensas que 

·se pueden hacer valer; cont.ra,:esta.iaccion, es necesario dejar en claro que el 

''término para poder ejercére~t~'~6éi6~ ~~de cinco años. 
, >/ ,_ ... ;;:_:,:.~-~~-\70I{:~i\t;:,tJ~~fh ,~~~;,:·:-{ · 

Asi las ·~:·~:-~;"'J;¿:na'·,~~ez· q¿~ '.se haya . agotado el proceso respectivo, el 

;rfüunal ~miurá 53 r~~~1~6¡'6r'tre~p'e~to ·afa existencia o no de violación alguna. asi 

.corno las c6nse~~¿~bi~s~~~~·~llo;~6~11~~e ... Dicha resolución podrá ser apelada 

ante ·la Audienci.:n Provi~éial.•de'• sU: sede. Asimismo, en contra de las 

determinaciones én;úic:i'a~:~ór t~les Audie~cias Provinciales, el inconforme podrá 

.recurrirlas en casaélóncfo.acuerdoa'.1as'reg[as.establecidas para tal efecto por la 

Ley de Enjuiciamlento Cl~H.299 . y ·i,: . 

b. Acción negatória de ~iolaciÓn 'de ~arca registrada. . . . . . . 
·' ,. ,:··: ~-~;f_::_'' 

Si bien es cierto qu~ la Ley~.de Marcas no prevé de manera expresa esta 

figura, también lo ·es que ésta 'fesulta · aplicable por la remisión que el mismo 

ordenamiento hace al Titulo XIII de la Ley de Patentes que lo regula en su articulo 

127. Asi pues, esta figura se encuentra disponible para que los comerciantes 

puedan dirigirse al órgano jÚrisdiccional con el fin de obtener de este la 

:•i!t Cfr. BARONA VJLAR. Sil\.·ia. Op. cit supra nota :?92. p. 132 
!'l'J V Case •1rticulos 40 de la Ley de Marcas en relación con el 125. 3 de la Ley de Patentes 
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--l-- -i"-'-',-"'---..,.~-

"" 
,. · .. · _,,,,:•-· 

"i~ 'o- •• '._~~;-~.)->"<,:".':' >-.--L ·~- , ·:-::.:?. ~:-.,-
, ;:c:lecla:radón\ié ci'ue}su conducta no constituye violación alguna a los derechos de . - ,. .. - " . :- "' •·· ' .~ "-,. '~ . . 

' .\Üna'marca regisÍÍ,ada,' y asl desplegar su actividad comercial con seguridad. 300 

i.e,··,; ,,. 
·:.··\.· 

: {:i·;i.:f.1;igÜal;que ccímo se señaló en el apartado de patentes, la legitimación 

.~'~c:ti~~~Wüé·:~13 observa es lo suficientemente amplia para que quien goce de un 

·~ ; fn't~ré~\ciire~ío'·o indirecto la ejercite, con la salvedad de quien previamente ha sido 

:·d'e-~3ndacló'por la presunta violación de la marca. Asl pues, el accionate deberá 

ci~f¡¡¡'~~i~r:·~ómó presupuesto para su ejercicio, el requerimiento notarial al titular 
·- ... ,- ... ,.-,-. ,. ·.' '" 

: del •regi,stro ·para que se pronuncie respecto a la conducta desplegada por el 

pot~11cial ~c~Í~nante, y el que tal requerimiento no sea fructífero. 301 

(._'.'\ ;t·},--:'.:;. '~.·:.'.: ·' - .[:~, :-,,:,_. ·- •. -
;. ::-.· : -~ -': ~ 

· · . ,· Cumplido que· sea tal presupuesto, el tercero interesado podrá ejercer la 

: ~c~ión'negatoria a~t~:'~I J~zgado· de Primera Instancia de la ciudad sede del 

::'.f~ib·~·nal' sliJ~íi6r.)cié i.Justi~ia de la Comunidad Autonómica donde tenga su 

\ciórl1icili0: ;e(titulardé la marca, pudié idose de igual manera hacer valer ante el 

<mism'eifribUnal.la nulidad total ó parcial de la marca . . ,_. -:' - ... ·' .-. ; 

----t, ·; ";-~<.<.'-- ---··,-;;-."-(._ 

.La·.~e~anda' será .notificada a todos los titulares de derechos sobre la 

; riiarC:a debÍ~~mente inscritos, y una vez que se haya desarrollado el proces~ 
Í~spe~tlv~; ~I Tribunal resolverá si tal conducta constituye o no la invasión de los 

d;;rechos e~clusivos de la marr.a del demandado. 

c. Aéción reivindicatoria d~ Gn~ marca. 
. . .. - '· . . 

Antes d~: proceder ;¡.~~¡~di·;; de .esta figura, es necesario mencionar que el 
. . . .. ' _;_. -· ···:·:';~.- ;:J '''" ._, > ·!: 

derecho de .uso 'sobrefüría''inarca'.se adquiere, según lo establece. su legislación, 

únicamente·p~r·'.;1a'.J¡.i;:;~~·:,~¿ j~glsfro. Lo anterior, con el fin de obtener mayor 

claridad y seguriciadJGrici¡2~ 0ri e1 tráfico comercial. 

300 Cfr. BARONA VILAR. Silvia Op. cit. supra nota 292, p. 86 
'º' Cfr. lbid. p. 87 .. 
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Ahora bien, sobre ~I particú,lar· es, de'.59,~al~rse que la única causa por la 

que la' legislación de marcas prevé la facÚÍtad -~ei,f~ivindicar la propiedad de una 

marca registrada, se refiere al supuesto en' que este se hubiera solicitado con 

fraude a los derechos de un tercero, o·como consecuencia de la violación a una 

obligación legal o contractual entre el titular registra! y quien pretende reivindicar la 

marca. 

La acción reivindicatoria deberá hac~rse valer ante los tribunales ordinarios 

ya sea antes de que el registro sea concedido o dentro del término de cinco años 

contados a partir de la fecha de publicación del otorgamiento del mismo. 302 

d. Acción de nulld~d de( registro de una marca . 
. -·~ ·,·, . . •' f~ . ., . 

La ie~lsi'a~i~~ ~~~·~~~~;iJ~oia mayoria de los ordenamientos legales que 

. regulan' a• 1os\.,slg~()5'·cii~ti~t1t6~,·;~::eLmundÓ!; ha ,previsto en favor de todo aquel 

:::J~::~;~~¡~~f ~i~4~~~%~ª;~{~::::~:. del """ro de ""' ma<~ 
_ · • La ·ddrn~~§:~·, ~~· ·~·Q·1fciaa.~el ;i~i~,ir~ d?.:una . marca deberá ser presentada 

. ánte el 'Juez de; Primer~'. lrístallcla'.~e:,1a;;éiuoad sede del Tribunal Superior de 

· Ju~ticia. ·,de•·· la Comu~idá~ .',At.i~Ó·~~;;,·~ t~brre~~ondiente al domicilio del titular 
,•' ', ,.:' '.'· .:·"'O :;, '-? ',,'>/·,·>-</ '.•':.. '._:,-~~-:--~~-.'-~:,., '<:•. A,,: • 

'·:registra! de' la marca al mornerífo•de,ser interpuesta ésta, nulidad que podrá ser 
-:_ .· .. · _;;-~_·:~·:·.':_»:.-;:;,'.'·:\-.:?<' .:-:- . - • 

ejercitada por el tercero perju_dicado:en via de acción, o via excepción como 

defensa a una demanda de ;;¡~¡~~i'ó;{;G,;.: ~ 
, .... ' 

Por otro lado, las causas qué la Ley de Marcas establece para considerar 

que el registro de una marca deba ser anulado se dividen en dos, a saber: 

aquellas que hacen referencia a las prohibicior.es absolutas de registro y, por otro 

lado, a aquellas que se refieren a las prohibiciones relativas de registro.303 La 

diferencia o clasificación antes señalada, guarda relación en el ejercicio de la 

JH.? VCasc artículo 3.3 de la Ley JI! Marcas 
-'
01 Véase artículos 47 )' 48 de la Ley de Marcas 
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i:~;C:bíó:n'c:l~·~~lid~d el1 cuánfo al plazo de prescripción para ejercer la misma, asi 

····· ;,c'o~8 en l~s· éélÍis~~por 18's C:üales la marca no debió de haberse registrado. 

'Asi pues, cuando se alega como causa de nulidad alguna de las 

prohi.biciones absolutas de registro, la acción de nulidad es imprescriptible pues lo 

que se alega es que la marca registrada no es distintiva sino genérica, descriptiva, 

induce error en cuanto a su origen, es contraria al orden público, ele, Por el otro 

lado, si se alega como causa de nulidad alguna de las prohibiciones relativas, 

observamos que la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados a partir 

de la fecha en que se publico la concesión de la misma, pues generalmente se 

aduce que tal registro invade los derechos ·exclusivos de otro registro o signo 

distintivo anterior en virtud de la confusión· que· por su similitud producen en el 

publico,304 

. ' - "" 
Sin ernbarg°'; és necesario señalar que la acción de nulidad por incurrl,r en 

prohibii::io~esrélativas'séré'i~prescriptible en caso de que el actor dem~estre que 

el registro sé 6bt~~6 de mala fe.' 3º5 
•· 

-.. -.. - -··'' 
'.. ~-;. ;· : .: - - - ,, 

Una vez qui/se'. haya desarrollado el juicio, el tribunal resolverá sobre la 
T - ~ ~ ~- ' 

· ~ulidad o n~:dél;jegist,ró:'?,A.',este respecto, es de comentarse que la legislación 

esp~Ílciía' tiá'~~~'v"i~tÓ"'Í~t:¡;b~ibiÍidad de que el tribunal declare la nulidad parcial, si 

·. •iia'caJs~-(j~ n~iid~~;~blo;~fecta a una parte de los productos o servicios que 

;a'mpara; subsÍsti~'ndb~g~-r~'los restantes. Ahora bien, en caso de que el tribunal 

• >declare '1~ _nulfd~d'. par~ia(~ total del registro, esto implicará que el mismo nunca 

.· fue.'valido'y,pé>r.·.~.~d'~,'.nila solicitud ni el registro han producido derecho de 

'
5 éx~IÚsi~idaé! ~álgu~p·::·:NCÍ 'obstante ello, tal efecto retroactivo producido por la 

'~eríi'encia ilo':afectará'.·ni á las resoluciones sobre violación que hayan causado 

.. est~do, ni á la~·C:cintr~tos yá concluidos. 306 

' . ' . . . 

Jo-1 \'énsc ~rticulós 1:!-a·14 de la Ley 'de ~1ilrcas 
JO! Véase artículo-48 . .2 de la LcY de Marcas · 
JOt. Véanse articulas 49 y 50 UC la Lcy_dc Marcas 
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~ --~~ co_-',--~¿~·-:~i~~~~~~-<-~~ -~- ~~-~~::~.~~:;~:>~-

•. Aoc;Ó,n ;;J~JJclt~W~Itt,~~~i~~· una macea 

La· acéiÓh~~~~~JK~~~~f d~~: ~~·':jú~\d con la nulidad, uno de los medios 

previstos por I~ L~yde ~v1ár¿as pára poner fin a la vigencia de un registro marcarlo, 

asi como.con el de'recho éxClusivo de uso que este genera. 

. . ' . 

. · Los: supuestos ·por los cuales el registro de una marca se puede caducar 

son divers~s,>donde unos implican la mera realización de una acto voluntario de 

.su utui~~; .. y otros requieren del desarrollo de un procedimiento contradictorio para 

asi· poder emitir. una sentencia. Estos últimos constituirán la materia de estudio del 

presente apartado. 

Asl entonces, la legislación española ha previsto como causas de 

caducidad del registro de una marca las siguientes: la falta de uso de la marca por 

un periodo ininterrumpido de cinco años; cuando por acciones. u omisiones del 

titular de la marca, ésta se haya convertido en la design,ación usual del produr:to o 

servicio: cuando a consecuencia del uso de la misma marca por su titular o con su 

consentimiento, ésta induzca al error al público en cuanto a la naturaleza, 

caracteristicas o procedencia del producto o servicio; y, cuando a consecuencia de 

la tran~mi~ión del registro, el nuevo titular. no éumpla con las condiciones que 

exige la ley para poder obtener ~n reglstr~ e~ España.307 

La acción de caducidad§~~~.~rá~hace!ie: del conocimiento del Juez de 

Primera Instancia de la ciudad)Xsede.;]deijJ:ribunai Superior de Justicia de la 

Comunidad Autónoma corre~p~,~~.ie'~(~ ~(dor.;,;icÍlio del titular registra! de la marca 

al momento de ser interpue'st~,·~~tiiXctes~r~olláñdose asi la secuela procesal bajo 

la Ley de Enjuiciamiento civ11 b~jb0e1 pr~~edi~iento de menor cu antia . 
. · ... _,--~·.:<.~ ;-~<.::,, ;: '.:·~-~·/.,'~: 

Respecto 'a· las;i+eglas '.~de~ la carga probatoria, es necesario hacer el 

señalamiento que la L~y'cie'Marcasha establecido de manera expresa que es el 
·':'' 

-'
07 Véase artículo 53 ~e.la'LCy de-'Marcas 
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~~ ~ -:~~ :_; --_:L~~- ~:~~~7 -:..-~ ·"'-:;- -------~ j-7:-~~,~:~: ._ ~ ;:~;:-:~:-,~.:-~~-~-;-i~fi:~:,_·, .. - -

•• :;tit~1~hi~1· .~e~.~d~~·:~~~e2 ·.deb~rá demostrarel:u~o·0~#.~¿'~P1~~arca.· en el tráfico 
•: ceconór;nico, es.d~cir, que·nola ha dejado de.explotarp,o(un.p!;!riodo ininterrumpido 

·:B~:~~t1f ff !t:ii~~f ;.~iuf:iire::º~xª;~~:~:n~nte. el ·Tfa~~~~:t·¡~i.exi~tencla de alguna 

.,, r;F- .,._ ¡··;·-.:~ : .. _.·; ~-,··~:-. 
;: ·~ '• -- - . 

' •;; ;; '! ~ •\ Con'é1uldo el procedimiento judicial, éi Juez resolverá sobre la caducidad o 

~:~~a''cJ''~ii\e'Qi~fi~; teniendo la posibilidad de decíarar la caducidad parcial del mismo 

'V~fl~~~g·a-u~if5¿()·mprobadas que prodújeron la. caducidad sólo afectan a una parte 

:.;'c:ie'l6°s;priJdJ'dos o servicios qué ésta ampara. Asimismo, el efecto de exclusividad 
¡ ·~ - 'e• - ~;~, '.-· • ,_, .• • • •• • 

'",que produce.el registro cesará en el momento en que la sentencia quede firme.308 
.- - . : ... --. ~ . . 

; ' X • L~ "prbpieclad Industrial en el Perú encuentra su regulación y protección 

• legal en'la.Ley de la Propiedad·lndustrial emitida por el Decreto Legislativo No. 

·, 823. qué f~e resultado de la necesidad de unificar y actualizar la legislación 

' n~donM con 1as· normas andinas que e~traron en vigor en 1994, mediante 1a 

Decisión .344 ·de la· Comisión de Acuerdo cte' Cartagena, Régimen Común sobre la 

Propiedad Industria 1 para los Paises Andin~s: asl como con la posterior adhesión 

del Perú a la Conver.ción de Parls"paráfá prot~cción de la Propiedad Industrial 

mediante la Resolución·L~~lsl~tiWt;l'o:'2a461?· ' . 

La autoridad peruana ~nc'~J~~d,~'.coñ I~ •ápH~aéión y observancia de la Ley 

de la Propiedad Industrial es el irístitutc)};JatiÜnal de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad.fnciu5'ir"iar(INDÉCOPI} que fue creado mediante 

el Decreto Ley No. 25868 co~6·¿n· ~r~anlsmo dependiente del Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales lnternacionales.309 

Su función es la de proteger; entre airas cosas, los derechos de propiedad 

intelectual en todas sus manifestaciones y para tal efecto, el INDSECOPI tiene a 

'º~ Vt.:asc articulo 55.2 ·de la Ley de Marcas 
-'º"Véase articulo l del Decreto .Ley· !':o. :?5868 
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- -- ·=---, .. ~;º .. .. ,.:; ,,. "",:/ 

.... ~· ' ,. ·-~~-~:-·-.. 

:su· car~o)~I regi~tr~ d,~· las. Invenciones y signos distintivos contemplados 

Ley, ~sicomó{s~··pr~t~cción por la vla contenciosa administrativa. 310 

por la 

Órgánié~.;,ef1i~ ~I INDECOPI se encuentra integrado, en lo que respecta a 

la • inaieria. de propiedad Industrial, por la Oficina de Invenciones y Nuevas 

Tecnol~g!as y por la Oficina de Signos Distintivos que se e11cargan del tramite de 

registro. de las• invenciones y signos distintivos, respectivamente, asi como de 

resolver en' primera instancia los procedimientos contenciosos que por la via 

administrativa.se hagan valer en cada área. 311 

1.- lnvenc1011es (patentes, mucielos u~ utili.:.iad y uis.efío.; indus;riales) 

Las>lnvenci.ones encuentran su regulación en el ordenamiento juridico 

peruano en fa: Ley de la Propiedad lndústrialemit!da por el Decreto Legislativo No. 

823: P~ra taí efE)cto,: la legislación peruana reconoce como figuras bajo las cuales 

se ofofo~.-prclt¡;¡c(;fón' a ·las Invenciones a las siguientes: patentes de invención, 
,>-<:_ ·y;~';·:c:~~-;-~·:\ .. :';:. -~:;;-;:,,-_ ~--·."¡ .-.:~ :: ~-

modelos dE) u.~pdad;'dl.se~os in_dustrlal.es y certificados de protección. 

<Re~p~6~o'á1~s{óndiCi;,lles'de patentabilidad que exige la ley peruana para 
. ··~ .:; ... - - .. .. . . . . . -

otorgar sU prQtección, l~slnv~nclonés debende ser novedosas, que impliquen un 

nivel· 1ny~n,ú~~\Y.~~~~r'.'.~-~~~§~ti~l~s;·~~ ~plicación industrial, observando que se 
mantiene bajo los.rnismos_parámetros que los otros tres paises. 

•• •• e· ,~-

' --:: .;.,¿ '__:' ·~·; -· 

Es P.º.í.• ··lo •.·anterior, que . no considera como invenciones a los 

deséubrimientós, las obras literarias, los planes, reglas y métodos para el ejercicio 

de actividades intelectuales, las formas de presentar la información, as! como 

tampoco a los métodos terapéuticos o quirúrgicos. 312 

-
1111 Veasc artículo 2 del Decreto Ley No. 25868 y artículo 4 de 1~ Ley de la Propied:id lndustrfal 
'" \'o¡¡se artículos 33 y 34 del Dccrclo Ley No. 25868 y articulo 4 de la Ley de la Propiedad lndus1rial 
n: Véase articulo 27 de la Lt:y de la Propiedad Industrial 
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. - -~- .,_,,_.~_>:- ':}' -., "'·=;'.""":-;~;¡-:~;~;::~i--'~C:'- •°"<-~;--~;;;:,~~i:>·¡ !f~'.-:;D~-

¿ .·;: , : .• ,; " ¿ >;;}; \;:i¡r:;~di. ><,;.:·. . ..• i_'.v:·::{ /P'mt. • . . 

't:1f ~é:~~~~~~1~~!}~~~~~f~~~!i~E~:::::;:::=~::;.:: 
.. : {;· ,; \ u'~~· ~~~'presentad~' la· solicit~d;· la.:flcina ~;ocederá a verificar que esta 

/~U~p!~".~c'cig•:•1a~';r'eiqGÍ~Íta~·rorma1e's/y•érÍ"caso de cumplirlos o de haberlos 

.,-- ~.~~~\'.:Jb~~';l~d()·.'Jri·'~f.Íér·~!ñO 'que ·5~fi~-Í~~-·¡·~'1.~~/1!~~~:0ficina ordenará la publicación de la 
:e \~ '"·' 

· •;sólicitud•de patente en el Diario;onéiai perúáiío a cargo y cuenta del solicitante, 

qul~~ deberá de exhibir la pubifcación ~en·~1 plazo .de tres meses contados a la 

. ie6hadé ~~tl1icaciól1 de tal orde~.:li 4 :i< <.~H( 

Efectuada la publicación>cual·~~i~r ~~rcero que cuente con interés legitimo 

p6ci~é presentar obserVaciones por escrito· en contra de la patentabilidad de la 

invención solicitada dentro d~I plazo d.· treinta días contados a partir de la fecha 

cle>pJblic~dó~. debiendo de exhibir junto con su escrito de observaciones el 

c~mprobá'nte de pago correspondiente. 

Por Ótro lado, . es importante señalar que las pruebas que sustenten tales 

. observaciones_ pocl.rán' ser presentadas en un término de treinta días a la fecha de 

pr~sentación'dei escrito de observaciones, prorrogable por treinta días más . 
. '·'• 

· De las o~s:~rvaciones realizadas por los terceros se dará vista al solicitante 

e'·:-.. -~~~ara :-q~--~ /~~~~úi\fi'~:~iEf<:~l-6. ·_é¡Ue 'a· Su ·- conSider8Ci'Ór:i\·.s·éa '. .. -Procedente, presente 

· ... ido~UiTI~ritos';oredacte.nUevamente sus. reivindicclcloneso descripción dentro del 

'pi~~º de treÍ~ta di as hiibiles, periodo que seré pr¿;~c,~~ble bar una sola vez y por 

)in' periodo igual. .. ~--; ~ ·;. ·.:~': 

.. ,.' . . 

Fenecido el término para presentar. observaciones a la solicitud de patente, 

o concluido el plazo para dar contestación a. las· obse¡vaciones realizadas por los 

'
11 \!Case artículos .,.O y 41 de la Ley de la Propiedad lnduStÍial 

ni Véase artículos .50 y S l e.Ji: la Ley de la Propiedad Industrial 
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. ,>: >ie~~ero~. la Oficina procederá al examen la solicitud a fin de analizar si esta es o 

··'rio patémtable, previo pago de la tasa correspondiente. Para tal efecto, la oficina 

podrá requerir el informe de expertos, organismos científicos o tecnológicos, asl 

·como al mismo solicitante a fin de estar en aptitud de resolver sobre la concesión 

de la patente solicitada. 315 Concluido el examen substantivo realizado por la 

Oficina, ésta deberá resolver si otorga 1a patente solicitada o no. 

En caso de que sólo algunas reivindicaciones fueran aceptadas 

favorablemente, se otorgara el titulo respectivo a favor de estas. La vigencia de la 

patente será de veinte años constados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud. 

En contra de la negativa de conceder la patente, o de su concesión si es 

que. algún tercéro ·presente observaciones, el afectado podrá hacer valer recurso 

de apelación. ante la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la 

Competencia yla Propiedad Intelectual del INDECOPl.316 
. 

En contra de la r~soluciór:l emitida por ésta, el inconfor.me podrá impugnarla 

en la Sala Civil de la Corte ~uprema de Justicia de'i~ R~~Úbnda, y en su caso, se 

impugnará esta última én'~:.segúnciafiri~tanci~ ,~~~¡~ •·la Sala de Derecho 

Constitucional y Social-de la_,Co'.~~--~J.~~~~~;~f(f :~:< ·· · '."< ... 
<:~~~:' .. -.'.f 2;i3 ····; /¡·- ;.?»/·~'.'-_'·;:· 

·----; · . .:.·,.·. <>~·-:):: :·:.·: 
Por lo que respecta'a·1~i fi¡ÍÚras dtii:'1cis:ro.od~l~s de utilidad y a los diseños 

industriales, es perti~~~-~~:;~~~,~-~rjtj1;~~Ji~Z~~-~~~lento de r~gistro de ambos es 

mucho muy similaí~l.pre~Í~:to~e-ni1á'í:).~t~iÍt~.:P~r.,1_0,que a fin de no abundar en 

tópicos que no son materÍi:{d'e1 presenté trabajo. no procederemos a realizar un 

análisis más detallado de los m_i~~os.316 

n5 V Case artículos 56 al 58 de la Ley Je la Propiedad Industrial 
Jlti \'Casi: articulo ~48 <le la Ley di: la Propiedad Industrial 
JI"!' Véase articulo 64 Jcl Decreto :"'o. 807 
"' Vcasc articulas 99 al 115 de la Ley de la Propiedad Industrial 
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: ~¡ '·; ;r :~~:: 
,,,.,, 'Asimismo, es necesario establecer que tanto el otorgamiento de la patente, 

:~Yr~glstro de un modelo de utilidad como el de un diseño industrial, confieren a su 

; , , \ft~Ía/ el derecho de explotación exclusivo del mismo, por lo que al momento de 

',: •', ari,'an'zar en las siguientes lineas las figuras previstas en la legislación peruana 
;.'-_-·,,,-'.:-·-:-,·:·i·-. 

, : pára' la, protección de las patentes, nos estaremos refiriendo de igual modo a los 

iti~c:le1os de utilidad como a los diseños industriales, remisión que no tiene otro 
.. __ .- -··: :-~ -- '.· 

sustento que la misma Ley de la Propiedad Industrial. 

a;', Acdón de infracción de patente. 

· Como lo señalamos en párrafos precedentes, la titularidad Je una, pater1t~ 

;,'~o:lo~ga :a,su propietario el de derecho exclusivo de explotación de la lnvenCión 

, .:;:.p~bí'J~Íd~ cdn respecto de cualquier tercero. 
:· ~·.-;:~<-~~~~>_~.~~~~~{;;;·:~,! -~;·:I~/· ··~ 

,::<·~tf ·~,e, E:~'~sie sentido; 1a 1ey peruana ')stab1ece en favor de1 titular de una patente 

; ;;~(~~r:e{h~d~ lrnpedir cj~~ün''tercero fabrique; ofrezca, introduzca al comercio o 

·. ''Uti11Ce\ulí'?rociucto'patentada'~1~·,~u consentimiento, as1 como 1a posesión o 

l~portaci(H1 del mismo para a'igunC>::Cle los actos seftalados. Asi también, le otorga 

la' facultad de P.~éÍhibir'1a~tiff~'a'6i6~~·;;·~(()fr-ecil'nien:to de utilizar un procedimiento 

pata'ntado, si el t~;cer~}~IJ~:i:>í~¿i.¿ii~~~~taricias permiten presumir que sabe que 

tal, acto es prohibldo.:i19 '.' ;··: ''.• •• '·,. 

' . -> > {\):·.-.~:-:: .. ,- ~ -.. 

Del mismo rilodb; ei or'áci~~rilientO jurldico peruano le otorga al titular de la 
. ;, .- ; . ·~·----,!~:-,:._ . -~.1.:- :~ ::.;;;;.~-; 'i·; ;f._;.;, -· .. ;... .;, :> . -,;-. -.:i... . 

patente 1,aprerrogativad~'no-pefrrnitirel ofrecimiento o la introducción al comercio 

de un proc:lúéto:cÍire~tahíen't~ Citi{ehido m'ediante el procedimiento patentado, sino 

meciia ,, sL, ~~riseriíimientcí. íg'úa1rñ'iiíñie, • e1, propietario de 1a patente podrá prohibir 

que un tercero sin su consentimiento entregue u se ofrezca a entregar medios 

, · '\5.3ra la,, puesta en práctica de, la invención patentada relativos a un elemento 

·-.••,-·es~néial de la ~isma, si el tercero, sabe o las circunstancias hacen presumir que 

. sabe de la ilegalidad de su conducta. 3~0 

31 ~ Véase articulo 65 de la Lcv de la Propiedad Industrial 
J:o Véase articulo 68 de la Le)· de la Propiedad ~ndustrial 
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Así pues, el . titular de una patente que considere que un tercero se 

encuentra invadiendó su derecho de exclusividad a través de la realización de 

alguna de las conductas señaladas, podrá interponer la acción de infracción 

correspondiente ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, quien 

conocerá de la misma en primera instancia, debiendo para tal efecto e: exhibir el 

comprobante de pago de la tasa correspondiente. igualmente, la ley peruana 

prevé la posibilidad de que la acción de infracción sea Iniciada de oficio por parte 

de la Oficina.321 
.. Sin embargo, para uno u otro caso, la acción de infracción 

prescribe en una plazo de dos años contados a partir de la fecha en que ceso el 

acto o hecho infra1;tor. ·. 

Junto con· la presentación ·de la demanda, el titular de la patente podrá 

solicitar a la Oficina on:leme. la aplicación de las medidas cautelares necesarias a 

fin de evitar que la vi~·laciónde la patente continúe. Para tal efecto, la ley peruana 

prevé como medidasi.c'a~tel~:res~ la orden de que cesen los actos materia de la 

infracción; el de6omi~o;~.~~~biito ~ in~ovilización de los productos, envases y 
0 :_,.,·,·;,- L•

0
, "_.•·, >. , 

material publicitario objetó #e.J.a .. infracción; el cese preventivo de la publicidad que 

constituye la violación ·.de' la páterite; la adopción de las medidas necesarias para 

que las autoridá~esJ~düaheras impidan su ingreso; el cierre temporal de 

estableclmientó del,d~~llnciante; y, cualquiera otra medida que tenga por objeto 

evitar la violación de' la patente.322 

. . 
. . 

Asimismo, es menester señalar que las únicas pruebas que se pueden 

ofrecer dentro de esta clase de procedimientos son la pericial, la documental y la 

inspección; debiendo para esta última, señalar el establecimiento donde habrá de 

realizarse, señalara el motivo de la misma, la exhibición del titulo del derecho de 

propiedad industrial, y el pago de la tasa correspondiente para el desarrollo de tal 

diligencia.323 

~::• V Case articulo 22 dl!l Dccr~to No. S07 
J!:: \'Case artículos 1 O y 27 del Decreto No. 807 
J::J \'Case aniculo 31 dd Decreto ~o. 807 

212 

------ -·----



Una vez presentada y admitida la denuncia de infracción respectiva y en su 

caso la aplicación de medidas cautelares, la Oficina procederá a correr traslado de 

la misma al presunto infractor a efecto de que en un plazo de cinco dias efectué el 

descargo de la misma.324 

A este respecto, es importante destacar que la ley peruana permite. dentro 

de los procedimientos de infracción, la realización simultanea de la notificación de 

la denuncia junto con el desahogo de la inspección que haya ofrecido el 

denunciante como prueba, toda vez que en la práctica es muy dificil para el actor 

exhibir elementos de prueba convincentes oe la infraccion, &ino es rnedi<111te el 

desahogo de una inspección en el establecimiento del presunto infractor sin previa 

citación, pues con ello se evitarla la posibilidad de que éste escondiera, sustrajera 

o desapareciera los elementos materiales constitutivos de tal violación. 

Una vez n6tifiéad0 elpresunto infractor, este dará contestación a la misma 

en íos térmiri'6~;''~'u~ córisldere pertinentes y haciendo valer las defensas que 

·. .. ·,- , ,· ,-

; oe'ritr~ de ras defensas que se . pueden hacer valer contra una acción de 

infracción,· observamos que· la ley perúana establece que no podrá sancionarse 

como infracción a una patente el uso que de ella se haga en una ámbito privado o 

sin fines lucrativos. Del mismo modo, no podrá sancionarse la importación del 

producto patentado si este hubiere sido introducido en el comercio del país 

exportador con el consentimiento del titular. 325 

En el mismo sentido, no podrá sancionarse como infracción de una patente 

el hecho de que el presunto infractor entregue u ofrezca entregar productos para 

la puesta en práctica de la invención patentada, si tales medios son productos que 

se encuentran corrientemente en el comercio. 

'!-' \'Case articulo :?.6 del Decreto No. 807 
J!~ Véase articulo 66 de la Ley Je la Propiedad Industrial 
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Por otro lado, el presunto infractor podrá hacer valer como defensa en 

contra de la infracción el hecho de que ha venido empleando la invención 

patentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, o en su 

defecto, que con anterioridad a tal hecho habla venido realizando preparativos 

efectivos y serios para -;u empleo, por lo que de demostrarlo gozará del derecho 

de poder emplear la invención patentada sin que ello implique infracción alguna.326 

Finalmente, el demandado por la infracción de una patente podrá, al 

momento de contestar la denuncia, controvertir la validez de la patente a través 

del ejercicio de la acción ae nuhJad en contra d1:1 'ª misnia. 

Desarrollado el procedimiento contencioso, la Oficina emitirá su resolución 

declarando la existencia o inexistencia de infracción alguna de la patente del 

denunciante. En caso de considerar la Oficina que existe la infracción, ésta 

establecerá en su resolución· las· sanciones correspondientes que pueden ser la 

multa, la orden de cesación de. los .hechos constitutivos de la violación, el 

decomiso de los productos y material publicitario, el cierre t.lmporal del negocio 

y/o la publi<.ación de la'r.esolución condenatoria. 

,,;• ... 
- ·.·· ,•--'- .-

En contra .de. la ·resolución emitida por la Oficina, el inconforme con la 

misma podrá hacer vale·r recu.rso de apelación en un término de cinco dlas a partir 

de que se le notifique la resolución ante la Sala de Propiedad Intelectual del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

Por su parte, la parte inconforme de la resolución emitida por la Sala de 

Propiedad lntelectualpodrá impugnarla ante la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia· de la República. Del mismo modo, :¡uien no este de acuerdo con la 

sentencia emitida por la Sala Civil podrá apelar en segunda instancia ante la Sala 

de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. 

):h \'Case articulo 69 de la Le)' de la Propiedad lndust;ial 
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Para finalizar, es de comentar que;· a· ·diferencia de los tres paises 

anteriores, la legislación peruana no prevé· que medÍante el ejercicio de la acción 

de infracción se pueda obtener el pago de la indemnización de los daños y 

perjuicios que la violación haya ocasionado en detrimento del titular de la patente, 

sino que solamente establece que una vez.agotada la via. administrativa, podrá 

demandarse por la via civil el pago ·de la :indemnización correspondiente, acción 

que prescribe a los dos años de concluido el: procedimiento administrativo. 327 

b. Acción de nulidad de la patente .. · 

La posibilidad de controv,ertir la validez de una patente ha sido prevista, en 

•,'la' legislación péwanai me~iÍ,anté el ejercicio de la acción de nulidad establecida 

~8r lá ley de:1~";r;~te;i~;':M1Xc'ualé¡u1~·r terceoo que cuente con legitimo interés, 

~~111.o pued~ serel
1
he6ho'élé ~ér demandado por la' presunta infracción de una 

. . paí~riie'; po&é ~o'1i~it~r: \.?~n su caso, obténer la declaración de nulidad de tal 

~' él~reht1o C!e prÓ'p'iéd~d industria la fin de que ya no surta ésta sus efectos legales. 

' • • '· < 

En este sentido. I~ Ley de la Propiedad lndú~tri,aldeLPerú ha previsto como 

cáusas de nulidad d3 una patente las siguientes; a:'sa'ber: que la patente se haya 

otorgado en contravención a cualquier disp~~lciÓn'd~·la Ley, o que se hubiere 

otorgado con base a datos falsos o inexactos éri la''s6iicitud y que sean esenciales 

para la misma.328 Por otro lado, es conveniente establecer que la ley peruana ha 

establecido que la nulidad de una patente podrá hacerse valer de oficio por la 

Oficina o a instancia de parte agraviada. 

La acción de nulidad deberá ser presentada por escrito ante la Oficina de 

Invenciones y Nuevas Tecnologias, la cu::il deberá identificar de manera clara el 

··registro que se pretende anular y el domicilio para notificar a su titular, los hechos 

i:'.' Vt!asc articulo :!*S de la Ley di.!' la PropieW.d Industrial 
J!!I V Casi! articulo S6 Je la Ley di! la Propiedad Industrial 
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en quef~nd·~~~:~c~Óg;,,e(derecho en que lo apoya. las pruebas que los sustenta, 

á•I :::;~~~~~~~~.:::,:·,:• ::,:::P::,::Udad do la pareote aote la 
Oficln~; y erÍ; sú 'éaso;· admitida por ésta, se ordenará notificar la misma al titular 

registral;de la 8at~~te 'a fin de que en un término de treinta dlas i1ábiles de 

contestación~· a la misma. Transcurrido el término antes señalado y habiendo 

ccintest~ciÓno no á la.solicitud de nulidad, la Oficina procederá a emitir el informe 

té~nicó correspondiente y entonces el expediente estará integrado para que se 

el1litá la res~iudÓn correspondiente.329 

_,, ~-.:-.,::.~ ''· < 

.: AslentJ·~~es la Oficina procederá a emitir la resolución correspondiente, ya 

sea d~~l~rand~ 1'a nulidad de la patente o negando tal solicitud. En caso de 

. deé1árar:1a nGndid c;e 1a patent~. 1a 1egis1ac1ón peruana prevé 1a posibilidad de que 

si las ca~sas r:¡ue de nulidad sól() afectan a una o algunas de las reivindicaciones, 

la Oficina podrá declarar la nulidad solamente de éstas, subsistiendo la patente 
:- ~ . .; -- . -' , ' . . 

para las reivindicacione~ restan~es. 

\ ::·' ~. 

A este respecto,. es de·· haéerse la anotación que la declaración de nulidad 
•:. ' .-· >'; •• -~., ' ••• _.: - ' 

tiene como efecto de que la patente'núnca fue valida ni produjo sus efectos desde 

la fech~ de presentació'n d~la~.''~bi'iciidcÍCrespectivr1. Sin embargo, tales efectos 
·> .. :, ; ::·:, ,-,:,.~~-' r. ··:/~-:-:~!,<.';.;(:-: ,~ .. ·. -

retroactivos no afectarán las· re.solucio.!:1.es sobre infracción que hubiesen quedado 

firmes; ni tampoco a los contratos d~.li~encia ya ejecutados. 330 
. . . . - - . :·:~~'··· ,• 

. ··- - ·.- -- .,_ 

éncontra de la resolución emitida por la oficina, el inconforme podrá hacer 

valer recurso de·apelación dentro de .los quince dlas siguientes ante la Sala de 

Pró~·iédad Intelectual del Trlbunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad 

lntélectJa1 del,IMDECOPI. , , 

J:<J Vétlsc aniculo 88. de la_ L_cy"de la Propiedad Industrial 
330 Véase articulo 11 ·de la Le)· _de la Propiedad Industrial 
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~~:':;.e. ..- ,:·:f~-· -~_.,_ --=--:~-':.-~·-,,'---=~-;'=--">;--~·.:_ :-::=:;_:c;./_::~;_:;,'---

>i:\",~::&~:.;~~i~i~~·~'¡j:/~,;~~:~~;j¡~6o~forme de la resolución emitida por la Sala de 

;;,/~'.¡::>~6pif!dá~\1~tel~ét~~tp6'dúVir;:;pugn~rla
0

ante la Sala Civil de la Corte Suprema de 

; .,i;Jústíéia dé 1~\Repúblicá:; Igualmente, quien no este de acuerdo con la sentencia 
'':·;'i.'.._~.~~:.7~;·~ ¡'O:'(;,:,~··~~'.~=;' j;.:;;,:.:~.~.~ '·~:.-:-:+-:~:'e.',·•:..,:; Ó ." ~ '.•-': :, ·, ; 

. e¡m1t1da' po.r·la> ~ala Civil podra apelar en segunda instancia ante la Sala de 

'.':oe'r'é~h'ci;'c6ñstít~~iéírí~Í 'y social de la corte suprema. 
,'. :·_;';.,'-'.'.\: >~~~/-\.':~-,~ .. :~'.: .':; <'.·c~~·,·.::f.·:· .. 

'· j: Fírnilr'n~~tEl:'?onduimos esta figura señalando que la acción de nulidad de 

úna ·pélt1:ñté puede'in~erponerse en cualquier tiempo, es decir, es imprebcriptible. 
·;_.,-:: ·\·'· 

c .. Acción_ de.reivindicación de la patente. 

, , " ' 

, .. · .. •. ~e ma~efa'·un tanto cuanto similar a España, la legislación peruana de 

prÓpÍedad i~d~~tria{pre~é dentro sus preceptos la posibilidad de que el verdadero 

inite~te"r 'í~Í~i~d1éili~' ~~ra si la propiedad de una invención cuya patente fue 

'ci!6ri;iadá~ LJn~pei/~ciría cille no se encontraba legitimada para ello . 
. ,. ; ":.r.~:·:.:¿ ·{':~: ,:·.:..'-ff;ft'.i~~:;;t:-:< 

} , .Asi ~iJ~~0'1'a.Ley de la Propiedad Industrial ha establecido el derecho que 

Üene 'el inventor· o sus causahabientes a ocurrir ante la autoridad judicial 

: ; .'.··~brlip~tenté a reda mar sea reconocidu su calidad de inventor cuando un tercero 

r:·g~6bteriid~ la patente respectiva en razón de haber sustraído indebidamente del 

. '¡nJ~~ÍÓr í~"invención respectiva, o que por el incumplimiento de alguna obligación 

. co.~tractLJáÍ o legal no deba ser éste el titular de la patente sino otra persona.331 El 

plazo para ejercer esta acción prescribe después de haber transcurrido tres años 

desde la fecha de haberse concedido la patente correspondiente. 

Ejercida esta acción ante la autóridad judicial competente, el actor deberá 

hacer del conocimiento de la Qficlna de Invenciones y Nuevas Tecnologías de la 

presentación de tal demanda dentro de los diez dlas siguientes debiendc exhibir 

cop'ia certificada del auto que la admita a fin de hacer la anotación respectiva para 

· hacerlo de conocimiento de terceros. Asimismo, dentro del término de diez dlas de 

ni \'Case artículo 30 de la Ley Je la ·rrOpicdad Industrial 
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-~rr: .,--¡:,---:.~-~- -

' .... --

haber recibldÓ,tai.é:omunicación, la Oficina deberá remitir a la autoridad judicial a 

.·. un infCirme re~p~cto de la patente asi como del titular de la misma, informe que 

constitulrá·uno de los elementos a ser considerado por el Juez al momento de 

·. emitir su ~entencia; 

Concluido que !:'ea el proceso judicial respectivo y en caso de que el 

Tribunal dicte una sentencia estimatoria de la pretensión del ctctor, deberá 

notificarse a la Oficina a fin de que realice :a anotación correspondiente y emita el 

certificado de titularidad correspondiente.332 En caso de negarse la reivindicación 

solicitada a la autoridad judicial, deberá hacerse del conocimiento a la Oficina para 

el efecto CJd nacE:ir ia ar..:nación correspondit:nta a iin de ;iac~rio Je c.onoc;m;t.nto 

de terceros. 

2. Signos distintivos (marcas, lemas comerciales y nombres comerciales). 

Los signos distintivos como medios diferenciadores y de reconocimiento 

dentro del mercado respecto de los demás competidores encuentran su regulación 

en el ·P~rú dentro de la multicitada Ley de la Propiedad lndus11;a1. 
' :--': .· . 

Para t~ic~~fectÓ;::,dlC:~o ordenamiento legal reconoce a las marcas, lemas 
-·-- ----, ,' .:, --.·.:•, ·,,·;-·-<"• --- ' 

·comerciáles,' nombres'.conierciales, entre otros, como las figuras bajo las cuales se 

· proÍeger~ a '.1();·,~r~tlo16~{0.:s1gnos gráficos de los que se haga valer un 

comerciante pá)~ .id~'riiméar~~ él, sus productos, servicios o establecimientos de 

los de sus competldoresderítro d~I trafico económico. 

A .. fin .. • de : obtener; el • registro respectivo, con el consecuente derecho 

exclusivo de usCi/~Ü~·:e'ste: produce, el interesado deberá de presentar ante la 

Oficina de Slg~o~ Di~ti~~ivos del INDECOPI la ::olicitud de registro correspondiente 

··. en la que ~e cohte~g~n" los datos y la información que la ley exige, asi como los 

anexos que ésta ré¿ui:;~ ;ara tál efecto. 
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Recibida ta solicitúd en la Oficina, esta revisará dentro de tos quince días 

hábiles siguientes si ta misma cumple o no con los requisitos formales que exige la 

ley. En caso de no cumplirlos, la Oficina prevendrá al peticionario para que los 

subsane dentro de un término de treinta días, prorrogable solamente una vez por 

un periodo de idéntico tiempo, a fin de que sea admitida su solicitud de registro. 

Una vez que la solicitud cumpla con los requisitos de forma exigidos por la 

ley, ya de inicio o por el cumplimiento de alguna prevención, la Oficina ordenará su 

publicación por una sola vez en et Diario Oficial "El Peruano" a cargo y costa del 

solicitante, quien deoerá de cornprobar a ta 01lcir1a ei cur11µlimi1::11,o de té.I. 

-Publicada la solicitud de registro en "El Peruano", cualquier persona que 

tenga inierés legitimo podrá presentar observa..;iones a la solicitud de registro de ta 

marca solicitada a fin de impedir _la concesión .. del mismo. Las observaciones 

deberén ser presentadas por escrito ante la oficina-señalando las causas de hecho 

- 'V fundamentos de derecho que susteilten; la~" observaciones presentadas, 

.'~orno et comprobante de pago por ta tai'~ 2~~respo~diente para tal efecto . 
• '" • • ' .-:·,· > -

así 

Por su parte; ~a Oficina no dara 0ef1tráda a las observaciones hechas a una 
-'·"--, 

. solicitud de registro, si estas son extemporáneas, se funden en la titularidad de 

Úna solicitud de registro posterior;._se apoyen en convenios o tratados que no sean 

vigentes en el Perú, o no se -hayan pagado las tasas de tramitación 

correspondientes por tal concepto'.: 333 

Una vez admitidas las observaciones presentadas que no incurran en 

alguna de las causas antes s~~-~ladas, ta Oficina correrá traslado de ellas al 

solicitante a fin de que en· un término de t~einta días hábiles conteste lo que a su 

derecho convenga. --------·------. 
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·'sin embargo, es importante comentar que la legislación peruana prevé la 

posibilidad de que en cualquier estado del procedimiento, la Oficina podrá citar a 

las partes·en conflicto a celebrar una audiencia de conciliación a fin de que estas 

lleguen a· un acuerdo, el cual de no ser contrario a los derechos de terceros, según 

asl lo estime ·la Oficina, se levantará una acta donde se hará constar el acuerdo 

respectivo que .. tendrá efectos de transacción extrajudic..ial. 334 Igualmente, el 

ord.enamientó peruano contempla la posibilidad de que coexistan dos signos 

idénticos o·semejantes si asi lo acuerdan dentro del procedimiento y la Oficina 

considera que 'tal c'éiexistencia no afectará a los consumidores. 335 

Vencido'·¿; ·pta;Ó .·antes h odicddo, ta Oficinc. procdddrá d emitil ia re&otuci6n 

correspondient~ .• :pre~io.~xamen sustantivo de registrabilidad que haga sobre el 

signo :étÍstintivÓ; solicitado, examen que consiste en determinar si el mismo no 
- . ·.,,· .. ¡.• ,., .. 

lncurré'en' átgüna 'de' las condiciones de no registrabilidad establecidas por la ley, 
' . . ~- . . . -

como pudiera ser.qlle et signo no fuera distintivo, descriptivo, genérico, contrario a 

la . moral o ~t;'iJrd~h·' público, Indujera a error en cuanto su origen o invadiera - -- ._, -----·,- -··--···- . __ _ 

derechos de terceros.en caso de ser idéntico o similar a otro signo distintivo para 

los mis~os o se'mejaniesproduc;:tos o servicios. 336 

Junto con el examen de fondo señalado, ta Oficina deberá también analizar 

y tomar en consideración las observaciones presentadas en su caso por tercero 

alguno, a fin de establecer si se procede a otorgar el registro solicitarlo o no. En 

caso de otorgarse el registro del signo distintivo, el mismo tendrá una vigencia de 

diez años a parir de su fecha de solicitud, renovable por subsecuentes periodos 

similares. 

En contra de la negativa del registro, o de su concesión si es que alguien 

presentó observaciones durante el procedimiento de registro, el afectado podrá 

hacer valer recurso de apelación ante la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal 

JJ.i Véase anículo 159 de In Li:y de la Propiedad Industrial 
n' \'Case articulo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial 
33

" Véanse artículos l ~9. 130 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial 
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;:~~"~.~Ó.,<'-';----'f::~_"."o .¿=~o-:-
::j ,::;:,, :~2>~~ ,;:.~:.. :-. ~;.- ~-.. ~-·'. ~:;Z::~~t~L :,:,-:;;_.- '; ·.: 
. -, .. : __ -~>:i;?~i;~~~°"~~\~>':;,:~;){);~~·.:~{1;-i--~;~;.-::":~:\:-\:~:~:~;;\-:<·'·--~ 
:,c<de;Defensa ,deiia;,Cornpétencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPl.337 Eri 

¡,.. , ._; ,·,,;-_-:·,·. :.:. __ . ~ -'·-·.- --. · :., .. :~~·~.:.5Z;:'r"-~·;l'.:~;-·:·. >-' .:''f- : . 
contra defla resoluci~n:emitida por ésta, el inconforme podrá impugnarla en la Sala 

Civil de la Corte'Sup'r~rna'de Justicia de la República, y en su caso, se impugnará 

esta última en sJgi.Jíid~ in~t~~cia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social 

de la Corte Supr~IÍia.· 338 

Es importante dejar establecido que el procedimiento para la obtención del 

registro desa~rollado lineas arriba es aplicable tanto para las marcas y lemas 

comerciales, con la única variante de que el registro del lema comercial siempre 

deberá estar vinculado a una marca registrada.339 Por lo que respecta al nombre 

coméréial, &ste se rige igudlmente para su registro por lo disp .. ei.tc. para lub 

niar·cas, con la única salvedad de que al ser el uso del nombre comercial su fuente 

·generadora· de derechos, el solicitante deberá exhibir con su solicitud los medios 

probatorios pertinentes para acreditar el uso del mismo para asi poder obtener el 

registro correspondiente. 340 

Asimismo, es necesario establecer que tanto el registro de una marca, lema 

comercial y nombre comercial confieren a su propietario un derecho exclusivo de 

explotación y uso del mismo dentro del curso normal del trafico económico. Es por 

ello que durante el análisis de las figuras instituidas en la legislación peruana para 

la protección de las marcai:; come,rclales, estaremos haciendo alusión a los leinas 

comerciales y ncimbr.;;5 com~rciales, remisión que no tiene otro sustento que la 

misma Ley de la prop'i¿d~d l~dl.lstrial. 341 

Sin emtla;g~. e~ ~ene~ter señalar que en el caso de que el titular de un 

noml::fre comercial pretenda hacer valer su derecho de exclusivo ante las 

in'stancias legales procedentes deberá demostrar, a diferencia que el titular de una 

H
1 VCasc articulo :!48 de la Ley de la Propiedad Industrial 

JJ~ V Case articulo 64 del Dci:rctu ~o. S07 
11

'
1 Véanse articulos J l;)O y l lJ5 Je la Ley de la Propiedad Industrial 

)Jo V~ansc artículos:! 11 y:! 17 Je la Ley de la Propiedad lmJustrial 
)JI Véanse articulos 195y:!1: J,,: la Ley de la Propiedad Industrial 
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;~_;,_:_;~~°"-----'-·:-'.' - ---=;...- ~ "•;..'.,;-_~¿,.;'::~·-
_-:~.>:.'~: ---~:-::·.>·.:;:;.--.:.~~':~~:"'>,,.,__. ·:"¡ 

marca :o lema c~rri~;gi:I ~~'~1~Í~a¿o: el uso y conocimiento del público consumidor 
correspondie~te.~_'5'6(~-;~i:d~;a·6:t~'~~1Ón. . . . ·. 

,_., . -';::. > -~: ~·-~ :~:~~:;·;~:~-~::;\:(·'<:Y 

a . .A.~Ció~óie·;~fr~áión'de ulla marca registrada . 

. -} ~'. i/.~!.~-:j;~·;~~::·,:· .)~:,'"''·: 
La tÍt~larici"ácÍ.del ¡-;;~istro de una marca otorga a su propietario el derecho al 

uso exclusil/o:.\:i"e1irnismci para distinguir los productos o servicios que ampare el . . -· "' - ~ . ,_. . ' , ... - ..... 
misrno. Asrpu~5;5u.mular goza del derecho de impedir que un tercero emplee sin 

. su co.nse~tirni~nto tal marca registrada en sus productos o envases. 
- .. ····-/;:;-;,·: - . ' 

• E1ectivarnentei el litular de unés onarc:a registroda tie11e .:i; C:erecho de <:ctuar 

en contra ci~\cGa1quie; tercero que sin su consentimiento utilice o aplique una 
'.- :;.· .. _,,, ... '·,.' 

marca ;Idéntica "o;. similar a la registrada para productos o servicios iguales o 
- ,.--·. -: ' ... _"·'-"-. -,-·' ''< . ':· ' •,. 

similares qúe" pi.íe"da provocar confusión en . los consumidores. Igualmente, podrá 

iJTipedir 1<3 v~~t~. ofrecibieniota1rii~6~~arnlento o introducir al comercio productos 

-~~:i':itt~:~~~;:Í~~;~~-~~i~5.~Aj¡l(J.1/10~z¡:~ mediante ella la prestación del 

.-.. " .. -,_ ·- - ·-'· . . ~.. . - " 

·. . - ,._" ·>::: ~ .... -,_~-~·::.-~~"".;'\ _:~': ·::·:· : ::~-:.~)~;~~-:/'.·;);?!~.~:;:;-~·~:. '.-.'- .:·::_ -
• ~s! t~mbié_n, sl..i propie~ar[o PC;>~t~ PXº~ibir c¡ue un tercero importe o ex¡Jorte, 

sin su consenÚmienfo, los prodúé:to"s":Cíue an1paíe' su marca registrada, asi como la 

re~liz~ción d~ ~ualqJi~r otro' ~~io-q'~~'p'.b~~¿''~~t¿raleza o finalidad se traduzca en 
. - · - . · ' • · · , .. - , ' ·.-·cf< ·J ~, .. ,. · 

un injusto aprovechamiento de la inarca:r~gi~tf~cia.en perjuicio de su propietario, o 

en su caso, que implique la dilución de la fÜerza distintiva que posee la marca. 

En este sentido, el dueño, de:~lá marca registrada que estime que la 

conducta realizada por un terce;o lesicfo'13 su derecho exclusivo y constituya alguna 

de las conductas sancionadás como infractoras por la ley, podrá ejercitar la acción 

de infracción correspondiente ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, . •"- .. 
quien conocerá del tal litigio, ~~:~riníera instancia, debiP.ndo para tal efecto exhibir 

el comprobante de pago de l.,;s,tasas correspondientes. El ejercicio de la acción de 

infracción prescribe al término de dos años contados a partir de la fecha en que 

cesó el acto o hecho del infractor. Por otro lado, es menester comentar que la 
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de'. infrácción podrá hacerse valer de oficio por la Oficina de Signos 

j '>. 

Ahira .bi~~; la ley peruana prevé la posibilidad de que con la presentación 

. :_dciia ~e!Tlanda; .. el titular del registro solicite a la Oficina la aplicación de medidas 

' ~~~t~ICÍr~~:~é)~- la' finalidad de evitar que la violaclñn continúe, o en su caso, se 

.· :;:~~~Yi~e.}Asl~/:p!JesO' Ja·· legislación del perú contempla las siguientes medidas 

/:-~· c~U'te~(as:·:á'saber: la orden de que cesen los actos materia de la ir.fracción; el 

•:~/c:iéC:6ir;i~~;'.ci~'pO'sit~' o inmovilización de los productos, envases y material 
<· ,_ ,,.'-. " "':· ··' - -. ·-. -· --·-· ' _; , . ~. ; 

.: _;¡;pu~Hcltario objeto de. la infracción; el cese preventivo de la publicidad que 
1 ;·;,cci~~iii'uy'e~ía''~ibia~ióo1 de la patente; Id adopción de. 1as mtididas necesarid!> para 

. '> ·~8t1is·a-~toridádes aduaneras impidan su ingreso a territorio peruano; el cierre 

''''.tirifi>6f~1··d~Ei~t~bleclmiento del denunciante; y, cualquiera otra medida que tenga 

-. ; pdf;ÓbJ~t6·:;;~¡t~rl~'violacióll de la patente. 342 

. _, ----~<·;_·o'.;~ . :: r<<(;-> 

<~;~·,~ .... -R~~:~~ct~:c·a~.T~~-- rTiedios de convicción que pueden ser ofrecidos en el 

·i' ~¡~ic:icio :d~ ¡~ acción de infracción observamos, al igual que en materia de 

- :.-;~~.~6:~t~s;:;qüé 'sólb podrán ofrecerse en· esta clase de procedimientos la prueba 

> ~p'ericial,·. doc'Jrñéíiial. y la Inspección. Gon. relación a la inspección, su oferente 

\.~~!;~;,fseñaÍar~I establecimiento donde habrá de realizarse, los motivos que 

jJ~¡¡fjJJ~'.:.;; I~ ~is;;,~, la exhibición del Utu16 del derecho de propiedad industrial, 

a~Ic~';,:;6'é1 comprobCÍnte de haber pagado i~'tas~ é:orrespondlente.343 

Ordenada la admisión de la denúncia de Infracción respectiva y en su caso 

.la ~plica::'i'ó¡,' de medidas cautelare;, la Oficina procederá a correr traslado de la 

misma -aí pre-sa.mto infractor a efP.cto de que en un plazo de cinco dlas efectué el 

descargo de la misma. 344 

lJ: VCansc artículos 10 y :!7 di..'l Decreto No. 807 
)·U Vi!ansc articulo J 1 del D..:l..'rcto So. 807 
H..l VC:asc anículo 26 del 01.: .. ·11.·to ~o. 807 
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. ,, ~ - >-:\idT;~ 
,· --·~·7·~~·~ y <-,-_;:)~·!:~~~:~~~~; -- -~·~ -

·····Al iguaítciue'.dentro;C!e\los'!procedlmientos de infracción en materia de 

·. pa;entes, €¡( 6~d~Q~~i~ri,íG.'1~g';1°'J;iirJano permite la realización simultanea de la 

···notificación< de'1a'·ci~'nún~ia Junto' con el desahogo de la inspección que se haya 

ofr~cid~ 6b'ri;c:, prÜ~ba,'. e~ 'virtÜd de ser este el medio y la forma más idóneo de 

;, probar 1'a conduct~ infractora del demandado, puesto que en la realidad los objetos 

. 'C.:/; ~le~~~tos éonstitutivos de la infracción se encuentran en posesión del 

. ·demandado, resultando dificil para el actor exhibir los elementos de prueba 

convincentes y necesarios para probar la infracción, por lo que es a través del 

desahogo de una inspección en el establecimiento del presunto infractor sin previa 

citación lo que evitara la posibilidad de que éste esconda, sustraiga o destruya los 

e1ementos materiales constitutivos u.:. ial viulación. 345 E!. po. e.;c. posib;tic;ad Je 

sustracción o destrucción de tales objetos que constituyen la conducta infractora 

que la ley peruana permite la aplicación de las medidas cautelares antes 

señaladas, pues a través de su aplicación al momento de desahogar tal diligencia, 

se asegurará la permanencia de los mismos como medios de prueba durante el 

desarrollo clel procedimiento administrativo. 

Notificado .el presunto infractor de la denuncia interpuesta en su contra, 

procederá este a dar .. contestación a la misma en los términos que considere 

pertinentes y ·h~~ie~do vaiér. las defe~sas que. c~nsidere procedentes, o en su 

~1 mepfe11·cctaº .. segui~'..;~n ,r~~.~l~w~¿.1:~~~.~e{! .. m····.:.; .. ·.1···ª·;··.~··.}~;'.;~~·~ las consecuencias que ello 
·::t.~ -:;, . J '···" ' - ~ {·,,,::; ' ,"•-,;;.,.~:~;:,.:-; -

: -' ;.-~'\ ··._::' /;~-.¿;,: ,- - t.<;_: ••• :-~\' 

. En caso .de'ciar cont~staciÓry ei'~~~~¡,ci~C!Ó podrá hacer valer como defensa 
-·- . -· ' -··· ' 

en su favor ·e1 qUe .. su conducta r:ioc~n'~tituyeJnfracción o violación alguna a la 

marca régistrada del actor. Asimismo:,. no podrá considerarse como infracción a 

~na m:arca-reQiStrada el empleo: de ,·.su·::Pr~Pio nombre, domicilio o seudónimo, si 

·este uso se ha:e de buena fe y no se. emplee como marca; asi tampoco se 

sancionará el empleo de signos descriptivos, siempre que tal uso no induzca a 

\..U Véase articulo !6 del 01.!t:rl.'to So. 807 
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éonsumidor y se limite tener propósitos de identificación o 

' ... -

De igual forma, no podrá sancionarse como infracción al derecho exclusivo 

de Gn·á'.ri1~ré:~ registrada, cuando un tercero la emplee para anunciar, ofrecer en 
'• -······. . -

: : vey1t.á."ó Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legalmente 

·marcados, o ·usarla para mostrar la compatibilidad o adecuación de refacciones o 

:/::•accesorios ·utilizables con los productos o servicios que ampara la marca 

;:'~~~i.strada, siempre y cuando tal uso se realice de buena fe y se limite a su 

P.r.opósito informativo y no. sea susceptible de confundir al público respecto del 

/ origen de los mismos . 

. :,;; ;• Támpoco se::sancionará como infracción de una marca registrada el uso, 

ofredmlii'níó,?\íé'n'ta de los productos marcados con la marca registrada, si estos 

. ·h~n 1 sido ya introdGcidos de manera licita en el comercio, a menos que el actor 
"···~_, .,,_ .• ,• . -. • f" . ,_,_ 

logre· demostra'r/qué las características de'.; lós productos hubiesen sido 

·····•, :modiH~~das.~alteradas durante su comercializab1~~:347 
-_,._-, - .::.~"~- ,_·!:;· -"<~:_; __ ; \'• '-'-.':-~J;:::f:.C:)'," __ ~;_'./~.': 

.·~·~··· •. <· oé1'irifsníó';n1'ado,'~rciemandaé:Ío'~ri':1a:)r.frabción de una marca registrada 
··~i~d;.é·h;c~~·J~íe~··a~\e:>~G c6'nt~.ilria'1á:á'céi6n cie nulidad o de cancelación de 1a 

marca a firí'·de ~~it~r ser'.sanci<:lnadopor\u conducta si consigue que la Oficina 
' . . " - .. ,. - , ' ,, ' .. - . ., .. -·~.. ,. ,.· 

. de.ciare qué el iegisfro .es j nulo o lo cancele por adecuarse a alguna de las 

·• Ah:orá''bien/'es ·predsó hacer mención que con independencia de los 

argument'o~•que haga valer y pruebe durante el procedimiento cada una de las 

partes, el ordenámiento legal peruano permite al Secretario Técnico de la Oficina 

en cualquier estado que se encuentre el procedimiento, convocar a las partes a 

H" Véase aniculo 1 iO de 1:.t L..:) de la Propiedad Industrial 
Jn Véase articulo 171 Je la Li:y de la Propiedad Industrial 
1
·u Véase articulo 172 de 1~ Li.:~ ~ icdad Industrial 

TEC'l"CI ("("·?,-. 
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·efecto d~ ~alebrar una audiencia de conciliación a fin de que estas lleguen a un 

acuerdo, et ~ual temdré los efectos de transacción extrajudicial.349 

Sin embargo, si las partes no llegan a ningún acuerdo y ya se han 

desarrollado las etapas procesales del procedimiento contencioso, la Oficina 

emitirá su resolución donde establecerá la existencia o no de la infracción aducida 

por el denunciante. Así entonces, si a consideración de la Oficina exiatió infracción 

alguna, ésta pronunciará en su resolución l::is sanciones que procedan, sanciones 

que van pueden ser una multa, la orden de cesación de los hechos constitutivos 

de la violación, el decomiso de los productos y material publicitario, el cierre 

temporal del 11egc..cio y/o le. pubin:aciün de la , ~sJ:..ición 1..:01.C:ei;atoria. 

La parte inconforme con la resolución emitida por la Oficina podrá 

interponer el recurso de apelación dentro de un .término de cinco días contados a 

partir del dia en que se le haya notificado la .resolución, ante la Sala de Propiedad 

Intelectual del Tribunal de Defensa de( la ,Competencia y la Propiedad Intelectual 

del INDECOPl. 350 • ,;>'},{¡;~;'.~f;:'/ 

Asirr.ismo,' qui~ri!sei'e~~~erit~e •insatisfecho por la resolución que emita la 

.Sala ele· P(opledád;'11:;i~Í~¿~G~·1\j~1 ·Tribunal de Defensa de la Competencia y la 
.'_.:,..;-·....,~-

Prnpiedad lnteleétual;podrá impugnar la misma por la vía judicial ante la Sala Civil 

·de la Corte S'.üp~~~~;ci.~'~Jsilcia de la República. Igualmente, la resolución emitida 

por la Sala'.Clvil pbélfé'.¡:ecÚrrir.la en segunda instancia ante la Sala de Derecho 

Constitúció~aN s~~iaÍ ~~ '1~ 26rte Suprema. 351 
- - ·:..:·· ,,.,, -, 

.·-~, /... ~·. :::'.:·~~-;·~·; _,:l ~-

Finah11ente y al, i~u~I ~~·e en materia de patentes, el pago de los daños y 

perjuicios ocasionados por la infracción de la marca registrada no se obtienen 

mediante la acción que se hace valer ante la Oficina de Signos distintivos, sino 

que una vez agotada la vía administrativa, podrá demandarse por la via civil el 

J.iq Véasl! articulo :?9 del Dl..'i:n.:IO ~o. 807 
·'!iu V Case articulo 38 del Dci.:rl.!tu !\:o. 807 
HI Véase articulo 64 del Dl..'i.:1..:10 7\l'o. 807 TESIS CON 1 
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prescribe a los dos años de concluido ·el 

· t);> Acción í:iEícánéelación del registro de una marca. 
- ., . 

' .,.~' .. 
. ,·.to:rn~yáloÍnencionamos lineas arriba, la acción de cancelación puede ser 

;;il1t~ntiií~~··¿~n;~·defonsa por una persona que es demandado en un procedimiento 

. ·fa.#~'i~fr~i:~ÍÓ~ ~·tal marca registrada, a fin de no ser sancionado si consigue que la 

;<, :.ofie!iria'de'Sigríos Distintivos declara la cancelación del mismo. Asi también, esta 

· .'..a.ccióf1.: pued.e ·ser interpuesta por cualquier tercero que tenga legitimo interés en 

·"'ql.Je'sé cantele la misma, pues la misma se erige por su conte11ic.Jo como un .nedio 
_·. ---,-, . .. :--. •.:-::.··:-- . 

poíél éúaÍlos competidores pueden conseguir que un privilegio industrial, como lo 

... ~;;·el registro de uíla marca, pierda su vigencia al no justificarse su explotación y 

'i;~bo~ ~11~·¡~··¿o~cesi6~ de tal privilegio. 
·:'. :': ~-:: -~: ~,' -

. <<;·: ·'E'n;é~t~··5·entido, la figura de la cancelación procede cuando el titular de una 

\IT\~fca ~~gi~traCÍa no hubiese utilizado por si o a través de sus iicenciatarios la 

··.··· rrÜsrn~ du¡ante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie 

iTa-~dció'n 'cie cancelación, a menos que se compruebe que existe causa justificada 

---~- • \~
7

~-~~·t.tf~lt_~'.~·de explotación. 353 

Por otro lado, la figura de cancelación de una marca registrada también 

procede, de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial peruana, para poner fin a 

la_ vigencia del registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca que 

hÚbiese sido notoriamente conocida al momento de haberse solicitado el registro 

correspondiente.' 

La solicitud de cancélación·deberá. presentarse ante la Oficina de Signos 

Distintivos por escritó,.·señalando :;las causas de hecho en que se base, los 

?': VCasC articulo 245 e.le ta. ~uy de la Pr~piCdad Industrial 
"' Véase artículo 172 de J¡¡ Ley dcJa ¡>r~píe_~a.d h1dus1r1

1
1,__ ___________ _ 
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preceptos de derech.Ó·~~'ncÍe· se funde, las pruebas que lo acrediten, asl como el 

comproban\e de pag.ó d~ .las tasas correspondientes para tal efecto. 

Una vez que es admitida la solicitud de referencia por la Oficina, ésta 

ordenará se corra traslado de la misma al titular r:3gistra de la marca a fin de: que 

en un término de treinta dlas hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, 

proceda· a dar la contestación que a su consideración proceda. A este respecto, es 

importante destacar que conforme la legislación peruana, es el demandado a 

quien corresponderá probar el uso de la marca registrada, o en su defecto la 

causa que justifique la falta de explotación, como pudiera ser a causa de fuerza 

·mayor, .. caso : fo.rtuito, restricciones a • .a ir,1porta.;h ... 11 u otro reqi..isito ofi.:ial 

i"mpuesfos a los bienes o servicios amparados por la marca. 354 

. · Con:'relación a las pruebas que pueden ser ofrecidas por el demandado 

·para d.emo.é~~r. el uso. de la marca, la ley peruana prevé como medios de 

corivicé:ión a los 'comprobantes de pago o facturas emitidas por el demandado que 

demuestren 'el 'uso de· 1a misma por lo menos durante el año inmediato anterior a la 

presentacion ·de la solicitud de cancelación; así también, podrán ofrecerse los 

inventarios ·de. mercancía identificadas con la marca y cuya existencia se 

encuentre certificada por la firma de auditores que demuestren la regularidad de la 

misma, al menos durante el año inmediato anterior a la fecha de presentación de 

la solicitud, asl como cualquier otro medio que sea idóneo para acreditar el uso de 

la misma dentro del tráfico comercial. 

Ahora bien, la legislación peruana de propiedad industrial exige que el uso 

de la marca registrada sea hecho por su propietario o, en su defecto, por su 

licenciatario. ·Sin embargo, la misma ley establece que no podrá cancelarse la 

maraca si esta fue usada por un persona autorizada por el titular, aún y cuando tal 

autorización no se encuentre inscrita en el INDECOPI. Igualmente, no procederá 

la cancelación del registro si los productos identificados por la marca registrada 

-''" Vl!asc articulo 172 de l•t l.'-'!-' di: la Propiedad Industria·! 
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> .... -~:.:-':_ ,, . .- cY~: -· .. ~ ·.\,_'~::_-:_ -

:_han ~icJQ.:i~tr~ciÜ6i'clos'y/d distribuidos a Perú por comerciantes o distribuidores 

distirítos ~l,tit~l~r)ss\, ; · · 

·· · '.•/. ConéllJiCÍo :01' proceaimiento ·administrativo en todas sus fases, la Oficina 

. ;.·'' proceder¡{~mitir\1~ resolución corresponda respecto de la cancelación o no del 

,,'J '~ériisÍ~o· i~'püg;iii'do·:.·kncaso de declarar la cancelación del mismo, el actor tendrá 

'ef'derectío''pretereríte''al ·registro dentro de los tres meses siguientes a los en que 
. :.: . . -~ 

... :,Bayaquedacfo'firme la resolución respectiva . 
. ·",.'. 

...,De igual forma que en la acción de infracción, la resolución emitida por la 

~ -': .. :~-,-·:_Ü.ti¿·¡~~···. ·p·~dráº ~er impugnada n1ediant~ el recur::.o de apdlaciú11 ante id Sala de 

·'Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad 

Intelectual del INDECOPI dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que le 

hay.a· sido notificada la resolución respectiva. Asi también, el inconforme con la 

:.citada sentencia podrá impugnarla ante la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, y ésta a su vez podrá ser recurrirla en segunda instancia 

1nte la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. 356 

c. Acción de nulidad de una marca registrada. 

Asi como la mayoria de legislaciones decpropiedad industrial en el mundo, 

la ley peruana prevé la posibilidad de anular ef';e~.i~tro de una marca cuando este 

hubiera no debía de t1aber sido otorgado~ P~ra ta1:~fecto;el.ordenamiento peruano 

prevé que cualquier tercero con legitimo interés/6'en ~u c~so la Oficina de oficio, 

podrán ejercer la acción de n~lidad respei::tiva·~.fin)l~poner fin al derecho de uso 

exclusivo que de él dimana. 

La legislación peruana prevé come é~us~s de nulidad de un registro el 
. ', ·~ 

hecho que este se haya otorgado en contr~veindón·a alguna de las disposiciones 

de la ley, ·se haya otorgado con base en 'datos faisos o inexactos contenidos en la 

1 -~!'i Véase articulo 177 di: t.1 L1.:y d-.: la Propiedad Industrial 
-'~"\'Case ;iniculo 64 <l..:I D.:.:ri:hJ :"o. 807 
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. sod~iiud\qu~'sé~n e~enciale's, asl •como el hecho de que se hubiere obtenido el 

mismo ¿~:·m:~lk f~. }~l:' ' . . .. 
<,~~~/.'; ·-·:f.:J ~\;y;:3·;_ " ·:~'.)·~::: ,.._·· 

e<>'''• :·•',, . ";En e1 ;;aso cie;tiacerse valer 1a nulidad por haberse otorgado 1a marca en 

· •. co~tra~¿rÍ¿ió'~ d Í¿· ley;~~~~~falmente se aduce que el signo distintivo registrado se 

ub1~á:~~'alg~n;ii'.ci~<1as;co~diclones de no registarbilidad establecidas por la ley 

··.• como'.és;el he~hocte"que la marca sea genérica, descriptiva, induzca a error o 

· .. lnv'acia '16i:i'der~ch'Osde úna marca anterior por ser idéntica o similar y se aplique 

par~ lo~ mismos o similares productos o servicios. 

De auucirs6. que la n1arca 11 ovade ei derecho e.<du..,ivu de una ona1..:a 

registrada con anterioridad por ser similar en grado tal que produzca confusión, la 

ley peruana ha· establecido en sus preceptos reglas calaras y bien definidas de 

cómo habrá de ané>lizarse la semejanza de los signos distintivos en conflicto, 

partiendo desde las reglas para la generalidad de los mismos hasta las figuras 

particulares como son las marcas nominativas, figurativas, mixtos, asi como la 

combinación de· cada. uno de ellos.358 La existencia de tales reglas dentro del 

contenido de. la ley tien.en como única finalidad establecer los lineamientos para 

realizar los análisis de· semejanza, limitándose asl de alguna manera la 

discrecionalidad de la autoridad al momento de evaluar tal similitud, otorgando asl 

mayor certidumbre a las p~rte~ eh ei procedimiento. 

Por otro lado, SÍ' s~. adué:e que la. marca fue obtenida de mala fe, el 

ordenamiento legal del::f?~rci ~a previsto qúe se considerará de mala fe el registro 

obtenido por el repre~~nta~t~. 'distribuidor o .usuario del titular de una marca 

registrada en el extranjero, si se solicit~ sin el conocimiento y consentimiento del 

titular de la ~arca extranjera. Igualmente,. se considera obtenido de mala fe el 

registro de una :narca cuando la solié:itud hubiere sido presentada u obtenido por 

quien desarrolla como actividad habitual el registro de marca para la 

comercialización. 

"-: Véase articulo 181 di: t, Li:y di! la Propiedad Industrial 
1'°" Véanse artículos 131 :.11 13:' de la Ley de la Propiedad Industrial 
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Una vez que hemos expuesto en términos generales las causas de nulidad 

, pre'~istas er(ta Ley de 'ta· Propiedad Industrial del Perú, debemos establecer que el 

t~~~~ro int~;~~adó\· ~n anular uha marca registrada tendrá que presentar su .... · •" . -. ' 

soliclt~d porescri'to'ánte la Oficina de Signos Distintivos en donde señale tas 

f<~~t;a~'qu~·consicl¿ra:afectan de nulidad at registro impugnado, tas pruebas que to 

:~:''s'ci~'brterÍ~ élsr c6mo ét' p~go de las tasas correspondientes para tal efecto. 359 Ahora 

;·~.ie~':(ia\ac~iÓide nulidad prevista en la ley es imprescriptible para todas y cada 

~.:,=:tírí~det~shlpótesis antes señaladas. 
'·o.···".'""·-·(·,··--'··.' 

. ' ·: c\,'?:".t::s' írriportante menclunar que si la soiicit..,c; de r1uiidad ¡:,resentdda por el 
; ·<:. ;_;=_;;. •;. 

/ }~rcer~; rué· materia de observaciones dentro del procedimiento de registro, 

:X~6t~~ictt'ei~ci~ por :ende las mismas partes, objeto y causas, la oficina declarara 

'·• .. / improcederite la solicitud de mérilO. 
·: "J ·:_::~(.:·.- '· .. ':.,.:_; '"' ,'· . ' . 

'' :>i: · ' R,e8tbida la solicitud de nulidad por la Oficina, y si ésta la admite, correrá 

~. í'~asladodEVia'misma al titular de la marca registrada que se tilda de nula a fin de 

··~Ü~eh:t'pÍazo de treinta dlas hábiles para que de contestación a la misma en los 

·términos que considere procedentes. 
-_,,--'.-.,.-:.,.;-: 

Presentada la contestación o fenecido el término para hacerlo y sin que 

haya ·constancia de la misma, la Oficina procederá a emitir la resolución 

: i c6rr'espondlente a efecto de. determina si la marca registrada es nula o no. En 

}-'~¡¡~·ó''de declararse nula, el efecto dJ la sentencia será que la misma nunca ha 

,.,. producido sus efectos desde la fecha· de su solicitud, sin que tales efectos 

:'~~iró~'6íivos afecten· a los· procedimientos de· infracción ya concluidos o a los 

c~~t;átéis deHcencia ya concluidos; 

En contra de la resolución emitida 'por la Oficina podrá hacerse valer 

recurso de apelación dentro de los quince días siguierites ante la Sala de 

'!"V Case aniculo 1 S:? d.: l;.1 Ley Je la Propicda~ l~dustri~l _ ... 
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- -=; ,-=--'-.- --~ -- . , ='-~~·~;~ .. ~ ~s-'-,J~'c .. _ , .--- --;:;. ~ -'"""~~·~;: _ 
. ' ·~:.'..;:;· ~·- :,: · .... ':,_¿;:::;>:..'~::!~-~ "' :__";~·"- '"_'___ {~ ~ "--'-' 

Propiedad 1ridust~i={Je1~f¡¡~t~:JL~~'Óit'en~a .de la Competencia y la Propiedad 

lntelectualdei.'iNDECO~i.~Ú~,~~~k~fW~Ci~ste conforme con la sentencia emitida 

. po~ I~ Saia'd~ -Pr~ple~~~ lhte'i~diG~;-~6c!ré recurrirla ante la Sala Civil de la Corte 

Suprema de .JJ~~icia'd~ i;;''R°e~Jbng'a; /~sta a su vez en segunda instancia ante la 

Sal~ de DeréchÓ Cori~tit~ci~~al y So~ial'd~ la Corte Suprema. 360 

- .· •, .···.' :. '-·' '' 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 

La función jurisdiccional es, sin duda alguna, una de las funciones más 

importantes a n;ializar en el Estado contemporáneo, donde la existencia de un 

·verdadero estidÓ .: de Derecho es una exigencia constante de las sociedades 

act~ales que; requieren para su convivencia diaria, la prevalencia y respeto de las 

11orm~'s q'li~.·r~gulan las relaciones humanas que en ella se dan, asi como de 

·ITlec:li~s q~e·p~·rr;,itandarles una solución en forma pacífica y ordenada entre los 
,. ' -- . ,. -

d,iversos intereses.que én ella se desarrollan. 

"En este.contexto'.'· I~ .función jurisdiccional se erige como parte medular de 

cualqui~r·o;gániza6ió;:,':pf;lltica, donde el Derecho es el elemento que le da el ... ,. _ .. '-·'·-· .. 

carácter.sóclal ála vicia·en común, pues la coexistencia sin reglas se traduce en la 

anarqúla~ méxillle,·:~_i;~ón~lderamos que el Estado contemporáneo ha decidido 

.·sustituir da· áütoéle'iénsa"enfré .sus miembros por el monopolio del poder coactivo 
' . -· - "' -~ -.- ., -. -- . ---,· - . -

para resolver ias·'controver~ias entre los mismos. 

"'· · Asr pues, a lo' largo de este capitulo trataremos de desarrollar la evol..1ción 

hisióri~~ de la función jurisdic~lonal en el tiempo hasta su conceptualización 

actual;· asl como analizar los principios y caracterlsticas que nuestra norma 

· fundamental ha establecido para que ésta sea desarrollada por el Estado. 

A. ANTECEDENTES GENERALES. 

La administración de justicia, entendida como 3quella función exclusiva del 

Estado contemporáneo por medio de la cual éste pretende resolver los conflictos 

de intereses surgidos entre los' miembros de su sociedad por el incumplimiento o 

violación .. de las normas.. que _regulan su vida en cnmunidad, ha tenido una 

evolución histórica que se remonta a los primeros albores de la civilización. 
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.<"-~; ,__::;,·;~-'--= 
):·,~--' /,-_~_/_~·._ .. ~-~- ~ -- "~ -., '<",, 

-- < .. '-e}· .. ·.;¡-~:?
, .. -.~,...-~---: :' ... 

-- '•,- , -~s((ihs~rvamos que en las sociedades primitivas, donde no existía persona 

• ,,/¡;ilg~ri_a' que' gozará de autoridad superior entre los miembros que la componia para 

poder resolver con carácter vincuiatorio e imperativo los conflictos que en esta se 

-;-~,u~bitaban; trajo como co:isecuencia que la única forma de solucionar los choques 

dei intereses entre sus miembros fuera el uso de la fuerza o la venganza priv::ida. 

-Sin embargo. los inconvenientes de la venganza privada se pusieron de 

manifiesto inmediatamente, colocando en entredicho la conveniencia de esta 

forma de resolución de conflictos dentro de la vida de una sociedad. En este 

sentido, es fácil de comprenderlo, comenta Rodrigo Vázquez Arminia361 , al 

considérar que el empleo áe la fuerza p.-ivada como medio de ..;ef._¡r,sa de 1..r, 

derecho se traduce incuestionablemente en la negación de todo derecho, y sobre 

todo, a la posibilidad de una pacifica convivencia social, pues el dejar a las partes 

la posibilidad de resolver por si sus conflictos, excluye por si cualquier posibilidad 

de una decisión imparcial al dejar -:orrer los mares de pasiones humanas 

desbordadas, convirtiendo la resolución de controversias en una verdadera 

cuestión de poder, donde el más fuerte será quien tenga la razón. 

Es por ello que entre las sociedades se empieza a desarrollar la idea de 

limitar el empleo de la venganza privada en razón del nacimiento gradual de 

autoridades dentro de la colectividad, •las ,'cuale-s- buscan limitar la acción de 

venganza en proporciórúie la ofén~a rE!cibfda+ ' 

Como una primera limitación a la-venganza privada se advierte al clásico 

"Talión" ,consignado en el Pentateuco M~saico del siglo decimocuarto antes de 

- ' CÍistoque ein el Libro del Éxodo, capítulo vigésimb prim~ro; señala: "Quien hiere a 
' ' . . . . ' . . - - . . . - '--~- .:: . _- · ... 

un hCÍmb're: matándolo voluntariamente, muera sin réínisiÓn"; asimismo, el capitulo 

veinticuatro expresó lo siguiente: "y en general se pagará ojo por ojo,- diente por 

diente, mano por mano. pie por pie". 

·'"
1 VAZQUEZ All.\11NI.·\. Rodrigo. •·.rnicu/n /~~ Co,,stitt1cw,h1l \' A.Jmi11ütracrU11 .lt· Ju.uida ... (Tesis profcsion;d) 

FacuhaJ Je Derecho. L:SA~t. '.\1i:".:\1. 19.!f:'.¡1: ,._"'1'::'--='.:'"'.:-:--_.,: ____ _ 
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-·~· ::c;,:::.".~-~t:f~~:""c., 
'·, :~: .. -~... ·--.,,~:,-. "' - . 

. . E~;'asl :~~~b;;:~c~Hframos en las lineas de este texto una primera limitación 

~ los -~xces~~ ~~~·,P;g~~¿~ba la venganza privada, al acotar la sanción impuesta 

' en un~ detiicil¡;·rc;~óic!óri con la ofensa recibidá. 362 

~ ·, .. - - .. ··,·.~:-:(~/.~·~:·::··~:~·. ; . . 

. . : ~om9·,·~0~·s_~gl.Jnda limitación al exceso de la Justicia privada se encuantra 

: eLnacirnle~t~'de:ia·denominada "composición" o compra del derecho de venganza 

;que conslstlél en.'que cuando alguien era lesionado sin razón o derecho por otro y 

. . ;¿~~et~:.~::ard·~:ir~e~:::~: :liv:~=~ioésj~st~agp:~a 1:0:o:upsos~~~~:s d:: :~:~:: 
· co~flicto. 353 

. . 

Esté tipo de prácticas tuvieron su origen entre las naciones bárbaras, cuyos 

sabios legislaron· con gran cuidado para determinar el precio justo a la 

· comp·o~ición qu~ habla de satisfacer al individuo ofendido, estableciendo así leyes 

q.ue se p6ri~, ~n el lugar del ofendido y exigen para él la satisfacción que éste 

hubiére exigido si no le ofuscará la pasión de haber sido lesionado. 364 

Como ejemplo de• ésta .segunda limitación a la venganza privada 

. observamos que entre. las:, tribus··germánicas de la Europa anterior al siglo XII 

existla la venganza p·;i'7ada bajo un complejo sistema de tarifas para indemnizar 

con dinero las of~nsas·q~e causará el miembro de un grupo contra un miemoro de 

otro grupo, ob~eNándose claramente que 1a función de dicha indemnización era 1a 

de detener y moderar la venganza privada asl como la de facilitar la mediación y 

conciliación. 365 
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'''Cfr. VAZQUEZ AR:'-llSI.-\. Rudrigo, Op. Cit supra nota 361. p, 13 
Jh) Cfr. ldcm 
.ir.-a Cfr. MO~TESQUIEL.'. Chark:;. Barón de. ··Et Espíritu de lus leyc!s". 0.'(ford University Press, Méxicó, 
1999. p. 423 a 424 
't-' Cfr. Dc!rechos cid I'ud 1/o .\h'.ticmto. ,\té.rico" rran•s de sus Constituciom.!s, 4•. cd., Miguel Angel Pornia, 
Mcxico. 1994. p. 580 
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·" -.·~_\i.: • ·- Fin~lm~~te, una tercera limitación a la venganza privada aparece con el 

F;'. ;~b~~7~:tt dei arbitraje o_- recurso a un tercero como medio de solución de 

:.:,-.... -.. --

.,. ' ·;.; ... · Esta\-~itación tuvo su desarrollo en dos momentos principalmente, donde 

ii~n'.el piimero de ellos son las mismas partes quienes buscan la participación de 

-.-~ste tercero que fungiera como arbitro, como resultado de un convenio entre las 

mismas. Por otro lado, el segundo momento de evolución de esta limitación a la 

venganza privada ocurre cuando, en razón del aumento de poder del lider de la 

colectividad, es él quien impone fa obligación de acudir a él a fin de resolver fas 

diferencias existentes, es decir, de ser e1 arbitraje un meuiu de ::.úlución facultativo 

de las partes se convierte en una instancia obligatoria que exige la autoridad, cuya 

resolución será obligatoria para las partes e impuesta por la fuerza misma del 

Estado. 366 

Es este gradual desarrollo de las limitaciones a la venganza privada, as! 

corno el progreso de las civilizaciones mismas,: lo que hacer reflexionar a las 

sociedades, y sobre todo a sus nacientes lideres; de la necesidad de sustituirse en 

la facultad que estos tiene para resolver sus conflictos e instituirse como los únicos 

competentes en la :abor de administrar justicia - entre los miembros de su 

colectividad. Es decir, se advierte la necesidad_ y conveniencia de ya no dejar la 

solución de los conflictos entre las partes ·interesadas sino en manos de las 

autoridades que componen la colectividad corno imposición que ésta misma 

establece para una mejor convivencia. 

Es por ello que el Conde de Cañadas -~o~' écertada razón señalaba que "los 

hombres que en su primitivo estado, ~at~ra(: 110 :reConocian superior que los 

defendiese de insultos. op~~~ione~; y :<.;iol~~~Ía~.: -~¿taban de consiguiente 

- ,autorizados para hacerlo de si propios: la experiencia les hizo entender los graves 

daños a que los conducian estos medios; pues o no podian defenderse por si 

.t"" Cfr. CAL.-\~tANDRl'.l. 1't1."1u . .. DcrJ.:cho Prnci:.H1/ Ci\·if' 2•. cd., Harla. :-...téxico. 1998, 41 
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mismos, o excediendo los justos limites para conservarse, excitaban turbaciones, 

a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y 

consultando· otros medios que mejorasen la seguridad de sus personas sin los 

riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedad y confiar su 

defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con 

imparcialidad les distribuyese sus derechos y los conservas.i en paz y justicia". 367 

Asl pues, a medida en que se van desarrollando las civilizaciones, la 

función de administrar justicia entre sus miembros se va convirtiendo en facultad 

exclusiva del soberano, del sacerdote o de ambos, quienes emergen como 

autoridades en la socie<.iad amague. y que obser,,1dn en le. ext:.1ción C:e: la vt-ngan.za 

privada una forma de evolucionar en razón de la convivencia pacifica que esta 

permite al conseguir, en razón de su carácter de llder social, que sus resoluciones 

sean acatadas en beneficio del orden mismo de la sociedad. 

Justamente es en el pueblo romano donde se plasma el carácter público de 

la administración de la justicia con el fin de ver en .el derecho la existencia de un 

instrumento de convivencia social, la cual se desarrolla desde el sistema de las 

acciones que se remonta al origen mismo de Roma, pasando por el sistema 

formulario y terminando. con el de lo.s juicios extraordinarios, donde los dos 

primeros. sistemas se encontraron a cargo ·de los magistrados y los jueces de 

manera conjunta y el último de.ellos sólo a cargo de los magistrados.366 

A este respecto, el maestro avalle Favela puntualiza que, a su 

consideración, la prohibición en forma general de la autotutela se inició con la Lex 

Julia de vi privata que sancionaba penalmente al acreedor que ejerciese violencia 

para obtener la satisfacción de su e.rédito, prohibición de autotutela que se reguló 

de manera más detallada en el Decretum Divi Marci expedido por Marco Aurelio 

donde se castigaba con la perdida del derecho el hecho de que el acreedor, sin 

Jri:o Cit. por OVALLE F.\ \'EL:\. José. "Garantías Constimciona/es dd Proceso''. McGrnw-Hill. México, 
19'!6. p. ~s 1 
'"'Cfr. VAZQUEZ AR:O.ll:"L\. RoJrigo Op. cit. supra noia Jó 1. p. 14 y 15 

, 
TESIS CON 1 

FALLA DE OPJGEN j 

2J7 



- o--;...-=-=0-..---'='-~~,,- ,'3.-=-,-=-:;7-.-o =-- .~--~·,--::-' ,-:j. ,_,,~~=,:,,.:.._.: - ;:o-o 

~," ~-: -r.~-c ·+""- -· ,' ",_/> ':.: · .. 

,, y~¿~tFr1~alJi1~t':nní~~i~f~;~~8~rse pagar la deuda por medio de la violencia. 369 Las 

;,r~i~~;s~qú~:W13v~rZ·'~¡ ~cie~tr~ Ovaile370 ha concluir de tal manera es el hecho de 

' ~'Jtjl;;~~:~ti~toi:iinió~·r~1 sistema de acciones coexistieron formas de la justicia 

.· :-prl~~d~~~d~,¡~ p¿bú'ca, ejemplificándolas con las figuras de la manus iniectio y la 

:'.~i~norí'.é~a~Ío1á~ cuáles permitlan al acreedor, si recitaba la formula de manera 

< · ''córreéta'a-nte él pretor, ha hacerse justicia de propia mano al poder disponer de la 

'.J~;~'C:na del deudor en el caso de la primera, o de penetrar a la casa del deudor y 

•}~a'6ar-cii:l~11a algún bien en el caso de la segunda figura mencionada, en virtud de 

: ~~be'r obtenido mediante la recitación de dichas formulas la autorización por parte 

de la autoridad ha realizar tal acto. 

Por otro lado, entre los pueblos bárbaros la función de resolver los 

conflictos entre los individuos tuvieron diversos encargados. Por ejemplo, en los 

pueblos germanos que vivian en agrupaciones denominadas "sippe" gobernadas 

por jefes cantoraies que constituian ma asamblea detentadora del poder, la 

administración de justicia era una función realizada por los mismos jefes o en su 

caso, por una delegación de la misma asamblea general.371 Por su parte, en el 

reino visigótico se desarrolló una dualidad de prácticas juridicas en virtud de ser 

tierras invadidas por los romanos, donde entre los godos la administración de 

justicia de desarrollo conforme a las costumbres germánicas consagradas en el 

Código de Eurico, y respecto il los galorromanos e hispanoromanos se impartió 

bajo los sistemas cont'lnidos en el Código de Alarico o Breviario de Aniano.372 

Entre lo~. francos la administración de justicia fue realizada por los condes 

,.d~sfgn~do~ po~ el rey para tal efecto quienes conocian en primera instancia de los 

'iitlgfo'~~~u'sc;ifados entre los miembros de la sociedad, con excepción de los que se 

' origi~.ib~n'~ntre la ~otileza donde era el rey~quien asistido por auditores resolvla 

·tales · éontroversias. Asimismo, el rey · conocla . en segunda instancia las 

w~ OVALLE FA VELA. Ju:-1.!. Op. dt., supra nom 367. p. ::?82 
370 l<lcm. 
'"Cfr. 13RISE:'.'O SIERI'..\. llui::bc110. "Derecho Procesal", Oxford Uni\'crsity Press. México, 1999, p. 93 y 
94 
'"Cfr. VAZQUEZ AR:0.11'-.I,\, l·:oodrigo. op. cit.. supra nota 361. p. 17 
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· .apelaciones ·q~e\las partes hicieren valer en contra de las resoluciones emitidas 

· por-lc:i~ tribüriale~de los condes, asi corno de !os delitos de traición y rebelión.373 

:;. 
"' -,.--'.-~ '',i-

; Asi, 1~··ev~lución de las sociedades mismas a lo largo del tiempo trajo corno 

.consecueríd~;:~l·.sisterna feudal donde la labor de administra justicia adquirió 

caradterist16~s dl~tintas corno consecuencia de su evolución propia en el tiempo. 

' ~ -.:: . .... ' 

·. · Es importahte recordar que el feudalismo fue resultado de la debilidad de 

l~s aGtorida~e~·centrales y la falta de seguridad en las poblaciones, por lo que 

todo aque(q'ue disponía de fuerza alguna se vio en la necesidad de usurpar para 

. sí la $"obe.raroía y a.-ro¡...d.- bajo &u pru;c:.;ción Jeterrninado& ooúc.laus poblacic.1ale.s, 

ocasionando que los Estados se fraccionaran en un sin fin de feudos. 

En estas conJiciones la función de administrar justicia fue ejercitada por 

distintas autoridades que en razón del titular del feudo podia ser el rey, los 

señores, la iglesia o los municipios; es decir, el titular del feudo es quit:m tenia a su 

· éargo la labor de resolver los connictos que se suscitaban entre los miembros de 

su territorio. Sin embrago, a lo largo del tiempo el feudalismo se fue 

desrnern.brando y el ejercicio del poder se comenzó a centralizar en los monarcas 

dando-lugar a los grandes reinados y rnonarquias del viejo continente. 

Lo anterior tarjo corno consecuencia que la labor de juzgar dentro de estos 

sistemas absolutistas fue función única y exclusiva del monarca ya sea que la 

ejerciera de manera personal o por medio de tribunales que impartían justicia por 

delegación en nombre del rey. 

Una de las notas características de la administración de justicia en la época 

feudal, comenta Antonio Riva Palacio López374
, es que esta se sustento en la 

· superstición y en la falsa interpretación de las ideas teocráticas, propias de la 

"'Cfr. VAZQUEZ ,\R~ll'\;I,\. R"Jrigo, op. cit .. supra noia 361. p. 17 . 
. i-.a RIV A PALr\CIO LO PEZ . .-\ntonio .. Dt!rcdro a la Juslicia'' en Los Derechos Sociales del Pueblo 
~h:."(icano. Manuel Porrúa. ~IC\.í..:u, 1979, p. 341 
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.· (~:~~~-M~~i¡·3··~J·e·,i~;~;~~T6h~~n •. a.· la equivocada cr?encia de que la labor de 

·; ~a~·~i;Jstrari~si16i~:~nire'1;~·t;·~1TI~res era dirigida por el gobierno de Dios quien se 
'Í ~-:. ::_ ~--~ :·"·~:::-'. ·.,. · . .i_.:-· -- :_ __ :·. <: ,'. > :~ ·:_·;;:~_t:><'_>"{• ·;·--~:: >.;. : . -
· · .interpone en todos.los actos de justicia civil o criminal para establecer cual de las 

' dci~.·partes 'tiené·i~~zí'.in';'.;E~" asi como sobre la base de esta falsa idea del •,'' - - .. · ·-.\ • .. , <··, - -·· .. , ... 

nial1damientc>';·ciiviñb '.'qúe ·la: autoridad de1 monarca es considerada como una 

· deh;g~d6n d1tff1~.'y'pc>r'e'f1cie'-'el únfco capaz de poder ejercer tal función. 

· f:i6tafr6 l~dci \; á diferencia del panorama general que las monarquias 

d.esarr611~r~n en Eur~pa, la evolución de la administración de justicia en Inglaterra 

fue distinta en tanto que. los monarcas al observar su incapacidad de poder 

controlar la adrrinistración de justicia en todo caso y luyar, deciuicffon estabiecttl' la 

"Corte del Rey" que por delegación sometió a si misma las prácticas judiciales de 

lo diversos tribunales, con lo que obtuvo su centralización y unificación de la 

misma, sustituyendo así a los primitivos y dispersos tribunales de justicia. 

Asi observamos que bajo la monarquía de'·Enrique 11, quien restableció la 

monarquia absoluta. se extendió la jurisdicción d~J~s'tribunales .reales a to.do el 

pais lo que produjo la desaparición paulatina de·las j~risdicciones privadas de los 

barones, asi como la implantación del jurado en lugar ci~· 1as antiguas ordalías. Ello 

trajo como resultado que la labor de sus tribunal~s s~ iáerad~finiendo y unificando 

IÓ que propicio que las resoluciones judiciales se '6orivf'rti~r~n en regla y naciera 

asi el "common law" .375 

Fue esta unificación de los tribunales de'la·corona inglesa y el consecuente 

nacimiento del "common law" lo que a la larga m~rC:ó\á' distinta evolución de la 

administracion de justicia inglesa conrel~Ci6n ?~16~ demé~ reino europeos. 

Efectivamente, el· desarrÓllo dél co'mm'Ón' Íaw, sistema que se caracterizó 

por transformar el prec~derit~ juc:l\ci~I ~n'regla legal para la sociedad, tuvo comn 

consecuencia el que las costumbres juricticas y libertades humanas reconocidas 

"'Cfr. RIVA p,\LACIO LOl'EZ. Antonio. Op. Cit supra no1a 374. p. 341 
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en los mismos ;,précectEinies?se\ impusieran al rey mismo, quien de llegar a 
. ._: ·,'.. <>·.·_; }<) .·;\:1f··'}i .. r.~;o'i~'.·i 1 :~:_:·:. ,,_ ." 

contravenfr ·ésta pro~ucida~ un ,conflicto que a la larga se traducirían en la 

consolidación d·~ ·l~s,¡'¡'¡j~·rt~de~ y derechos de los hombres frente al poder del 

monarca; 

Asi pues, la lucha contra el monarca se iniciarla con ia Carta Magna que fue 

obtenida de Juan Sin Tierra por los barones en la que se consagraron dos 

principios esenciales de la actualidad, a saber: el respeto de la autoridad a los 

derechos de la persona y la sumisión del poder público a las normas que se 

integraban bajo el "common law". Entre los derechos fundamentales que se 

consagraron en la citada Carti:t Mi:.gna oliserv<1111os el d.irec;10 del ; 1ombr"' librt. a 

no ser arrestado o privado de la vida o de sus propiedades sino mediante juicio 

celebrado ante sus pares, asegurándosela la legitimidad e independencia de los 

órganos judiciales, saliendo éstos de las manos del rey; es decir, la administración 

de la justicia ya no estarla a cargo del monarca bajo su poder absoluto ni en razón 

de delegación divina alguna. 

La evolución y defensa de los derechos reconocidos por la Carta Magna a 

lo largo del tiempo, trajo como consecuencia el que la separación de la 

administración de justicia respecto del poder y facultad del monarca tuviera 

sustento en el orden juridico, puesto que otorgó el derecho a todo ingles de que la 

solución de los conflictos fueran resueltos exclusivamente por los órganos 

judiciales sin excepción alguna. 

Sin embargo, es importante señalar que lo anterior fue consecuencia de 

innumerables conflictos entre la corona ingles y los tribunales, entre los cuales 

destaca aquel conflicto originado en el siglo diecisiete cuando el Rey Jacobo 

Primero desconocio, con base a su supuesto derecho divino, los derechos 

garantizados· en . la. Carta Magna y pretendió establecer su derecho de fallar 

personalmente cualquier litigio, sustrayendo su conocimiento de los jueces a 

quienes los consideraba sus delegados. A tal pretensión del Rey, el Justicia Mayor 

Coke señaló que tal actuar no era permisible pues todos los asuntos civiles y 
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· . é·s¡J'ecia(y larga que carecen la mayoria, incluyendo al monarca mismo, quien 

·.'iiernpre se encontrara sometido a Dios y a la Ley.376 Lo anterior trajo como 

·c~nsecllencia el asentamiento de una separación más marcada entre los órganos 

.del: estado, la exclusividad de los tribunales respecto de la tarea de administrar 

. •< ·jt.Ístida, asl como la sujeción del monarca a la ley limitando asi su poder. 

No obstante el desarrollo sucedido en Inglaterra, la Europa continental 

del despotismo de la~ monarquías y un ejemplo de ello era Francia, cuyo 

.régimen se baso en un sistema teoc1ático que cc.m;iderc. al mona, e.a i..na auturidad 

·de origen divino, y por ende absoluta. Ello ocasiono que los reyes cometieran 

arbitrariedades sin limites dentro de las cuales. se encuentra su deficiente 

administración de justicia. 

. Esto trajo como consecuencia el nacimiento. de la ·revolución que buscó 

salvar a los ciudadanos del absolutismo despótico del monarca en 1789 y que 

· cambio el destino del mundo y su evolución futura . .Dentro de los cambios que 

sucedieron encontramos el obligatorio reconocimi:mto por parte de las autoridades 

• estatales a los derechos fundamentales del hombre que se consignaron en la 

·Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano asl como la 

indispensable división de poderes, constituyéndose ambas como exigencias 

mínimas que debian contener cualquier Estado en su Constitución. 

Dentro de estos derechos fundamentales del hombre encontramos el 

consistente en que la administración de justicia serla una función encomendada 

exclusivamente al Estado, el cual la Impartirla a través de sus tribunales 

respetando las f xmalidades esenciales del procedimiento que las leyes 

establecieran para tal efecto. Asl es como a partir del nacimiento del Estado 

Contemporáneo, señala el maestro Ovalle Favela377
, la función jurisdiccional se 

,~,.Cfr. CARRASCO Zl :\.lti:\ . .IL1t:I. "PoderJudiciaf'. Pornia, México, :?OOO, pp. :?O y 21 
,.. O\'ALLE F.-\VELr\ . . :.l .. ..:.< lp . •• :il. supra nota 367. p. 28:? )~:?83 
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medio de solución d~;ctinhi~té:i~'éiéhtro'i:le ia colectividad. 

·_,· '.";:~:;~·-..:.::.,':.S;:::"~_c·'~'. ... -. -º •• , ~ ._ -

.,. __ ,,.;·. ':(• 

Sin embrago;· li~b'()~sid'raéÍÓ~ de la adm!nistración de justicia comu una 

función de carácter. pÚblico no fue el único punto de evolución que provocó el 

nacimiento del Estado Contemporáneo. 

Asi ·también, observamos que otro de los pilares fundamentales de la 

función jurisdiccional actual que arrojó la Revolución Francesa fue que, con base a 

la idea de la si=paración de poderes cc...mu ¡Jremi&a fundameri.al dtil Estadc:., la 

administración de justicia serla encomendada a un órgano distinto al ejecutivo y 

legislativo, es decir, sólo a los tribunales u órganos judiciales. 

Efec!l·•amente, esta premisa establecida corno consecuencia del nacimiento 

,. del Estado. Moderno tiene su origen y fundamento en la doctrina de la necesaria 

división, de poderes establecida por Montesquieu como medio para asegurar el 

respeto a las libertades del hombre por parte del Estado, puesto que la 

detentación de dos o más poderes en una sola persona tenderla a que éste 

ejerciera de manera abusiva el poder que tiene en perjuicio de la libertad de los 

hombres, por lo que debla de establecerse un método de limitación entre uno y 

otro. 

En este ordi;,n de ideas, Montesquieu aprecia que dentro del Estado son 

tres las funciones principales: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Las dos 

primeras tienen una relación directa con el ejercicio del poder dentro del Estado, 

mientras que la jucicial se limita a resolver los conflictos con base a ley a tal grado 

que considera la función de los jueces se limita a ser la boca que pronu.ncia las 

palabras de la ley. convirtiéndolos, a consideración del doctrinario Mario Melgar 

Adalid378
, en un;:i maquina neutra para subsumir hechos concretos en los 

J':'!!. ~lELGt\R :\DALI 1 >. \ bri~) ··El Consejo de la Judicatura Federal''. J•. cd .. Pomía. México. 1998. p. 6 
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supuestos en los supuestos legales, con la finalidad de elevar a la jurisdicción 

corno una función pública independiente y separada del ejecutivo para asi evitar 

los abusos que se dieron cuando el rey se encargaba de administrar justicia. 

No obstante tal apreciación y consideración respecto de la función judicial 

dentro de la vida del Estado, es notable corno Montesquieu hace hincapié en la 

necesidad de que :al función no se encuentra a cargo del órgano ejecutivo ni 

legislativo, sino en une independiente y ajeno a estos, lo cual se traduce en la 

independencia nec;saria del órgano que la realiza corno exigencia fundamental 

para su desenvoiv1mie11to y realización en pro de la necesidad de respetar y 

garantizar los derecnos fundamentales del hombre. 

Efectivamente. t\1ontesquieu estableció que: "No hay libertad si el poder de 

juzgar no esta bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no 

está separado del Poder Legislativo, se podrla disponer arbitrariamente de la 

libertad y de la vidc1 de los ciudadanos; corno que el juez sería el legislador. Si no 

esta separado del Poder Ejecutivo, el juez podrla tener la fuerza de un opresor"379 

Es por ello ~;·.1e concluye al estimar que todo estaría perdido si el mismo 

hombre o corpom : . ..':n rrndiera ejercer las tres funciones básicas del estado, a 

saber: Ja de Jegis'._1;, la de ejecutar las resoluciones públicas (ejecutiva) y lc> de 

resolver.los conflic:os svgidos en la misma vida de la sociedad.380 

En consecuenci-l. es la doctrina y razonamientos establecidos por 

Montesquieu en su obr¡:i ··oeJ Espíritu de las Leyes" lo que sustentan a Ja división 

ce poderes corno premisa fundamental del Estado Moderno, y que sin duda 

alguna, incide en ::; evo:ución de la administración de justicia pues, junto con los 

antecedentes ingleses. estatuye corno principio fundamental de la función 

jurisdiccional que esta sea desarrollada por un órgano distinto e independiente del 

'--1 Cfr. :\IO~TESQL'll · 1. ·:1.11._· ... Barón ll~ Op. cit. supra nota 364, p. 108 
•1 ~ 1 ' ldl!m. 
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Ejecutivo y Leglslativo'a fin de gar~ntizar la libertad de los hombres que viven en 

sociedad. 

Es asl como a través de éstas lineas hemc:.s observado el desarrollo de la 

función de administrar justicia a lo largo del tiempo, desde la venganza pÍivada 

comO' único. medio para solucionar los conflictos, pasando por el nacimiento de 

.diversas limitaciones a estas prácticas en la vida de las sociedades hasta llegar a 

su · consagración como función pública encomendada a los tribunales como 

órganos ajenos e ir.dependientes del poder ejecutivo y legislativo que conforman 

el E:stado Contempcráneo. 

B. ANTECEDENTES EN MÉXICO. 

Dentrc del d•xecllo mexicano observamos que el primer antecedente de la 

función jurisdiccior.al, entendida ésta como función exclusiva del Estado de 

resolver los conflictos d3 intereses, lo encontramos en la Constitución Polltica de 

la Monarqula Es;:iaiiola promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812 que 

establecla en sus artículos 242 y 245 que la potestad de aplicar las leyes en las 

·causas civiles y criminales pertenecían exclusivamente a los tribunales, quienes 

no podían ejercer '.)tra función que no fuera la de juzgar y ejecutar lo juzgado, 

excluyendo por ené!e. la posibilidad de hacerse justicia por propia mano C' emplear 

la fuerza para rec!a:i1ar el derecho.381 

Como un s<'!gundo antecedente de la función exclusiva de administrar 

justicia por parte dei Es:ado Mexicano, lo observamos en el articulo 18 de la Acta 

Constitutiva de la 1-e'.leración Mexicana del 31 de enero de 1824 que establecía: 

"Todo hombre qu0 :~:1bi:'3 en el territorio de la Federación, tiene derecho a que se 

le administre pro1~:a. c:Jmpleta e imparcialmente justicia; y con este objeto la 

Federación deposi:a el ejercicio del poder judicial en una Corte Suprema de 

·
1

"1
1 Cfr. Derechos del 1'1·-" , ·\h .. 1\.'~t110. op. ci!_ .. supra nota 365. p. 588 
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Justicia y en los tri:JLmales que se establezcan en cada Estado; reservándose de 

marcar en la Cons'.itución las facultades de esta Suprema Corte." 382 

Es en el tex:a del articulo antes citado donde observamos la consagración 

expresa del derecho a.1 acceso a la jurisdicción como un derecho constitucional de 

todo gobernado a q·Je s.e le administre justicia junto con la correlativa obligación a 

'cargo del Estado :: J in-. partirla a través de los órganos creados para tal efecto, 

·mediante el desarc·: lC1 L~el proceso respectivo, y no asi, por el otro lado, resaltando 

la prohibición de o,.;rce,- la violencia para reclamar un derecho, situación que si 

ocurriría con ia Co: ;:;:u~ión de 1857. 

Asi, la Cons: :c.ción del 4 de octubre de.1824 ratificó y amplio el capitulo del 

Acta Constitutiva ·~:: :n Federación Mexicana relativo. a la función jurisdiccional al 

establecer en su : c:icé::o 19 que toda persor •. a serla juzgada por las leyes y 

tribunales estable~ :.,s con anterioridad del.a~t6;.'pr(:¡hibiendo asi todo juicio por 

comisión especial ,. ;,1 <iplicación retroactiva d~ 1'ac·1ey:'(lgÚalmente, la Constitución 

de 1824 consignó :.1 prchibición al. Presidente d~ il11p~·rtir o administrar justicia al 

establecer en la fr,::;:;fón 11 de su articulo 1.12 la~Íni¡:l'~~ibiiidad que éste tiene para 

privar a persona ,,, L:;1é de su libertad o impori.~r2pel1a alguna, sino que en todo 

caso, solamente e:~ · ·:i '!Cuitado éste paraarre~t~·~ a·:Gna persona, cuando lo exija 

el bien y la segL · : ' ·:! la Federación, tenÍe'n-dÓ;~sirí embargo, la obligación de 

poner a la person"' ;ere ·,tada en un término nC> mayor:decuarenta y ocho horas a 

disposición del tri:.: ·01 (' juez competente del c~~~,.~ª,3 :.· 

Con pos ter. rida. 1 a la Constitución de .. 182~,•,•.á~ ... ~orte eminentemente 

liberal, sobrevinic:: :1 e·~ la vida del pals dos'· norma's~fundamentales de estilo 

conservador y ce:r ·:,:is· 3 como fueron las "Siete Leyes de Constitucionales" de 

1836 y las "Bases _. ·'.]á:·:cas" de 1843. 

~ .. :: Cfr. La G,zramh1 •.. 
Sistema Judicial :O-k'.\1.: 
11.:i Cfr. Rl\'A Pt\L.·\t . 

._"'a la Jurisdicción en .. Las Nuc\·as Bases Constitucionales y Legales del 
:lo•rma Judicial 1986-1987", Porrúa. l\lé,ico, 1987, pp. 35 y 36 
l lp. cit.. supra nota 374, p.35.t 
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La Carta FL:r.:lamental de 1836 concibió, como nota característica, al 

Supr.emo ; Poder C .. mse:vador, cuarto poder dentro de la organización estatal 

mexicana que teria a su .cargo, básicamente, la tarea de no permitir la 

extralimitació.n de :úiguno de los otros tres poderes entre si. Lo anterior sólo trajo 

como consecuenc.~ que la "división de poderes" en nuestro pais fuera 

prácticamente inexistente, en virtud de que éste se convirtió en un poder absoluto 

desmedido que sé:!o era responsable ante Dios. 

A pesar ce esta realidad centralista y conservadora, las "Siete Leyes 

Constitucionales" :: _,::!:.: .-ieron, por lo menos como principio formal dentro de los 

ar\icuios qui,; ia ·- J'll,, .siero11, la icu.;ultada exclusiva t<t:: 1..,::; taibunales paa a 

administrar justic:~. ~:'1tre los gobernados; asimismo, previó que nadie podla ser 

juzgado por tribun,-i ~;especiales, asi como que estableció la prohibición tajante al 

Presidi.nte para P·' ! .r ¡;rivar de la libertad a persona alguna o imponer sanción 

alguna. Tales prir-. :: : .JS 'ueron consignados de manera específica en los artículos 

2° fracción 1, 11 y'.' :·°":a ?rirnera Ley; 18, fracción 11 de la Cuarta Ley; y, 30 y 49 de 

las Leyes Constit.•·i J:~:::es de 1836. Sin embargo, tales principios sólo fueron 

plasmados de mar·",rn hrrnal pues, corno lo señalarnos, las facultades y poder que 

la Constitución le -:::irgaba al Supremo Poder Conservador convertía en letra 

muerta lo estab. '·.•:o lineas arriba, en virtud de que éste contaba con la 

posibilidad fáctica 1 .09al de anular los actos de la Suprema Corte de Justicia, e 

incluso, para sL.s; ::1ddla de sus funciones, lo cual traía corno indudable 

consecuencia el éL·. :·.10 c!e la garra del tirano - Supremo Poder Conservador - que 

observaba en ca·:~. :ri:Ocinal de justicia un estorbo en el ejercicio autocrático y 

absolutista de su::~-~ ::r.' ;.~ 

Por su p:·c·:: •,.s Bases Orgánicas de 1843, pe.se al mismo corte 

conservador y ce" :s: 1 de las "Siete Leyes Constitucionales", mantuvo de igual 

manera el carác:•::· : '.Jt; ico de la función jurisdiccional y la exclusividad de los 

tribunales para s·. ·j ,r.;·'.:io corno le previó la fracción VIII de su articulo noveno 

J!t-' Cfr. ESPl:":OZt\ (., · ,., •:·i:. Luis. l11depe11dcncia ele/ Poder Judicial y Df!mocracia. en op. cit. supra 
nota 382, p. SO 
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ql.Jé establecía: ··;;;:.:Le ;-iodrá ser :juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y 

criminales sirio p:·r ;~eces ·de 'su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales 

. establecidos con a~.:erioridad al hecho o delito de que se trate."385 

1. '- ONSTITUC/ÓN DE 1857 

La Constit·.·: . 1 Jel 5 de febrero 1857 es, sin duda alguna, la carta 

fundamental mexi ~ .... 1 ·">n la que se plasmaron con mayor solidez y claridad los 

principios llberale.; · ¡,·dividualistas establecidos por la Revolución Francesa, 

principios que ci:" .1 ·12:1te fueron observados dentro de las bases que ésta 

implanió para el d·2: <·:;:·.o dt: la función jur;sdlccional en el estado r..ex:cano. 

Esta Const> :-..:in de 1857 adoptó como principios de la administración de 

justicia, entre otrc.~ · :i supresión de los fueros personales, la prohibición de los 

tribunales especia"·:. o:ic;i corno el de·~cho de audiencia en contra de cualquier 

acto privativo pe" ~arte de cualquier ,autoridad los cuales se encontraron 

conten.idos en los 1 ·:~u: :is 13, 14 y 16 d~ dicha norma fundamental. 

Sin embar[ · :i esencia y base fundamental de la función jurisdiccional la 

encontramos dent·. ", ;u articulo 17 que prohibió de manera expresa y tajante la 

autodefensa·comc : :c;•J de solución de conflictos, estableciendo por el otro lado, 

el monopolio de t· ·1'.i·:idad en manos de la autoridad. Es por ello que, como lo 

apunta el maestre :.•: ·: Favela386
, no es sino hasta la Constitución de 1857 que 

en nuestro pais se . ·~ :ai :ece de manera clara la prohibición de hacerse justicia por 

propia mano. 

En un princ " · :· articulo en cita constitula el numeral 28 del Proyecto de la 

Constitución del C ;rc;so Constituyente de 1856-57 que rezaba: "Nadie puede 

ser _preso por d 

"''Cfr. TENA RA~lllU. 
J~t. OVALLE FAVl;L:\ 

:.; de un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer 

.: :. ··1 ..... :n:s F1mclam1..•ntalt!s dd ,\fé.tic:o .. , 6 11
• cd .. Porrúa. MCxico. 1994. p. 407 

· '· dt. :.upra nota 367. p. :!83 

TESIS CON 
FALLA .DE ORIGEN 



. Em~ero, ·tal c.rticulo no fue aprobado bajo la redacción en la que fue 

propuesto,' ya qüe cil ponerse a consideración del Congreso Constituyente este le 

reailzó nó solame<'·e n1'Jdificaciones en su redacción, sino que incluso le agregó 

. un·" priné:iplo q'ue '·o.·" día se constituye como uno de los pilare:; en los que 

, descansa la adminíc;t:·ación de justicia en nuestro pais.387 

Efectivamer::.;. s:• la sesión del 21 de agosto de 1856 se comenzó a discutir 

·.el conten,Jú c<ei ::;:tad: <Jrtiet.;o. En dicha s1.,s,;ón al ar.afü.a, l.:i ,.,r;:ihibició;. de 

autodefe'nsa se cc·1~'.cn!'" por parte del Diputado Ruiz, que si bien es cierto que su 

implementación d·.-. i: ·o je la Carta Fundamental no se ponla en discusión, no 

menos cierto era . ¡L 0 ía misma no preveía los casos de excepción o propia 

defensa que confor:,-,e al derecho natural existen, pues los términos absolutos en 

los que se encuen:r:i rec!actado no dan lugar a ninguna excepción. 

Por otro lac .. "'" la misma sesión también se discutié sobre el significado 

que tenia '.a Gltim: ~ ::irt-:i del articulo que se referia a que los tribunales estarian 

siempre expeditos. 1 :o cual el Diputado Arriaga contestó que los tribunales debían 

de administrar jus-. ;, J a todas horas, a lo cual consideró incorrecto el Diputado 

Ramirez quien epi-- 'J :;~1e no creia posible que los tribunales estuvieran abiertos de 

dia y de noche. 

A este res¡: · : ·: ss importante señalar que, con independen::ia de que el 

debate sobre la in'.J ¡·~·,tación que se dio respecto de esa parte del articulo no 

esclareció ningum1 s t;.;.ción al momento de aprobarse, debemos puntualizar que 

la razón de fondo ,. ,., •: olivó a los constituyen~es la inclusión de tal principio en la 

Constitución era e :;;:8!Jar con los innumerables dias festivos que existian y que 

~'1 Cfr. ZARCO. r:r~mci · .. ! . •torh; de:/ Co11gn .. •so Constituyente de 1857'. Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. ~t.:xi..:l ,: '.'I'· IX5 a 189r---;;;:;;;:;--::-=-----. 
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'. tr~lan con1o cons~~t.e::cia I~ frecuen~~~Üsp~nsión de labores en los tribunales y 

.• co~ ei'lo u ria con se.:.: ;¡e, te le.nta adminÍ~Ír~ción de justicia. 388 

'Finalmente. ?; :Jiputado Ruii'sollcitó que el articulo se dividiera para su 

.dic.tamen y aprob<•.ior. sn tres parte, donde la primera se referla a la prohibición 

'. pÓr deudas civile~.. a segunda a la prohibición de la autodef~nsa y la última 

• respecto a la ne :.d de que los tribunales administraran justicia deforma 

expedita. Asi pue jicha sesión se aprobó por unanimidad de los noventa y 

dos diputados pre: .: t .. ; la primera parte del articulo que estableció: "Nadie puede 

ser preso por dem . _ e: un carácter civil". 

Posteriormr- ·' , ::urante la sesión desarrollada el 22 de agosto de 1856, se 

aprobó sin discus• 

cinco votos contr; 

3egunda parte del articulo 28 del proyecto por cuarenta y 

·ta y cuatro, dejando sin atender las consideraciones del 

Diputado Ruiz res. :.:: a la falta de señalamiento de los casos de defensa propia 

reconocidos por e :: : ·i:cho natural. Asimismo, la tercera parte fue aprobada por 

cincuenta y un vot ·' " ':wor contra diecinueve. 

Sin embrog !icha sesión un grupo de diputados, encabezados por Don 

Francisco Zarco, tó al. Congreso Constituyente una adición al articulo que 

señalaba: "Queda e~ :das las costas judiciales". Dicha adición fue admitida por 

el Congreso y turr · .! 1 la Comisión de Constitución. Esta adición, sin duda, fue el 

nacimiento del p~ ;ás novedoso que la Constitución de 1857 establecerla 

como uno de su; :ipios para la prestación de la función jurisdiccional del 

estado mexicar:o. 

Asl, en la : del 26 de enero de 1857 la Comisión de Constitución 

presento ante el ; ,,. :;u dictamen en el qúe señalaba que la adición debla de 

turnarse a la Con- t' ·fe Ley Orgánica de Justicia. En contra de tal dictamen, el 

Diputado Zarco > que ello serla esquiv&r otra cuestión, emplazando 

'''Cfr. VAZQt.:EZ .\R · · 'h>dri,;ü. Op. cit. supra nota 361, p. 26 

'1"r.' C'' -
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.... · .. ·· ·· · ·.· .... · .· .·.·· .~···.~·~··;.~;,;·;·:~:.;~,~~·~~~).;~~~l~~~'.:~I3;I~~t;~:{¡.~$I:~~2l}~;;:G:: . . 
· .. · i~definidamente todo ·bien par~ E!' puebl~ rnexicano;agre¡gand9 que los autores de 

',~:f ;~ti]:;f~¡~;~t~~~~~l~1l!1~l~~~~ü~~~~f 1ªf it,~~:.: 
lnclüsO, con el fin 'dé defender la adición propuesta, el.Diputado. Francisco 

Zarco sentenció dúrante su participación de la sesión: '.'Trist~ ~s ~I pueblo, a quien 

se> llama soberano, contribuyendo a todas las cargas púbHc~s, tenga que comprar 

la justicia como compra la gracia, los sacramentos . y la sepultura. Ya que el 

Congreso en la acta de derechos deja al pueblo la horca porque no hay hacienda, 

libre lo a1 menos de oas e;os1as judicié1ltis '/ naga qu., el de, echv y la justicici dejen 

de ser mer~ancías"'.389 

Ante tal postura, el Diputado Arriaga señaló que la . Comisión de 

Constitución consideraba que tal punto no era capital y que, en todo caso, es una 

mejora asequible mediante una ley secundarla, · · 
' ~ . - --: -, _' :_ -- , '.:. . - - . 

- --·-.-.-: .-·<:;.:'-:--

• .· Ásimlsmo, el Diputado B~n.~et cory,entÓ que mientras ri¿ se, asegurará por 

• ·parte de. la hacienda.píJbÍiC:a .el~.P~í)t~~l.pa~a···de los j~eces, •~lle po~dria e11 una 

•d.ificil situaciéÍn'á ICHl• ~i~Í118s'lcÚqüe'.equivaid~la •poner. én. subasta pÚblica a la 

·. administración de J~stic1~·: ;;o~ehiárici qÜe fue criticado por el Diputado Zarco al 

considerar que t~I declarádÍón ~e·.ir~ciucla. en. una ofensa ~in fundamento para la 

mágistratura d~.18.~~P,ú~lifª·; . . . . . . · . 

•Moreno expresó que si la sociedad paga al 

•gobierno; n·a·:tenla ·sentido tener que comprara la just:cia, concluyendo que el pago 

de las costa~ era simplemente absurdo y que se traducía en un contra principio 
,:·. - _, 

insostenible. 
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:/ .:: ' <· . .: ·~ . .--.. : ' .. 
· ·. D.ri este·. modo,.' nació ''en:'la''vida consiltucional mexicana no sólo la 

prohibición . de hacer justicia. por· propia mano, sino que como consecuencia de 

ello, el derecno e.Je ludo gobernado c. que eo Estad..> le aa1r1inibtre justi<.;ia c....ic.ndo 

exista un conflicto entre los miembros que constituyen la sociedad; es decir, los 

constituyentes de 1857 imponen con la adopción del articulo 17 la obligación al 

Estado de desarrollar el monopolio de ia función jurisdiccional como contrapartida 

de prohibirles el empleo la violencia para reclamar un derecho. 

A este respecto, Don Mariano Coronado390 señala que la inclusión de la 

prohibición a la autodefensa, como un pilar de la administración de justicia en la 

Constitución de 1857, es incuestiona:.ilemente necesaria, pues en: una socÍedad 

bien organizada es fundamental para la consecución del orden' públlco'que la 
-····e··._:_,······.· 

justicia sea administrada por el Estado y no sujeta al capricho·o· fLierza de- las 

partes, debiendo aquella persona que sé considere afectada en sus ·ci~r~chos a 

acudir a los tribunales para exponer sus razonamientos, _·agregando que ni la 

denegación de justicia podría justificar el empleo. de la violencia para reclamar un 
, ,' 

derechc. puesto que para evitar ello el Estado debería garantizar, mediante sus 

leyes, que toda persona tuviera a su alcance los recursos. necesarios para que 

éste consiga se respeten sus derechos de manera licita, pacifica y ordenada. 

1
'"

1 COH.0~ .. \00. '.\1:.lri~mu. l~lcm1.•nt1H di! Df!rf!dw Co11s1ituci01wl ,\fc!.,·IC'cmo. Oxtbrd Univcrsity Press. 
\1~\il.:u. 1 ~J99, p. -l:1 
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· __ .. !;~:~:.~ ::r:~~5::i::&:-~~:~ .. ~~" 
.·Siguiendo. la misma ilneá Ícleci.lóglc~'.:Don José Maria Lozano391 puntualizó. 

que la prohibición de la. ~ut9°ty,reí~'u~fr~'[~·~.1Óglca. y base en el hecho de que el 

orden social tiene como finalidad.el de;mantener justicia entre los hombres, por lo 

que el hoinbre denÍrb de(s~h.<{'ci~·)~·sbdedad civil no tiene el derecho de hacer 

. respetarsu derebho. ITledial'lte'..~Í; empleo de la fuerza, puesto que la misma 

sociedad le ~aranti~~.'~ll'~·~t~'.d~,r~chos y propiedades serán respetados, asl como 

los medios para tal'.~f~ctc>~co~~tÍi~yéndose para ello la autoridad pública que hará 

. Sin .. embargo; hubo ·autores que no consideraron tal principio como 

• fundamen.di. 

Efectivamente, Don Isidro Montiel392 estimó que: su)néluslón dentro del 

precepto constitucional era concordante.·cón'16.y~ est~bl~~id;;·1~i'o~ ¡.,¡·:constitución 

de 1812 en su articulo 242 que establéclala~~Ot~~t~lcÍ·~~c1J~i~á~ci~'1cis·tribunales 
para aplicar las leyes en todas las cau'.sas;'.'ci~ifasWF~~~i~f~s.~ prinbiplo que se 

mantuvo durante todas las normas fúncl~rTi'~~¡~\~~'aéí';;~~~si~~·-pals; por lo que la 

inserción de la prohibición de la áutot1.fte1;';C:6ri,:;;iJri'~'ri~~i~?o constitucional era 

innecesaric, pues a su considerab1ón;~ig~~·~·~;5~'61~d~d,~edianamente constituida 

ha podido dejar abierta la ~uerta par~ q;i~;LJ·n/i~ctÍJicl~o ~jérza la justicia por propia 
mano. · · .. '··~····i'··:':"r.•~;'/::'3•·~~~·,•.o"> .· .· ... 

' ' " . -~:._·\:.. '::~ .. ,. : ';_:·~-·;:.;· 
'-: ;> :- -, .. i_:~~;,_ ~:·y~·>J' r~. ;:, .~,'.;:,,i~· - . -: 

Por otro. lado,> ef'6o~t~~ido'fScl~.11 1a''.'·t~~d¡ra.,parte de este precepto 

constitucional referent~ 'a :la g¡;¡j~~~iÓ~ ~t~;~s~~·13c~1 E·~tado de que' 1os tribunales 

estarán expeditos para ~dmlnÍ~trar'¡~~tiél~\,:Ea'i;i~~condi~ión . básica par~. que la - ,., ..... ,, . , __ 

prohibición de· la autotutela · tuviera ·vida. real~· en la. sociedad mexicana, fue 

resultado del problema que en la práctica producía el exceso de dlas festivos o 

"días de punto" que hacía lenta la administra~lón de justicia. Sin embargo, esta 

"'
1 LOZASO, Jusi! :i..taría. Estudio Ji:I Derecho Constitucional Patrio en lo relativo a los Derechos del 

llombn.:, -V c<l. Fai:sim1lar. Pomla. :\léxico. 19S7. pp. :?96y197 
;.i: :\tü~TIEL. Isidro. Estwlio sulwe Gura11tit1s /ndh-idualt!s, 5". t:d. facsimilar, Porrúa, MCxico,·1991, pp. 400 
y-101 
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}J;\i~::r~ryi~!~'~f !~,¡~~1~~;If~i~~r;~2ci1t":: 
· ·•· pdsibÍe/·interpretar este art!Cu10/en>.ií .;/;~úció;ci9;:ciÜ'~'.ti6s'/td6uñél1es •estarán 

siempre, .dia y noche, administrando justicia.pues eli~:ie¡l.~-il~gk:Ó, si~o c¡ue m.ás 

bien el Constituyente ha pretendido qué elpod~r j~diclal-~e encuentre en aptitud 

de administrar justicia cada vez que se le demande, derecho que no podrá ser 

concebido como absoluto, por lo que deberá estar sujeto a las reglas que 

prescriban las leyes, pues entenderlo en el sentido contrario serla dejar a los 

funcio.1dric,., judicidles a mereced du los µro,r . .:iventes. 

Por su parte, Don Mariano Coronado394 comenta que la obligaci611 por parte 

del Estado de que los órganos jurisdiccionales se encuentren s,ieim~re e'xp~di_tos 
para administrar justicia se traduce en una condición básica par~ evitar la anarquia 

y la justicia por propia mano, aclarando que ello nodebiá,de-t~aclÚci~~e,enqu~.los 
jueces ejerciera su función día y noche, Sill~, e'n''~I~. n~á~sid~~~ el.e q~~ se 

,:, _- ·- - -~ ·.-, . .-,,-· ,-;_,.. ·-. ·' .. ·- - . ·'' . -

establecieran sus horas y dlas laborables a, fin de.evitarlós.innUmerables dias 

feriados que antes habla y que ocasionaban la ;lentit~d'deéla ;d~i~lstración de . 

justicia. 

Por otro lado, 

grandes aciertos que 

: ': ~:;.o; . ' 

" lmportaote moooloo" q,:;O¿, • todepeo d'"°'' é', · lo• 
la segunda y tercerá parte .de1;.articulo 17,- constitúclonal 

produjo en las bases de estado <mexicano pa;~r,eide~~~roÍI~ .·de .1~ fU~ción 
.·-, ··: . • ,:,,.,--· , .. - ..... __ ,_._,_ · ... · ,··· ,_ .·. ' .•. ,_ .• .,. <:,•:,- ·.- :-: · .. _, 

jurisdiccional, es incuestionable resaltaíque.fue súultlma •parte •--;:1élaboliclónde 

las costas judiciales - la más novedosa ,einte~esanté'par~, 1bs ~~tu~Hos~~; ~o ;ólo . 

por su originalidad en nuestra Carta cMagn~r ~inoO tam~fén: p~r;Ía.rl~~lid~·d 
perseguida en si misma que hizo a. los diputa~os·~~~¡¡be~ecÍ~s -po'r'~;:á~cÍ~co 

t•it A~DIC·\DE . .-\dalb1..•rtu G. EswJio Ji:l DcsarTollo Históri.co J.: nuc.itro Dl!rccho C(mstiiu~i0;1al cÓ ,mat~ria 
r.h: Garanth1s. lmprl!SILllh.'~ ~toJcrnas, ~léxico. 1958. p. 156 · 
1

" CüRU'.\;_\Dü. '.\larianu. Op . ..:it. ~upra nota 390, p. ~2 



·' .·o-.:,'--·):'---''-

;,.;:; ~ .. : .. : ~: .. -.·-~ ·; ... ·'e:_ ~ , 

Zarco a luchar incansablemente su. inclusión en.Ja Carta ,,Flinctamentál :de la 
,-~ · .. -' ·::-:-'.~·-:; :-~ - ··,e:. ~- ,., 

Nación. , . . j :i;,'::J:ckc. ,::; , .' ' 
. .· : · ," ::·-~ ~~ ;·:·;.~~-~?~:~;{~.~-;;~/'.~\·: --~ 

Efectivamente, la gratuidad se erige . cómo í:ui :,atrit:Íú,t6 ,fUndarnental del 

acceso a la función jurisdiccional en nuestra socieda'd, p~e~ió' q~e: al prohibirse la 

autotutela corno forma rle solucionar los conflictos ~n 1i,iJ'.i¡5¡:;,a: ~I establecimiento 

de los tribunales serla insuficiente por si solÓ sino i.~ g~~~riÚda a quiénes menos 

tienen el acceso a ellos, lo cual se prete;idió conseguir.con la abolición de las 

costas judiciales, pues de lo contrario podría suceder que quienes carecieren de 

recursos económicos ante un agravio optaran por someterse al agravio cometido 

en razón ..,e, pouer del n1ás fuerte, o empica, :a vía de. la JiulE.nc:a porc ~.;:icer 

respetar su derecho, donde ambas situaciones rompen con la finalidad básica de 

la vida organizada en sociedad regresando a los grandes inconvenientes que se 

sucedían en las sociedades primitivas, convirtiéndose en obsoleta la posibilidad de 

la convivencia pacifica que se necesita para el progreso y bienestar de cualquier 

grupo social. 

Es por lo anterior que tantos estudiosos han conside~ado esta adición al 

articulo cc:istitucional corno u'na de IÓs aspectos, más irnportantes,o,de ,_dicho 

precepto. Asi tenernos, por' é]a'mp16> a oÓn ,Mariano Corona'db -~sti~~ /q~~ Ía 

justicia es un servicio, pútJÚco corÍio Íél seguridad o la erÍseña'n~a'primaria;:por lo 

que su irnpartición debe sérpúbÚca.ycostears~ ~o~~Íbs
0

forici~5'.'J~(~ra;i~pÚbllco, 
pues cuando la justicia. ~o• es gratuita· se . corre -e¡ :;¡e~J~.'ci~·~g~·'':1~~ !j~é~~s ¿e 

inclinen a alguna de las parte;; agregando que, ~1.~13i:¡i~i~-.~~~ Í~J~¡;t!~ia gratuita 

sólo aprovecharía a los litigantes y no a' _la rn~\:;a-~de,' 1Ós ~onfribÚyentes qu~ casi 

nunca pleitea, no es.un factor qLe sea suficiente pa'ra~'_sL.restablecÍrniento puesto 

que existen muchos servi~io~ pÚblicos que pagan todos los contribuyentes ; de los 

cuales sólo se beneficia directamente algunos r,ornci la, instrucción. 395 

1
'
1
' COROS:\DO. :\luriano. Op. cit. supra nota 390. pA3 
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. , .··.>·~--·Si~ é~br~gÓ, es menester.señalarqu~.ba:j~~l~~:~i~~~2~~~~t~.de vista, es 

impreci;oeJco~siderar que la sociedad: quien.eÍl'~3~t~t~lici~d·~Gfyá;ga'el costo de 

, .. ··' •.tu;r;s\~i=i:~ci:: :i:~~st~c~:· :~10s~:s b:::ri~~~:s;~~i~~~~¡~~"~~~~,1~:~~;~g:i:~~:~ 
' ;dire'c'tos de .la prestación del servicio por parte délE~t~clo'F~ci:ineí{o'~· ciert6 es que 

fo(sbciedad en su totalidad se ve favorecida en ·~¡·~¡,9g~·iJ .. J~·~·~Ge\~IJ5 miembros 

•i ' ~o!neterán; sin excepción alguna, sus diferenciás a~te I~ ~IJtori·d~d~ de~terrando 
· \c:;€~'enc 1a perjudic1a1 práctica de 1a venganza l'rivaday~'u~iAe:6~.~~~i~:ites ef~ctos 
· : .. dentro dP. la vida en comunidad. .< 1,:;; _¿.>:é <>: 

,: ::.<,:.el--
1 ' • - - ' 

i-.Jo ob,;tar .te .os héllagus que. , a0lbió ésta· F3ote d'...:·.·~~;~61'd·.: ~C. tc.2os l~s 
a~aÍist~s de la Constitución de 1857 vieron c~n agrado·I~ i~611J~ió~:d~>I~ abolición 

• • • • ' • -~~- • "> • • • • • • ">.-' ~-- . -·. 

1as costas judiciales dentro de dichá nornia fur-,damentá1,:,,;•.hr;"):·:S<): 
1.' ~./:~\~-;~~·~'.~f:~·'t:.~ -~::::_>';. :: . 

Aslencontramos que D~n Jo~é Marla•Lozano396.:cb~~id~r~6a\1¿~·.1~ úlUma 

parte del articulo era injusta pues solo favorece a l¿s briod~~~~y'¡)~rji:i
0

dié~'aJa~ 
•• • .: • ::- .7 ,- ._.,_.:::.':: ·-o.~~;:~~'._~l;.~¡~::..-,,-.'"'.'o"··;_,_.'.-; · .: 

personas honradas, pues, a su consideración, los bribonesJ·.son''qÜlen~s más 

ocurren a los tribunales a fin de que se les adminlsfre Jusi'ti,6i~·;~e{-:~~~9;~·9~~tuita, 
justicia que es pagada por quiénes no 'a necesitan. . >:\~Y "''Zc:q", ' :; :< , :• 

,,;~ ''r;'.:~:fr"·:'.~:;·{>/ . 
Por su parte. Don Isidro Montiel y ouárte397:al/a~.ilii~ba'(abolic1Ón,cle las 

costas judiciales se preguntó lo siguiente: "¿La ad~l~l~t~~dió'ri\i~;jG~~l~i~;'~n 'un 
•• 1 • - • ;- ·, ,'.; '· ,,--~ -:: .. ;., •••• , -•• ' 

pals en que las dotaciones de los jueces son:mezquin'~s!y:n.o;'éstán .. cublertas 

religiosamente. siendo completamente .gratúita,·,'~s·eré)rr,;ejor~f~e·i:k:i ~ue' .. seria, 

cobrándose estas en todo negocio ·· judicia1>?'Pr~~gÍ/i~6 á/p~r ·, las ·partes 

personalmente interesadas?". · <'''2' ':\::ff o/"::;:~; ' · '· · 
·.,,,; '--~·:'.:··;.::~:.< ,-º: .. ~.··· :-./l:~¿: .. 

A esta pregunta, el mismo autor se re;~Cl~d~: q~Ei': la :~~inistr?ción de 

justicia gratuita no puede ser mejor que aquella .. e6 la que.ie· permite el cobro de 

las costas judiciales. pues estima que mientras la cor;idlciónd~ la hacienda pública 

1
'"· LOZ.-\:'\:O. Ju:.~• .'\l;1ria. Op. cit. . .,upra n0H1 J.91. pp. 3U~ y 303 

i,- \lUSTll:L. ¡.,jJrv. Op . ..:it. ~uprn 11ot~1 J9:?. pp. -lOS a 410 
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, . : · >:. ~-~ ;~:, ··-~:·u-~·\;;··i'~';:J,,}d ~'~fürn:.B~i~~i!tf~~if ~221rm-r ···.··.·• 
no ·pueda ·garantizarieif pagoípl.lntual,,~el \¡;;üeldo'J.a,il?s ;rúnciónários .• judiciales la 

decisión ·de· dli~ '~~i~é·~~~;~.r~t~·¡¡~ád:~~!f~~.~ilit~~!_iino'h1i~~'bi~~~~ñina 'a1 pueblo. 
··· .:·?: --.-~::}~(!'.:;:;~e'; r~···: :.::l:·r·i:'.~c-.. ,~';\:;~: '·-~s··~ ;1:~:~--. =:_o:· ~:~l?¿~.r; .. -~· (f, ·::· . .};_·-:_ 

. . ~-/:>. ,. --·.:·· ».;;-.. · ,, .:'·-· .. s.:"':',-·,_ - ; ,._e~~--:: 
:ó»:-,:.'.:-:c:·:·~:~~' <\;:."'.- .. ·,·:, <·>::~~.{;:.:. ·"" ... ~·~:(:. /'.:;_,r~-.-~,~:_:--·~-~-/.-(:[(~,~ ./\:.:'_: ~~,~-.-. 

. . lndependient~me~te 'de los· puntos· positi~os y. nk9kli~o's· que los estudiosos 

han'ob~ervad~ er\'el articuÍo 17 de la Constitu~lón del 5 de febrero de 1917, es 

inobjetable el considerar que éste fue en su momento, la más clara expresión. del 

carácter· público de la función jurisdiccional del estado mexicano, as! como de la. 

necesidad de establecer que la solución de los conflictos dentro de la sociedad · 

mexicana seria emitida por la autoridad. proscribiendo de su vida en colectividad 

la violencia como meJiu para 1ecla111ara el c;erecho propi0, y al -:ldro derec.:10 yue 

le asiste a todo gobernado de exigir a la autoridad la impartición de justicia cuando 

éste lo demandare de manera pronta y expedita. 

2. CONSTITUCIÓN DE 1917 

La Co11stitución del 5 de febrero de 1&17, la primera norma fundamental de 
corte social, fue resultado de la victoria del Plan de Guadalupe conseguid~ ¡)Or' el 

Ejercito Constitucionalista encabezado por su Primer Jefe, Don • V~~ustiari~~ 
Carranza, y que puso fin a la Revolución Mexicana iniciada un 20de noviembr~ de 
1910. Una vez conseguido el triunfo de la revolución, el Primer ..Íef~ d~LEJér6'tt6'/,·~ 
Constitucionalista. Don Venustiano Carranza, convocó a el:fci()~f~,~J .• ~.~;'.;i,JJjf'> 
septiembre de 1916 para diputados que constituyeran el. Congreso Coqstituyente 

que elaboraria nuestra actual Carta Magna. ~·. "' .• ,.~;,;f:Aiis: •. '>e' .. 
:~~:-.-:, :, ~-'.'·."~::;: ~- </;~-t-~:: ·j:j ·: :_~_~;;~--:'=.~'~:~.,_:: --:: 

El Congreso Constituyente abrió sus sesiones el di~ Ld.~ diciembre 'de 

1916 en el Teatro lturbide de la Ciudad d~ Queréta;Ó, l~s ¿~~l~s\:b~~¡~;er~ri el 

día 31 de enero de 1917. promulgándose hasta el 5.de feti;e~o d~ e'se ~ño la 

norma fundament~·1 ~e.Ge hoy nos gobierna. 
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~>·" 

Por lo que respe~ta. al; ~~ecepto consti\ucional ~bjeto de este capitulo, es 

pr~cedente· señalar /que , er.: rnismCÍ'.' fue·: propuesto ·dentro del Proyecto de 

Constitución. bajo el ariiéuio: 17,_q~~ a la· let~a 'establecía: "Nadie puede ser preso 

por deudas cie carácter puramente ci~iLNíngÜna persona podrá hacerse justicia 

por sí misma y ejercer violencia pára recl~mar: sÜ derecho.·· Los tribunales es~arán 
expeditos para administrá~ j~~Úcia E!rí los plazos y' términos que fije la ley y su 

servic;o ·.sera gratuito,' quedando,~ en consecuencia, prohibidas las costas. 

judiciales.'' 

Aun ,Y cu~ndo. la r'e~acción del precepto constitucional se traduce en la 

reproduC¿ión dei arti~ulo 17 <.ie la Constituc;ión de 1857, no pod~ffi;.;s ;:onsidera. 

que 'durante su gestación no hubo novedades respecto d~ ·1~s: pri~Clpios 
' é~~sÍitucicinales que habrían de consagrarse como la base.· de·: lartá~ea de 

~d;,,inistrar justicia, ya que Don Venustiano Carranza, duran!~ .su. discúr~o de 

~pertura del Congreso Constituyente, h;~o hincapié en la n~cesidad de que una de 

las notas a considerar por parte del Constituyente, con relación a la Constitución 

de~ .1857, era la de garantizar dentro de la constitución la independencia del Poder 

. Judicial a efecto de tener tribunales independientes' y asl garantizar los derechos 

de ·los mexicanos.398 Sin embargo, a pesar de las intenciones expresadas por 

Carranza, no fue sino hasta la elaboración de la única reforma que ha sufrido este 

articulo, que se garantizó de manera expresa como principio constitucional la 

indiscutible . exigencia de asegurar la independencia de los tribunales corno 

condición basica para la realización de la función jurisdiccional. 

Así pues, fue durante la décima octava sesión ordinaria celebrada la tarde 

d71 dla 20 de diciembre de 191•6 ;cuando se dio lectura al articulo 17 consUtucicinal 

~n razón del di~ta~~~' ·r~~drcib pdr I~ C~misiéirí de Constitución; se~alándose el 21 

de diciembre de .. 1e16 p~r~su di~cÜsión, fecha en··.·1a··c:üa1 fu~ apr~bada sin 

.\'•' .-\SDll.-\DE. r\lf,ilbcnu G. üp. cit. :-.upra noH1 3'>3. p . .:'.!34 
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• ;;;~·:::;:~:t~f r~lf f ~lill~tit11i1¡~ir;;~. 
su ·historia y hc.sta .el dia de hoy un~ sola: reforma;' la cual 'sucedió'!durante el· 

periodo presidencialdel licen~iaclo MigUe\ de l~ ·rviá,cj~fcl H¿rtac:Í~; . ;. ' ': '°' . ·. 

Fue dentro de su Plan· de Nacion.al de Desarrollo que el President~incluyo 
un capitulo denominado "Reforma Jurldica e lmpartición de ~usticia''. ~~·~j cual 

?terrizó su promesa de asegurar al pueblo mexicano una mejor ·impartiCÍón de 

justicia d fin de que e: C:erc.ch.:i se c.r:giE.r<. com:i 1...1 eierr.entc de tfarisfOrmaciÓn 

social."ºº Lo anterior trájo como consecuencia una revisión co~pl~i~~;:ie·· 185 

normas constitucionales y reglamentarias referentes a la .· adminlst(ación y 

procuración de justicia en el pais, asi como del funcionamiento de' los'\ órganos 

jurisdiccionales del pais, lo cual fue realizado a partir de la .Con~Ul;á ·.Nacional 

sobre la Administración de Justicia emprendida en el año 1983 y.cuyos resUitados 

fueron vaciados en la iniciativa presidencial C:e reformas aÍ . articulo 17 

constitucional. 

La iniciativa de reformas remitida por el Ejecutivo Federal. tuvo como única 

meta el de mejorar la función jurisdiccional del estado. mexiéa~o. sentando· de 

manera más clara las caracteristicas y principios bajo 1~ cual esta .. debÍa de 

desarrollarse. Es por ello que la misma iniciativa presidencial estableció; eri' sus 

primeras lineas, lo siguiente: "El p
0

erfeccionamienfo de lá im'particiórí ··él~ justicia en . -. . ·- '·. ' . -··· 

México ha sido una preocupación constante de la presente Administración, para 

satisfacer la necesidad permanente del pueblo de disfrutar de legalidad, equidad, 

orden y seguridad, que permitan el pleno desarrollo del individuo en su 

convivencia social"4º 1 

,..,., Cfr. Di.1rio d1.• D1..'bt111.•s dd Co1tl.!r1.'.'º Cun,·tt11ff1.'lllt.'. tn~tituto :"'acional Ji: Estudios Históricos de la 
lh!\"olucilln \kxil:;.ma. l 9SS .. \h:xi~o. p. S09aS1 ·1 y 839, S56 y S57 
... ~· Cfr. FL:ESTES G:\RCI:\. Jusi.!. ··Gl/l'(lltlÍ1u Crm.o;tir11cio11ah•s dt: la Jusrisdic·ció11·· en Sucvas B:iscs 
Con:.t1tw.:ion1.1h:s y Legales Ji:l Sistl.!ma Jullkial ~tc:dcano, op. cit. supra nota 38:?. p. 13 y 14 
•·:Cfr. Ol.!1cchu:-. d..:I Pu..:blo \1cxkano. ~1~:-.ico a travi.?s de sus Con~tituciuncs. op. cit., supra nota 365. p. 593 
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Fue con base -a tales pretensiones que propuso una nueva redacción_del 

artic·.ito 17 constitucional a fin de plasmar en nuestra Ley Fundamental sus 

administración de justicia en nuestro pais,• siendo su 

"Niñguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene el derecho que se te administre justii:ia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera prunta, complt:ota e iro1por...:ial. SL .;ervic.,;o sttrá gratl .. ;tc., 
quedando, en consecuencia prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y_ la 
plena ejecución de las resoluciones. · 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil.:' 

En este sentido, es menester señalar que la exposición de motivos de. la 

iniciativa. presidencial estimó, a lo largo de sus lineas, que el -funda~ento 
'..-; rn~·s'.Ófico~jÚridico de la función jurisdiccional del estado_ mei:ci~anó .s_é:. en,ccmtraba 

' en, el articulo 17 constitucional el cual, al imponer la prohlbición'tofat'de' hacérse 

- j~sticia por propia mano. dio nacimiento a la garantia a favor defodc{g6bernad6 a 
tener acceso a la jurisdicción del Estado por sus_ fribúnalé~'ql..li~ne~·'¡[A'p~~¡;.á~ 
justicia en forma expedita y gratuita, razón por 1á dli~1;~('~'r~~i~~ii't'~;¡;:¡ciitC>i(lüe _ 

. ·, · __ · __ · 'J:. ':0 .~:.;3};::'.:;,_\;,;~-.::::~i.· ·~,::·.:hr~~{".}~•;.~¡· ~-:;' >-.;~~ :,> . 
mediante su iniciativa sólo busco enriquecerla yndaptarla al cpnte_xto,actual.· '.~- . 

. . -.. .-:>, .. <_.:']" . .:.<_~_~_:. -,"¡ "'f(\ff'.:.~~{~1;~ _'. "\'.~.' .. ' 

Efectivamente, el Presidénte De la;.~i~[!§ •.. ~¿~'n!~.'-.§~~'.~Ü~~~~~~-~(~~-evo 
texto del articulo 17 constitucional, se perfescio~~·Y rcibu~tece la garantla de 

acceso a la jurisdicción al señalar las cualid~-d~s'~u~ °é~taci'eb~r~·ré~~~ti~;'a saber: 

la independencia de. sus Órganos, la pr~n;itud•d~~sus'pr~cesos, que agote la 

totalidad de las cuestiones plarit~ad~s a-.rÍ~c:Í~-~~~ s;;;~:~Órnpi~·ta, la.imparcialid~d 
- . - '. ,_· . . .:: ._.,_' "-.' - ._ -.. 
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.·de sús Órganos .. ·.. . . qüe•~~asegure ,el 'imperio de.1 

afirmara nuestra v~cació~ d~mo~~átÍ~~:~?.2~;· _ ••• / .• <' 

;"; :: ·;·\-)::'¡~~+~~''"<,;~~·:. ,;;:- ~.;::;t': :- . 

derecho y gratuita para,_ 

La iniciativa fue remiildiel 28 d~'o'ct~br'e.d~ 1S86 al Congreso de la Unión,' . . . . ,.~ . •' .... " .. ,_ ' ., . . . . . . . . . - . . ' , , 

teniendo como Cá~ara de Origen' a la •de'Sénadores, en la .cual se dio lectura de 
-··'·.·;· ,.,, .. , .... .... : ,.·· ·, ,, ' - ,,. ' -

la misma en la sesión del. 30 del. mismo mes ~y, año; túrnándose a ·.1as .Comisiones 
.- ,,:·-·.-,<"~'. -· .' - "'·: . ''.:'-\'., ... ":~.-~,«.,'.:.····:·; . 

Unidas Primera de Gobernación; de puntos Constitucionales ~y:,de, ,Asuntos 

Relativos al Pacto Federal, cuyo dictamen fue leido durante la' sesión· del 16 de 

diciembre de 1986 y el cual determinó que la nueva redacción del artf~ulo no 

n:iodificaba su espíritu, sino que por el contrario, lo su~rayaba al establecer de 

manera mucho más c;la1 a '/ µrecisa :os ¡.irinci1Ao& bajo :os ,.;u a les ·ésta debía 

desarrollarse, al sentenciar que el derecho a la jurisdicción de todo_ gobernado 

debia de ser por parte de los tribunales pronta, expedita, completa e imparcial, y 

donde la independencia del órgano encargado de la misma se instituye C:omo Una 

condición indispensable para su realización a fin de que : este.• m:Lte~~a .: má:s 

sometimiento que a 1a ley, resolviendo con libertad· de. ériterió Y.: __ si~,-nii}guna 
subordinación respecto a otro órgano de estado.403 

La modificaciór. propuesta por el Ejecutivo FederauJe:;di~~uírda por la 

Cámara de Senadores durante la sesión del .1 ~ de diCiemb
0

~e:a~f1'é~~.'.~n -la cual 
-··-.- .... ,,:·-• ... -o·,l· .• - ·:. 

los senadores que participaron dejaron en claro:qúé la refo'rma·prop\Jestél era 

sumamente conveniente, pues consideraron < que si ,tií'én ;~-el :}~rtÍc¿I~ ·• 1 r 
constitucional establecía en su redacción o~iginal -cl~-ra~ent~· ~Í d~re~ho a I~ 
jurisdicción, no menos cierto era que la nlleva redaccipn ·P;~~¿es~a l~e:nrlquecfa y 

actualizaba, estableciendo que la misma, por obligación ¿onsmi:icrorial, debía de 

ser pronta, completa e imparcial. Asimismo, resaltaro'l qllesu nueva:composición . . . . . . 

convertía en garantía constitucional la independenc;ia del', órgano jurisdiccional 

como condición básica para su realización, lo cual trajo ~·C:ºl~ciÓr\)a,n~cesidad de 

establecer los medios legales que la garantizaran com.o _lá est~bUidad _¡¡n el pu.esto, 

la autonomla financiera del órgano, entre otra~'. elevai:c:lo. con ' ello ,las 

1"=cfr. D1.:r1.:chus Lid Pu1.:blu i\lcxicano. :'\hhico a lra\'és-Jc sus Cor~~titlú:i~·~es~ ~·p~ ~·¡[.'.Supra nota 365, p. 595 
•·"Cfr. lb1J. p. (1Ul .t üOlJ 
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\~1:i;:~"~:·:p~::::~·:, ¡,~'~:~~:. ~ :::~;:~?:~.~kif i~~,,~:~~:~~ •·· 
. élic~;a' sesión, remitiéndose a la Cámara de'.DipÚtados en su carácter.de Cámara,.· 

í{¿~i!l~ra. ~,:. ,. ' · 
,,·::,:•:::\' 
~'~, .. , ,. .- . 

' '''.' ... Recibida por la Cámara de Diputados,c la iniciativa f~e turnada a la ComisÍó~ 
· · d'f3' Gobernación y Puntos ConstitÚcioríales quien emitió su dictamen respeciivo,. el. 

cual fue leido durante la sesión ordinaria del dla 27 de diciembre d9 1986. El 

dictamen .rendido por la Comisión estableció su coincidencia con· la:•reforma 

propuesta por el Ejecutivo, pues considera que la redacción propuesta . sien.ta 

iJase.s firmes par d c.,..ie Sti aµoye y Jc.s&rr .:>lle ur. .:;ister .. o p.-ocesal .:lo.1de: 'al 

derecho a la jurisdicción asuma su auténtica dimensión de derecho pÚbllco;.· 

agregando que la incorporación de la independencia judicial como principio 

constitucional, imprime en nuestra Carta Magna urÍo de Jos anhelos· .• más 

hondamente sentidos por el pueblo mexicano como es. el de .tener. tribunales 

independientes que hagan efectivos los derechos de. los gobernados Jrerite' a 

cualquier arbitrariedad de la autoridad.405 

En la misma sesión se procedié- a su discusión donde la mayorla de los 

diputados oradores coincidieron en que la· redacción propuesta .en la iniciativa 

sentaba las bases de un moderno sistema procesal, donde la función jurisdiccional 

asumiera su auténtica dimensión. Sin embargo. es pertinente señalar que la única 

parte que fue discutida en relación con su nueva redacción, fue la relativa a: "su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales". 

A este respecto el Diputado Castro Lozano puntualizó que el establecer.la 

prohibición de las costas judiciales dentro de su redacción producirla un prnblema 

de interpretación respecto a lo que se debía de entender por costás judiciales, 

· ·Cfr. lkn:.:hl.1 .. l.kl P11chh . ..1 \h:\11.:~111u. :'\le.\h,.'U a tr;.1\·l!s <le :rns Con~titm:ioncs. op. cit .• supra nota 365. p. 609 
:t hlS 
··'L·fr. lh1d.p.11l~.1(1JI 



-·~~A-~-i"G::·°'-º'~~ 

con ello su redacé:ión::onf~~~_'.,~j~~si'.¿~r~feriaa láneg.ativa de.que el 

servicio de Ja función júrisdicci~n~I fu'~~1 ~Srriii9~cio'cii'rci6tament~ ~o~ los litigantes, 
- ., '. - .,_.,, , .. ·, ' ·-· ,. -- '' . -·- . ' 

él estaba de acuerdo con tal. prirÍciplo,:pe'ro.que.·si.·sé referii'.i: a ló que los 
. . ... ~ - ,_,_. - ,_ ... :.• - . ' . .' - '" ' . -.. :. '· ' 

diccionarios juridicos concebiail":por ;cós~as é•judiciáles,>es ;decfr •... los ·.gastos 

realizados durante la secuela prÓ~e·s~I (costas prc;ées~Jes};· tal '.decl~ración por 

parte de Ja Constitución traerla como Únida ~o~se~uéncia de}~Je los gastos 

realizados para su defensa por qulenha sido dema~dadÓ \e~erari~ e Injustamente 

no podrian serle resarcidos por .. tal prohitiiciÓri 6onstituc\6naJ; 'sifJ~ciónque no 

podría considerarse conveniente. Fue p~r ello q~e; el}DipJt~~o}c~st~~.Lozano 
solicitó a la Cámara que se suprimiera la ·expresión· "prohibid~s las ·costas 

juc!icioles".406 >,,· .. ~.);.. .. · .••. ~~.--:-.• ... >. : ;. . ~ . '. ,. ' :.:-.._:; ·_., . ' 

-~;:.-.~j)~~~~~·'.;\~?; 
Ante tal objeción y. proposiélón,.;e1 dipLÍtad~ Santiago,i Ra·;n1r~{ hi~o Ja 

aclaración de que, a su juicio, tal .confLisiórÍ}10 existe dentro de '1a redacción del 

articulo pues éste debla .de ser int~rpr~f~ci6'~~~~é~J·p~nto,de ~ist~ ·histórico lo . . . , ' . . "' ·--- ~-. . ' .. ' . ' '- - -- ' . . 
cual traería como consecuencia el.'queJse'ferítendiera que la Constitución sólo 

concibe como principio básico de!la··~drninist~cición d~. justicia eLque nose~ 
permitido a quienes la administran el· pÓé:Jer cobrar su servicio de manera directa a 

sus benefic-iarios, es decir, a los li;igant~s', agregando que los gastos originados 
' - .· . . ... ' 

por e1 proceso mismo son totalmente\ distintos, por lo que su .consldera.cl.ón 

ninguna modificación merecia el árticulo.407 

' •; 

Finalmente, la reforma (fJe.áprobada .por Ja Cámara de ·Dip~t~doi; por 

doscientos cuarenta y cinco v~tos•a,favor·.Y, cuarenta Y.uno. en. contr~. En. este 

sentido, la nueva composiclÓ·~ '.d~'1\~~ic~J~.17 consiit~~i~nalq~~dÓ:í:3'1 e~~¡ ~orno . ' . . - ;. ~ - .·' . . . - ' . ' " . .. - . . .. - •. ' 

fue presentada en el proyedó 'deréformas elaborado por el Presidente Miguel de 

Ja Madrid Hurtado, reforma·:~u~(Je/aprobada por la ~ayoria :d~ las legislaturas 
_, •_ • • ,• ; e • • -, - • '"; f' • "• 

según decreto emitido por la CornÍsi~r( Perrnrinente de fecha 25 ·de febrero de 

~ .... Cfr. Dl.!n:dios d!.!I Pul.!blo ~kxicano. '.\léxico a través di!. suS.ConstitUciones~ op. dt .. supm nota 365. p. 638 
1
"' Cfr. lbid. p. (1-U · 

163 



• 19B~i:~ub1icé~~o~'~ la misma en ef Diario Oficial de;la Federación el dla .17 de 

:¿()iilo·~·ná de.'sus consecuencias.· el de estable~er en·su texto dé manera clara y 

~orfcis~ el derecho a la jurisdicción; es décir; el derecho q~e.· tirigiéndose' corno 
. ··, .. ;.: 

ga·rantia individual, tiene todo gobernado para que el. Estado ejecute la. función 

jurisdiccional cuando éste lo solicite a fin de hacer valer y respetar sus ·derechos 

dentro de la sociedad y en contra de aquel que pretende violarlo, función qu~ e.1 

Estado deberá de realizar bajo los siguientes principios: pronta; completa, 

imparcial, gratuiia y garantizandv la intA&pé:ndencia c;a1 ..Jr¡,Jano jurisc!i.:c.ionJI 

durante el desempeño de su función. 

En efecto, la nueva redacción resuelve y corrige aquella incorrecta 

interpretación que diversos estudiosos mexicanos. entre e11os e1 rnªe~tr~. surgóa 

Orihuela. establecieron con base a la antigua redacción del; citad~ ;precepto' 

constitucional, pues consideraban que el mismo no: contenla·:·defe'ctio .. pubiico 

subjetivo alguno en favor de los gobernados, sino que p~rel co~tr~:io, Élst~ sÓlo 
sentenciaba la prohibición constitucional a todo aquel gobernado de no poder · 

hacer justicia por su propia mano o emplear la violencia para reclamar su d.erecho, 

sin comprender. en ese entonces, lo que ya acertadamente considerati_a'. :el·· 

maestro Mantilla y Malina, en el sentido de que el articulo 17 bajo su. an.terior 

composición, si contenía expresamente un derecho a favor del gobernado .. él cual 

se traducía en que el órgano encargado de aplicar la sanción por la Infracción .de 

alguna norma jurídica, no sea la misma persona cuyos intereses: h~n .. sido 

lesionados. es decir, el derecho de que el órgano tenga un mínimo ·de 

imparcialidad y por ende la obligación que tiene el Estado de no autorizar forma 

~ ... Cfr. UARL'IA ROORIGL"EL. S;i(\ ador. ··L¡1 tutl!h1 jurisJkcio1ml Ji: los c.h:rcchos o gar.intías de la 
JurisJi..:..:1ón" 1.:n '."'uc\~1s BJ"i~s Con:-ititucionalcs y Legales del Sistema Judicial l\tcxicano. op. cit. supra nota 
:;:--:.p.:.- ' . 
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,- :-; - _- .. ~ 

algurla d~ soh.ición d~ conflictos que impliquen que el afectad6 ~~.'~~~:j~i~ic;~ por 

pr~pia mano. ' 09 .. --~ ·::- ¡,::··.:~ .. ~ -... . '-::;· ·, . 
. ·l:-~:~r;·,> . .,.,_ 

--::> 
:,.;.>· . <~·~<¡'; 

Por otro lado, y con independencia a la conskleració.n. ernitida,,por el 

maestro Mantilla Malina, consideró que el articulo 17 · Constitucional .. bajo su 

antigua redacción si establecía claran1ente un derecho, sut;jetivo públl~o. e~ fav~r 
de los gobernados, derecho que se traduce en la facultad de: exigir ,al Estado el 

administrar justicia cuando lo necesitaren, pues ello es la lógica consecu~ncia.de .· 
que la misma Constitución haya establecido la prohibición a los gobern.ados d~·r1o. 
poder hacerse justicia por si mismo. 

En este mismo sentido, el maestro José Fuentes Garcia4 'º se.ñalé) que el 

articulo 17 de nuestra norma fundamental .preveia, arites de. su reforma, el 

derecho de acción como suc~dáneo a la prohibición de la ~utodefénsa. Sin 

embargo, agrega el mismo doctrinario, después de la reforma ela1:>.orada, por el 

Ejecutivo Federal ya no sólo se consagra el derecho a la préstélción jurisdiccional, 

sino que se establece un verdadero derecho a la justicia .al adq.uir,ir las garantlas 

de la jurisdicción el carácter de derechos fundamentales, párti~ip~-'n'ci~ 'por ello del 
' •• ' ,·, -;: , ••• < 

principio de supremacía y rigidez· constitucional, pues., s~.·,.eleva a rango 

constitucional las garantlas ·de independencia, imparcialid~d;: ~·fi~~é:ia, autoridad y 

gratuidad propias de la fÚnción jurisdiccional. 

--. f~c ;, : . ,: •: ;. ~ 

Efectivamente, una de las notas más distintivas'de;l~nu~.~él red~2ciórl-del 
artículo 17 constitucional, es la de haber elevádo ~ rang.() ~on~Utucional las 

condiciones minimas en que la función jurisdiccloílai ,'~ar. p~rte~d~l'\i~t~d~ debe 
__ ... ·_._ ·.',;¡·:_,_';.,·· ,_,.,,_ .. -. - · .. -

desarrollarse, entre las que ubicamos la imparcialidad, prontitud, gratuidad y forma 

completa en que deben ser emitidas las resoluc~ones. del órgano judsdiccional, 

destacando entre ellas, la exigencia novedosa. en . nue¡:¡trá constitución de 

garantizar la independencia del órgano estataLque tiene a su cargo tan delicada 

función. 

""Cfr. 0\',\LLE FA \'EL.·\. fosé. O¡>. dt. supr.i nota 3ú7" p. 1S4 y 185 
"" Fl:E~TES G,\RCI.-\. Jos<!. Op. eit. supra nota 40U. p. 14'a 19 . 
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Fue la independencia judicial, indiscutiblemente, el principio. de .la función 

juri::;d;ccional más novedoso y deseoso de conseguir por part~ del ·,Eje~Útivb 
Federal a travé:; de su reforma constitucional, ya que esta condici6n.tiásÍca para I~ 
correcta administración de justicia nunca se habla expresado ·:y ·sostenido ·de 

manera más categórica a lo largo de nuestra historia constitucional de cómo fue 

defendido en la reforma elaborada entre 1986-1987. Es por ello que, sin 

equivocación alguna, el profesor Héctor Dávalos Martlnez411 comentaba que a lo 

largo de la iniciativa presidencial podemos observar que una preocupación 

constante fue la de conseguir que el juzgador dependiera de una texto objetivo y 

que su voluntad fuere. indeJJemiie11te d.., Id ~ol .. mtad ce los h01r1b1es que ~ot.:c.rnan, 

buscando sin duda con ello la real y definitiva independencia de los tribunales para 

que éstos sólo se sometieran a la Ley. 

Lo anterior puede ser confirmado con una simple lectura de la exposición de 

motivos de la iniciativa presidencial de dicha reforma constitucional, donde el 

Ejecutivo Federal señaló que el garantizar la independencia de los tribunales era 

una exigencia indiscutible en nuestro sistema legal a fin de fortalecer en la realidad 

el principio de la división de poderes, constituyéndose la independencia judicial 

como la primera garantia de la jurisdicción a favor del justiciable, quien sólo podrá 

obtener una administración de justicia completa e imparcial de aquel tribunal que 

en su actuar no tenga más norma rectora que la ley, independencia que sólo se 

conseguirá en la medida en que las leyes establezcan las mlnimas garantlas 

judiciales a favor de los jueces como son la estabilidad, autonomía financiera, 

carrera j1 •dicial, entre otros.' 12 

, ............ 
Asi pues, no cabe duda alguna que con base a lo que hemos analizado 

respecto de los motivos y razonamientos que llevaron a reformar y apr-:ibar la 

actual redacción de nuestro articulo 17 constitucional, podemos validamente 

'
1

' l>.-\\'.\LOS \l.\RTl't:Z. lh . .,:tor. ··1ui1 • .:pL'1t./em:i11 J11dii:iuf' en Sucvas Bas\!s Constimcionah:s y Li:go1lcs 
d1.:I Si-.tl.!lll.l Jud1.:1.1\ \h.·,11.:.L11L1, np. '"·it. -.upra nota)~::. p.107 
.•: L'fr lk·11.· ... ·hu-. di..•\ Pui.:blu \h.•,¡,,;~111l1 .. \IC.,ii:u .1 tr~t'"~"' de sus Cun.!ttitucioncs. op. cit .. supra nota 365. p. 595 
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afirmar que su. pres~nte' éont~nido y espiritüs~f~ád~f;tnc(s~óÍ6'en ¡;g~ces
0

id~~ ~e .·.·.• 

establecer dentro de··1á· gama de derechos públ.ico~ ~~bj~tiv¿s· cÍ~Í go~~r~áci~.~I· 
referente al de acceder a la jurisdicción del est~d~. ~;·rá rés~Ív~r l~s ~~ntr~'versi~s. 
o conflictos que pudieran suscitarse entre los-individ~os ci~'ia c~Í~~tivicikci;;~ino 
que en realidad, garantiza al gobernado los princ'pi<:;s bá~fo~s-é iriaitci'r~bles bajo 

los cuales tal función del estado deberá. desarrollars~ córri~,ion. s~--~~rácter 
imparcial, pronta, completa. gratuita y sobre todo por .un Órgan~ independiente. 

pues una impartición de justicia que no cumpliera con tales exigehcias y principios 

no seria garantia alguna de la convivencia' pacífica qUe tiene como finalidad la vida 

del hombre en sociedad. 

C. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 

La función jurisdiccional conforma, junto con la ejecutiva y legislativa, las 

tres funcion~> básicas de cualquier Estado. A este respecto, la jurisdicción, como 

lo hemos observado a lo largo de la breve reseña histórica. se ha constituido como 

una de las tareas esenciales del Estado desde el momento. en que se sustituyó la 

autodefensa por la técnica y práctica procesal, y atrajo para si el monopolio de la 

administración de justicia. 

La función jurisdiccional del estado mexicano encuentra, como ya lo hemos 

advertido, su fundamento filosófico y base jurídico constitucional en el !:lrticulo 17 

constitucional, pues al prohibir tajantemente la autotutela como medio para hacer 

valer o respetar un derecho en nuestro pais, reconoció y otorgó ª· fav()~ ,deJod() 

gobernado su derecho de acción o acceso a la jurisdicción por part.13 ,clel. Esta:d,o 

como única forma de reclamar la protección de sus derechos y,t¡ac1H.9umplir/¡as 

obligaciones de los demás. 

Sin embargo, . éqino también lo hemos . observado, : la•. acjministrélción ·. de 

justicia debe ser desarrolladél bajo ciertas condiciones y principids'a fin.; de que 
•'o ... ;.·,-,, ,' 

ésta cumpla. con· su 'finalidad última. que ·es la de mantene(una •convivencia 
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padfica en la sociedad a·. través del estricto cumplimiento. y vigencia del. orden 

juridico. · 

En 

políticas 

efecto, el artículo 17 c~nstit~clonal -conti~ne una· de las decisiones 

fundamentales más importantes del estado mexicano, decisión 

fundamental que no sólo se· traduce en la prohibición de la autodefensa como 

medio para reclamar un derecho, con la consecuente facultad de toda persona a 

exigir del Estado la función de administrar justicia a fin de hacer r~spetar sus 

derecho~ y exigir se cumplan las obligaciones de los demás, sino que además, 

exige que tal función deberá de realizarse de manera imparcial, pronta, completa, 

expedita, gratuita y ¡,ar un órgano quf:: goce Je absLluta inue.pe11dencia "'ª'º einitir 

sus fallos, condiciones indispensables para su buen desarrollo. 

Así entonces, procederemos a analizar no solamente la verdadera 

significación de ésta función dentro del estado mexicano, sino que también 

examinaremos los elementos que la cara.eterizan .y la diferencian de las otras dos 

labores vitales del mismo Estado. 

1. DEFINICIÓN 

La función jurisdiccionál puede ser entendida, desde una óptica meramente 

etimológica, como aqúella.función dei:Estadó-que tie~e a-su'.ca~goel'dé "de~irel·.· 
derechc" dentro de . un .• ~onflicto . determinado, en'. vir1Úcl de ;;q~e ·• 1~:,Palabra 
jurisdicción proviene "del latín iurisdiéÚo·y ésta ª' sú vi:z 'de _lasJ~ocüdorieslatinas 
iuris y dicere que se traduce en decir el derechb. :413 

.. , - • "•'" 

No obstante que su raiz etimológica resulta ser io suficiente clara para su 

comprensión y conceptualización, la palabra juriscli~~ión h~ t~~idgd~s~f~rtun~das 
- . '•, : · ... 

J
1

: Cfr. Di\,·1.:ion.iriu Ra1u11adu Je Lcg.i!'\ladOn y JurispruúC"ncia. edición rud~in~~lar •. ~rih~1~1al S~,pc~i'a~·d~ 
Ju .. 111.:1a Ji.:I Di...lntu h.:Jl.'rill. '.\t.:,i1.·o. l1J91. p. 7Sü. 
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:::~::~f i.~~~~f~tt~if~)~'"""~''~~:~~~~;::~~if ;¡~¡~¡::Í~'"' 
.. . ··}~t ~~~s'.·~~::~1~~sque·1a jurisdicció~¡~a':;~~;:;~';i~~;r~'~'~I:~~j~:~~i~;;;tido.•. 
amplio, .como 'sinónimo de atribución o potestad para: gobernar<o;,;dirigir, 

. definiéndos~ por . ello, como ta autoridad qu~ tiene·. alg~ie~\p~~~~ gd8~rriar. o . 

ejecutar las leyes. ,, · <.'. 
·:...', ·.~ _ .. :'~;/ -

No obstante, tal concepción es parcialmente correcta eri .t.ant()que ~ibien 
es cierto que la facultad de resolver conflictos lleva impllcita el podéio la autoridad 

C:~I Grgano Je; ~stadc. ¡,ara r.a..:erlo, ~.o mer.;Js cierto es -iue ;úr.t2:.~Sn·1c: i'1cul:ad 

de juzgar existe el correlativo deber de hacerlo. 

Por otro ladc, la jurisdicción ha sido incorrectamente, en'tenpldJI como un 

ámbito territorial, por lo que en un sentido genérii:;o ;pl.iecle)cori~ebirse · ~ la 

jurisdicción como aquel espacio geográfico en el:cuai·se;d~~~l'~aiit~·~~)~~Ción o 

::i:ii:a:r~it:r~:~::n~r~ ~:I :::tli~: p:::s~:r;~~j~dtd~~i~[~i~~l~~I1iif b.· ~ .. ~u~I 
'•. ~', -_,_,;-~·,:;o<·; ·:,o·, ~·:.' •· ~~-. 

Empero, tal concepción sólohace.referenCÍ~ a'lácom~~t~~cla territorial del 

juzgador,. lo c~al. difiere total y absolutamente d~I cabal co~cepto de Í~j~~iid.icción; 

Asi también, el concepto de jurisdicción ha sido,. a. lo largo peLtiempo, 

considerado erróneamente como sinónimo del término '.'competeñcia", lo cual .es y 

resulta ser incorrecto, pues éste último se refiere a la capacidad
0

-leg~I que tiene o 

no una autoridad para realizar un acto determinado, concepto que se aplica no 

sólo para los órganos que realizan la función jurisdiccional, sino.que también es 

indisoluble y apPcable a los actos realizados por los órganos que tienen a su cargo 

la función legislativa y ejecutiva del Estado. 

1 '~ L'fr. ORTEGA :\1EDI'.":\. Claudia L. "L1 timdón Jurisdii:i:ional Jcl Est¡uJo .. en H.c\i.o;t.:1 Je la Fai:ultouJ di! 
n.:n .. ·1.:hi.1 d'-' .\1~\.Í..:li. t. XL. Juhu-Di'-'i\,;'mbrc J.: 1990, pp. 11S y 1 ::?9 
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En efecto,· entendida la jurisdicción como una de las funciones p~indpales -

.del Estado debe de ser realizada por aquellos órganos a los cuales Ía ley les ha. 

otorgado tal capacidad o competencia. 

- Ahora bien y pese a tales incorrecciones, es el mattstro Eduardo J. 

Couture415 ·quien señala que la jurisdicción debe ser entendida, para su 

comprensión cabal. como aquella "función pública, realizada por órganos 

competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, 

por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir 

sus c.onfli..,tos y controversias de relevanc;a jurídica, r1oedi .. rnte dc:dsior.ús co,1 

autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.". 

Bajo la misma concepción de la jurisdicción como una función del Estado, el 

máestro Ovalle Favela416 la define como "la función que ejercen los órganos del 

.- Estádo independientes o autónomos, ·a través del proceso, para conocer .. de los 

litigios o controversias que les planteen las, partes y emitir su decisión sobre ellos; 

asi ~orno para. en su caso, ordenar la ejecución de dicha decisión o sentencia.". 

Por su parte; el maestro emérito Eduardo Garcla Maynez~1 ~ ·señala que 

cuando la solución de controversias y, en general, la tutela del derecho;.queaa 

encomendada al poder público, aparece la función jurisdiccional, funciÓn ~qu~ es 

concebida por el mismo autor como "la aplicación de normas jurldÍcas a ~asos 
concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede_ hacerse, efectiva aún 

contra su voluntad" . 

.. :• COL'Tl'RE. F.Ju•irJu J. "F11•1d111111 .. ·11ttH dd /Jt'1\•cltu P1·m·L•.\a.' Cinl". Y. cJ .. Dcp;.1l111a. Bueno~ Aires. 
1 \.N~. p .... HJ 
º~" O\.,\LLE f.-\ \.EL .. \, Ju~C. ''Tt·orh1 G1.·11t•1·l1/ dd f'rot·i.·H/', 3" .. i:J .• l l~rl;i, :'\lé.xko. 1996. p 120 
'* 1

' G..\l<.Cl:\ ;..1,.\ Y>-:EZ. Eduardo. ··1111n1,Jt"·uó11 al E.~111diu dd Di.•rc.·,·ho'', 45,¡ cd., Porrúa. ~léxico, 1993, p. 
:__:s V :__::q 
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A su vez, Don Niceto Alcala-Zarnora y ~·aitulo4,18 define a .la jurisdicción 

corno aquella "función desenvuelta por el Estado·~~~¿.(·~) conocer, (b) en su día, 
- ' : ·::.o: - -· , . , - ~" . - . - - , 

decidir y ( c) en su caso, ejecutar la sentencia firrrie;e.mitida ccin carácter irnpera~iv·o 

por un tercero imparcial, instituido por aquél y situad~ supra partes, acerb~ de una 

o más pretensiones litigiosas deducidas por los'co~t~~dientes y canaliz¿da~ ~nte. 
el juzgador a través del correspondieme proceso, en el que podrÍan también haber; 

. . . ·.. . - . - ' . ' . ' '; ~ ·. i . ·, :·, 

mediado actuaciones preliminares o asegurativas." 

El eminente jurista Giuseppe Chiovenda• 19 define a la jurisdicción corno "la 

función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley 

mediante la sust1ti.Jción, por la c.ctiv;dad de:. ios ó.yanos p.Jblic..:is, de :a acfüidad Je 

los particulares o de otros órganos públicos, al afirmar la existencia de la voluntad 

de la ley, o al hacerla prácticamente efectiva.''. 

Por último, la licenciada Claudia L. Ortega Medina420 señala que por función 

jurisdiccional debernos entender "la función pública en virtud de la cual una 

autoridad del Estado, competente para ello, previo impulso de parte interesada y 

colocada en un plano de supráordinación con·. respecto a las partes, conoce y 

resuelve una cuestión de derecho a la cual es ajena,. mediante la interpretación y 

aplicación de la ley al caso concreto; decisión que. adquiere obligatoriedad as! 

como definitividad y fuerza ejecutiva, ha.ciendo efectivo. el interés de la ley y 

contribuyendo por ello a la estabilidad, cumplimiento y evolución del orden jurídico 

existente.", 

En este orden de ideas, ·es·. indudable que · de las citadas definiciones 

podemos advertir. ~lamentos· comunes entre ellas .que· pueden . se~ COí)siderados 

corno pilares fundamentales de lo que. debe ser,, la función jurisdiccional a cargo 

del Estado, sea cual fuere el concepto que de éste se adoptará o elaborare. 

Ji~ Cit. por Q\';1\h: Fa\·da. Ju,.é. 0¡1. i:it supr~t nota~ 16, p. 1 :u 
Ji' Cl 110\ºESD:\. Giu .. 1!pp1!"'( ºuno d1..· !Jeredw Pron.·sal Cfrif'. 1 larlól, '.\tcxi1.:o. 1997. p. 195 
.-;., ORTEG.-\ '.\1EDI~.-\. Cl.mdia L.Op. 1,:it •• ..:upra nuta 414. p. 15~ 
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Dentro de los pu.ntos• comunes encontramos que la:~uL~~~}frfsdÍéci~~~L: . 

debe ser entendida como la labor que tiene el Estado de_re~~l~~/}¿¡~;~~iif!ibtds 
que se generan dentro de la vida de sus miembros en sociedad ·potlii"~ioiaciórl o•'. 

incumplimiento a alguna norma jurídica; es decir, que el esÍ~d~ líen~~'.~~ bafgo.la 

dificil tarea de administrar justicia, situación que la conJierte •en una f~nclon 
eminentemente pública al ser el Estado el responsable de ejercer la misma y nadie 

más. 

Por otro lado, observamos que a efecto de que el órgano competente del 

Estado realice la función jurisdiccional, es necesario que ésta se desenvuelva a 

través üe la realización de 1Jn proceso, e11tendido éste como una se.c:.Jencia C:.; 

pasos donde se desarrollará un debate entre las partes del conflicto 

(procedimiento contradictorio), en donde las mismas harán del conocimiento del 

órgano estatal sus pretensiones y defensas a fin de que éste se encuentre en 

aptitud de resolver la controversia pu~5ta a su conocimiento una vez que haya 

escuchada ambos lados del mismo. 
, . . . __ 

Del mismo mod~. como elemento esencial de la función jurisdiédonal 

observamos que ésta debe ser·r~aÚzada por un órgano estatal. que. goce. de una 

ábsÓluta· · independenb1.i• ~ri. él c'6n~bi~iento, ··desarrollo; y resolución d~Jás • 
controversias plantead~s ante. los mismos. Efectivamente, la · f~lta. de 

independencia es, incuestionablemente, contraria a la idea misma de la· función 

jurisdiccional que busca, sin duda alguna, el hacer posible la vida en sociedad al 

resolver las controversias bajo lo que dicte la ley, sin estar. sometido a otra 

voluntad que no sea la de la norma, ya que con ello logrará dar vida réal a los 

ordenamientos que rigen la vida en común, pues es el derecho lo que hace posible 

no sólo la vida en sociedad sino también su desarrollo y progreso; 

Finalmente, el carácter imparcial que debe revestir el. órgano estatal que 

tenga a su cargo la administración de justicia es un elemento esencial dentro de 

cualquier concepto que pueda tenerse de la función jurisdiccional, pues al 

sustraerse la solución de los conflictos de las partes envueltas en el mismo, 
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; .. --~ -----¡-;..;¡ __ 7-~-.--:-":-r-:~ 

/'~ituación qui? sólo producla .corno resultado la irnposiclóQ,c!~í~~~faue!1e frente al 

débil, trae corno indudable consecuencia de que quÍen;c;;,-na:Z~'á';y resuelva la 

controversia sea un tercero ajeno a la misma,. pue~ e~iiuf'i;,~'kl~t~'~ie. relación o 

interés con el conflicto sometido.a su resolución lo_qúe•le'p~/rililí:fi:cornprenderlo 
, .. ' .. - ·.·~'_.1'.'.·,~:>','e::):;,r,';~·~·~;:~'-~~::\:.:·_.,_:, .. 

de una manera objetiva y sin apasionamientos que: le n~blen 's~ 1.r:itelecto, l,o cual le 

permitirá estar en aptitud de resolverlo conforme a'· lo ~¿~·~¡,::¿~;~¿;~~' p;oceda. 
,' , .. ·:_ --~-'·•.'.'·"·7,.·::~-:.:-~--:;/.)~\:~.:.J;,~:.•~;:(o;;.'- ... ·: ' . 

, .. ~,~: ·::· :::'::):,2:TI;i::.~~;~\i;~i~11t;~i¡fi~W:.:;;:::~~ 
subjetiva, pues la virtud de, la imparcialidad es á'nexa' á ia 'idea mlsrria 'de la 'justicia . 

. 2: _,:;:.•~i·¿~~i~f ;~·:;~;;F.i~G;~s-~;3~Dg~:;mt~f~~~~~;_·.:&0 --··· 
, .. ' ~.~: ;: :~">-·'._-.~~- ._:,: -!;~; .. _:'_:~,·;i'.?.'"" .. ·::~ -;~::· ,--~:::·~;~'·.?·'.;; __ -~: -~~:: .. ;~:-~~:\:_-::_:~·: ~~--~:-~, -~:"~::.~'.~~--- ;_~'.~~:->"};t -~.'. ;\ ··;.• ~-

;:~::: ,::~~~f~r'·~r~t~!~t~J~~:r~~~l~~t~~~;~;~~~~~~~~'.if!: 
conflictos surgidos en,la:mls-rna sean-resueltos por las páite-s;del'misrno·;:ya que 

'~ · .. :-_·,,·>· ,:.·:. ', ,.._:·.,-;· :·. -·-,· -.-' __ ·.···'·'··-~~-:---_ _.:~---;'~-:-:~.'~'-;<;7:~;.:~~!.k~\·:¡.._,_:::}"~-' 
ello sólo producirá la :imposición de Ja .ley del rnás . .fuerte; ;haCiendo'· inútil el fin 

·:· , ·, . . .. _- - - ·. . . :·' ·. . "., ~ _"-:-_-.,.' .... :e·.\''_-··>·'-.';'>···:.. . 
mismo de la vida énsociedad, razón perla cual el Estadodecide'.'asu~frpara si el 

monopolio del poder para resolver 16~ conflictC>s a fin d~ ~~~t~~:~i:';'~i'oiciem ~ocial y 

la convivencia pacific~~ntre sus rniémbros.'. , ; e; ;j:,~~:.:-,","j, 
~ ;·: . >i<:.:·~ -.~~;··,::·· ~~ .~ 

En efecto, desde que las sociedades decidieron-pr~tiibi(la ·autotutela corno 
• . . - - -' , ', ~,;•." -'".'. - 'i •. ' .. 

medio para. solucionar. los . conflictos_. trajo:- como _corisecü'énéia _• que -el_ Estado 
' - . ,. --··-, - . . .. " - ~ ·'·~· ·' 

asumiera, corno· contraprestación ·o compensación°; ia·obilgá~ión -_de administrar 

justicia a favor de cualquier persona a fin de- ~J~-;~~t~}:~«:~~i~,;~, a la fuerza del 

estado para hacer respetar sus derechós ~- tr-avés'.d~:1b~~-Órg~~o~ y formas qu~ la 

ley estableciere para tal efecto. En e~te s~r:iUdÓ, ;¡ ~~~str~ .Héctor Gon~élez 
Uribe'21 señala que "sin la función jurisdicci~naL desap_arecerl~ práctkarnente el 

Estado y sería sustituido por la anarqula y el caos, en el que él más fuerte 

~~ 1 GOSZALEZ URlll~. lléctor. ··rt·oríu f'olitio1". S ... có .. Porrúa. ,\té.'<.ii:o, 1992. p. 379 
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' : ;• -~', e:_: :- :',:• : ' ';-

' :irii'pon'dria sü. ley al -más débil. Sería la guerra de todos contra todos de que 

. h~blabaHobbes en El Leviatan:n: · 

Por su parte, el procesalista italiano Piero Calamandrei422 señala que la 

jurisdicción se transformó en una función del Estado en el momento en que éste 

impuso la obligación a los ciudadanos de recurrir a los órganos instituidos por él 

mismo e investidos de autoridad para poder resolver sus controversias. 

Asi pues, la función jurisdiccional no sólo se erige como una función 

pública. sino como una de las tareas más importantes del Estado, en razón y 

comu c.:onsecuencia de la pruhibició11 aosuiutc1 de e::je::rcer :ci violGncia para 

reclamar lo debido o para hacer respetar lo propio entre los miembros que 

conforman la sociedad, adquiriendo por ende el monopolio de la administración de 

justicia a fin de mantener el orden dentro de la s.::iciedad y su convivencia pacifica. 

Es bajo ésta óptica que el maestro Alcala-Zamora423 señala que. "en.· la 

actualidad debemos de partir de la existencia del Estado para explicar la:.causá de 

la jurisdicción. Prohibida, como regla, por aquél la autodefensa, por los grávisimo.s 

peligros que para la paz y el orden públicos implica, y no cabiendo lmp'~ner de 

manera coactiva a les contendientes el uso de la autocomposición; sÓ·p~r'la de 

desnaturalizarla y rebasar los limites que le son propios, el Estado ·asume,: en · 

consecuencia, la misión de impartir justicia mediante un tercero imparcial, o 'sea el 

juzgador". 

En este orden de ideas, la función de administrar justicia se_ convierte en 

una labor exclusiva de los órganos del Estado, quienes deberán conocer y 

resolver, con carácter obligatorio para las partes contendientes;'las controversias 

que se susciten entre los miembros de la sociedad, a fin •de. mantener.el. orden 

social mediante el cabal cumplimiento de los ordenamientos juridicos que son 

establecidos por la sociedad para regular las relaciones propias de su vida 

i:: C.-\L\.\l.\~DREI. Pit.•ro. ··o .. :recliu Prou..'.Hl/", :?". c<l., H•1rl~1. ~11.?;<ico. 1998, p. 39 
•:

1 l"1t pur O\.ilh: F:l\cl~1. Ju.,~. Op. dt. ~upra nota _.16. p. 111 
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comúnitaria.~~spor ello que con acertado criterio'1a'fiUln~iada Claudia L. Ortega 

·M~dina424 s~Íiala. que .al hablar de la funCión°jurl~di6¿i~)~'al~debemos reconocer 

· qÜe s~ trata d~'una actividad de carácter emin~nt~in~~t¡:;-p-Úbuc.;, en vista de que, 

e~ ra~Ói:i de la 'necesidad de mantener la p~z ~ ~I b'i~~-n ·socI~i; ~I Estado asume 

constitucionalniente la· misión de la impa~¡é1Ó~i'de•justicia, restringiendo a 

contadlsimos casos, además excepcionales;Ia'defensa privada.". 

El ·carácter público· de la función jurisdiccional dentro del estado mexicano 

se. encuentra contenido. en nuestro arti~ulo 17 constitucional, al establecer éste de 

T)'lanera categórica la prohibición .de .hacers'e justicia por propia mano o el de 

ejercer Violencia alyunéo p~r¡. recl~rolaJ dereci10 cilgunu, CvroSagrando, COrTIO 

consecuencia lógica,>·e1 derecho de todo gobernado a que se le administre justicia 

cuando lo considere necesario pór parte del Estado. 

Es justamente la .. prohibición de ejercer la violencia para reclamar un 

derecho, contenida en el primer párrafo del articulo 17 de nuestra fundamental, lo 

que constituye a la administración de justicia como una función pública por parte 

del Estado, pues tal prohibición crea, con .el mismo carácter de nÓrma 

fundamental, la obligación a cargo del_ estado .mexicano .de otorgar el se:rvicio 

jurisdiccional a favor de todo gobernado;:.o~ligaciónque.se encuentra contenida 

por el correlativo derecho de toda perso~a de~qu~ se.IS a~mlnistre justicia como lo 

sentencia el segundo párrafo del citado preceptoéoostituclonal. 
_. :· '·-~:=. - -,·-!::: ··._ ;> ·- ' .. :. 

A este respecto el. licenciado R.~dridb'.tázquez .. Arminia425 señala, con 

relación a la prohibición de la aútotutel~ c:~~tenld~ en el articulo .17 constitucional y . . . . . 

la consecuente obligación del Estado de.~ asumir dentro de sus funcion.es la 

jurisdiccional, que al establecerse la prohibición de hacerse justicia por si mismo_ o 

de ejercer la violencia para reclamar un derecho, se sanciona el principio 

indispensable de conservación de la sociedad, puestn que en una colectividad 

organizada, es esencial al orden público y a la paz social, el que la justicia no sea 

'"ORTEGA .\tl!DINA. Claudia L. Op. ci1. supra noia-11-1. p. l-16 
"' \'.-\ZQL.:EZ AR:>.11:-o;IA. Rodrigo. Op. d1. supra no1a J6l. p. 2-1 a JS 
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De tal manera, es indudable que una de las caracteristlcas esenciales que 

definen a la función jurisdiccional es el de ser eminentemente pública, al ser el 

Es'tado rriismo quien tiene el deber para con la sociedad que la conforma, el de 

crear y proveer de un completo sistema de órganos e instituciones a los cuales 

puedan acceuer 10~ individuo~ a fin c.., i1acér respE:lor SI.lb derdchos, n.eC::<:.nte la 

debida administración de justicia desarrollada por el Estado a la que tienen 

derecho, en razón de haber renunciado a favor del ente colectivo a la posibilidad 

de emplear la autotutela como medio de solución de conflictos como única forma 

de mantener posible la convivencia pacifica en su Vida social .. 

3. LOS TRIBUNALES(E.LEMENTOSUBJETIVO) 
--· .. ,.·.··;.·: ' .. : 

Una. vez· ~ü:e h~rno;~'stableC:idc'qGe 1~)uAci<JgjJ~i~diccional es una función 

;~:::1:~t:~ü;:~r~~f ~~~~i~~~t~l~;1~~§Jit~s;:~~:~; 
" 'º~:,;¡~;:~·::;:·0i.·0!:t~:~1~~~!;~f;t~~~~~~¡J~;~"01~~::.~~::~:: 
Efectivamente, es con éste nombre .corno':g;n~~~l;y,e~t~~~e han conocido y 

nombrado a aquellas instituciones públicas ór~ad~~:~·spe¿ialmente por el Estado 

para cumplir con la delicada tarea de adminlstrá; ]u~Ílé:::Íadenfro del mismn. Como 

ejemplo de lo anterior. podemos citar al jurista Leonardo Prieto Castro426 quien al 

definir a la Jurisdicción señala que " ... es la función con la que el Estado, por 

..i.:'' PRIETO C:\STRO. L,;onardo . .. DerL·,·lw il...· lo.i; Tribimuh•s. Orgcmi=aciim. Funcionamiento y Gubicrno." . 
.. \r;lll701Ji. E .. p~u,a. l 9X6. p. S-l 
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. ;~~t•:,1~;t~l~f ~l~Jl~~~f~'. ''"º ª' t= tnb,nale.), real~ i, . 
Asl entonces,• los ()~~an~s·del estado que tienen a su cargo la reahzac1on.de 

la fúnció~ju~iictiéé'i~·~~1''soniéi~'t~ib~nales. No obstante ello, es preciso men:::ionar 

que.el c~ri6epici°':~oct:~~~Í6:jurldico dé la·palabra "tribunal" tiene ·su base en .el 

. origen' mismo·cíe'1a 1;,,iSma,•.ya que ésta palabra proviene del derecho. romano, 

dÓnde la .:~alab~a tribunal hacia referencia al lugar, ubicado en un nivel mas 

· · elevádo qué le de las partes, desde el cual el magistrado sentado en su silla curul 

(sella 'curulis) impartia justicia.427 

Por lo tanto, la palabra tribunal, que en la antigüedad se refería solamente 

al lugar desde el cual el magistrado romano administraba justicia, es entendida en 

la actualidad no sólo como la sede o·.el lugar del órgano estatal que administra· 

justicia, sirr- también al órgano que con ·carácter de autoridad ejecuta la función 

jurisdiccional del Estado. · : .... 
. --'-:-'·:·¿.'.~~~ -}=~···. 

En este sentido, han ;ido cii~e~~()~ los conceptos que la doctrina ha emitido 

para significar dentro 'de la mi~nia'·~:.l~figura de los tribunales. Como un primer 

ejemplo de ello, podemos seftalar:ar'ri;~~stro Fix Zamudio428
, quien al expresar su 

concepto de jurisdicción, estima· que ésta' función se encuentra a cargo de órganos 

del Estado - los tribunales - que en forma Imperativa y en una posición imparcial 

resuelven las controversias juridicas que son planteadas por las partes; incluso, tal 

concepción es reiterada por el autor, cuando al referirse éste a las tres funciones 

esenciales del Estado, señala que la función judicial se atribuye en forma 

predominante a los tribunales por considerar que la formación profesional y 

técnica propia de sus titulares les permitiría con mayor posibilidad emitir una 

resolución justa. 

J~- Cfr. 0\'.·\LLE F .. \ VEL:\, Ju'.°'C. Op. cit. ~uprn nuta 367 • 
.. ;~ FIX Z.-\\tL:Dlü. 1 k~tur. ··Fum.:iún dd Poc!t.•r Judicial e11 los Sistt!mas Co11s1i111ciwrales 
La1i111M1111.·númu, ". L'.'.':\:\1. \11..';r.,.ii.;-l'. 19:"":'. p. 13 ;y 17 
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:i,i?H:~g;~~tiW.~~lJ!~E~,~S~~::;::~~~;:;:d:::~.:::~:: 
preéxist~n\~~,;(~i;t~iTi~<f¡~',í~g~'ii~'a'a)'~ las que el mismo órgano produce (sistema 

def~;níula~ión jGdi~Íal d~I Derecho:·;. 

Asimismo, el jurista español Don .Niceto Alcalá Zamora señala que por 

juzgador, palabra de ascendencia hispánica que bajo su sentido amplio sirve para 

designar al órgano que realiza la función jurisdiccional,· debe entenderse "aquel 

tercero imparcial instituido. por el Estado para decidir jurisdiccionalmente y, por 

consiguiente, con imperatividad un :itigio entre l..is p..irtE.s.".430 

Con relación a este mismo tema, el maestro O~alle Favela431 señala que en 

la actualidad la palabra tribunal se emplea para de~ig~ar ~I órgano jurisdiccional; 

es decir, el órgano del Estado independiente' o autónomo qu7 a· través del proceso 

conoce de los litigios o controversias que le pÍ~ríi~án 11~ ~árt~i<y emite su deci~ión 
• • .- ' • - - ·-· • : -~-. ' • •• -· •• -t • ' ' ·' ' - - • ' • 

sobre ellos; asi como, en su caso, ordena la é¡é'éu'~ióri'.cié dlchaáentenC:ia. 

Asi entonces, podemos .validamente conceptuar a los ·tribunales como 

aquellos órganos del estado que, en su carácter de tercero imparcial y suprapartes 

en relación con las partes en conflicto, tienen a su cargo la labor de juzgar la 

conducta humana y los hechos en su aspecto jurldico de acuerdo a las normas 

preexistentes, a fin de emitir un fallo respecto de la controversia planteada por las 

partes en conflicto, resolución que será obligatoria para ambas partes y mediante 

el cual el órgano estatal buscará, a través del cumplimiento del derecho, la 

convivencia y coexistencia pacifica de los hombres en sociedad. 

Es pues que en este orden de ideas, cuando el artículo 17 constitucional 

hace referencia a que los tribunales administrarán justicia, debe entenderse que 

''" l'RIETO-C.\STRO Y FER."..\'-:DEZ. Loonaruo. Op. cit. supra nota 426, p. 189 
.iiu Cit. por O\·alh: Fa\·cla, José, op. cit supra nota 416. p.:! 10 · 
.,.q ld~m. 
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;~~;~::::i~~;~~~~r:z;~;:~=~:::i:f.::~~i~~~~~~~~f~~~' 
ádrninistráhl.lsii~i~ est~rá a éargo del mismo. ·< . •'; ,)? '"< 

; ' :. -';~· .; . ' ... 
···r· 

· Sin embrago, . es. pertinente comentar que cuando.··. el. '·. articulo 17. 

·constitucional establece que tal función será desarrollada por los "tribunales'', no 

puede comprenderse ello en el sentido de que solamente se entenderá , por. 

"tribunales" a aquellas instituciones públicas que conforman el .. Poder Judicial, 

pues ello seria resultado de una interpretación muy estrecha y ajena al desarrollo 

del mismo estado n1exic.:e1no, ya que .. 1 existir órganos ajer,c,s t. d;c:10 podar, tan:c 

en el ámbito federal como estatal, que tienen como labor prestar el servicio de 

administrar justicia, es indudable que una correcta interpretación de la palabra 

"tribunales" debe dfr;girse a concebir como tales a todos aquellos órganos del 

Estado que tengan a su cargo la función jurisdiccional y que, por ende, deberán 

cumplir tal labor bajo todos y cada uno de los ·principios sancior;iados para la 

misma en el citado precepto constitucional. , , 

En efecto, el misrn~ cl~ctrinari~ J~sé Ovalle favela432 ha considerado que el 

nombre de tribunal. ''sé é·aplÍ~a: por lg~~j ±:'a· los , :Órg~nos ,, jurisdiccionales 

pertenecientes al P~der Judicial. (tribuna'fes }u'diciá1es) ·que a los• que se ubican 

fuera de dicho poder (como es eLcaso de los tribu~les ~dmi~isUatlvos, agrarios y 

del trabajo),". Esta consideración es compartida por el m~éstro Leo~ardo Prieto

Castro y Fernández433 quien señala que por' tribunales deben de eritend.erse a . "' -. .,,· .. · .. · .. ; .. , 

"todos aquellos órganos qué dentro del Estado desempeñan .: la función 

jurisdiccional, incluso los que se hallan en el· ámbito de la Administración::: 

Incluso, la misma jurisprudencia ha señalado que por tribunales_ no sólo se 

entiende aquellos órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que normalmente 

desempeñen la actividad judicial, sino a cualquiera que realice una función 

"' O\'.·\LLE FA \'EL,\, Jos.:. Op. cit. supra nota 3ú7, p. ú6 
"' l'RIETO C.-\STRO Y FERS..\SDEZ. Lcon;iruo. Op. cit, supra nota -1::?6, p. 1.89 
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;~,[~f ¡~j1¡g~~,i~~«ld(~i(~~i;~~,i~f :·~~~~p1Íq"~ las .oomias J"ddloas ''"''ª'" a 
. ; •casos ·concretos en controve·rsla.;•4.3~ }.•\'::·": ,, ;· 
,-""-;; '.:-~;\: '(::-.:-_ ,<:.:~-> - ' -- : -~ '-.'.~ ., '~·--: 

.,,__} .-"::~:: ::r,;:.-" .,; -;.- .. ··:·~- • . . -~ •. ~ . 
'•'';.• .. : '. .. Si~ ~mbrago, es perla cori1P1ejidad inhere~tE! a la vida social que dentro del 

mis.me Estado se desarrolla, que e~isten en éste ciiversas categorias y clases de 

órganos jurisdiccionales para poder conocer y resolver de todas las distintas 

clases de conflictos que· surgen en. el 'mismo. Asi ··.entonces, la doctrina ha 

realizado diversas clasificaciones pará agrupar al c.ornplejo sistema de óranos 

jurisdiccionales que dentro del Estado tienen en· sus: manos la· delicada labor de 

"decir el derecho" a fin de resolver un conflicto de Íntereses. 

Asl pues, y sin pretender ~esarr¿llar~las .distintas clasificaciopes que la 

ciencia juridica ha establecido para los tribünale.s, ;.podemos mencionar las 

siguientes: 

.. ·<· 

a) Tribunales Federales,~Ó. Locales: esta clasificación de los 

tribunales es realizada bajo la óptl~·a.de·si el Órgano jurisdiccional tiene 

su competencia en el ámbito federal, ya sea por la materia o en razón de 

las partes involucradas O, sjpo~·el confrario SU competencia se limita a 

la entidad federativa a la cual se encuentra asignado. 

b) Tribunales Judiciales o No Judiciales: esta clasificación tiene 

su base en si el tribunal pertenece al Poder Judicial del Estado o no, 

encontrando a los tribunales administrativos, del trabajo y agrarios en 

ésta segunda. 

c) Tribunales de instancia única o plural: bajo esta división 

observarnos que existen tribunales que conocen. de un asunto corno 

única instancia sin posibilidad de recurrir la misma o, por el contrario, de 

~ •.¡ Cfr. ··Pruf'h:d.id lnd11strh1/. c.·011.•ilit11ciom1/id,ul dt! lo.\· arlicufos 208, 232 y 233 de la lt.~\' de /u, que 
pr1..•\·11..·1JL·11 d p1·on·dimic1110 par~: d1..·darur nulu o ex1i1110 t.•l 1·1.•gislro CÍt! rmu marca. No \'io/a11 /u guramia d.: 
11tult1.•11d1.1'º S\!111an;.irio JuJid.il de la F..:Jcración Séptitm1 Epoca. \'ol. 26. I". Parte. p. 96. 
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instancia plural .que se}~aduce en la posibilidad de que un asunto pueda 

ser conocido por otro .tribunal en una segunda instancia mediante su 
. - ·- - - .. 

impugnación .y consecú~nte revisión. Es menester señalar que so~ los 

tribunales de :·in:stancia plural los que por regla general existen en 

nuestio país. :•: .. · • · · 
_:_ ··:.\"" . ..... 

;_:,·'.t.\t-:;) 

~) .7ribG~~;¿~3;~éÍ'i1Lf'ios'!S/éspaciu:izadc.i: e.ita clasificación es 

result~do de. i~' ~i~;;'.i¡;¡~i;'6;ri~'j~jl~ad ·.y especialización de los litigios que 
. ' .. '-. ' ' ' . '. ' ·;; ·. . .. ~. . . . ; ' 

ha generado:Ja':iíiélaimisriia en''soC:iedad y que dividido a los .tribunales 

en ordinarios qu·~ 6ohocén de toda clase de asuntos y en especializados 

que sólo conoc~·ri dé d~t~rniinada clase de asuntos. 

f) Tribunales profes.ionales, populares o de composición mixta: 

en razón de esta división, los tribunales están conformados por jueces 

que han recibido una preparación ~specializad.a .. en derecho para el 

desempeño de su cargo; los populares sé constituyen por jueces que no 

requieren de una preparación especial previa, como es el caso del 

jurado en el sistema anglosajón que dete~mlna la culpabilidad o no del 

acusado; y, por último, los de composición. Qlixta donde concurren 

ambos tipos de jueces en la emisión de la sentencia. 

Es. por lo anterior. que podemos concluir que el elemento subjetivo de la 

función jurisdiccional lo constituyen los tribunales, entendidos éstos como aquellos 

órganos públicos de carácter técnico que son instituidos por el mismo Estado para 

llevar a cabo la función jurisdiccional, función que en nuestros tiempos se erige, 

sin duda alguna, como la de mayor relevancia en nuestros días. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4. EL PRoc~~~;<1¿~3~J~~Yft~~-Úb~~~ALJT 
. . · .: !'2'"'~:0,\g~~:t~:;.~I:;~;~~··f;:~:_;f t~i.~'1 : .~ . . 

Entendido el caracter pubilc~•qüefiaifunclon'Junsd1cc1on~I re.viste dentro del 

estado mexicano. as1 como dé''.:'Cl~~·,ci¡~~if~:fahi=Yó'ri\~í4:a:\'~¡ci~~ encomendada por 

nuestra norma fundamental a: 16~ :'tribu~:~l~~·;¡~~~1tfadci~;~-cÍ~ ~) Estado para tal 
. ·-' .. • ' .. · ' . . . .. . :. ': -'" .. , . . . . - . ; 

efecto, es necesario ahora estat:ileéer que. _es a _tra\(É~s de la figura del "proceso" 

como el órgano jurisdiccional ejerce dicha,funclóri;O~i Estado .. > 

En efecto, para que un tribunal. pueda , resolver. y .declarar el derecho 

procedente dentro de un co.nflicto, es necesario que ·éste. haya sido hecho de su 

conocimiento a través de la realiz.dción ordenc1da /·~u¿ésiva : da Jbte:rmi.iaC::os 

actos por las partes (proceso) que se constituyen.en· Uí] debate de argumentos y 

pruebas entre las partes contrarias y que provee al juzgador de los elementos 

necesarios para poder emitir un fallo sobre el mismo;· 

Así pues. la idea de la función jurisdiccional y la del proceso se encuentran 

íntimamente ligadas. Es por ello que el maestre ,Eduardo J. Couture435 l 1a 

señalado, con acertado criterio, que la jurisdicció~ sólo se puede cumplir mediante 

una adecuado proceso, el cual se traduce en un métodode'deb'3te.cbn'él~é1ogas 
posibilidades de defensa y de prueba para amba~ p~rtés; IÓ qU~ a~e~~¡:~':d~~ justa 

~,'., ' ~ e:._• .- -·- <::•".-.·_,~~-··,_ "t~· • 

decisión. "' .· "~·:·;~>:;,;:./;}.J::c,i.C::.:••'• ·:. • · 
''\-;:.. ' •. º, ~:;·'!\:~·~t;~~<~--.. ~;~~~·h).:J:.~~~~-.~,:;:;::-~~~~:~·:_'..·: 'e 

Sin embrago, y a efecto de podercoriiprend~~'.élporqJe ~sté s'e.co~~tituye 
como el elemento estructural de la funciórhuris~did~i~~al~~¿ h~'~~~~);(),~b~cÍcer, en 

primer término. que se entiende po; proces~_de~~~b cié1~'.t~ci~ll3]~r1~i~a: 
. ''".' --«~ .. ~_.;. ··- .. ' .. ~-:2::: .. >_¿"'<· ,?~, .. :.:,~·".< ·,~ .. :·-~--~~ :: ___ _ 

En este sentido, el maestro avalle Fave'1~l3~~cC>~:~~i~'&J~?é1 proceso se 

traduce en aquella solución heterocompositiva de:unfüigio,d~hde,~I iercero ajeno 

al mismo resulta ser el órgano jurisdiccional delf~ti:c!l?J:~~f!Ói~;~a:al mismo como 

"el conjunto de actos mediante los cuales se consiit~y~::,desarrolla y termina la 

~'' COL'TL.RE. EJu~1rJo J. Op. cit. supra nota 41 S. p. 42 
111

• 0\ . .-\LLE F.-\ \'EL:\, Josi:. Op. ~it. suprn nota 416. p._ l.9~. 

282 



--- ----'·--~~~ ... :~~--;.-:c. "\:~i, ·;-:~---'C - - ~~~,~~~~'0'-+."''7~~\~.'-:_ o:_~~~y:,, ;::. ,,; y~--- -=<=-
0
=-·- -"c,-·=-:..;.-O,--c".0,-o-

~::_'.·<'.;¿, :-_~J- -~-'-- .,~,_,,,·., - •'[ :,".'''·,¡" -_. ..~_:<.· '.~:.;.{> ~:-. "" ,-.. ;..~: '~---~.; ... 

. ·. retaci?n. ju/idi7;~:~~gi·~~f:·W.~;¡~~l~;~tf rl~;~t,~'.;Í /.G·;i~~~r/!~t!~~,~~f Xi~?1k;\·i~füá~. 
·••personas· que en:eUa inte\'i~n;n~yqu.~ ;t~ene colllo finatl.dad 'd~r¡solución .. al ·tttlgio ... •· 

·~!:l:~·~ii~:16tj&~~1~~Z~Jt~i~~1~Je~~i~~=~i~~~~:í0~1.:j~i~~aó'(;.f~·~~?~·.:é~,·.ia.~ .. f:• .· 
,::-:·~ .- .'.---~ ;--•- _ _, ···.-· ·•,•.• --·· ... · -.· .. ··.,; .. ';~~-- -;.,~''.\': _;:~-.::-.. · 

~·--"_,):~ .. : -.~ t:p;\:.~}t:~:-i;~r~~,:~~{::,::":~.:·:1.:r;:·., - ".,. -~- ~--· 
·•·•Asimi~~o.•et'~rocesalist~ ¡;,exicano Don Cipriano Gómez Lara437 concibe'~¡ . 

. pr6c~so do~~·u'n·!~ é:~~jJiito'.c~~ptejo de actos del Estado com~ sob~rano, de, ta~ 
- ...• - "_ ,• . '''.-··•,''d._:! ' .· ·-· : . 

partes lnteresada~::~<de\los terceros ajenos a la relación sustancial. actos todos 
. . ·« .... ,.'·.;e"';_, ____ , ... ' . 

que tienden a'ta.apticación de una ley general a un caso concreto controvertido 

p~ra solucio.n~r16'0' diri..;,irlo.". 

De:_ un sencillo análisis de las definiciones expresadas linea:;. arriba, 

podemos advertir que ambas coinciden en considerar al proceso como un solución 
' ·;' ·-

heterocompositiva de un litigo consistente en un conjunto de actos:realizados,de 

manera SU""lsiva y ordenada por tas partes en controversia y por el -órg~.no' deÍ 

Estado (tribunal) con et fin de que éste último conozca del ccirifticto~~~,Í~t~r~sé~ 
entre tas partes, para asl poder.e111itirsu fallo respecto. d~l-rnismo:,(je'~éuercio, al 

derecho aplicable, y con ello; 'restabl~cer el orden jurídico,~~ t~'.:victa' ci'é tá 
' • , ' ' .' .. ' ._:~- ·'.. '-: , ~ • - ; ; '· ~;,, li :.·.l '?,; > • ! '. :-

sociedad. 
,-

-: 1 

- - . - . - . '·· ... _-. - -

De tal manera, podemos inferir que el. proceso'.efeétivamente'se cor1stituye 

como el elemento estructural de la jurisdicción, yá qu~ é~t~ se de-;~nvuei~e. en un 
• - •• : : • • : • .. •• _ ;_ • • : :· --_ • .: •• < : : '• ~ ' • • , - .~ ('" • • - • ·' 

primer término. a través del conocimiento. que del .litigio,,obtenga el tribunal por la 
·: '> - • • ' • 

realización sucesiva de determinados actos por. 1,a.s ¡Jartes, a través, de los cuales 

exteriorizan sus afirmaciones y exhiben su~ pruéba~;_ : 

En efecto, es a través del proceso 'coi,:ío~e tribunal logrará et conocimiento 
·.' '~ -. . :.; ... "-...:,:> '>--· "': .. ,._ -

de los hechos reconstruidos en. su histc:iria,:de¡ltro. de aqUél, lo. cual le permitirá 

pronunciar las consecuencias justas;de~~~das'porla norma material adecuada, 

venciendo la resistencia que ~ued~~ 6¡;6~~~¡;;'~·~ó~iles inter~sados de las. partes. 
, .. · .,. · .. .',,' ·:· . " 
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.·. ,' .. _.:_ ;; .. ' _, .. ·, ._' .. -~· ,. . 

Cori · reiferenciá a estd, es: impor!ánte · menci.onar ·que 'el maestro Ovalle 

Fáve'a436 'reflexión a sobre este punto y 'cond~ye ~que la)lnciónju~isdiécional sólo 

se realiza por inedia del pr'acéso, lo qú~ sigriific~ q¿~ di_~h·~. iún8Íón'~ólo se puede 

·. poner en movimiento una vez que la parte actbrá h~ya ':E!iE)rcido sÚ derecho de 

·~······•·;;~~f~~e~¡z· ... :·~~~: :~n~~~e s:~t::l.~~ª~:2f¡;~i~~t~v~~€1~:nz~z::~º~::a~z:~ 
' exce,pci.Jn~s;' de discusión sobré hechos •y fundamentos' de d::irecho, de 

:;::,'. ?~'Ab?imi~rito y resolución de litigios que~~ el preces~. . . 

·~·,, ·:,~ ,,,,..,/ ::::·r· -.·· , . . , . 
';:~ .. ,,,',~;'., .. ,._; Es pc:ir lo c.me.;ior que oive:rsos dLAtores han co.1side.ádo·que los .::0.1.:;eptos 

.(> ·~e.1:1Jr()?es~ y juíisdicCión son indisolubles entre si.· Asi por ejemplo el maestro 

'i.•:\::feBi;a~~a·Prielo~Casiro y· F'ernéndez439 señala que "la jurisdicción y el proceso son 

:S:::Yiio~·:;¡¡'.j¿~5 .écirrelatlvas; mutuamente condicionadas.' La primera no cumplirla su 

if' ).c~[l,eti~()'~irÍ e1/8roces0, porque estaria con la falta del único instrumento conel 

· "b'lial ·9¡ pu~de ·realizar la. declaración. del Derecho. en los· casos concretos; Y•. el 

·~rgfesb?c~;~nte ~e· factor diÍ~ctivo representado del órgano jurisdiccional, tendrla 

.· · · .. '\:iri'Cíesarroi1d irregülár o arbitrario, no pudiendo lograr el fin juridico que. le viene 

' lmpuest~ p~r s~.es~ncia.". 

Asi pues, el pro~c'eso se instituye como el m~dio ºa lr~~és del ~¿~al él Estado 

puede aclminisfrarjüsticia entre' los miémbrCJs que constituyen la sociedad, yci que 

sólo puede emitirse un fallo justo y cCJrrecto ~onforme a 'd~r~cho respe~to de un 
- • • • ' 1 

conflicto, cuando ambas partes del mismo han .. teriidó.la,•misma oportunidad de 

expresa• sus hechos y argumentos de' derecho;:, as! •éomo' para'• probar la 

procedencia de los mismos, lo cual sólo puede·c~nseguirse a:través del desarrollo 

de un procedimiento contradictorio entre.las ~ismas, do~de elórgano del Estado 

sea el responsable de 

participación igualitaria . 

• h O\':\LLE F.-\ VELA. J\.1s..!. Op. 'i.:it. su(1ra.nota 416. p. ·123 
"" l'RIETO·C.\STRO Y FERS,\SDEZ; LoonarJo.'Op. cit. supra nota 426, p. 104 

· á .. las" mislT'as una 



Eo.••••~· ""u~2.·¿,~~~:C¡·~~J1i~~1í1i~i~~~!~t;~f ~,{i~i.Í\i~········ 
nuestra carta fundamental no sólo resulta, de erigirse'.co-mo el;medio.a través del 

. . , : . ., .:-· . -:. '; · .:. ~· .:;~:-:. : .. -;, .. :-_;.'--':: :.:·:,'+·"'.'-,~::::~/'"·;-~~::--c.,\·,z.,-~::<:~_:C'-':· -?:<?~·+~ ~-\'i,::.f'.,"'.'':~·.:1:f~'.:'."'.'·:-11}~~~,'-:'-:t':'.:~\~~;-_,_;: ::' ---~_::' · 
cual el Estado administrará; justicia; .s1no;'tam,bi~n.':en:iel.tmedio¡·po,(;eLcual se· 

. . -. . -: ·_, -. ·:· ':o"':· ,_, -"·::.'·Í :':;~,--» _,_:_ ··:· ', -.. ¡_»"--•. '•: ,./,.»':/'-'..»: :<· -:::.;~-~'.j::<?}':.>,:·~~~-~~:;:":<_0/ll'.:f\~;·._"'f_~:':~_::!.-;:-:_::~:·-·:·::; ·:·;-·. :' ': 
garantiza el dere.cho ·a.las. dos partes•,del;coríflicto·d.e'.éx'po·n:e(sús.'preten.sione~ y 

presentar · 1as pl.ueba~ • ~¡e ·c~r1f lder~)·~~1!?~Ft~~-\\.~:~~~~~J;:~;~~~~~:f,~';~d~~fr.,r~.~da 
controversia ante la autondad, y sobre todo,· el de·g,aranUz~r·;él'ia personé'! contra 

quien se dirige el ·demandante-· de ¡~~licia,;~¡ -~e!~~d~;i'ci';'f~~a'a;;~ ~-ont~a la~ 
pretensiones de éste. antes de que una autoric!dci' ~~í~i~i'i~W:i$~,~~:·~1gú~ derecho 

o lo conmine a cuinplir una obligación debida.,. '· . :: }:\;'.~¡,,;·;····.· ... >' '';'''1:4' .· .. · · 
. •" ,: .. ~ - }~,~;~}.:.·.~.-.~.·~_-'. .. ''' 

' ••. ".¡'.¡>'. 

Electivamente, und a.a ias cual:daJ.,,s más h11p()itá:1te$._'c:e1"proceso :;s su 

carácter dialéctico que se traduce en q~e tOdb prb'6~ci¡ri;'j~~'t6:]urisdiccional 
requiere de la intervención equilibrada de . las, cibs -P~~~~. ~óh,iendientes que 

poseen intereses contrapuestos, situación que se resun)~ en ia·fr_';l~~: a'udiat,ur e.t 

altera pars. .:_;-:." - · 

-_ '.-";.-) ._ ..... 
Por consiguiente. podemos considerarque el articulo J7~.~on~titucional no 

,1· ••• ; -,. -_,·-· •• - ,· ·-

sólo consagra el derecho de todo gobernado de poner> en ' movimiento la 

maquinaria del Estad:> para que éste le admiT1ist;e Ju~t!¿i~; ~in6iq~e de manera 

implicita y en relación con el artículo 14 constitucional, prevé. y garantiza a través 

de la figura del proceso, el derecho del demand~da:·de p6c:Í~r también exponer sus 
'" ' ' . "' '~ .. - - , -

argumentos de defensa así como los medios d~ pru~b~ que considere oportunos 

en contra de lo aducido por el. accionante, a. fin: de que el tribunal se pueda 

encontrar en aptitud de emitir su .fallo. habiendo .escuchado previamente con 

imparcialidad a las dos partes en con~iicto (audiatur et altera pars), lo cual se 

traduce en la realización previa y necesaria de un p~ocedimiento contradictorio -

proceso - para que la autoridad - tribunal - pueda declarar el derecho procedente 

dentro de una determinada controversia. 
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.: .. :..'. '·::~ . ·-:~ . -~- ---,.:,...o-
.-.\::~ :¡;.," • ·;,'.;: ··::-,_··::_~ .• ' 

... ·: ~Ji,f r3e<:rfr::,;Jº,:::·~~,~:::~r~&~~~~fl~":i;d5;~~~::'.::~ 
- i~sé¡:árablei- como aspectos de :un misrno' d~r~chd: constituci~nal y ~Lie se 

cornplem-~riian de manera reciproca; '¡)Li~s-t~rit~'unó'C:6íno otro garantiza a ambas 

part~s la oportunidad de participar en fo~ma razonable y equilibrada para exigir del 

juzgador la realización de 10~; ~~t6s' n~ce~arios dirigidos a - la ·afirma~lón y 

demostración de sus respectivos' pretensiones, ·encontrándose por e!lo :vinculado 

el derec.ho de acción con elde é:fefeñsá'. pues mediante el-ejercicio do ambos.es 

como el F.stado podrá ejercer sú potestad jurisdiccional . 

. . . . ·,,• '. 

En conclu:>ior1, -es>inObjetátile ..iúe pclra tju.:i el E.;tádc. •se enc:...ie.1:re en 

aptitud de ejercer su potesiad jÜ~isdicclonal, es necesario que, ~n primer término, 

se haga del conocimiento de' la aJtoridad -el -conflicto existen!~ entre las partes. 

situación que sólo puede suceder nÍedlánte la realización ordenada y sucesiva que 

hacen las partes y la autoridad de determinados actos, a través de los cuales se 

desarrolla un debate de argumentos y pruebas entre las· mismas, debate que 

proveerá a la autoridad de los elementos suficie-ntes para emitir· la resolución 

correspondiente; es decir, a través del desarrollo del p~oc~so correspondiente, :el 

tribunal conocerá de la controver:;;la existente entre las -·partes ·y;. '.como. 

consecuencia, se encontrará en aptitud de determinará quién le as,iste el derecho, 

fin último de la función jurisdiccionaL 

D. INDEPENDENCIA o AUTONOMIÁ DEtÓRGANC/URlSb/CC/ONAL 

L, independencia del órgano Ju~isdicC'i~_iiá1;i~~~:1,~~nF~fií~ár?~-éiudas; una 

condición no sólo indispensable para'la'cÓrrecta;funéión'·'.de'ádministrar justicia, 
. ' '--,.-. --- ... , __ •·"'··--,. 

sino que es concomitante a su esené:ia y_co~'ceptb;. p~es nO se' pÚede concebir 

una correcta administración de justicia, ~Ua-ndCJ/~l 'Ór~arib'qGe ia- lleva a -~abo se 

encuentra sometido o presionado poralgún--ágerit~~~~t~mCJ, Aslen_tonces,. no 

basta para la correcta resolución de un conflléto q~e q~l~rl lo r~~uelva sea ajen~ al 

~ .... Fl:X ZA'.\ILDIO. 1 ICi:tur. ··e/ p .. msamic.•1110 ele Etltta,·,io J. C~u:1~·1ré ... en Cf?~.st.ituc.Úm. Proceso y Dt:rcchos 
J lumanu ... \ ligud .·\n.=:\!I Purn"i:..1. ~11!.xico, l 9SS. p. 211 )',_212 · · · 
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·m,;2°;;}fü,t,.~~[~?~~Jl{~~{~l~J~ii~l~J~~~~~J~n~•o~•. 'º'· 
alguna de las partes o de algu1en·que tenga.interés en el;m1smo:c\;;yJ,;>'··· ·• · · 

. ~ ·.. · "· . ,. .·:: :: ·: : . ·.·. ·· ·: · ,~~--.;;)j§_jr~.--.~~r¡;~if ~:f P~\~;~4¡··~~~~¿%~.~ ::}1;¡!~':~:;,: ... ·. · .,. · .·... . . ·. 
·.:· ··' ··. En efectO, ·una • .. recta ;.·ádministrációri\;:{de<',ijusUcia;:;·~omenta ·•·• Alberto 

Bre:nau~tz441 , reqúiere. que. e¡.:]~e~~-:~~,{,~;i~fü~~f.~i~~~lg~/c[;,;~!l~'.~i;t~·g~·.r~~~!~ri.sin. 
sentirse amenazado, por lo·. que·. el ordenamléntonurl?ico}di:lbera: protegerle de 

cualquier acto, ya sea de las. parte~·~ ctE?.6tr~:~¿·¡6'ri~a~· ... q~~~1nt~nt~'.-'o pretenda 

desviarle del cumplimiento estrictó de s~,d~b~r·d~-:~áníl~isir~~·su;ii'~i~~ 6~nfo~rn~ a 
10 que dicta la ley. · . '· . ' · ·· ' ·. ' :· ';.:'/~.J~'.kt:~ .. ·.",· .. :· ·• 

Asimismo, "'s necesario 1ecc.rc;ar, a e:fectc. com¡:.re.1d~1 er(5J'·•:ntegridad a la 

independencia judicial, que ésta es resultado de un contexto his'tórico que data de 

la época de la Revolución Francesa en la que se lúchó contra el despoÚsm6.con el 
- . ,, ···-· 

que gobernaban los monarcas y cuya construcción teórica puede atribuirse al . . . ' 

Barón de Montesquieu, pues fue el autor de "El Esplritu de las. Leyes" quien 

sentenció que la función jurisdiccional en manos del Poder. Ejecutivo ? Legislativo 

sólo podia constituirse, en si misma, en una intrusión a la libertad de las personas.· 
;- - .· ·. -. 

En efecto, fue con el nacimiento de la teoria clásica de la división de· poderes . ~ ' - - . - . 
como instrumento de limitación al poder absoluto del monarca que brota también 

la necesidad de que la función jurisdiccional sea realizada po(Órganos que al . . . ' -·.;. · .. · __ ,... . 
realizar la labor de administrar justicia lo hagan de manera' autónoma;. sin estar 

- ' ·,. • ·. ·, ... - .. !·,...:---- •. • ··-· --

sujetos a cumplir consignas o indicaciones de alguien.442 

~ -1.· - - •· ;:~;-~- <-"'~-~.".·'¡~-- ::. -¡ -

En este sentido, es pertinente señalar que la independenéia judicial nació 

como resultado de la oposición de los hombres en éontr~ de i~ :~dminÍstr;,¡clÓn de .· . ,·. ·····, ... , .. ·- .. ,, __ ' 

justicia característica de los monarcas durante el régimen previo a Ja .Revoiúción ·. . . ,_ ... ·;.. ., ·- .-• ·.;~ ,:_.~, 

Francesa, donde el rey solla imponer sus sentencias por imperio, .e'sdec_ir •. r!'lsol11ia 

conforme al autoritarismo propio de esa época. Fue por lo ~nt~ri~r,qJ~ ¿~o de los 
. "·- ~ . '.-,' .. '· _.. : .· . . 

ideales de la Revolución se centró en buscar que el arbitri.6 in,dlscriminádo del 

~ 11 BRE:'\1.-\U:"TZ . .-\lbi.:rto. ··Por u na justicia '11 s1.•n·icio de!/ pueblo''. Casa e.le ~~ichoacán. M~xi~Ó. 1955, p. 
~4 

u: Cfr. ~tELG.-\R ADALID. ~h1rio. Op. 1.:it. !tllpra nota 37~. p. 32 
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As( entonces y a fin: de: 'abordar, el análisis de ésta cualidad que deben 

- '~e~'estir<Jnsu función'aqúellos órganos que tienen encomendada la dificil labor de 
> ~ -. ' . 

,administrar justicia, es menester, en primer término, señalar que debemos 

entender por independencia judicial. 

El procesalista mexicano Ovalle Favela443 define a la independencia judicial 

como "aquella situación institucional que permite a los _juzgadores emitir sus 

decisiones conforme a su propia certeza de los hechos -obtenida con base a en 

las pruebas practicadas en el proceso- " de acuerdo con el derecho que estimen 

, aplicable ,-al, caso' concreto, sin tener 4ue acatar o someterse a indicaciones o 

sugestiones provenientes de órganos de los otros poderes (independiente externa) 

o de los súperiores jerárquicos (independencia interna).". 

Por su parte, el 'maestro Jairrie,F:'Cá~d~~as444 concibe a la independencia 

como aquel "principio dirigido a situar ~I é>fga~6-~g~~"ill-;parte la jurisdicción y a sus 

titulares, por supuesto, al margen de pre~ionés'éte los otros poderes, de las partes 

o grupos sociales, · individUós también 'de jb~~, propios miembros del Poder 
/".: 

Judicial.": -~:!~;:, <); \;, :,e';}::::, ''. ,; -< :· 
. '."·-..-_~'': 'J"'.' ;,;·: 

«.··:-;···,\o-'''·:;?~.~;·-~,<;:_:-.:.::_;~:": 

Ahora bien, la doctrina'ha señaládo'que'iá'ir{d~penciencia:se expresa en 

dos sentidos o formas, a saber: exterria: e::intkr,~~:'La'irid~p~~CÍ~~Ci~externa ·se 

refiere a aquella posición en que debe situarse al J~-zgaciar:'a fin. de que en su 

actividad no se vea influenciada por factores,; e~tem~s;:, ya S'ea , de órganos 

pertenecientes a los otros dos poderes, espe~ialrne~te d~t ~j~~~ti~o~ o de alguna 

"'0\'ALLE FA \'EL.-\. Ju<c. Op. cit. supr;i nota 416. p. IW . . . ,, 
i-H CARDE~:\S. J;.1i111c r. "L1m1 Constitución par.t 1:.1 D~mocrada" .. U~.·\;\.t~:~1.!xi.co~·l996·. p. 162 
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En este orden de ideas, podemos concebir a la independencia judicial como 

aquel instrumento gracias al cual el juzgador estará en aptitud de· resolver una 

cuntroversia dbterminada conforme a _u :ibre apre..::ación d~· los ~eches r .la:: 

pruebas aportadas por las partes, pues quien juzga se presupone ser una pers.ona 

altamente calificada para tal labor; pero sobre todo, que sus fallos tendrán como 

única base y guia lo establecido por la ley sin encontrarse sometido a indicación o 

influencia 0 xterna alguna, provocando con ello que la administración de justicia 

sea realizada de manera objetiva e igualitaria para ambas partes, asegurando asi, 

la efectiva aplicación del ordenamiento jurfdico que regula la vida de la sociedad 

de un Estado, pues es el derecho a través de su continuo cumplimiento lo que da 

la posibilidad de vivir en comunidad de forma ordenada y pacífica. 

Efectivamente, la independencia, como lo expresa . el ·maestro Ovalle 

Favela445
, se constituye como una condición esencial para qué .el juzgador pueda 

ejercer su función jurisdiccional, pues cuando éste no cuenta·.con.:,ella no puede, 

en realidad, cumplir su misión fundamental de impai;tlr. •Justicia, de juzgar 

imparcialmente los conflictos que se ponen a su conocimiento, por lo que el 

juzgador que por su situación institucional tenga que acatar ordenes o 

indicaciones deja de ser juez para convertirse en un simple ejecutor de decisiones 

ajenas; no juzga: ejecuta ordenes. 
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'º-~,:0:.;,,~~-,_,_""-,;o-~"=,_-= --,--,.--- . 
•''-! :: :<., - ,_ . - ,--·".·". ;.,;~º~,·:~~:-;-.o,·_"'.~{:~·, 

~:~:;:f ~~if~}~~~~~~lf i~if i~f l~lf i~~~i e 

sólo provocará que la ley diste mucho de's'~í\ lá' íl~rin'a rE!dto~a\dE! actuación d~I 
juzgador, cuando la única ma~~ra .~~ 'que, ia, fu~ció'n_juri~clic~i~'~a(~~~plf su 

: . . -·· . . - ... -. :·-... _:- -'. :·.· ... >· ... ,,. . ..:. ·~ .. _;o•, - • 

cometido es que el juzgador no tenga otra norma recto~~ qu~ no sea.la Ley:< 

Bajo esta óptica, el maestro José Ramón ~o~sio Diaz446 e~iablec~'tjue la 

autc.,101n1a de los 0rganos jur;sdiccio.1aies se constit1...ya · é:c.~1::; ur:~~c~nclÍclÓn 
necesaria para su labor, pues al ser los jueces quienes dent~o del'. É~t.~cÍq 
Constitucional tienen a su cargo controlar la regularidad de, los actos y n9rm.as de 

un ordenamiento, es necesario darles una sarie de garanÚas: a' ios'.ií'~;,'.;b~es 
encargados de tal labor a efecto de .crear las condiciones m;at~;ial~~;~~ej~~ 

_ .. ··>'' .,, . ., .. _ '···. 

permitan no tener que considerar elementos ajenos a la norma, creando,conello, 

que el derecho sea siempre e1 criterio único de validez... "'> • ,._ · r~.~1;,E : \ ·. · 
.,",·. 

Por otro lado, es menester indicar, como un argumento'm'és.~ favor de la 

independencia del ór:Jáno jurisdicdonal, el hecho de·que si l:os p~rticulares han 

aceptado la prohibición de hacerse justicia por su p~opia' nÍ~no a fin de que sea el 

Estado, como un tercero ajeno al mismo, quien resuelva el.rnl_sm~ para evitar.as! 

el desbordamiento de las pasiones que nublan el criterio de las partes en conflicto, 

o incluso, la posibilidad de que el más fuerte imponga su "razón" frente al más 

débil, es absolutamente lógico concluir que el órgano estatal que tenga a su cargo 

la resolución de tales controversias deberá encontrarse en una posición tal que _ni 

las "pasiones" propias de las partes contendientes o la superioridad de alguna de 

ellas pueda influir en su criterio o actuar al momento de resolver el conflicto, sino 

que por el contrario, sea la Ley la única guia del juzgador al momento de emitir su 

-----------
,_,;., COSSIO Dl.·\Z, Ju~C RamUn. ·•Juri.,·din·icj11 F1..•clt.·ra/ \' Curn:ra Jud1ch1l c11 ,\/1.:xh:o. Ciu1d1..•r11tJ.\· para la 
Nl'f11n11.1 .!e /,1 Ju.\fi~·i./'. L~..\~t-llJ. :\li:~h.:o, 199h. p. 29 )· 30 
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. .·. ? . }c;~,l$:~-~~I:~~:t1&:~i;~} , ... . . i·'; ¿,,,,'.;~'.~:, . i~:;~~~:JfS~r';;¡~: .. .. 
fallo, . situación +:iu~. { sólOji st:irá;'i posi blef C:~nsegui~;~sp;el,;-~órgarj9¡~ júrlsdl~clonal. 

encuentrá garar'.t1z~d~~Q i~1-~~~eh~;~·5~'~§t;~:(§rfofo2~·~¡~;1~']J~r,~f~~~Jf~J~~~;'.('. : - .• 
.. ~;,:, ·;,; -~::i~i· ... , ·-~·: · ... \\ > -: ~·· '-~.'.:-,-.:~: •• .:,_:,:···:. ~t~¡t;~tl~/~<,f ~\~·:;· _-;~~ 

Ahora bien; ·1a. inciebeílci~riC:iaij~di.~l:~1¡J~'~ir;'~cj~'¡.qrd.en~~iérít6'.ju~1dÍco del 

estado mexicano fue eiev~dá'a rango' de -~oriri~:r~~d~~~:¡;f~~,n:;~dÍa~te la .única 

reforma de que ha sido' ~bjeto el artlcLÚo 17 :cé:)ns'tiÍ~~r~~~I, j~forma que fue 

promovida por el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado;· quien expresó, dentro de 

su exposición de motivos, que los tribunales de justicia d~eblanser independientes 

a fin de fortalecer el principio de división de poderes .ya que la independencia 

judicial se constituye como la primera garantla de la· jurisdicción, establecida no 

precisamente en interés del óryanc.. ::;ino i:I favo. de lo:> justh .. iables, µues ,;ólo t.S 

posible esperar una justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre, 

sometido única y exclusivamente a la ley. 

En este er.llendido, ha sido a través de la· actual redacción del articulo 17 

constitucional que nuestra Carta Magna ha establecido como obligación del 

Estado el de garantizar la independencia de los .tribunales y la plena ejecución de 

sus fallos, reforma que para muchos autores tuvo en , la. idea de elevar la 

independencia judicial su punto más relevante y novedoso: 

Sin embargo, es necesario señalar que la lnd~pe11?eÓc;i~ _d~él~S. ,órg~11os 
jurisdiccionales no puede quedarse meramente en Úna'cuesti~n declarativa dentro 

de la Constitución que exprese un buen de~eo ~ -l~~~riclón, :~Í~o'~G~ ,por ~I 
contrario, ésta debe instituirse junto con )a~ coridici~~·e~\.oe~~·s~riá's para. que la 

obligación asumida por el Estado se tradu~C:a ~~ ~:n~:~~.aiÍ~.~·~~aj~¡b¡e•: ~·ar lo que 

es necesario que el ordenamiento .legal· estat:l1ei~á1c)¡;' n}~dlos' nec~sarios para 

que se proteja la misma de cualquier ació qÚe púdl;;ra vliínerarla; 
- - ... ~ ,.' < : . -. . ' :·. : . ~ ' ... '.· -. . .. ,:.- ' .'-;: . :; .. .- .... _. ~ ,· . 

Para la . consecuc_ión y ".onservación de: la independencia de los órganos 

jurisdiccionales en el eje::rci~io c:ie'.su función ~s necesario que las leyes provean a 

los juzgadores de un esta.luto personal de protección a su labor. Tales derechos o 

prerrogativas otorgadas a los titulares de la función jurisdiccional se denominan 
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;;~d;o, a. ~'~~::·~:·,:•'"::::~·:¡~~~it~¡~~~~1~~~~~e1i,ia ~: ::: . 
órganos jurisdiccionales. '',>'e -, , , • •_, - . ... ,. __ · ' -

' ~·~>.;. .. \::~< 1~:. :,, ; '. : - ~' ; J~~f-''_,-~;,~t·~- .. · ' 
Las garantías judiciales o jurisd16~io~ales se í;a~~c~~. ~e~ala i meestro 

Fix Zamudio448
, en aquel conjunto' él~ -inst~umento~ -establecidos por las normas 

con ei objetivo de lograr la independencia y la imparcialidad del juzgador y poseen, 

además, una doble enfoque pues al mismo tiempo en que su creación es para 

favorecer la situación de los miembros de la Judicatura también favorecen a los 

justiciables ya que en la medida en que la independencia e imparcialidad sean 

garantizadas a favor de los onismos juzgadores en esa medida le.; bcbernadc; 

recibirán por parte de sus tribunales una mejor administración de justicia. 

Entre las principales garantias judiciales encontramos: a) selección o 

designación; b) carrera judicial; c) "lstabilidad; d) autonomia financiera e) 

responsabilidad. 
- >;.-.. --· 

a) Selec6ió~ e) d~;;ici!lación: · 
.- ·? :·'.-;~~-- ;-;~_·\:~)<: \,..~._-,:.~ :· • ~-~: r ;·0-.-: ·- · 

El modó éte selecCióri ;de laºs' ~~fsonas que han de tener en sus manos la 

delicada iar~~ él~ ádrííi~i~tr~;:jü~ti~Ía'e~~ci~ ~urna irnpcirtancia para salvaguardar la 
· , _ '! '"• -,· ' · • .•,, . •:e-~· '·' . ·o•·.· < • , 

independencia de los mls'mos'al-momento de ejercer su labor . 
. . . . , -·e•':,·. ~-' -~~¿:.,_· .. :,'·/:'.-~~-

:;., ;·>',. 

A efecto de que la deisignaCléÍn se_'_co~sUtúya como una garantia judicial, e,s 

necesario que siempre se buS:~u'é':~U'e'·1~~·íriéi~cÍos'de designación o se1eC:ción no 

produzcan, o al menos en lo p¿sibl~;J~¿ vinculación :entre. quien de~Íg~~ y la 

persona que es designada, pues de ~o s~r asi e; indudabl~ qÚe· ermét~dC), de 

selección se convertirá en una forma de "clientelismo" en perjuicio, •de ·1a 

independencia funcional de los juzgadores designados, quienes en .razón de la 

:i~ C.-\RDE~:\S, J.1imc F. Or. cit. ~upra nula ..i..i..i. p. lbJ 
H .. FIX ZA'.\ICDIO. 1 ICi:tor."E/ Pudc..•rJ11dkwl c..·n d Ordt.•nanlic..•mo .\fi..•\i,:ano", Fondo de Cultura Económica. 
\ h:."l.:"U, l 99(1, p. J 1 
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exige al juzgador la misma naturalezá de la fÚnciéÍn furisdi~d.?_nal. ; :¡.,,:x. 

Asi entonces, en la medida en que los criterios adÓ~t~~o~ p~~~'la elección 
···'··· .- - , ' >: 

del juzgador se encuentren establecidos en una forma objetiva, ciará y:abierta, 

.bajo un esquema que califique las capacidades y cualidades d~ l~s ~spfr~-~t~s: sin 

que ml:ldien cuestiune& n1erdment .. si..bietiva::. c..imo. ¡;0d1.'i.Jr:.·séré:sexc.,: raza, 

religión, ideologia o afiliaCión partidista, estaremos en posibi1Ídacl.8J'~~'f(,nt;ar e·~ 
el método de designación una garantia de independencia a f~~~~~:d~-1 íJ~gador ~, . 
sobre todo, del justiciable. ··.·· ··'-:'/<::···.· :.- :·. . 

"· .. ' 

Entre las formas bajo las cuales puede ·s~~ designad(): un funcionario 

judicial, éstos pueden ser clasificados de la sigGient~f6r;rnª~t~F .. 

1.- Designació:i por el Ejecu'tivo:. • .. 

Este sistema de designación de: los fÜ,ricionario_s judiciales ha ,sido, pmpio de 

los reglmenes dictatoriales o absoluti~t~~; dorí~~. :el rey, .·pdmer' rni~lstro o 

presidente quien hace la designación corres·p~ridferit~. Tal.cla~·~ d~"rri'étC>d~· de 

designación es uno de los'més inconvenient~s·~~ ra;Ónd~ que;en la selección de 

los funcionarios predominan factores .poHU~os,_ )d~()1Ó~i¿~s: o. afectivó~' qÜ~· se .. -- . '- ' ' "•". 

traducen en una no muy buena elección de los miembros. ~e la judicatura que a la 

larga termina lesionando la independencia de los mismos para ejercer su labor . 

..;..;-i Cfr. C.·\RR.·\="CO ZL':\:IG.-\. Jocl. Op. cit. supr~l nota 376. pp. 51 a 55. asi como a Espinoza Gorozopc. 
Luis. ··1nd1..•p1!11ch:11cia dd Pmh·r J11didul y D11mocre1cia .. en ~uc\'as Bases Constitucionales y Legales Jet 
Si~h:ma Judii:bl '.\k~ii:anu. op. cit. supra nota 382, pp. 84 y SS 
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-~-~~·-, :;~~~ •'~~~--00=,~,~~~:=0.~:._~; -" '· ' ,. ' .. 

. . . . :" ,,¡, ¡·~~~~'.~~¡";n!}if ~i~Ir¡t~~i~~~i·,·~·M •"~" 'º"''d"ª · · 
que "el nombra~i~pfo"de:!oS'jueées'fló(parte'd~IEjeÍ::utivo, es i.Jn problema común 

::::;,::·~,~i;;¡;~~~~f ~~!t$~~¡¡~~~I;~,;J:~;,:''.~· lo "'ªlamo•·oOmo 

2.~ Óesig~·~i:ióf1<p8~~¡·p~der Cegisl~tivo.· 

En este método de designación es el órgano legislativo del Estado quien 

tiene a su cargo él seleccié:fr1ar a las personas que tendrán a su cargo la tarea de 

administrar justicia. Así, la única diferencia que éste método guarda con el anterior 

es el hecho 4ue ya no se em.uentra en ma,1os de una &cla persona :a jccisiór. C:.; 

elegir a los juzgadores, lo cual incide notablemente en su independencia, sino en 

un cuerpo colegiado que previo ácuerdo determinarán quienes serán funcionarios 

judiciales; sin embrago, éste método no por ello es mejor que el anterior pues, al 

igual que el citado, el órgano que dei:11na no es técnico sino politice, por lo que 

éste nombrará a ia persona'qlJe·bajo su criterio, politice más no técnico-jurldico, 

sea el mejor aspiraní~';lo~Úal no·garantiza que sea el idóneo. 

3:- Designaé:iónépof sÜfÍag]6 universal. 
' ' - . ·;. -·· - '· '· '!_\ .,' ~~;;:- - .. _~)-.;- •• 

· .. Est~ rOrm~ de~~;~c;~i()n'ai a' I~~ ~iembro~ d~:Ía JÚdicátura e~de un notorio . ' . ,. .. . " ' . . '' . . ·- ~ - _, - . . .. ' ' . - ' . 

tinte pollticci,:pues seria a través de la. votación' cie:1os'düdadarios, ya :sea de 

'mánera ~directá O indirecta, lo que permitifá'i1a ":el,ección de los funcionarios 

· · judic:ialesdel Estado. Asl pues, es indudable que ~ste' ~étodo de designación no 

favorece en ni~guna forma la independencia d~ LHl juzga.dór; pues es indudable 

que quien resultará electo necesariamente ·manteridria Un vinculo muy estrecho 

con s~s votantes, e incluso fuertes compromisos' políticos con la agrupación que 

haya apoyado su candidatura. Asimismo, es inobjetable que este método tampoco 

traerá como resultado la selección del más capaz, pues los votantes lejos de 

analizar las cualidades personales y técnicas que exige la función de los 

_j .. ,, GO\IEZ L.-\({.-\, C'ipri1.111l1. Op. dt. .. upr;;1 nuHI -D"". p. 1:'5 y 156 

TESIS CON ' 
29-1 

FALLA DE ORIGEN 



aspirantes, s_e: inclin',3rán por- aquel ; que les resulte más simpático, pop 1lar o 

carismático.4~ 1 
. 

4> Design~ción P()~ el Poder Judicial o la Judicatura. 
. . . 

. . . . . ' 

Este método de élección se encuentra a cargo de los mismos magistrados y 

jueces integrantes -'de· la ·misma judicatura, quienes se presume poseen los 

conocimientos necesarios para poder evaluar, a diferencia de los tres anteriores, 

las capacidades técnicas de los aspirantes a la judicatura. Sin embargo, dicho 

. sistema tiene el defecto, señala Barrera, de poder caer en problemas de 

nepoti5mo, de crec.ciór. dt:. u,1 espi:i!u Jt:. casta d..i juec..)S o ~_ue la seleo-;ión so 

oriente por los favoritismos o afinidades de quienes se encuentran adentro. 

Sea cual fuere la forma de designación que sancionen las leye_s ? ,e) órga_no. 

del estado que tenga a su cargo tal labor, es importante dejar en claro que la única 

forma en que-es y será posible garantizar una objetiva selección de los juzgadores 

a fin de que ésta se constituya en una garantia de 5U independencia, será a través 

del establecimiento de métodos de evaluación y concurso objetivos y claros que 

busquen, sobre todo, examinar las cualidades y capacidades de los candidatos 

para la realización de su labor de administrar justicia, dejando a lé!do cualquier 

posibilidad de que la selección sea regida por consideraciones meramente 

subjetivas y sin ningún parámetro. de medición, pues ello sólo ocasionarla a la 

larga que exista una fuerte liga entre qúien designa yla persona designada . 
. ·. 

·--~:.: ., ... ~-·· - - ··;. ->-., -·.,'·:·;·'·, 

En este sentido, sólo a_travéS d¡¡ la.if!1plantación de concursos o exámenes 

d_entro d¡¡.1_.rilétod() de sei~cción ~ nombramiento de los juzgadores, es .como se 

podré.garanÚzar:qué ingresen_ a la judicatura aquellas personas que demuestren 

· .. poseer lo~ ·conoci;,,ientos técnicos, _valla profesional, ~apacidad mo_ral e intelectual 

necésaria para llevar a cabo su función de administrar justicia. Para conseguir tal 

meta es indispensable la implantación de una verdadera carrera judicial, pues ella, 

.m Para un mayor análisis Je é'sta ligura en nuestro sistcmajuriJko, \'éasc a Cabrera, Ludo ... El Poder 
Juc.fü:i¡1l FcJcr:.il :O..k:\icano'", U'.'.'.-\:-.1. 7'.té:'l:ico. 196S. 

!--:::-~-:---:::-----------------------· 
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:: t~;É;¡~~~~u~f l1,~~},:, •. ·.•1.~.~~&~ff í~~,~~1~::6i ;;~:;::::·:: 
- , ,',;L~ ~~·:·; ,-,."· 

b'). 2arr~r~.:luci1~1~1.·· 
;'1.·~_:,:~-;~'t~;: ·. :r ··e •. 

La intima r~l~\::ióh:~xlst,eni~ ;~ntre el modo de designar a los funcionarios 

judi~ial&s y los\,en~fié:i~~,;~fü3':Jr~dlÍce üna verdadera carrera judicial es lo que 

provoéa que ésta·Ú1ÍinÍ~;~~;-¡~5mMa c6mo un~ de las garantías judiciales que 
'. . ·' . :,.~,'· ·-· .. '.-·.· ' -

permite salvaguardar a la independencia del órgano jurisdiccional en nuestros 

tiempos.· 

A efecto de poder comprender en su plenitud la importancia que tiene la 

carrera judicial, es pre~isÓ 'en' p.rimer 'término señalar que debemos entender por. 

tal. 

•·Por· carrera· j~dicial debemos entender, dice Fernando Flores Garcla452 , 

aqüel tránsito cte' eíápas o escalones progresivos que pueden recorrer los jueces 

. p~6f~sionales (con titulo o licencia tJara ejercer las profesiones jurídicas o el 

especial para el desempeño en la judicatura que se estila en otras latitudes); 

abarcando un periodo preliminar (cursos en la escuela judicial dada la. condición 

propia de los conocimientos y experiencias de la función de juzga;nlent6), ~I 
ingreso (no por designación favoritista sino por reconocimiento de; iÓs ;ínéritos 

subjetivos del aspirante) las promociones (obtenidas por el fiel cumplimiento de los· 

quehac'lres judiciales) y el retiro reglamentario. 

Bajo ésta óptica observamos que la carrera judiClal no implica. el ;simple 

ascenso o escalafón de grados dentro de los órganos jurisdiccionaiés,.<;ino que 

ella implica una constante y perpetua preparación de sus miembros'.ª :;ifecto de 

que los ascensos y promociones de que son objeto sus miembros seá'n·resultado 

... ~.: FLORES U.\RCI:\. F1..·rn.111du. \"01 '"C;.irr~r;.i JuJ1d~1l" en d Dici:ion;.1rio Jurídico ~tc.xicano, · gii; cd., 
Purrú;.1·llJ, t. l. p. -C.u 
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de sus propios méritos y aptit~de~;;{~h%xi&ü{d~ :haber sid~::resultado de los 

concursos realizados entre ;1ós ·interesa~O.s:{.ci_onde a través .de Ja: realización de 

exámenes se promoverá a 'qui~n. d~mÜesire' :cumplir dei mejor forma los 

conocimientos técnicos y cualidades profes¡'onalesque para ellose.demanda. En 

este sentido, es incuestión'able, conclÚ'.r•qÚe i.Jna de las condl~lones en que 

descansa el éxito de la carréra: judicial es el hecho de que el. análl;;ls de los 

méritos y capacidades de los mi'enibros del personal de la judicatur~ ~ear~alizado 
de manera objetiva :e imparcial, evitando asl la. el :, empleo de 'criterios 

discrecionales que sólo lesionan la Independencia del.funcionario. 

·~·-· .. ·. 
Asimismo, la carrera judicial tlt!ne conoo consecuencia ;ógicd y posi\i\la que 

las personas que ocupen los cargos judiciales a través de ella, son personas que 

se han formado especlficamente para la realización de la función de administrar 

justicia. En efecto, so la función. de' juzgar se traduce en la dificil labor de aplicar. la 

norma juridica adecuada entre varias existentes para poder_ resolver una 

controversia determinada, es indudable que quienes mejor podrán cumplir tal labor 

serán aquellos que por su se~lcio en la administración .de justiCia · tie~e la 

experiencia y una preparación hC>mogénea para hacerlo; lo anterior sin .demérito 

de que existe gente ajena a la función jurisdiccional que goza. de dicha 

capacidad.453 

Como apoyo a lo anterior podemos mencionar lo manifestado por el 

Presidente de la Madrid, quien dentro de la exposición de motivos de su iniciativa 

de reformas al articulo 17 constitucional séñaló lo siguiente: "El juez es simbolo de_ 

la justicia y guardián del derecho. 

Por ello los órganos judiciales deben de integrarse con procedimientos de 

selección que permitan unir el conocimiento del derecho, la vocación, la 

experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen juez no se 

.l\i Cfr. COSSIO oi,.\S, Jos.! Ramó~~ Op. cit. supra nota 446. pp 38 a 41 

297 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN .. -·~,___, ______ _ 



Así .• entonces,: si ~1·~¿~i{n1ecl,Glar;~;ra .;~Jt1~"CJ~s1~'ria~l.Jn s.e ·é:or.stil.iya 

.·como.una. garantía de 1~ indepé~d~ricia;Judi~iali~~-;~¡ h~ch6"cie' ~u~ la forma en 
, - .. ' . - . - - .· ·.· ,. •' '' .· ... ., .... - ,·. ·'• .-·· .. , . 

·. q'ue ésta se.realice no vincule al designado·cori quien' 16 désigna, es IÓgico concluir 

~· C¡Üe la carre~a. judlcial se constit~ye en el mej~r medio para >consegulrlo en . la 

: medida en que ésta sea entendida y implemeniada con:io aquel método de ingreso 

• '· y-~~céñso por méritos propios denÍro del aparato juri~diccional que son calificados 

de}1ianera objetiva a través de lcis concur~os que se realicen para tal efecto. 

Es por ello que eL maestro·· "J.aime .. :::;árdenas454 considera que. las 

designaciones dé todo el Poder Jud)clal deberi ser consecuencia de la carrera 

. i J~diciai. la cual se erige,· en su ~:co"ri"sldera"eión, como la colurniía vertebral del 

· Estatuto JuctÍclaÍ (garanú.asj~dihi~'1é~).:, ; · ·· '; .<é~ ,·' ' 
.; >: __ ..... : ... _.·.·.·.·.;\·~:.::·::\Y; . --~<:] -_. 

•,: .-, ;· '-~~ - . - .. .- " 

Por tanto, la implantación de>una'verd~deu·a/carrerél judÍcialfr~e;~ como 

consecuencia de que los órganos jurisdi~ci;;~aí~~~~i; ~~~~n ¡n~~~~~~_dopor, gerlte 

que a través de su realización profesional .dentro del. servici~ dela administrac!ón 

de justicia, de sus méritos conseguidos durant~· su' labor' en ella, ásí como de su 

preparación en la misma tienen por resultado el conseguir ascender dentro de, las 

diversas cargos dentro del aparato jurisdiccional del Estado. 
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.- ---· ·- ... -

,;•b):~~t~~iHdad\ , ... 
·.,.,\'. ~.:>; . .; 

No es posible :concebir:· la existencia. o. vigencia . de la independencia y 

autonomla con.la q\J~ debe de. actuar el órgano jurisdiccional si no se garantiza de 

manera efecti\/a la ~st~bilidad d~ los juzgadores en sus funciones, ya que si éstos 

se encuentran dependientes de las variaciones politicas de los otros órganos de 

podes; especialmente del Ejecutivo, la inseguridad de los jueces en la continuidad 

.. en s:u labor debilitará inevitablemente la independencia de los propios jueces que 

. an.te el temor de perder sus cargos en cualquier mómento si su actitud desagrada 

a los grupos políticos en el poder. 

Así, la estabilidad se traduce en aquel conjunto.de medios que garanticen la 

permanencia de los juzgadores, ya sea por un periodo. determinado o de manera 

indefinida, hasta la finalización de su cargo,·ª· ménC>s,,qüe éste. incurra en algún 

motivo de responsabilidad que implique su rell1o~i~n í~:cual sólo podrá declararse . 

previo el desarrollo del proceso respectivo. En e~i~'s~ntfd~'..~s-la inamovilidad la . 

~~:i~::::~:=~
0

;:::::~:~:::!~~~=~~~~~1~~}~Jt~f ~~;~~;~;~, . •. _, . -~~·:;~t<'·í\~~:-~·:~~ u } ~ <~~' ',- ,. -;.~:\-·· 
";--'-, :,-:. •°' ;:;·: '• -.~: •'¡, 'e .-- • l,,; ·. ,:--~~ r e , 

A este respecto, el maestro Mario Melgar Adalid~~~;,' ~~iía1él'~'.citie~,.i~\·' 
.. . - _" ', _'". ·.: .-." •;"-:> -·'.. ·.·::;~···;":,~ ','_,~,'.'.;(~·~:~~~~~-:'."~. ~.~·~.$:~~:-:L~_:'. ;,\: 

inamovilidad judicial consiste en que ningún juez podrá ser removid6:;o¡destitÜiél?·:;. 

de su cargo, salvo que éste haya incurrido en alguna violacfÓn;;:ci~"j~~~hi~~;ji~~-; cf 
constitucionales o legales. Por su parte, el maestro Fix Za~Üdi~l~6'.'.~~fiii~·~~-~?I~· • 
inamovilidad significa que el juez designado de manera.,defi~ilíJ~:~6;~~~~~~~~? •.. :· 
separado de su cargo hasta la edad de retiro, a veces de po~ vid·~;· ~i'ri6'~• t~~~é·~·~~-
un procedimiento especial, y mientras observe buena conducta .. 

En este orden de ideas podemos concebir a la inamovilidad judicial como 

aquella prerrogativa otorgada a favor de los juzgadores de que no serán 

J .. ~ i\IELG:\R :\D..\tlD. ~hirio. 011. cit. supra nota J"/S, p. 39 
~'" Fl~ ZAi\IUDIO. llCctor. Op. ci1. suprn not<14..IO, p. Z07 
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_ ;_ __ '_ :-:;-)~~';¡.~~~~ :~~--"''-'-"-~i;=-;.,;~=~+;o_ =~i.~-.r.'°;,--;?~o,...~}- ~..,, .c':.'.º"=-,'.,=.o;-';-.~~._:_::::_-_7 -':---- •; .------

-- ~" . -·-.o .. ,:·-- ;_,, .::.·.: ~-~~\.'-" ... .,_ 'º~·- '· . - . ~, ~-·: ... ~;~ '.:;:0:·i~Y.L -;,y,.--~ - -~"'-~·---·:ó:~-~~~~(~:~-~~~~-~ 

~·~i~~~ci~~i•d~~:'~~·~~~~Jffgi~J.8~~É~~~~1~H§~l~~}~~F;Jµ;:,?~~~r~s··::. obseNen en su 
:·;;::''laborcuna ·. b'uena. condueta;;esi:decir: :su·; permanencia en el .c:.?rgo sólo podrá ser 
·_;~~,-.:<":::_~;~,::_¿:.~:«.<~·:· ~~-:-::::~·~- -'~,~>-~·-::: ~ ·_::-;~}}S~ '~;'.f:_~-~-.-·:..:~-i--~(C{:~'.i':~~~,>~:":::2,";º·:· ;;:.) • -~- '- i:;-~:: '.--·.- .. ;-. :--:~·~<· '.-:: ·~_-:_ . . ; .. · 
>·cu,estionada~si .• ést~s!no:observan•una·adecuada:_conducta durante el ejercicio de 

::f!~~~i~t¡if~~~i~j~!ii~f~~d1~rl~iªJ~ª~:d~e~::~o·cie ·u'npróce_dlmiento en el cual 

. .,. -~-~,:- ':F(lA.J~-;:::-, .\~/.·:.~:':· :><:!:>:'" 
'.:,~-,::<. .. :·-···,, 
<~ '?+"J~ccéíiíéébÍda e'n tal sentido la inamovilidad resulta imposible el no considerarla 

. ·:, ¿ÓÍ'Tlo.~n gran instrumento de defensa de Ja independencia, pues al otorgar ésta la 

trán'qliilidad necesaria al juzgador .de que mientras su actuación se ajuste a 

der~cho no será removido, ello le dará la serenidad y las armas suficientes para 

resistir' la intromisión que alyuna autoridaJ pretendiera ejercer e:~ w labor e 

incluso, el poder soportar y evitar que las fuertes presiones ejercidas por diversos 

grupos de poder que pretendieran aprovechar su poder para nublar o influir en su 

criterio al momento de emitir el fallo correspondiente, garantizando así que la Ley 

será su única guia durante el ejercicio d"' su labor. 

Efectivamente, sólo otorgando al juzgador la seguridad de. que, la 

permanencia en su cargo estará sujeta en ia medida en que actúe conforme lo 

establecido en la Ley se podrá conseguir que este no ejerza. su ·labor con la 

preocupación de actuar de tal manera que pueda mantener su puesto, de n_o 

desagradar a sus superiores o de tener que . otorgar favores , a determinados 

grupos influyentes en el poder a fin mantener su '.cargo; pues conductas asi no 

sólo vulneran la independencia propia que exige _la función misma, sino sobre todo 

destruyen la imparcialidad con la que deben de actuar y con ella la confianza que 

ei pueblo tenga en sus órganos jurisdiccionales .. 

Ahora bien, es importante dejar en claro que Ja inamovilidad no puede verse 

o traducirse dentro de nuestro sistema constitucional como un privilegio otorgado a 

un determinado grupo de individuos uueces) que les vuelva impunes, sino que por 

el contrario, debe concebirse como una mecanismo que se establece a favor de 

los justiciables pues en la medida en que la inamovilidad garantiza la 

independencia del juzgador a efecto de que éste tenga los medios de resistir las 

30U 



A_ efecto de garantiiár que la inamovilidad no pierda su re~I finalidad y no se 

convierta: en Ún¡:Írivilegio o inmunidad indeseable, es necesario que se establezca 
'· . -, ··-: .; . ' 

exo·resamerite en las leyes las causas y los procedimientos a través.de _los cuales 

se pueda no sólo fincar alguna responsabilidad a un funcionario judicial,. sino 

t¡¡imbién se le pueda destituir por que su conducta ha sido contra~¡;··~/I;; ~ué la 1E!y 

y su fun ... ión le demónda. Es ¡,ar ellw qud la inc.mc:.;iiidad cor .. c.ga'rantla jJdicial 

siempre deberá ir de la máno de un claro sistema de responsabilidades .. ;··::/;::: 
. . . ~ .· .. :·'~· .. - " .. 

de 

. ' -;; ~~·:~·~i:h~~::··...-
En efecto, un claro estatuto de responsabilidades respecto de, la: actuación .. : '.F:.:· . .i:!r>··> ....... 

los funcionarios judiciales se convierte no sólo en una gar.antla; de.: los 
-·;'.·-.:. 

justiciables a efecto de que la inamovilidad no se convierta en Ur:i:;1l1struní.ento 'de 

impunidad para los funcionarios judiciales, sino también se~:b'ri~~titÍJye:en el 

complemento necesario de la inamovilidad como garantla judiciaf;,.~G~;6omo' ya lo 

hemos señalado, la tranquilidad del juzgador mediante la iA~;,,6ti1id~d·~~ radica 

solamente en el hecho de que esta le permita saber q~~ Ji~~i~~t~'"i~iJé ~enferme 
a derecho no será cesado de su cargo, sino adE!mils, .en el.hecho de que dentro 

' ._ . - ~' . 
del ordenamiento juridico se encuentran señaladás expresamente las causas por 

las cuales podrá ser destit~ido de su puesto, y sobre todo, la seguridad de que tal 

sanción sólo le podrá ser impuesta a través de un procedimiento imparcial que le 

garantice su derecho de defensa. 

Incluso, es menester comentar que en los casos donde la inamovilidad es 

resultado de un periodo prev.io antes de ser otorgada, el juzgador tien.e a su f~vo~ 
el derecho de que la autoridad deberá emitir su ratificación o no dentro de un 

'';;.'_:·~·>:'..._'_-

-'~~ Cfr . .. !11umol'ilidml ,/L• JUL'Ct!.'t y ,\!ogi:Mrmlus ,Jt!f Pod1..·r Judicial lucal. Serie ele Debate~ del Ph•no .. 
Coordinu1.:ión General Je Compilación y Sistematización Je Tesis de la Suprema Corte de Just~cin de la 
:"•h:iOn. :'\t.:.xico. 19lJ9. pp. 163 a 165 
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'.::_'": ~''.·':'/. •• .,_,;~~-~ .:::~,~~ _ 

. ~••e;;,,o•·~ 'i~H'~"Hfi1·~'~'b.~¡~~,'.{~:~t~{~(;J~~/{f i~[~f~~~f~i~,;o~,~;·.· .. 
·determinados' parámetroS,Jó:'que garántizará,qu_e laja_tlfjcáé:ióri'~dél rjuzgadór. o no.· -

. :f ¡á35~tf dt:~rl~-kjz.~~~~~~~if tffi~J:if ft~i~~~j1~H~I{{~~t-~tt:~~~~~~;-_~599Grando 
·,'' ?:_;.~ No 6'bstante todo l~'anLrlor; rio· cab~: düdk ciue como todo mal su 

pF~ve"~~i6n es la mejor solución;· p()r ello, es;acertada la opinión del maestro 

Miguel c!e la Madrid458 cuando' señala: que "la' inamovilidad presupone una buena 

designación, porque, sin ésta, aquélla es un desastre; de aquí que estas dos 

condiciones, para una buena administración de justicia, deban estar siempre 

iuntas." En este se11tido, es incues.i,)Jlal.JIE: que :a m~jvr gélrantia C.:d ¡;..ie la' 

inamovilidad no se constituya en un instrumento de impunidad, es que el método 

de designación garantice que serán los más aptos quienes sean nombrados 

funcionarios judiciales. 
. .. ' - ' 

d) Autonomía financiera y justa remúrí~ración; •· · . 

. . --.' -~ ; ." ~ .. - -~ 

La autonomía financiera,.º. independencia económica como.también se.le 

conoce. es una garantía judicial que se :en~i:í~ril'f~;virí~~iaci~ • c~n.: la de· justa 

remuneración de los funcionariosjudiciales;'püt3'~/~n· 1~ medicla··~f1 que·s~ de la 

primera se podrá conseguir la segunda·. s·.: ;•:.5 • -,-, -· -~:" ';'Ai · .. •i;'c:!•;: _.,-·.;><: ,·\··.- <; 
:: '~<: : .. ~·: ~ ···" ·. ,·~.>::;: r' 

Por un lado, la autonomla financiera;·como otra-forma: de;-g~ranti;¿ar:la:-
. . . , . : .. ' : ..... ,,' .. - .. ..;_·>'.::-:·.":_.:.·~k'~· ';.'/-i''. ·:.-,'·. ·', 

absoluta independencia de los órganos·. jurisdiccionales, : tiene:~un.ahes~recha 

relación con el principio de división de podere~ 'con!'.a~~a'ci~';re-n::;riu~st;a 
constitución, puesto que el principio de la autonomla financierá, señala ·ei jurista 

Ma~io Melgar Adalid"59
, tiene como propósito de que el Poder;Judicia°ieri su 

conjunto goce de medios propios para su función, sin quedar scmetido, 

condicionado o sujeto a decisiones externas. En otras palabras, ·la autonomla 

~· .. Cit. pnr \L\RTÍ'.'\EZ. \lui!'lés. '"La lnUcpcnJcnda JuJici~tl .. l!n ~ucvas Bases Cons1i1ucion::1lcs y Legales 
del Si!<oh:ma JuJi~i:.il '.\h:\.ic;mo. op. ti:it. supra no11.1 JS:?. p.140 
->.•·· \tELU:\R ,\D;\L ID. \t.:irio. Op. i:i1. !'lllpm not.:t 37S, p. 40 
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financiera tiene como fin el de ·evitar que .los .. órganos j:•risdiccionales tenga 

carencias económicas que incidan· en ·el ·desempeño de Sl.! labor por encontrase 

sometid~s a los otros dos poderes del. Estado a los cuales tenga casi que rogarles 

. para que le asignen una determinada cantidad de ingresos en el presupuesto para 

poder llevar a cabo su función. 

En este rubro nuestra realidad dista mucho de ser la más positiva. En 

efecto, como lo señala el maestro Jaime Cárdenas460
, la independencia 

económica del Poder Judicial se encuentra muy limitada pues por un lado no fue 

sino hasta 1976 que se eliminó de la Ley de Presupuesto la obligación del Poder 

Judicial de re111itir su proyecto de pr..:sL.p;.iesto a :a enton¡_es .Sec~etaric de 

Programación - hoy Secretaria de Hacienda- para su revisión como le era exigido 

a cualquier otra secretaria, 'para que de asi en adelante tuviera el derecho de que 

su proyecto fuera incorporado sin modificaciones al presupuesto general, derecho 

que fue elE'' ·ado a rango constitucional por las reformas de 1995; sin embargo, tal 

situación no ha ayudado en mucho la autonomía financiera del Poder Judicial, 

indica el mismo autor, pues señala que las deficiencias y lo reducido de su 

presupuesto se ha· mantenido pese a las citadas reformas ·.Yª, que a su 

consideración no es impensable que antes de la remisión for111.al.de,I pri:;~up_uesto 
al Ejecutivo; éste lo limite· argumentando aspectós · técni~os, ,priorita~iC)s. o ·de 

viabilidad en el ~sq~~ma fi~anclero del pais y de sus poiiticas dé,g'á~t6'~Úb1ib~: 
~ .-, ·/ <; .. ··;. -.. . ' ; . ' ... -·, ";:-. "/'' '':'_"';?_:':\·-,·~~-,'· .····'. 

Asfvista la • s;t~'ación, es . incüestionable que .la Jali,~/-~~J-~~~:;~Ütonomia 
financiera a favor·.de los órganos jurisdiccionales sólo, .. t~n.dr~ com_~ i(1eludible 

consecuencia de que la función de administrar. justié:ia dentro del, Estado se 

·convierta en u~ pésimo servicio con carencias y demasiadas lentitudes que hagan , ... 
imposible que ésta cumpla en su cabalidad la misión que tiene"encomendada. Sin 

embargo. el peor efecto que puede tener dentro de la función jurisdiccional la falta 

de suficientes recursos, es que los juzgadores asi como todos los funcionarios 

judiciales desatiendan su labor y se dediquen a otras actividades que no les 

~, .. , C:\l~DES...\S, foimc F. Op. cit. supra notó\ .i4,,., p. 170 
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~ ií~~~~t;r:i?E:~·:~~,{~j~!t~~\1~~~tf j¡~~~í~~~j~i~:5::~= 
Es por lo é!ntérior que.1a'.iiut~noxn!afinancierase lev'anta co!11o una cetrera 

garantia no sólo a favór clelosfu~cibriarios judiciales y s~ independencia, sino que 

ésta asegura que erseNicio d:e acJiilinistrac1ón de justicia gozará de los elementos 

materiales necesarios ~ara' cumplir la·· tarea que tiene encomendada dentro del 

Estado, puesto que nunca será saludable que éste tenga que regatear los 

elementos materiales para su funcionamiento. 

A efecto de conseguirla, una de las soluciones más viables es la de exigir 

que el presupuesto de los órganos jurisdiccionales se constituya en un porcentaje 

determinado de los ingresos, y ¡,or consecuen.:ia, de los egresos del E.stado a 

efecto de que su presupuesto no este sujeto en manos de.los otros dos poderes, 

situación que ya se encuentra prevista en otros paises latinoaniericanos .. 461
. 

Asimismo, es importante mencionar que talsolución no sólo ~~ ~o~iiÍva por 

Impedir la intervención de los otros poderes en la elat:iol"a~ión¡~el~pr~s'up~t3sto de 

ios órganos iurisdiccic~aies, sino también porque en e1 ca5o:pári:icG1élí;:de. nuestro 

país no es posible concebir otra fuente de ingresos para los;~ÍÍibi::fr1áles<qlie lo 
· .. '/_.:·,-·· ___ ,_ ':·~ .·.'. ., . ·'.. 

establecido en el presupuesto, ya que al estar garantizada la.·gratuid,ad,-de .la 

administración de justicia por nuestra Constitución, es imposible .éonslderar el 

cobro de derechos o aprovechamientos por parte de los tribuna le~~ p~r~ ,,hacerse 

de recursos. 

Entendida asi pues la importancia que tiene la autonomía financiera .. de los 

órganos jurisdiccionales para efecto de gnrantizar su independencia,, podemos 

ahora señalar el porque la justa remuneración a que tiene derecho los juzgadores 

se transforma en otra de sus garantias judiciales 

~·.:Cfr. FI~ l..\\ILDIO. lki:1ur. Op. t:it. ~uprn nota -t-Hl. p. ~07 
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. . .. ' ··. . 

.En primer té'rm1no es nec~sario •explicar ei porque ta justa .remuneración se .. - . ·'.. . - . . - - - . -- -. -.·· ' 

.. ·.encuentra tan sumamente ligada a la consecuclóf1'. en. un: primer término, a ta 

. auto'no~'¡a' fi~arici~ra: Asl ·~ntonces; ba.ste con.· erit~nd'er' ~ue •eri '1a ·medida en que 

• ; , '. ~ii.Pod~;'Jud
0

ici~I no tenga lá posibilidad de 'obt~ri~r I~~ ·ingresos necesarios para 

···•·.·····,:;~!~rJiitb;ªs;~lúbi~¡·:z~;6:t;:;:::i;~~ª·¡~ª·=~~·füt~Jº~::~~:~~e~c:::::1~;;dª ~: 
o'frecer una blleria re~uri~ri6iófr:·~''s'~;;·'.r~í:ciciria'~i6,s:'· pu~s como • lo comentamos 

líneas arriba, el peor efectó~qlle tiene 1a'.falta: ciei ingresos a la administración de 

justicia es. e hecho de q~e ~ú~ Í~llcro?~B~~ desaÍieridan su labor en razón de su 
necesidad <.1e conti~g~ir,~n ri{~y~r·i~g~~so,· .•·· ' · ,/' ·. ·• · .. · 

'''::;,•':· 

En este sentido; ~~a
0

ju~t~·r~m~11erac1on se cónstituyee~, una garantla 

judicial en. la medida en que mi~nt~as.~~Jor'es ·~e~n 'los ~al~rios ~~e· sé paguen a 

los funcionarios judiciales,'en ·es~• ~edicÍa Jsi~'s ~~ Íend,~án:qu~·~;eocuparse por 

realizar otra~·activid~cies que les irr;pcirten'\in'~irigres~ ;alterno .que les permita 

subsistir y como consecuencia; provocélr'a:qu~ l~s 
0

fJncionarios judiciales atiendan 

en plenitud la dificil labor. de' .ªdrnil1i~trar j~~llcia '·Y élp1icar. el· derecho, e incluso, 

buscarán pr aparase en mayor y''friejor•.medicia a fin de obtener un ascenso dentro .. .. _·. , - . ,·. . 
de su carrera judicial pues.ello ié·s'·repértara un mayor ingreso económico. 

En este sentido, ré~u;t~\c;'~~véni:~te citar a Don Cipriano Gómez Lara462 
: - .. - .... - .. 

quien al hablar. de·1~ neC:ésid~·C:t de<un pago decoroso a los servidores judiciales, 

concluye que ésta Íi'D''e~·~iri6'~;,·a 'sola de las piedras del edificio en que ha de 

edificárse una verd~de~~:.6.i~ier~ÍUdicial. 

Pc:Ír otro ta~d:;es 1~8()hante señalar que junto con la posibilidad de percibir 

un mej~r in,gresó, cii~IÍ~ b~nefibio debe ir.apc:rejado con la garantla de que el 

mismo no podré ser ciirlii~Gicio mÍentrasdure su encargo a efecto de qué no se vea 

vulnerada su i~depemd~nciia p6rii temor de ver red,~cidasu fuente de ingreso. 

"" GO:'-tEZ LAR,\. Cipriano. Op. ch suprn;101a"43.7.' p. 175 .: ,; 
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e) Responsabilidad 

Como ya lo hemos comentado Üneas arriba; la finalidad de garantizar la 

independencia del actuar de los jueces a través de las ya analizadas garantías 

judiciales, es que éste al momento de administrar· ¡IJsticla no terodrá más sujeción 

que a lo dictado por la Ley. Asl entonces~ es i~portante que para efecto de que 

estas no sean consideradas o se constituyan· como privilegios inadecuados a favor 

de los funcionarios judiciales, es necesario implementar una sistema adecuado y 

eficaz de responsabilidad de los funcionarios judiciales a efecto de que la 

conducta ue 1os iuncionarios judicidles, ::;i E:& incorrecta, &da c..a.,;tigac..;¡,, incl.;so co,1 

la destitución de su cargo. 

Es por ello que con absoluta razón el maestro Ovalle Favela463 comenta 

que la independencia judicial no puede significar impunidad de los juzg~dores, 

pues si la ésta representa para el juzgador la no sujeción a indicacior:ies-_de los 
-. .. - .. - .-·· .". ·.·:.c:;l"';~·-;,':"i,· : 0

:. :,« ·,;_, -· 
superiores jerárquicos u de otros poderes y en cambió si la sumlsió!1;al,il):lpÍ:!ri6-.del 

derecho, también es cierto que la independencia judicial requiere,colllo ri~ces~~io 
contrapeso un eficaz sistema de responsabilidades.· 

Asi entendidas las· cosas, la respÓnsabilÍdad se. erige como el medio a 

través del cual se garantiza a los justiciables -qúe. la. ¡~dependencia otorgada y 

protegida por el ordenamiento juridico , a favor_ e!~-. los juzgadores no será mal 

entendida ni mucho menos mal empleada por ·e~t'Os:; En este sentido, deberemos 

concebir al sistema de responsabilidades j-udlcial~r.2omo- aquel procedimiento 

establecido por la ley para imponer sanciones· a l?s jueces que cometan errores 

Inexcusables, faltas o incluso delitos en el eiercicio.de._sus funciones e incluso, en 

una dimensión más amplia, su responsabilidad po"r las fallas graves que tuviera 

corno director del proceso que es. 

-Jh' QV .. \LLE F,\\"EL..\. Jos.:. Op. cit. supra not~ 367. p. 300 
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;\;;¡~~;j~~f ~f~~~ilJ~:~~~}1~f~:;b~;;~~~:~~:=~~~~;~:~;~ 
, , .. ;<ignorari~ia inex~Gs~bl~.:ci~í'¡u~i (~¡¡ór judicial), ya sea que lo cubra directamente el 

, íu~z 6¡>~~~ú~ la 1e~i~1Elt:itSn; '61 mismo Estado como parte de su respo,1sabilidad . - . . . 
'patrimonial de resarcfr los daños causados por deficiencias en la prestación de los 

·. servicios pú6iicCJs: 
· .. · ... _,:,-:::.:"-"' " 

La . res~~~~~;bilidad administrativa o disciplinaria implica una vigilancia 

ptirmdnente ',de lot . &i;lividac. y a1..;wación de los juec.:.s dur dnte su labor 

' jurisdiccional y se ' traduce en la imposición de sanciones tales como 

' .amonestación, multa, suspensión o incluso, si la falta lo amerita, la destitución de 

fun~iorrarioÍudicial pur la comisión de faltas administrativas. 

Por su parte, la responsabilidad penal es la de mayor gravedad, pues eÍla - - . . . . . . 

implica la imposición· de sanciones personales por co~ductas ,9Ue l17sforian de 

manera rT1UY grave la. administ~aclón de justicia, y que, en ocasiopes. c:;onstituyen 

delitos COrTIUnes: '· . :,. Y{':•,,:,• · 
_, ___ -~ :, .. ;'..-1 _,-_ . ·. ~ ·-. ' - ,: ,,_ 

- " "' .. -- ... '._(-(::.};." ,:::;:.~~·_.--;;- .-:~;~:~> ,-

Sin embargo, la idea de un s.isfern~ de res~6nsabilidádes, considera .el 

maestro Jaime Cárdenas464
• crea· u~? te~~ión',c'ci~- 1~:f ¡:,}j~~·~;:;d~ncla jGdi~ial, pues 

a través o con pretexto de. la ~espoÍl~~Í:iiil(!act,.de,Ío'~ ¡J~cé~; otros órganos o 

poderes del Estado, o incluso;los m_i~rnos rnagi,strados superiores encargados de 

imponer las sanciones respe~tiv~s pueden ¡¡.;,poner sus puntos de vista, criterios 

de interpretación o hasta la ideÓlog!a'~ los jueces: 
---.'.>-"/,'.. '..'-~::.',{'.< ,:; .·:· -

Así las co:;as, la úni¿~:.·¡ri~~~ra· de q.ue esto no suceda será \'.jarantizando a 

través de las leyes, q~e_l~s .. sa~~iánes no serán arbitrarias y que sólo podrán ser 

impuestas a través de pr;~~-di~i-~ntos que respeten el derecho de defensa del 

·"""' C.·\RDE:'\'AS. Jaim1.: F. op __ cit. suprn nota-144. p. 163 
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,posible s~ncionado.~Ú cOmo. la garantla de presunción de inocencia, oralidad y 

publicidad del procedimiento':· . 

lJ~cónseguÍr implell1entar un sistema de responsabilidades así, no sólo se 

.cónseguiré qúe é~te sea. un~ contrapeso efectivo a los excesos que pudiera 

~~nerar la indep~nd~ncia, sinci que por. el contrario, tal sistema de responsabilidad 

. . sé tr<tnsfo~rriarfa en una de las "_mejores "garantías de independencia pues el 

juzgador tendría la certeza 'de que sólo será sancionado por los motivos 

expresamente señalados en la Ley y mediante el desarrollo de un procedimiento 

precio que garantice su derecho de 'audie~C:i_a. 

Baste para concluir.lo diéh6·por eÍ:ll1aestro Eduardo J. Couture465 sobre 

este tópico, quien señalaba: "Sin wi'e'tectiJIJ régimen de responsabilidad judicial, 

todo el sistema de derecho corre' riesg'c,;•'.E'1''poder decidir sobre el honor, la fortuna 

y la libertad de un semejante, con.stiÜJy" fá ·suprema potestad en el orden humano. 

Del despotismo de los otros poderes :d~I Estado queda siempre un recurso ante el 

Poder Judicial; en tanto que del dé;¡)Ó;Í~mo'del Pod~r Judicial no queda recurso 

alguno. Cuando se afirma que ~¡, ¡::>6.der. Ju.dicial es la ciudadela de los derechos 

individuales, sólo se afirma la ~~i~·te~'ciá ·de una penúltima instancia. La· última la 

constituye la independénda; I~ _auto;ida~ y sobre todo, la responsabilidad de los 

jueces.". 

La imparcialidad;,scigún·lo podemos inferir, es una de las principales 

características que debJ cuOíplií°la función juri~clic~i~~~I des~rrollad~ por parte del 

Estado a efecto dé que>ésta realmente se transforme en eÍ riiecliÓ idóneo para 

mantener la paz .en la so'~i~dad a través de ,la P.ermanente.,apllcación del derecho . 

.ir-~ Cit. por Oval!~ Favda, Jos&!. Op. cit. supr:i nota 367. ~·.3~0 
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¡,,, •. :~.º::·::.:º;::,,~,,~~I~i~li~~!~~f ~)~,:fil:~:,.d:,:::: 
en los pueblos primitivos; pues;"'comoya lo)1emos advertid()tcuando la resolución 

de un conflicto de interese;;¡ ~~~d~]~·:,a'la~'.-~~1~~;:'~?'16''~~~dÜbé1~.imposición del 

más fuerte sobre el más 'aébil;'~ejan~'óa ia r~zoll guardada. eneLcajón, leí cual no 

permite una c6nvivenb1a'pa;;ifi~~'.h1~e~Üraen'1acoinu~idady ~lle~ la ausencia de 

progreso o desarrolló de. ci~il(~a6iÓk';1gu~a. :, . · ·· . . . 

No obstante, a m~dicta en °que las civilizaciones se f~~ron.~~_sárrollando se 

dieron cuenta que la única manera de resolver sus conflictos de mari~ra pacifica y 

poder vivir en pa.::, e:ra susii'ayénawio de lds partes de ias pe1r~e-s (las .;ualds, 

estando ligadas cada una a su propio interés, serian incapaces de valorar 

serenamente las razones de la parte adversa: nemo judex in re sua) y confiar su 

dedsión a un tercer0 extral'lo al conflicto que, por estar desinteresado, puede ser 

imparcial. 

Es por ello que, como acertadamente_._ lo indica Calamandrei46~, · la 

imparcialidad ha sido históricamente _la cualidad. preponderante que aparece 

inseparable de la idea misma del juez, a quien-lo·concibe,como aquel tercero 

extral'lo a la contienda que no comparte los interes~s () l~s_pa'sione~ de las partes 

que combaten entre si; y que desde. ~I exterior examina el_.litlgio con serenidad y 

con despego; es un tercero supra' 'partes.-: 

En _este orde_n de ideas, podemos establecer que la imparcialidad se 

constituyé como una de las exigencias y garantlas más importantes que el estado 

mexicano debe cumplir al desarrollar la función jurisdiccional que esta a su cargo, 

pues si la Constitución ha prohibido la autotutela como medio de solución de 

conflictos, y ha establecido que sea el Estado quien asuma la labor de administrar 

justicia a través de los órganos que instituya para ello, es indudable que tales 

órganos estatales, y sobre todo sus titulares, cumplan con esa cualidad de 

1
"'' CAL.·\:'-1:\SDREI. Picro. "·Prm.·,•.!ioy DL•mocruda ... Jurídicas Europea- América. Bueno~ Aires, p. l960. p. 
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/};~;~r~1~~;:~~~~1~~~f ~i~!~~~~~~w1~~1r~1~~t~~~~¡~~r;~;;. 
·o··. de'. !.os •:conflictosésurgidos\'en:"et'serio1de ·ta· sociedad :y;Ja '.permanencia .de .su ,vida 

··;'.:i~;'cb1~~11~id~ci:h:i}:"\Di~t;\:~:~{i.~.·~,.:;·~~.',·;·¡· .. '.:'11:r.':~~,;12:¡1~.(-~iN·ii~~i~J§~·1::~w::;~t,;§;~r:.·~¡;~ • ·. . ~· . · ·· 
··=./. !-'"· >.~-~ .. ~/;~/ .. :, .. 'i~-.-~.;.:.·.(.,,~ -, ., .':,<.::~:..,, ".,.··~-- "~'"'"~·· . .-:-··: .· --; .. 

··:::-\'._'.··:': :· · .. ·. · , t~ ,- ··.- ,'.· ·_ . .., __ - ,_e;.;·:.·.',: ... ~-.:,_~»~ <.-\~---~>'-~.:~-~~-,'-." .. '·~·-.'f'..~!~~-)·:·~:.->?\'.:~>·<:·_,: __ :~·-· /' .. 
· "' " 'Efectivamente,. la Imparcialidad se instituye: en Uí)a. coridición .esel'}clal. a ta. 

función Júrisdiccionat pues sólo es posible r.ealizaruna.~orr~~t~ 'administra~lórÍ de 

justicia, cuando el tiÍigio es analizado de manera objetiva, clara.' sin ¿ue algún 

sentimiento o pasión influya en la determinación de quien lo resuelve,: pues sólo 

así se podrá emitir un fal\o justo, y sobre todo conforme a lo establecido p~r ~a 
norma jurídica. En este sentido, cm la medid<.. an qL.a .:¡uien :i:i ca resol·1er l.Jna . 

controversia no tenga la más mínima relación con las partes en pugna Ó respecto 

del conflicto mismo. en esa medida su criterio al resolver se encontra~é irin\un~ a 

ser influido por algún sentimiento en particular que pueda oc~~i~n'~r- ~u~ su 
'·--·· ·' _,-.· 

resolución diste mucho de ser emitida de acuerdo ·al ordénanitentó .JÚrldico 

aplicable, lo cual sólo traería como consecuencia el qúebranta.M1iénto del mismo 

en lugar de su restablecimiento. 

En este sentido; la imparcialidad. consiste. en la obligación que tiene et 

juzgador de emitir sús •res~Íucion~s 'p~~s~indiendo de influencias o intereses 

particulares, de carácter politlc~.econÓm-ico o.de cualquier otra lndole, por lo que 

será imparcial quién no sac~ifique' la justicia por sus consideraciones e intereses 

personales .. 

. ·A este. respecto, el jurista español Leonardo Prieto-Castro y Fernández467 

ha señalado que ta imparcialidad se levanta como una nueva garantia dA la 

jurisdicción, pues ésta es, a su consideración, la nota más relevante de la función 

jurisdiccional, a consecuencia de que et juzgador es tercero y ajeno a las partes, 

sin interés por una ni la otra, lo que le permitirá emitir su resolución conforme a lo 

establecido y dictado por la norma. 

,,,. PRIETO-CASTRO\' fERSASDEZ. Leonardo. Op. cit. supra nota -1~6. p. •J9 
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Asi las cosas; la imparcialidad se, in~tituye como una de las piedras claves 

en las que deberá "descáns'ar. Una .correcta administración de justicia, pues es 

incuestionable que la úniéa fÓ~m.áe~ que una controversia sea resuelta de mane~a 
justa (conforme a derecho) e~, ~segurando que en el juzgador no existirán 

pasiones o sentimientos::que .1~ nublen o predisponga su criterio y le impidan 

aplicar el derecho· correspondiente al caso en concreto, por lo que sin duda, la 

imparcialidad exigida al .jÜzgador es el m:ijor método para que éste al resolver 

goce de una absoluta libertad de conciencia y asi, se someta al imperio de la Ley. 

Es por lo anterior que acertadamente indica Calamandrel468 que el ·interés que 

debe rnovaral juez es i.:n int~r.:.s si..perior, de 1..rJen cc:ec.tlvc, al !ntc;rás·dé q:.:e .la 

contienda se resuelva de manera civilizada y pacifica, para asl mantene.r la paz 

social, razón por la cual, concluye el autor, éste debe ser extraño e"indiferente a 

las solicitudes de las partes. 

Entendida la importancia que reviste !la. imparcialldadicomo, .condición 

necesaria para una eficaz administración de ]ustici~;:~deb~~b~ señ~láf ~h<?ra como 

es que la legislación protege y hace c~mplir '1a ~¡~;:;,~ e~%' r~biíci~ci: . . . . . .. 

Asi, una de las formas en que ésta es garani1~~Ji~;,·~t~i~~ler proceso, es 

que la legislación procesal aplicable establezca los imiJ.e}:li~~~:i6s:p~r los cuales 

un juzgador no se encuentre en aptitud para conocer d.e ciE;i~rminado asunto, 

entendiendo por impedimentos aquellos vínculos y circunstandiás que puedan 

llegar a afectar la imparcialidad del juzgador como pudier~·n·'. se·~ el parentesco, 

amistad. enemistad o vincules profesionales con alguna de las ~~rtes.469 

Junto con el establecimiento de los impedimentos, la legislación procesal 

deberá instaurar los medios a través de los cu<ales éstos puedan ser hechos valer 

por las partes. Estos medios son dos: excusa y recusación. Mediante el primero, 

es el propio juzgador quien se niega a conocer de deter.minado litigio por 

J"' CAL.·\~1.·\~DREI. Pii:ru. Op. cit supra nota -t66. p. 60 
4
"" Cfr. O\':\LLE F:\\'EL:\, José. Op. 1.:it. :"Ollpr;.1nota416. p. P5 y 1-l6 
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:>i•':·co~.s1dérarq~e s~imparcialidad se verla mermad~~ c!~§iEihci?·~~~~i~nFpa~a ello 

·.:'(i:u~1;és ·eLi imp~dimento · qüe motiva su excusa; .. A través·.del2:s~gundo :de los 

/f11·~'nc16nad~s.'es,el justiciable quien.denuncia 1a·existencia clelÍ~p~dime.nto, quien 

· : 'd~b~í~;pfob'arla ·y cuya resolución generalment~ estaré. a cargo del superior 

En este sentido y a fin de que los justiciables puedan asegurar para si la 

· · idonei~·ad ·del juzgador que ha de conocer de la controversia de la que son parte, y 

: dé'.ser el caso, alejar a los mismos de su conocimiento, la ley deberá crear un 

sistema procesal adecuado para que éste pueda controvertir las cuestiones 

espe..:lficas de la persona uel juez que, a ,;u .:.0nside:r;,,ción, .10 lt. ,:iermitirán 

realizar una correcta administración de justicia. 

Por otro lado, la independt:<ncia del juzgo.dar se convierte eri otra garantia 

de la imparcialidad del mismo. pues como ya lo ha señalado el Doctor Joel 

Carranco Zuñiga470
, las garantías de.independencia y autono.mi~ son el supuésto 

necesario para una justicia imparcial.· 
.·· ... -:·-·-.. ·- .. -·· - -

Efectivamente, la independencia está al servicio· de ·la·. i~·~aréialÍdad del 

órgano, de sus miemtros y decisiones, por lo que de nada servirá que la'persona 

que haya de juzgar un determinado conflicto no tenga ninguna relación. o vinculo 

tal con alguna de las partes que afecte su juicio imparcial, si éste carece en:su 

labor de una verdadera independencia, ya que de ser asi resultará Irrelevante ,la 

inexistencia o no de vínculos entre el juzgador y las partes, puesto -que sr ~lguha 
de ellas tiene alguna influencia dentro de las esferas de poder o cuer.iJa ,por ;si 

misma con él por su situación política o económica, es indudable que. ejercerá 

presión en el juzgador para que resuelva en determinado sentido,· quien. al no 

poder hacer valer su independencia fren•e a tales factores ajenos _de poder 

(órganos de poder o grupos de presión), terminará inclinando su fallo a favor de 

¡·,, C::\RR.\:--..;Co. ZÚ~IG:\. Jud. Op. dt. -.upra mna J-:'<,. p. -''J 

TES T"' cor.r J.'-' . .i~ 
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· Orteg~~7~ . :~r:~~-:?~~~id~%~~~Q~J~p\10:~sl~nt~ii:·-~:·;¡Í;d!~l~:e~~~:d~~ ~; 
desempeño de' la fúnbi6~;]~ri~di6ci~n~1 ~.;i·ciiC:~:en el hecho d~que si el juzgador se 

encuentra bajo infh.iencias o' presibnes extern~s.· su deci~ión distará mucho de ser 

auténticamente imparcial: •• 
;._·;,.< 

F. PRONTA 

La administración de justicia debe ser impartida de manera pronta si es que 

el Estado pretende que la misma cumpla su finalidad, pues es indudable que en la 

medida en que los tribunales no actúen con la debida celeridad, no será jÚsticia lo 

que impartan. Es por ello que suele. decirse que la justicia, si es lenta, no será 

justicia e inclúso; siesta es sumamente tardia•po'drlamos considerarl'a cbmo un~ 
. . ' : ,• ' .. -·,~-.: : 

denegación a la justicia. 
~-.--. ,'' ' 

En efecto, la gran demora en resolver las ~ontrov~r~las; a~vierte elMaestro 

Fix Zamudio472
, además de repercutí~ én.la··'pa~s¿6i~I y~'d~ p~/~Í-~lterada por 

otros problemas relacionados. con ei .desar~olÍ().:· ár~'étal1 considerablemente el 

derecho de acción consignado en. una ~r~rí p~~e.~~:Yci~·\~~tos f~ndamentales de 
: - .-- ••• ·:. ~;. -·· ~·~· •• \" > ')" •• 

Latinoamérica, pues éste no implica '.•solarnEiaie' }la ;,facultad de acudir a los 

tribunales a solicitar la prestación jurisdl~ciÓ11á1;. sin'o también la obligación de 

éstos para resolver las controversias en forgu3>~~·pedita. 

Nuestra Constitución, por. su. parte,:j,~;'c_ónsignado acertadamente en su 

artículo 17 la prontitud de la administración .. de justicia como una de las 

caracteristicas que debe revestir . las ,resoluciones de los tribunales, quienes 

deberán impartir la justicia dentro de los términos y plazos que fije la ley. 

,., ORTEGA ~IEDINA. Claudia L. Op. cil. supra nota -ll-1. p. 15-1 
"' FIX ZA:-11,;DIO. 1 h!ctor. Op. cit. supra nota -128, p. -19 . 
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Así las cosas, la Constiiuclón otorga el derecho a los justiciables para exigir 

de los tribunales una resolución rápida, derecho q~e se cumplirá en la medida en 

que los fÚncionarios judiciales realicen ~u Íabo~ dentro de los plazos que la 

leg.lslacióll . procesal estáblezca . para cada ·. act~ <en 'particular. En este sentido, 

seiíala Vázquez Arminia473
, la prbnti.tüd :~Je:exige el articulo 17 Constitucional 

del:Íe ser entendida como la prohibición•ados•funcionarios judiciales de retardar 

indebidamente la tramitación o re~oluC:ión de los juicios que ante ellos se ventilan, 

pues al ser el litigio una situacion a'normal~·ue mientras dure, daña los derechos e 

in¡ereses de los litigantes quienes se' énco~trarán en imposibilidad de disponer 

libremente de elltJS, por lo que el ~01~flicto que Pc&a dn allus ha Je. sur rGsue:lto de 

la manera más breve. 

Para la corisecuciéÍn de tal fin. es imperativo que el Estado :disp_onga>de 

leyes que sancionen administrativa o penalmente el injustificéldO r~traso.orl~rititud • 
de ios juzgadores para 1a tramitación y resolución. de 1as' cont~oYer~í~~i~~~~.t,éls ~n 
su conocimiento, previo procedimiento en el que : se: ~~·~b~et·~~¡:1cif·;t]ar~hti~: Je 

audiencia del juzgador. pues de no ser asl la obligado~ có~i~ni•d·~.·~~·'01 ~~\¿J1~ 17 

constitucional quedará en buenos deseos. 

No obstante la obligación que tienen los funciona~ÍosjÚc:liC:i¡aié'~i:l'e~r~s~lver 
conforme a los plazos establecidos en la ley, es indudable que,para· obierie'ruria 

administración de justicia pronta es necesario que. las ·riorma~. p~~~~~~¡~:~)se 
perfeccionen día con día a efecto de hacer del proceso un métod~'.~e·~e·~~t~~'é~lly 

- : . .·. ·.'._: ·:;\ ; ,.: ·,.-·~,~- ,- · .. · .. _;". 

más sencillo de llevar a cabo por las partes, respetando sienípreJas,forr}iáUclades 

esenciales del 14 constitucional, pues es obvió que en;la•m~di~~.~;'.¡~q~·~ l~s 
códigos adjetivos hagan del proceso una situación más répido de:iie'~a'r;a cabo; en 

esa medida el procedimiento por el cual el Juez conoceré las ~ret~n~i~rí~~ de las 

partes será más corto y con ello una más rápida solución del conflicto .. ;,. 

,., \',\ZQLEZ ,\R~llSIA. Op. cit. supr'1 nol'1 3úl .• p . .¡3 

3 ¡.¡ 
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Sin embargo; es>~~rti~~~te·;~,2:-nbi:~arqu~ pese ~.··. la obligación 

constitucional de que, la·ju.~ti2ia,Z~·~1·i~d[riÍnístr'ada;de ,ma.nera pronta~ lo cierto es 

:~:~~:~:~?E:.'~C:Bl~~J~f~t~~:~~~~:f f ?~::~;::: 
Judiciales generalmente ~()·9i'é-¡'~¡ffi_6-i~ht~-:~~;~ i~di¡: ~~J'l:>~ir de manera adecuada 

la demanda de justicia;que ~ste1tie~e';'o'p~;~~~ct~~lizar.sus,sistemas de trabajo a 
fin de eficientar el mis~~.•7•"> :· - . · . . · . ' · · · ~ •. 

' :::···'J.-._ 
G. COMPLETA 

La administr~~ió~: de justicia que ha _de desarrollar el Estado Mexicano 

deberá· ser completa; según le exige el articulo 17 de nuestra norma fundamental, 

que establece i~ é:ib;igación a los tribunales de emitir sus resoluciones de manera 

__ completa . 

. Erl este sentido, el maestro Ovalle Favela475 comenta que la obligación de 

que los trib~nales emitan sus resoluciones de manera corTlpleta significa que las 

leyes deberán otorgar a las partes las oportunidades procesales adecuadas para 

exponer todas sus pretensiones y excepciones para ofrecer y aportar los medios 

de prueba que estimen necesarios, siempre que sean relev.antes y pertinentes en 

relación con el litigio planteado; y que dichas ley~s i_mp~ng~n al juzgador el deber 

de res~lver todas y cada una de estas pretensÍ<:J~~s} ~~6epciones planteadas. 
,··-;;:, .... ·<: . .'·; ·, 

Analizando detenidamente· -la c~ncépción > del:,.maestro Ovalle, podemos 

advertir que la obligación constitucio~af.fooílt-~niC:Í~\~-~ el 17 constitucional se 

traduce realmente, como lo señal~ ;e~ :;1;'.-Li1\i;,:,;. p~rt~ de su opinión, en la 

necesidad de c;ue las. leyes conmirÍ~n .a los;J~zg~dores de que al momento de 

emitir su resolución, ésta se refier~y 5·~·pr6;,u~cie ~~~pecto a todos y cada uno de 

los puntos expuestos po~ las partes den-t~d-~~I pro~e~o. 
-···· 

,., Cfr. '.\IELG . .\R ADALID. Mario. Op. cit. supm nota 378. p. 43 a .is 
.t
4

~ OV:\LLE F:\ \'EL,\, Jos~. Op. cit. supra nota 367, p. ~9 l 
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.Así las cosas, no compartimos la opinión del eminente procesalista respecto 

de que la Citada obligación constitucional sé traduzca en la exigencia de que las 

leyes garanticen a las partes las oportunidades procesales para exponer sus 

- ·-a~g-urrieritaciones y presentar las pruebas que las sostengan, pues el!o se 

ei'n:cÜentra más bien relacionado con la ·garantia prevista en el articulo 14 

' coiísti~ÚCi.onal de observar invariablemente las formalidades esenciales del 

i . procedimiento en todo proceso jurisdiccional. 
' •,•. ·;; ~ : ; '. ' . 

P?r. otro. lado, el maestro Héctor Fix Fierro al comentar el articulo 17 

. expo:ne;·respecto a este tem<:t, que las leyes deberán disponer que :as santencia.; 

.. d~t:J;;¡;i¡~·res'hlv~/toda y cada una de las pretensiones planteadas por las partes en 

·. ¡~ ¿~X!rci~0~;ia.~1ª 

En este orden de ideas, la obligación que impone el articulo 17 

constitucional referente a la exigencia de que los tribunales emitirán sus 

resoluciones de manera completa, no puede traducirse sino en que los órganos 

jurisdiccionales al momento de emitir sus fallos deberán pronunciarse ·respecto de 

toda y cada una de las pretensiones y excepciones hechas valer por los litigantes 

durante la secuela procesal. 

Ahora bien. es rireciso señalar que el deber constitucional decretado por el 

articulo 17 constitucional encuentra su aplicación práctica y real en el proceso 

jurisdiccional bajo el cumplimiento del principio de exhaustividad que deben de 

cumplir todas las resoluciones judiciales, regla que se encuentra contenida en los 

ordenamientos procesales en acatamiento a este precepto constitucional. 

TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 

.n. Cfr. FI~ FIERH.0. 1 kctor. D1.:n:1.:hu~ dd Pu1..·blo 'k"ic~uw, \k,it.:o ..i tra\és 1..h: ~us Constituciones. op. cit .. 
suprn 11ut;1 Jb5, p . .:'S6 
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.:::~:Edjf ~~~f if jj¡~i;:t~f~::~:~'lfl~:B;:, ':: 
Asi. las.cosas)~los)ribu,n~l.~s •• se·.·~nC~entran~obligadós.·a·.analizar y resolver 

~'~Sff :~~ttmr;,~1~ttr~1i~~~t~~Ni~~~~r~~~::~::::~:~ ':·: 
justiéla completa:'· ' ; ·. : .·,':.:• ,,,· : ··;,~::;'¡• . · , ·.: :,•; .• ;:;;,:;,,•,.':,::· 

~;. ' ' ~;:. .. 

En este ordton e.le ideas'µ()dé11,us coni..luir que:és,él :r~i.':i!. Jel princi¡;io lle 

exhaustividad que exige al juzg~dor el ~xamiri~r· tbcl~~.~.:·;~°ada una de las 

pretensiones formuladas por las partes y, sobre todo; pronunciarse respecto de las 

mismas. que se cumple y hace cumplir la obligaclón'constitucio'nal de administrar 

justicia de manera completa, pues como lo señaló.el •Senador Martinez Báez 
' . . . 

durante el análisis de la iniciativa de reforma del art1C:u10 17 constitucional, no hay 

en verdad justicia. ~Liando ésta es otorgada e~ fragme~tos o a medias.478 . . 

H. GRATUITA (PROH1a1c10N DÉ LAS éosTA_s JUDICIALES) 

r •,' • -, • ,:.: ••• '~.:.):;:,.,,:~'·_>~·,,, ,.:•,-·, ' • 
Como ya lo hemos señalado, la gratUidád de la 'justicia como principio 

constitucional de la función · jurisdiC:cionai .~.tuvo ;. ~ll>~~igen " en . el Congreso 

Constituyente de 1856-1857, quedando plasn:i~ci1 ~n:l~ConstituciÓn ~esultante del - - - "~· - ' -- -__ .. , .·_. -'• .. .~ .. " -. . . - ' . 
mismo gracias a las participaciones realizadas P()/:•,él grup9 de constituyentes 

liderados por Francisco Zarco. Sin embrago,''.es•preciso señalar que la gratuidad . . .·-· ; : _· ·-. . ·- ·' : . ~ .. -

encuentra su más añejo antecedente mexicano erí' e.1 articulo 202 del Decreto 

~~·Cfr. O\':\LLE F.-\VEL/\;Jos~. ··D~·rf!c/10 Prucc.!l'Cl/ Ci\'ir', 7". cJ., 0.-.;fon.i Univcrsity Pres~. :\téxko. 1999. 
p. ::?07 
l·~ Cfr. Derechos dd l,ucblo ~tcxic~mo. :\ll!xico a tr.ivés de sus Cons1itucioncs, up. cit.. supra nota 365. p. 616 
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.':f~{;:¿._¿~~-:0- "7--·'--;,--~-:¡- ,~_;~~=;.-;--·-- oco. - .• ·_,•_:'--_,·. ''_._··_o·::_ _ _'._•_ .•• -. 

,.~~:;s~~:~·-~·~-.:. ~~/~~;~ .. -.', .:~}.-iX~i~\~;:, ~~~r_-·: ~ ---_:~,-::<:~---·-~-º~-./?t· 

'·,z~'.0~E~~~~6i'.~i~r:;~~;b~::lrtdáed~~:;i1:i~A:é~i~t·:~iri~tt:~:t~:~~·~;~que• .. establecia 

• ;; o:-;'"::C-:.._·:·-, --', .. ~):f-. ,,: ~:/::·: : 
::,'' .· .. . :; :. - ; 

~ 1 ;" • A~ora bien. la Constitución q~e ·8Ctualnlent8 nos rige establece en su 

artlcLÍlo 17 la gratuidad de la función júrisc:;iccional a favor de los justiciables en 

razón de que, al mismo tiempo, prohibe el cobro de las costas judiciales. 

Asl las cosas, es necesario, en primer término, entender cual es el 

significado de. las "costas ju,diciales" a fin de poder comprender en que aspecto y 

h·asta que puntC' la administración de justicia es sando11ada 1..0mu gratul:a .,ior 

nuestra norma fundamental. 

Por costas judiciales debemos entender aquel pago o contribución. que 

deben erogar los justiciables de manera directa y como contraprestación ;,por. el 

servicio de administración de justicia que prestan los tribunales.· .• -,.. c.:. 

~;·. ",;.- ,--.;:'..? .. :;_-.. ((;. - : ',~--~~- -

Efectivamente, las costas judiciales son, como lo señal~ el maestro Alberto 

del Castillo del Valle480
, en aquel pago de únc:·ca~Údad'de;din~rba f~Íior del 

Estado, que se causa por lá prestacióh é!~i s~rvfci8'~Út:í1Ú::6j¿~isdi~~idna1,'-p~evista 
- o-.'.'.:__• :- - ---r~=~·',." ·;:::~ -.,, ;¡-- • • - ' • 

en la Ley y·ª cargo de qui~7:)ª.~~ma~~e º.,la ·~ .. ;1.:1:~~>· 't ~'.' , ':' ':· e; .. :'./ ' . • 
-~:"-.~ '-: ;-::::,;_-.._ . .";-· . ;/>_(~: .. ;.:., .... _,; ... . r_,.-;: ::·~·:._~::;;_~,:·~~·:· .. ··-~.-1f.-'' ,<·: 

En este orderi de ideas;'pCÍdemos\:o.~6°¡uir válidamente que la grátuié:i'át:1 en 
• < • • '·" •• ' "-. ' ~ -·, • ,·., •"·" - (. • • ... • • ' .. -. • • - - ' •: ' • • •• 

la impartición de justicia significa'{se'.limiia a la prohibición que tienen los.órgai;ios 
< ,• •( ' • ' • • • -~ '•" - • '• "•," •. • o' •••' ; é -.•>, 

jurisdiccionales de exigir pago o'• contribuCión alguna de los gobernadós •. que 

acuden a ellos como contraprestación de la prestación de la función jurisdiccloral 

que ellos les deben proveer. 

TESIS CON_ 
FALLA DE OHIGEN 

;··i Cfr. n .... ·n.·1.·hu:. J1..·I Puc.:blo \k,ii:~mo. \11!,ii:o a tra\l!s le su-; l!lh ... _. . ..:it.. suprJ nula 365. p. 588 
¡ • ., DEL C.-\STILLO DEL \:\LLE . .-\lbcrtu. ··Gar¡¡mim /11di\·id1ü1lc.•_, y .-lmparo en ,\f,11.:ria Pt:nar". Duero. 
\k,icu. l\)lJ~. p. 4-' 
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: .·-=- ,:-·--'-..'., ~~.:;,~~·~:·:-=-,ó-~~:_;:' -~-=;.:,__:.e_ 
~ ":'~';:: -,,,.-,,-~;~::• ·<\·:.-·-..~, <T ·~:.'~ '..:.-, -· -"-;.=.-=;:·~'(':·~"'";" • < 

·'··;"~ ._·.-r·-·-·,-:..:::~-o-: • ---~~·-:-~ .-.-,,~: . 

. Efeclivám!lnté.'':iia labolicióííi'deXlas ;é:ostas:judiCiaÍes .debe ser. entendida, 

·. ~if !: :."'¡¡J~;f¡:!;t~~t~.~~$t;J::t~i~~t ~=~:í·;~~:,· ::~~::''::: 
'.·::·;~\~:-ft-,~~-,;~::~\~>-.: .· ''. ' 

· •Por su~ parte,,í~~}jú~is~rÜdencia, coincide . en 1 señalar que la prohibición 

constitucional de '1'as' ~o~i!i's'judiciales se traduce en que el gob~;nado no pagará 

directarnenté a' quienesº iní~rvlene en la administración de justicia, una 

determinada .. canUdácl ' de · dinero; · corno contraprestación por. la . actividad que 
. . ' . 

realizan, esto es, que las actuaciones judiciales no deben de implicar un costo 

directo e inmediato pa1a t:I µarticuiór, s1nei que .a retri::iucl.J11: por la le.cor de 

quienes ·.administran justicia debe ser cubierta por el Estado.462
,. :::\~ , : . 

Asl pues, la prohibición de las costas judiciales por part~:d~.los tribunales 
. ·-·' .. _ ... " ,,, .·· .. ,:, _, • ~.'-·» ' . . .. 

en razón del servicio que prestan, trae corno consecuénc.ia,que:ial serv.icio sólo 

~:~: :r:a~~~:g~~,:i~~·~•.,:1t:~;iJo:t:~~Ji~:;r~Y~f ¿,'.;°c,.~~.r~1·~~s;~~~.·~si~~,ado. 
~ <-~'": ._- ·'.' 

Es por ello, q~e la' autonórnia financi~ra de JCls ~od~;~~ j~dicial~s resalta 

hoy dia corno una ele las grand~s Élxigencias del Esiaclo, p~es;los tribunáles se 

encuentran imposibilitados por mandato conslitucional a'obten;;r ing~esos de los 

directamente beneficiados de las personas que solicitan y reciben el. servicio de la 

administración de justicia vía derechos o aprovechamientos, por lo que el Estado 
... -· .. : ... ·-.··. ' 

deberá asegurar siempre, a través de su hacienda pública; que la. partida 

presupuesta! otorgada a los órganos jurisdiccionales sea. suficie~,te.paraque éstos 

cumplan con su función. 

-,, __ , .. 

Así entonces. la gratuidad consignada en el articulo ,17. éo.nstitucional se 

traduce en que la administración de justicia por parte del Estado. no. implicará 

.,¡,~ OL'.RGO,\ O .. Ignacio. ··aarnntias Individuales". 30"*.·cJ .. Porrúa .. \1é.'\ico. 1998. p. 638 

.h. Cfr. ··co~t~1s Judkiah:s, Prohibición constitucional· de las". Semanario Judicial de la Federación y su 
G.u:cta. Sll\l.!11.1 Epoi.:¡1, Tomo 11-Sovicmbrc, foja 154, Tesis Pleno LXVll195 
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.~~'.~;.-;~-.;~~;~"-~~~>.:.:.~:-~ ~~~-º=:·· T~\_.~· -, ~~~·.~~:--~~:¿;~~-~~,?~;:i" --~-----.;ce 

Ji~~f f lf ;~~~~~Ef ~¿[f.ª~g~~~f l!~ijl,1~f.ff g:~~ 
' ti,~l'sefi~1~d~·e1 maestro Mario Melgar483 , que I~ ind~~~~cierici/~e~l~s ¡uigadores 

no'~~ ~ea' comprometida por la aportación de recursos de I~~ pártes,:<, : /i , 
Por otro lado, es importante dejar. en claro que la prohibición¡;l•Jdida ~o se 

extiende ' a las denominadas "costas procesales" que se trad~cen, en i ,todas 

aquellas erogaciones realizadas por las partes de un litigio cómo lo son los 

honorarios de lüs abogados, de lvs ¡:,eiilos, les ga::.:cs .::icasion;;;dcs para 

obtención, presentación y desahogo de las pruebas, traslados de los testigos al 

lugar del tribunal, obtención de copias certificas, etcétera, sin que estas impliquen 

de manera alguna el pago por el servicio que prestan los tribunales; es decir, las 

costas procesales son todos aquellos gastos que tiene que hacer una persona 

para poder presentar sus pretensiones ante un tribunal y sostener las mismas 

durante el desarrollo de un juicio. 

Incluso, es menester :rnenc'onar "que estas denominadas "costas 

procesales" no sólo n~ se érícue:r-;t~án, pr~~ibid¡:¡s por r:iuestra Norma Fundamental, 

sino que además pueden ser objet~'de'cC>r}cfena dentro de(mismci jÚicio para el 

efecto de que la parte. derrotada re'ernboise.Cciichós gastos a su contraria,' sin que 

elio resulte contráriO al ~hlculo 1/6¡,'~~titJ¿io·~~Í: ;, .; ;,.~.: iJ', ; e . , 

. y• -._:..:.".·.·.'. " ... :· '.'·,: 
... ;':}i.' ¡\'·:.~:~-- - . ;~·---.;<;':, .--~ .. ;',,~ ··-"~· \:,.::1 ·<,,.~·, -·~.:- '; 

E'l efecto,. vale la p~n~ rneÍicioríar.qlie tanto?eri materia •. civil Cómo en la 
, .. •, .. , ..... - - '•'"· ,· .. '·' .. . .. · .. 

mercantil, los disÚntos ordenamientos''procesai~s'prevén la~posibilidad de que el . ' . . . ',, . --·· . -,-.,_ '' •", , ....... . 
juzgador en su sentencia clefiniiiva condene a la'i)árte vencida al pago de costas y 

gastos qi.Je haya e'íogado s~ coritrari~ con motivo del desarrollo del juicio. 
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·•:t:.1;;~¡f I l~f~i~T~i~~it~~l~}l~;~f :.~f ~,~~~~~~;,:~~;I ~ 
objetivo; de acuerdo con erb~~I h'<Í'éle.·~~~~cind~nado siempre al pago de costas la 

parte vencida en el juicio; A.este respe6to, es. menester comentar que nuestros 

ordenamientos procesales suelen adoptar parcialmente ambos sistemas. 

Asl las cosas, para que la parte vencedora pueda obten.er el pago de las 

costas y gastos a los que ha sido condenado su contraria, éste'i:teberá de tramitar 

un incidente que se d~nomino 'liquiuoción de gastos y c06!a.o'',. e.i ,cual :;e inic.ia 

una vez que la sentencia definitiva ha causado estado .. F;".a_ra ·ello, la parte 

vencedora ha de presentar su planilla de gastos y costasa.I juéz~'ci~len dará vista 

de ella a la contraria f)ara que realice las observaciones que '~~~~Í~ere:~~rtl~entes, 
y hecho que sea lo anterior, el juzgador resolverá el· in~id~~¡~· ~;¡~~\lé;\l~ u~a 
sentencia interlocutoria donde precisará la suma que habré .:d~··~¿~M ¡~ ~~rte · .· ' .. ;. . ···.. '. 

vencida. ·-. c.; .. ::./-"~·~:-::,<:-=-~~ ·~_.~-~f .. 

. '·. ::· . } -';" 

Sin embrago, es menester mencionar que a pesar de la posibilidad· que los 

ordenamientos procesales prevén para que la parte vencedora sea ,reembolsada 

de los gastos realizados con motivos del juicio, son. todos. estos Innumerables 

gastos que se engloban dentro de las denominadas costas procesales las que se 

han convertido actualmente en el mal que ha impedido un general acceso a' la 

administración de la justicia en razón de los grandes gastos que hoy día deben 

hacer los justiciables para el ejercicio de sus acciones y defensas, quienes ante tal 

situación se desalientan a hacer valer. sus derechos., o Incluso prefieren llegar a 

cualquier acuerdo por inconveniente y desventajo~~ que este sea.484 

Efectivamente, hoy dia . iniciar un juicio implica la erogación de grandes 

cantidades de dinero por diversos conceptos que muchas veces resulta más caro 

"'Cfr. FIX ZA:'-IUDIO. 11écior. Op. cit. >llpm noto 440. pp. 510oS18 
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·.~·;\\~~,:·~_'.;; ,. __ ·-".'- · .. ,.,- . ·-- - --

/it:':/'~ü~;i3(;~ lcigál~ qu~_; el valor~ d.e> Ío liUgado; lo. cual desanirna; a._._ los _;Cludadanos a 

; ejerC:er;su's 'ácciones a'fin1de redamarante los tribunales lo queJes>es debido, o 

' ''sirlit1érriente. las 'pe'r;onas no tienen el dinero suficiente 'para pod~r presentar su 

c~sCÍ ~nte U~ tribunal dé manera adecuada. Por. lo anteri~r. ~~ .1ábnerosidad del - . . . . . . - . . -

proceso que se ve reflejada en las cuantiosas costas procesales ¡() que ha hecho 

que éstas se hayan convertido actualmente en un verdadero o_bstáculo que impide 

á los justiciables un verdadero acceso a la administración de justicia. 

Sólo por citar un ejemplo de ello podemos mencionar que hoy dia las 

relaciones sociales se han complicado en gran medida, que han hecho de_ los 

ord1::nam1entos ¡urio1cos y üel JerechCJ t:on gane.1 ól un .;CJnoci1, ,;ente s..imamente 

técnico, lo cual ha traido como consecuencia de que las personas necesitan de la 

asistencia de un perito en derecho para poder pretender iniciar un proceso, _Sin 

embargo, los honorarios de los élbogados gen1.:ralmente son gastos muy grandes 

que no todos pueden accesar a sus servicios, lo cual ha provocado que muc~as· 

veces ante la falta de recursos las personas no puedan o deciden no inici~r:: las, 

acciones legales a que tiene derecho por no poder contar. con .. la asesoria 

necesaria para ello. lo cual se traduce en su imposibilidad de acce~ar al ser:Vi~io 
de la administración de la justicia. 

Para solucionarlo, muchos estudiosos han propuesto que el ·Estado,. cr~e las 

maneras de poder proveer a las personas de escasos· recursos. la· posibilidad de 

obtener asesoría legal a efecto de poder hacer valer sus derechos. ante los 

tribunales bajo el apoyo y dirección de una asesorla profesional, como pudieran 

ser la creación de defensores de oficio remunerados por el mísmo. Est_ado, o_ el 

establecimiento de un verdadero sistema de seguridad social de carácter jurldíco a 

efecto de apoyar a las personas en los gastos cada vez más altos de la prestación 

jurisdiccional así como la defensa asumida dentro de los juicios. 485 

•·'Cfr. FI\: L\\IL DIO. 11..:.·..:tur. Op. dt. "upra nota -1-IU. p. -li-1 a -tS1 
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CAPÍTULO CUARTO 

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y LA 

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

A. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la oficina 

gubernamental especializada que tiene a su cargo la administración del sistema 

de la propiedad intlus1ri<1I en 11uestro µaís y e¡ue surgió co11 la .3.q.iedición de la Ley 

de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, 1.egislación que fue 

resultado de la creciente importancia que venía adquiriendo la propiedad industrial 

en nuestro pals corno un elernento importante para el desarrollo económico de 

cualquier sociedad. 

En efecto, dentro de la expos1c1on de motivos de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial (hoy Ley de la Propiedad Industrial), el 

Ejecutivo Federal estableció claramente que la protección jurldica pe la propiedad 

industrial se habla venido constituyendo en una de ias grandes exlg~ncías p~ra el. 

desarrollo de las economias en el mundo. ;:;. ~ . 
• ; •• < '. --~' '. • - , 

·~r '<: :·~i.,:,,~~'~ ·;c.~:·j·;·: }:, ':. 

Sólo asegurando de. manera efeétiva el .de~~cha:e~i:1LIS,lvocl¡¡ exp18tací6n de 

las creaciones industriales, estimaba el' EjecJliv6}'~~"~~d·~Ía\·e;¡·~~nt~:1n6~riuv~r el 

desarrollo y progreso tecnológico e~ ind~strf~1'ÓEcÍ~:;:j'~s·'~¿~¡'~~ad~~~ y·. ~on. ~Ho, 
garantizar de mejor manera una mayoi: í~~~·~~iÓ~;e·~}¿¡~~~·s~~ci~~~!as para asl 

poder mantener su competitividad, pues 5Ó10/~·6~ntivá~ddo~l·~e¡arr~ll~ industri·a·I y 

comercial de un país se podrá conseguir que éste f~rta;e'zca ·~~·~~~~~·mla:•es 

hh t"fr. 1:·,pw·11,. iú11 ¡/,• .\/oti\m; tic.• f,1 /11h:wti1·,1 d1.• h1 Lt•y dt.• Pm111.•111u y l'rull.xció11 di.• fo l'rupi1.•dacl ltrdmarl"I. en Re\'iSl.t 
Je lkn.·..:JH1 l1ri\·:1Jo. L'"\;,\~t-llJ . ..\1)0 J.. Su. lJ, Scpticmhn:·Dicicmbrl! Je 1~92. pp. 565 a 567 
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•·Bajo esta visión.de la pro•pi~dad.i~du;trl~1,,y cie;ítrO cier'c()~texto. e·~:'nómico 

.. ·:81c~e::i:~tº~~u:nq·:~z~~~!:~~/~~~~3~!~~~~i~~~~r~ifir~:t~1v~:!~~e.~i1~~d:u~:~ 
funciones no se limita.rán a las·· 1~bo're~;hi~rarii~~t'e' ~eci'isÍrcÚes: si~;; que además, 

se constituyera, en razóri de su p:er~6~~1: es.p~cializad~. en ~n ~rg~no promotor de 

la importancia de estos activo~ l~táhgible~ par~ el desarrolÍo eco~ómlco, difusor de 

la situación que guarda< la "i>r'ote~clón de los mismos asi. como del avance 

tecnológico en la industrici: 

Así las cosas, la e1J1í.sión por parte del Poder Legislativo de la Ley de 

Fomento y Protección dé la Proµiedad lndus.trial diu 'Jída e.i ni..e.stro paí~ al 

Instituto. Mexicano de la - Propiedad Industrial como aquel órgano público 

encargado de la administración del sistema de propiedad industrial asi como de. la 

prestación de los servicios que requieren los industriales, comerciantes . e 

investigadores que exigen protección para sus innovaciones. 

El Instituto ·· .. M~xicano- :d~<; 1.a~ .f>r~~i~?~,d ~ l~_~ust~ial es _un organismo 

descentralizado del gol:Íí~rno federal' creado :por· el decreto 'presidencial emitido 

con fecha. veintidós dé noyie~bre "ct~:1s93,- -ci~fr~·t¡;ip·r~sÍde~ci81. ~ue convirtió en 

una realidad tangiblé\~{ya·~st~bleéí~ch~':~(~rtic~í'ó 7~ de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial de 19s1'X.'. '> •· ·.' 
A este respecto, es menester señalar que,•dentro de. la exposición de 

motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Pr~pi~d;d ind~strial el Ejecutivo 
- .. _ .· ·"·-· .· •: 

Federal estableció, a efecto de sustentar él porqué debi~i"ser el '1MPI un.organismo 

descentralizado dentro del organigrama de la administración: ,púb.lica, que la 

infraestructura requerida para una eficaz administración del sistema de. propiedad 

industrial exigía. por un lado, la necesidad de que el recurso. hÚma~o deÍ órgano 

sea alta y técnicamente especializado en la materia con cierta autonomía técnica 
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en el ejercici? de sus labores, y por el otro, .la. exigencia ·de . ie.~er elementos 

materiales suficientes y especificas para brindar un ági(y bUen servicio como lo 

son grandes acervos de información tecnológica y ju~ldÍcai·e~uÍpC>s yprogramas 

de informática adecuados para realizar 

almacenamiento de información sobre 

complejas· búsqUedas ·.' d~ información; 
'. :--·.. 1 

derechcs ue, ·.propiedad industrial . en 

microfichas, etc., elementos que no son comunes en el sector· central de la 
- . ·,.·' .. -···. 

administración pública y que se traducen en exigencias fÜndamentales,. si. se 

pretende que la autoridad de propiedad industrial no se limite a rea·ii~ár f~ndiones 
meramente registrales, sino que por el contrario, se constituya .co~o un ·ó~g¡;jn.o 
gubernamental promotor y difusor de la propiedad industrial a· fin de que sus 

ventajas beneficidn a los industriales y ca: .1e, c!antes.48' 

Fue en razón de los argumentos antes expuestos que el Ejec~Uvo F~deral - ' ,, .. '_., '· ... 
decidió crear el organismo descentralizado de carácter : federal .. denominado 

Instituto Mev:cano de la Propiedad Industrial mediante el clecret~ ~r~sldén~ial . 
antes mencionado, acontecimiento que fue bien recibido por los especialistas. de 1~ .. 
materia, quienes observaron su creación como un evento· trascendental para esta 

disciplina asi como una verdadera muestra del lugar que venia adquirie~da· y 
tendría en el país la protección de estos .activos intangibles com~ fC>rni~· .de 

procurar un mejor desarrollo económico; dejando asi atrás las épocas en que la 

protección de la propiedad industrial se encomendaba a un área admir,i!sff~tiva 
determinada de la Secretarla del ramo, unidades administrativas que siempre 

carecieron de los medios más :eleme,~tales. para una .adecuada. pre,st~~IÓ~·· del 

servicio. "ªª 

Ahora bien, el Instituto ' Mexicano de: la Propiedad. Industrial, . comC> 

organismo descentralizado del gobierno federal, se e~cuentr~ ~bi~adci d~~tro del . - . ,. •:, .~ " . 
sector de entidades paraestatales que coordina la Secretaría de ·Comercio y 

h .. Cfr. l:~\f111,1dú11 dL' .\/o11nJ.\ tfl• /.1 /11h iati\·,1 ,fo la LL'.' tlL• Pom,•1110 y p,.,,,,•cdü11 Jr! la /',.oph•JaJ lm/11\triu/, e~ Revista 
JI.' Dl.'n:d10 Pri\ó1Jo. LS.-\\1·11J . ..\r1o 3. Sll. 4, ScpliL.•mbrc-Dkh:mbrc de l91J2, pp. 610 y 611 
J,~ Cfr. J:\LIFE D..\l IER. \1aurido . .. Comenhu·fo_,. " '" l1..~\' "'' /u PropicJu<i lmlustrfof'. !\.1cGra\\'·Hill. 
\l~,1~0. 1\JllS, p.6 

3~5 



La administración y funcionamiento del IMPI se encuentra a cargo de dos 

órganos, a saber: la Junta de Gobierno y sü Director General. Por una lado, la 

Junta de Gobierno se encuentra integrada por nueve miembros quienes se 

componen de la siguiente manera: r>' el Secretario de Comercio y Fomento. 

Industrial; b) un representante de::;ignado por dicha .: Secretaria; c) dos 

representantes de la Secretarla de Hacienda y Crédito: Público, y; d) sendos 

representantes de las Secretarias de Relaciones\ Exteriores,:.· Agricultura y. 

Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud, asl corno'del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. Este órgano colegiado: tiene como ·principal fÚ~ciÓn 
establecer la organización interna y estructura básic~ 'cÍel lri.stitlJt6' á'i'tfavés d~Í 
Estatuto Orgánico correspondiente, asl corno· 1a' él~ propone~· 1o·~::·~~~t4:d~il~s 
tarifas por los servicios que presta el Instituto en coo~dinaciór1'.cÓ~e1°s¡;;ci~~t~~¡Q':c:ie1· 
ramo y con la aprobación de la Secretaria de Hacienda y c~édi~o.~~bW~c(. .! .: .. 

Por su parte, el Director General es designado a indic~ci~n· éi:e1 •. É:jecuti~'o· 
Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento lndustrial/p:6~ la'.Jurii~ de 

Gobierno. El Director General será el representante legal del IMPi:y·t~ridrá'.·~ su 

cargo el tramite y resolución de todos y cada uno de los asurito~ gü_~'sean_dé la 

competencia del IMPI, quien podrá, para el mejor des~rroiio el~ sus lábores, 

delegar facultades en sus subalternos mediante acuerdós que det:ierén ser 
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· ·: aprobadó~-ph(i~·Jüntaide Gobierno y que 

oficial d~·lélf~d~!~6i~F; ·~:,;; : 

se mandarán a publicar en El Diario 

!.-,-· ,.,. ~-..-':--~. ··.i-":;_~··~ '>'·:. _:;.:.~·º. 

Finalmente, ;~1S~ré.gÍmen jurldico propio que regula la actuación y . 

. organiz'a6ión del IMPI. se encuentra integrado po~ el decreto presidencial ·que lo 

· creo,· por su Reglamento, su Estatuto Orgánico, asl como por el Acuerdo que 

delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador'. Directo.res 

Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, 

Coordinadores Departamentales y ot~os subalternos del IMPI, orde~amientos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los dlas 1 O de diciembre ·~9 1993, 

14, 27 y 15 de uiciembre de 1999, respi..:tiJc.mente. ;_.) antérior.,\Ínp~~h~i~io de 

que como organismo descentralizado. se ericÚentra suj~to a la Ley)f:e.de.ral d~ 
Entidades Paraestatales y su reglamento, asl ~~mo 'a la Le/ Orgánic.a. ele la 

Administración Pública. 

2. FUNCIONES 

Como. ya lo hemos advertido el objeto deÍ iMPI es, en esenela, la 

protección, promoción y difusión de la propiedadjncj~stri~I c:leritr()_ ~~;nué~~ro pals, 

pues esta se constiti.iye en nuestros dlas como uria de lasprincipales'éxigencias y 
' . - .. _, - ... --,,_- .. , .. ·; -. ' 

. presupuesto de cualquier relación comercial náéioílá.Í'e 
0

iritefnaclona1.t .. . - . ' '"." - .. --:.. .. ~< ·'·' ,,. :~· ._, ._._,. - ':·-· ' ' 

Para 

• establecido 

IMPI. 

:~~,' ---<~:.-.:~,;_: .. ~·--.·.:.J -'·¡--·-:· ~; ::·;>-,·:: .. ··' -· -- ·, ~.~N~·· '.,,•J .. ·•'-l. :'.' 

lograrlo;· la Ley de la. Prcipiedélc:l .lndustrlal, en ~sU, articulo'. sexto, ha 

cuales : son . las funciones· y 'f~cU1ía,d~:s ~':l~•",tj~~~ , ~~co~~ndadas el 
·;:,: .. ---. 

Sin embrago, aunque todos sus áétos:~uündones revisten formalmente el 

carácter de ser administrativas por ser ~1-'IMPI un' organismo descentralizado 

federal, no menos cierto es qúe, de. Ún .cuidadoso análisis de las mismas, 

podremos advertir que no t~da's .. las -funciones que realiza el IMPI son 

materialmente administrativas, puesto que, como se observará a lo largo del 

• 
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pr~sente .··é:apitÜlo, el ·IMPI real'~a·· en .. realidad;:,,fún~i~~f~j~~jt;rialrnÉ!nte 
· Jurisdic~ionales al ser, por ley, la :.:utoridad c~mpetentei p~ra,:Cón~éeryresolver 

una gran variedad de liligiOs que envuei'veri y tierui~'.·po~. caus~ ~·ios der~chos 
exéiusivos que generan estos activos intangibles p~rá s~~ tit~laf~~: .: .·.· 

Para poder entender cuales son las funciones administrativas que realiza el 

1MPI conici' Órgano· de autorid;:,d es rneneslar, f)i'imerv, señ .. :u.- que se .debe 

entender por función administrativa. 

Asi pues, la función adn,inistrativa puc.de ser entendida corno aquella 

actividad realizada por el Estado mediante la cual se tienden a satisfacer. las 

necesidades colectivas o generales, a través de una serie de tareas concretas 

(servicio público).~89 

Entendida asi la función administrativa del Estado, podernos darnos cuenta 

de la lectura del art'culo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial que las 

funciones administrativas del IMPI van desde la protección de estos bienes 

inmateriales mediante el necesario reconocimiento que el Estado debe dar a los 

comerciantes, industriales y prestadores de servicios del derecho de exclusividad 

que estos tienen para la explotación de sus creaciones a través del 

correspondiente registro, hasta su función de promotor y difusor de las grandes 

ventajas y beneficios que la propiedad industrial puede generar en el comercio y 

en la industria. así como del desarrollo tecnológico que ocurre en nuestro pals y 

en el mundo . 

.1~·· Cfr. G..\H.CÍ..\ \L\ YSEZ. EJu.trdu. Op. ~it supra 11ut;:1 417. p. 1 J9 y~~') .-\si tambiCn. \'Ca!->I! Gonz:ikz 
L'nh~. lh:~tur. Op. dt. suprn nut~1-1::?1. pp. 371a379 

,.1 :¡. ¡ 
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,;~'.~ :r 2 En\ éste· orden ide;id~as,i~~demos señalar que la primera y más básica 

.. ·. f~nciórí de caréct~r admh1!s~r~u~Jfq'~~ :desarrolla el IMPI es la de otorgar a los 

particulares el reccinocimiénto\?protécción por parte del Estado a sus creaciones 
; .. ', _,7 .·;•·'·-. 

industriales a través'' del registío\d9;1ás mismas, según sea la figura legal que 

corresponda, para asl con¿tituir á su favor el derecho exclusivo que tienen de 

usarlas y explotarlas en el· comercio según lo sanciona la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

Dicho reconocimiento y protección se obtiene, según lo establece el articulo 

segundo fracción V y sexto fracción 111 de la Ley de la Propiedad Industrial, 

mediante el serv1c10 que realiza el liv1PI Jti tra.11itar y, t:ln \.U case., otorgar las 

patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

·marcás y avisos comerciales; emitir las declaratorias de protección a las 

denominaciones de origen; publicar los nombres comerciales, asl como la 

inscripción .de las renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotaci.ón 

·. necesarios para la conserva'ción de tales derechos derivados del regist~º·:"- .. 

Esta función que. realiza el IMPI puede ser considerada coíl1o u·n<:'. de '1as 

más básicas y elementales que ti~ne a su cargo cualquier oficina.de pat~nte~ y 

. marcas, pues sólo a través de esta es como los ag~nte~ E!c6n,Órííic(l~;¡Jbcirén 
obtener una protección a sus creaciones industriales. En efecto;.sólo al c~~stituir a 

su favor los derechos inherentes del registro de. las diversas fig~f~s jurklicas 

protegidas y reconocidas por la legislación de propiedad incl~~t;i~Íde~~~a;palses 
. -.- -.·.·.··· ·•·;>._""··· - .... -

que podrán generar a su favor un derecho . exclusivo •. de . uso/reconocido y 
·, . . - :: .. ~-.:.'_ : /:,: ',_~,., ._-.,,, ·:_ .. . - '. - : '. 

concedido por el Estado que les permitirá .explotar sucr~~.C::ló.n)~,~llstrjalo signo 

distintivo en el mercado. 

Así las cosas, es a través de la función registra! que desa~~~lla ~I IMPI que 

el estado mexicano constituye y reconoce los derechos de exclusividad que 

generan las distintas fig1.ira~ d~ I~ 'propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) a 

favor de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios dentro de su 
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campo de acción económico, y. con .ello, el mismo estado mexicano prop1c1a y 

estimula la creatividad de éstos para·el desarrollo de más y mejor tecnología así 

como de la creación de· imágenes.: propias: de los distintos agentes económicos 

dentro del mercado para as! ser reconocÍdos·y diferenciados de los demás, y con 

ello, ganarse una posición propia en el rnisn10. 

Estimular y proteger la creatividad dentro de la industria y el comercio 

mediante el derecho de uso y explotación exclusivo derivado de la obtención del 

registro correspondiente traerá, como consecuencia lógica, un mejor desarrollo 

económico dentro de la mi¡;ma sociedad, puesto que la misma competencia que 

ello generará Antre los distintos agentes ec.011ó1nic.vs provc..c.aré'.., de r.1ar,era 

consecuente e inevitable. la puesta en el mercado dé cada vez mejores productos 

y servicios para así favorecerse de la preferencia de los consumidores. 

Sin embrago, como ya lo apuntábamos lineas ·arriba, •.las funciones que 

tiene encomendadas el IMPI no se reducen a las meramente reglstrales, sino que 
. . 

además, este organismo público descentralizado .tiene a su cargo la trascende11tal 
. - - . 

labor de promover y difundir en nuestro pais la im,f:lortancia y los beneficios que la 

propiedad industrial tiene para cualquier empres:irio o agente económico asi como 

para el desarrollo económico en general.· 

De tal forma, podemos señalar que dentro de sus funciones de promoción y 

difusión de la propiedad industrial encontramos. que·. el IMPI tiene a su cargo, 

según lo establece la fracción 11 del articulo 6° de la Ley d0' la ¡:;>ro.piedad Industrial, 

1a tarea de propiciar 1a participación del sector . inciUstri~r en :el desarrollo y 

aplicación de tecnologia que incrementen la calidad, competitividad y 

productividad del mismo, así como el de investigar los avances y aplicación de la 

tecnología nacional e industrial, asi como proponer politicas para fomentar su 

desarrollo. 
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º~~;=;-:;;~t~:·/·;: ~7:;-S-=-..o-=-_::=-·=-,- =.=--:;e-._ - - ·~ _- -=--"--.-=-~·=-,,-
'· Xr( ··~~{\::-:~: .:,<- : 

i14J'l~~:1i:~~~,~~~;li~id;.~:~:t'~tz:;~::.,;:~~:::::i::0;:~º,;~:::;: 
'e'> _que'tiéiíé'pa'ra'é1'desarr6110 económico de cualquier .. palsel •reconocimiento y 

·:\./ ~;¿,t~cclÓ~· de¡la propi~d~d indusÍrial, pues éste se ha convertido en nuestros dlas 

• C:6ino ~n ve~dádero catalizador del proceso de r.ioderni~aciéÍn de cualquier país, 

• .• y~· ~ue ia misma globalización ·.de la econornla tiene corno motor fundamental la 

.· .. · ~ceÍeraCión e·internacionalizaclón del desarrollo tecnológico. 

Es por lo anterior que el IMPI tiene a su cargo la tarea de promover dentro 

del sector industrial y comercial de nuestro pals el empleo de la tecnologla dentro 

d~ sus sistern~s de producción a. fin Je . que tantv sus pro.::ucto~ y serv:.;ios 

alcancen la mayor calidad posible a fin que estos resulten cada vez más 

cornpetiilvos'dentro de sús respectivas áreas. 

Junt~ con esta tarea de propiciar la participación de los sectores industriales 

en la aplicación de nuevas tecnologías, el IMPI también tiene a su cargo la labor 

ct'E!°proinover la creación de Invenciones que tenganuna aplicación industrial, asl 

como el necesario apoyo para que éstas se desarrollen y se empleen, , en la 

.industria. y el comercio. Es decir, el IMPI no sólo ti.ene la _función de hacer c:iue. la 

industria y el comercio nacional participen de nueva tecnologla en sus sistemas .de 
. '' . . ._.,_-, .. --·. ' ' 

producción, sino que además, tiene la misión· de fomentar la,creació,~. :cte n_1;1eva 
.... ·.: ; 

tecnologia. \:·:>-·-:. ":,•' 
'\'. 

' .; • 

00 ·?º~.¡~ ~~\:':.,~ ,:,<;:•. ;:)'.,~:i •! ro 0~~,>-; '\ < : •,_ •, 

Los medios quetiene.ellMPI. par_ácumpllr:éó~'taLtar~á son diverso~/ según 

:::::::.:~::~~:;:VE~~Jt~\t~i¡~~~~\~~~w~~i~~f t~{:~i~;::~:,: 
asesoria sobre su consulta-y :'~'prÓ~~ch~·r;,·i~~tó; la· ~lab~raclón, act~-ali~~6ión y 

difusión de directorios de persóna~fisicas y morales.dedicadas a la generación de 

invenciones e investigación tei'cnol6gica; la realización de concursos, certárnen~s o 

exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la 
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-~~.c';c;o=--o- :~_.;-º"$;'-. •-.;o,-""+o-: - , '•' '-, • '. ' •. -·· -

e;·?~~;, ~~ ;-~i~L~._.;,-• ---r '~·~: '• -~<.B;~~:-7t~~-~~:"-·~·~5~-:<7~:~7:-~ 

~;.i .. ~;~tlt':~~Y.i~v~~t'.~ª··.1~·.·cr~atividad enÍ.os··•~i~~f~j·t~\t~;~~~~~~~-i;~t~i~E~~~i·~n ~e los 
: Pi Productos. : en :-~el•·· mercado, y;·. Ja ·difus1on·'..'entre:: las t personas_: e. 1nst1tuc1ones 

,::.;ci~Jifadas:' a la Investigación ensefi~~za c'd~peiib~:;y: ¡;~si~t~~cl~, técnica, del 

'!';,¿g~Í¿nici~ ~·~1~~nces dela ley. • ';; :: ·' • ., • 

. . - .. . ,: ... __ :·--· . ·--·· . 
".· ··:c;:S':'•':'• Asimismo, y con relación a su labor promotora de la propiedad industrial, el 

'jMPI tiene él deber de participar en los programas de otorgamiento de estimulas y 

'· ·a'p()y()¿ para la protección de la propiedad industrial que tiendan a la generación, 

· desarrolio y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica nacional, 

asi como para mejorar los niveles de productividad y competitividad (art. 6 fracción 

...<:111). Del mismo modo, tiene a !>U cargo lo fu11ció.1 de asdl:>Orar <.1 ios usJarios del 

sistema de propiedad industrial y al público en general de los servicios y tramites 

que Instituto realiza (art. 6 fracción XI). 

Por lo que respecta a su labor de difusión de la propiedad Industrial, el IMPI 

tiene la obligación de publicar mediante su Gaceta la información· d'e~jvada de las 

patentes, registros, autorizaciones, publicaciones concedidas.y.:'~ualquier otra 

referencia relevante con relación a los derechos de . propiedad industrial que 

confiere la legislación nacional (art. 6 fracción X). Conjuntamente con lo a~terior, el 

Instituto tiene la tarea formar y actualizar los acervos relativos a las invenciones··: 

publicadas en el pals y en el extranjero, así como de realizar las investigaciones 

sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y.Ja 

tecnología (art.6 fracción XIV y XV). 

La posibilidad de contar con tal clase de información asi como de su acceso 

se constituye hoy dia en un de los recursos más importantes para el desarrollo de 

la propiedad industrial, y en especifico. el de la tecnología; pues· permite que los 

inventores tengan la más actualizada fuente de información del desarrollo 

tecnológico de un determinado sector de la industria, sus mejoras y deficiencias, lo 

que sin duda se convierte en un elemento clave para un constante proceso de 
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innovación que traerá indudablemente 'consigo un· mayor,.d_esarrollo tecnológico 

día con dla. 

Asi las cosas, es indiscutible que la labor'de' prom6ción y difusión que la 

' Ley de la Propiedad Industrial le ha asignado al IMPI_ 'es de: una vital importancia 

para consolidación de la propiedad industrial en nuest;o pais comci un elemento 

detonador de la economia y un importante a~tiv¿ de ~~~lq-~ier:agente económico. 

En efecto, para nadie es desconocido que la mayoria de nUe~¡¡¿s empresarios hoy 

dia no han sabido explotar adecuadamente los beneficios qÚe' esta Úene, sobre ... -
todo, el sistema de patentes, por lo que en la medida en que ·cumpla el IMPI esta 

ldbo.- nuesti0s seL.torws industr;aJes; corr.er~iales ~al~rará;i ~ ~xp:otarán de mc.jor 

manera sus capitales intelectuales, situación que les permitirá obtener mayores 

ventajas competitivas dentro del mercado (mejor tecnologia y diferenciación de 

productos), y come consecuencia de ello, un mejor desarrollo de la economia 

nacional. 

Bajo este contexto es que la labor difusora y promotora del IMPI adquiere 

una singular conveniencia, si consideramos que en nuestros dias lcis elementos 
. _-., ... : .- ,·,· ·.· 

que constituyen la propiedad industrial juegan un papel , trascender;ital_ ,e·n la 

competencia económica. al punto de que, como lo. señala_,el,~r:n~estro}v1aurici6 
Jalife Daher, la empresa que no los conoce y;explot~'ilcÍ~cú~dameílt~ esta 

condenada a competir en una situación de desv~niaja::,:;;;.~;·.~j}; ·;j<•i\ .... ··. 

debe 

Conexa a esta labor de difusión y pror11ocÍó~,d'.ií~~fbpi~d~d industrial que 

cumplir el IMPI en nuestro pals, la L~y·d~.;l~.pfo~led~d Industrial l_e ha 

asignado a éste la tarea de promover la cooperaclón:_internacional con las demás 

instituciones encargadas del registro y protección· de la. propiedad industrial en 

otros paises, a~i como la realización de estudios sobre la propiedad industrial en 

el ámbito internacional y participar en los foros internacionales relacionados con, la 

materia. Igualmente, el IMPI tiene la labor de formar recursos humanos 
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~~"~·~:~{i~~~-~;;0f·r~--~2~-i-'~ '-. · ·.' ,~,;·,\:~--·,..-.···~··. ·,· .. ·! .,. : "~ ·•. '·· ··· -

Lif 27 •. ¡:. :·. ··.·•· ~,;';,~\-?\·;··- .::.-_~ tt;;;;~-~!:~f~{~\::;~~t'.·!f~--~-,:~ . 
,1:,esp(3c1~hzad?s en !as·,d1vers ,' .,. · .. cipUn~s'de•Ja'PfºP,Iedad.industrial, a través de la 

·:f~~~~!,if ~g\~.n- d~ i>¿b~í~~~5 ;:2ur~g~-,~t~~~~~i{¿f 1'~-~'.~~~~~iri~rios. 
:>::d·,,~Fina1~'é~ir. ·::~1--1~~1; __ ti~~e~;~{;~~~~~{·¡~iff~{~~-y~;~ erigirse como el asesor 

' : esp~dalizado ;del gobierno ási '.cdrri6 dé i~stiiuci~nes'§¿C:iales y privadas respecto 

' \ci~'fodd~Jos tenias que tengan alguna vinc¿laciÓn ;c6\11ª propiedad industrial (art. 

6 frácdón XVIII). Así también, el Instituto tiene él deber de coordinarse con todas 

las· unidades administrativas de la Secretarla de Economla, asl como con todas 

las instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que tengan por 

objeto el fomento y protecci~n de los derechos de propiedad industrial asl como el 

promover el desarrollo tecnológico (ort. 6 fraccior.es 1 -¡ XXI/. 

b. JURISDICCIONALES 

Como ya lo señalábamos lineas arriba el IMPI es el órgano público qúe 

tiene a su cargo el desarrollo del sistema de la propiedad industrial en nuestro 

país. Para la consecución de ello, la Ley de la Propiedad Industrial le ha asignac!o 

diversas funciones que . van desde)as tlpicamente registrales hasta las de 

promoción y difusión de la propiedad industrial, entendiendo a la misma como 

elemento imprescindible dé l~s rélacibnés comerciales· y económicas .de nuestro~ 
dias, siendo funciones EÍstas!·~u~ -por su. _naturaleza .son; sin dúda·>;a1~una ' 

materialmente administrativas. ··:'• ·<;.~,,,..-.> 

Si~ embargo, la' Ley' de·. la .• Propiedad.· lndJstrialS~h~ eri~o~e~~a-~o_al-IMPI 
funciones que en su realid~c:Í distan mucho ele s'el~ci~¡~;~t;~li~a~ ... ;:que por el 

contrario, resultan ser materialmente jurisdicéionales,;:puesto.que aJravés de su 

ejercicio el Instituto se erige como la autoridad estatal competente para conocer y 

resolver (decir el derecho) determinados conflictos que envuelven a los derechos 

derivados de diversas figuras de la propiedad industrial. 
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~~:f ~f~?i~f~if~~íii~1~JJ,~~~~~f~t~!!ilf tlt~~~y 
infracció~; caducidady ca~celación•de las distintas ,figuras d~ propie~ad indL;striai 

que prote~e y regul~ la mis;,,a ley: '.e'.\";. ,;:,,?,,,> ,,, ;;,;,.¡).k/\;.': .. {::., .·. 
:,.:_,:,1:->:...:;;_.:{~-:..:-·.';:\· _'. - ': __ ·,... - ¡ 

A través del desarrollo de - 1'os'•pro~edimientós antes. mericidnados; los 

cuales serán materia de un mayÓr-anállsis'i'i'rieás más.adelante, el IMPI tiene la 

obligación legal de conocer. y resolve'rci·~ manera Imperativa paralas p~rtes, 
cie:rtos conflicto& que pueden surQ,i(~~·t~c. I~.; .;ujetos J0: derect;;:i de :a ~ropie:lad 
industrial, particularmente, aquellós conflictos en donde la conducta desplegada 

por alguna de las partes en controversia se constituye como competencia desleal 

dentro del mercado, ya sea pi:i(que una de ellas este violando el derecho de 

exclusividac:' 1ue la otra .tiene,;o;'por que una de las partes decida controvertir la 

vigencia o validez de di~tio d~recho,exclusivo al considerar que la subsistencia y 
_- . - "·.- ;---, ',.,-.'o.,_, __ 

ejercicio del mismo le a'recta ;injusiamente dentro. del desarrollo normal de la 

competencia en eí merc~do>LL.: 

En este orden de ideas; :es .dable .concluir que si en el. ejercicio de dichas · 

facultades el IMPI, en su carácte; de autoridacl, tiene la competencia para ~onecer 
de determinados conflictos entre dos partes cuyo's inte.res~~ juridicos son 

antagónicos en la ~ate ria de propiedad industrial, y que además._la· resol~-ción que_ 

tenga a bien emitir el Instituto tendrá un carácter. obligatorio p~r~ las. p~rtés e~ 
contienda, por lo que es indiscutible que el IMPI realiza funciori~s.: mate.ri~lmente 
jurisdiccionales pues a . través de· ella resolverá. el conflicto .entre las partes 

contrarias mediante la aplicación del derecho procedente al caso concreto. 

Respecto a este punto, es menester señalar que diversos doctrinarios se 

han pronunciado en el mismo sentido de considerar que el IMPI al ejercer las 
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,._·:~~;~.::-:__,,,,. ~,J··,,_., ~ ------ .---;- -.¡_---~,·.,:---:::¡;~~.-:_.' · .. ~·:k~i:/, .; >·.:··· -.----=e"--_= 

''~~cG1f~d~~'qúe le confiere 
. _-".; _:·::~--~ :: ,~-~:::~:,~",-~ .. :~.~:}f?;:f?::~~\s::~~-/~/{~:.~:,t~~-·.-<.( 

las fracciones: 1vyy ;d_e1;:~.i;1ículo_;,6~;¡:~e',la' Ley, de Ja 

Prg~¡~'dad 1ríciustrial realiza funciones materialmeñtejürisc:licciéi~kle;Lu, _;; 

· · · · . · _ · · · -),?f'U:h~}'.!~~~~(~¡r~i~r~~~;;.;0 : i -. 

En este sentido, el maestro Mauricio Jallfe [)aher~~e;señala ciUe;é1 ejercicio 

de tales facultades lo constituyen prácticament~ ii1)rJ~j¡~¡,'l~íri'frib-~nal 'en materia 

de propiedad industrial al otorgarle la competencia '~ar~"~;;-i6'1~~Llos co~flictos que 

se susciten por la violación de los derechos deiprÓpied~cÍ'iri'dustrial que pudiera 

sucederle a algún agente económico determinado,'''as(i:::Omo para· pronunciares 

respecto de la validez de tales derechos de pr~pl~,d~d .Í~dustrial, cuándo tal 

situación sea controvertida, facultades que apunta~{f!i~~stro Jalife la mayoria de 

las 11:igislaciones extranjeras no le conctloe a las :uii~irÍa& 4ue ti.,.11en a ::.u cargo la 

tarea administrativa de constituir los derechos inhe.ren'ie;sa _las diversas figuras de 

la propiedad industrial. 

Por su parte, el licenciado Eduardo de l_á Parra '!rujillo49
\ al. rf'.ferlrse a '1os. 

procedimientos administrativos mediante los cuales e11Mi:>1~s~nciona la Lisllrpación 

(infracción) de derechos intelectuales, cornent~~ c¡Ú~:;~-~~ -~~~~ríl~a~()-~.'rr'entéj~i .. 
ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales púesfo:(¡ue,_e1;actoia~fravés 
del cual el IMPI resuelve si existe o no infracción administrativa ci(; ~lgÚ~ derecho 

de propiedad industr:al, es un acto total y absolutam~nte ju:riscli~~io~n~f\porl~s 
siguientes razones: a) la existencia de un litigio donde el Utul~r".d~-·u\;\'d'~r~bii~i:'de 
propiedad industrial pretende que otra sea sancionado por 1á vlo·í~~iÓ~/i:ie· ¡j"¡~ho 
derecho; b) la existencia de una forma triangular donde' el· titular; deild~r~'cho 

:_' :>~;:· '."::.--'.·:;.'·, /':C~;'-:"~:' 

intelectual y el presunto infractor se encuentran en un mismo niv~.1_; -~ienfr';;i~s·'8llé-
por encima de ellos existe un tercero ajeno a la controversia (IMPl(y'fi().;~s(l.íra 
estructura vertical entre administrado y administración: y, c). l_a résoluci6n(qúe' 

emite el IMPI se constituye en una verdadera sentencia, misma- ~u~: ~dq~iríré el 

carácter de cosa juzgada si no es impugnaca o la impugnación no procede; 

: .... J:\LU:E ll:\l IER. \lauríi:io. Op. dt :-upra not;.1 ..iss. pp. 23 1.1 25 
:·•

1 DE LA PARR.·\ TRL"JILLO. E<lu~mlu. ··fo,nn.,rinu:ionaliclad ,fL• las Tal'iji1.,· qui! c·ubra c..'! /11s1iwto 
.\/ntt ,:no dL• /,1 /'r11¡ 11l·,/ad !nd11.,u·ia/ p,1r,1 .hlllt i1111,w la u.wrpac.:itin di: dl..'n .. ·dws illlc..'h.•cflwh: ... ··• Lcx. Difüsión 
: .\n;i!i .. 1.;. ) ... f:ptH.·a .. \i\o \'l. .\~l1 ... tu Jd ~0111. So. '74. pp. -'2 y -O 
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Ahora bien, considerarnos importante apuntar que las· caracterlsticas del 

acto jurisdiccional que señala y observa el maestro De la Parra Trujificíen.~I acto 

por medio del cual el IMPI conoce y resuelve los procedimientos cte· Infracción 

administrativa de los derechos de propiedad industrial, ~on c~mp.artidás t~mbién 
en las peculiaridades que integran el acto por medio del cual el mi.3mo -IMPI 

resuelve los procedimientos de nulidad, caducidad y cancel-ación de Íos derechos 
' •••• <'• ., 

de propiedad industrial, con excepción del carácter· de ·tercero .ajeno·a la 

controversia que no tiene el IMPI al resolv~r determln~das .causai~s ~e n'ulidad 

que ya serán materia del siguiente capitulo y es .materia de la~ critlcas q~e se 

realiz.an en este craoaju 1 ecept.iunal. 

Hecha la anterior aclaración y· ya .apuntadas ·.1as opiniones. de dos 

representantes de. Id doctrina · respecto ·.de éste tópico, debemos ~hora hacer 

mención que también. ya I~ ju:ri-sprudenCla no sÓIÓ ha dejado en cl~r6 ~~~·él IMPI 

realiz.a a travé~ d~I: eJerci2iÓ 'cie '. e~ia.~/facuitades funciones m~terialmsnte 
jurisdicCióri~les;:,• •sino tjue;~'ad~rnés :ha establecido categóricamente la 

constitucionaiÍdad d~ t~I sitJacÍ6~; . 
::.:; .. :.; .. 

Para ial ef~c-to, ei{rn~~~sier transcribir las tesis emitidas por. nuestro más .. . --·-·-·-- -·- -

alto tribunal que se. refieren a lo señalado en el párrafo precedente y .que a la letra 

dicen lo siguiente: 

Octava Epoca 
Instancia: Pleno 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 86-2, Febrero de 1995 
Tesis: P. Vill/95 
Página: 20 

INVENCIONES Y MARCAS. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 
RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA POR 
PERMITIR QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALICE 
FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- El articulo 
61 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente hasta mil novecientos 
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noventa y uno, que faculta a la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial para declarar de oficio, la nulidéld administrativa de una 
patente, no viola la garantia de audiencia del articulo 14 
constitucional por establecer que una autoridad administrativa dicte 
el acto de privación, ya que ha sido criterio constante y reiterado de 
este alto Tritiunal, que la audiencia puede satisfacerse mediante un 
procedimiento seguido con todas las formalidades esenciales ante 
las autoridades administrativas competentes; sin que ello signifique 
que puedan realizar cualquier función de contenido materialmente 
jurisdiccional en sustitución de los órganos judiciales, ya que el 
contenido de sus atribuciones debe estar en correspondencia con 
las normas constitucionales que definen su marco de actuación de 
acuerdo con el sistema de división de poderes, el cual permite que 
cada uno de los órganos en que estos se depositan. el Legislativo, el 
Judicial y el Ejecutivo, realicen además de la función predominante 
que les fue encomendada y que da lug<ir a 5u cJJr,omir.ación, 
algunas otras que materialmente no coinciden con aquélla, tanto las 
que la propia Ley Fundamental concede de manera expresa y 
especifica a cada Poder, como aquellas que se entienden 
contenidas de manera implícita por ser necesarias para el 
cu.nplimiento de las atribuciones que ésta le concede. En este último 
supuesto se halla la de declarar la nulidad de una patente, pues los 
artículos 89, fracción XV y 28 constitucionales encomiendan 
expresamente al Ejecutivo Federal la facultad de otorgar patentes de 
invención y mejora, y esta atribución, ligada con las genéricas de 
ejecutar las leyes y proveer en la esfera administrativa a su exacta 
observancia, previstas en la fracción 1 del articulo 89, implica no sólo 
la facultad de conocer y resolver todas las cuestiones relacionadas 
con el otorgamiento de estos privilegios, sino también la de 
preservar el orden público que pudiera verse afectado con la 
supervivencia de una patente que se hubiere otorgado con violación 
a la ley. 

Amparo en revisión 1429/92. Cajas de Cartón para Archivo Muerto, 
S.A. de C.V: y otro. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de 
diecisiete votos. Ponente Juan Diaz Romero. Secretaria: Adrial1a 
Campuzano de Ortiz. 

El Tribunal Pleno en su ses1on privada celebrada el veintisiete de 
abril en curso, por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemár., Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. 
Castro y Castro, Juan Diaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelavo, Guillermo l. Ortiz 
Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Oiga Maria Sánchez 
Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el numero Vlll/95, la tesis 
que antecede: y determinó que la votación es idónea para integrar 
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tesis de jurisprudencia, Méxl'co, biitrit6 Fed~ral, ~ veintiocho de abril 
de mil novecientos noventa Y.cinco.'··· .· · · 

Séptima Epoca 
Instancia; Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Torno: 26 Primera Parte 
Página: 96 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS 
ARTÍCULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN 
EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL 
REGISTRO DE UNA MARCA. NO VIOLAN LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA. Los articules mencionados de la Ley de la Propiedad 
Industrial, no vulneran la garantía contenida en el articulo 14 de la 
Cünstituciur 1 1·eferida a Id pr<ivia ar..üienc;c. que ddbe ;espet<..r todc. 
acto de autoridad. Todo acto de autoridad que implique privación de 
alguno de los bienes tutelados en el mismo articulo 14 de la 
Constitución Federal, debe cumplir con los derechos que integran la 
garantía de audiencia y que son los siguientes: 1. Que la privación 
se realice mediante juicio, esto es, a través de un procedimiento que 
se efectúa ante un órgano estatal; tal procedimiento significa una 
serie de etapas que concluyen en una resolución que dirime una 
controversia. 2. Que el juicio sea seguido ante los tribunales 
previamente establecidos; por tribunales no sólo se entiende 
aquellos órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que 
normalmente desempeñen la actividad judicial, sino a cualquiera que 
realice una función materialmente jurisdiccional, es decir, que . 
aplique normas jurídicas generales a casos concretos en 
controversia. 3. En el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento, que se manifiestan principalmente en el derecho 
de defensa y en la facultad de aportar pruebas y, 4. Que la privación 
se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al he:cho. 
Los articules 208, 232 y 233 de la Ley de la Propiedad Industrial 
respetan al artículo 14 de la Constitución, pues la cancelación de 
algún titulo registrado ante la Secretaría de Industria y Comercio se 
realiza a través de un procedimiento que concluye en la resolución 
correspondiente. Tal procedimiento se ventila ante la misma 
secretaria es decir, un órgano del Estado con facultades 
jurisdiccionales para resolver sobre el registro cuestionado; se 
otorga al presunto afectado la oportunidad de hacer valer 
consideraciones y presentar las pruebas que estime pertinentes, 
dentro de los plazos que la misma Secretaría fije y, evidentemente, 
el juicio se sigue de acuerdo con las leyes expedidas con 
anterioridad del hecho de que se trata. 
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-.--.Tº7~ /:;~ ;''>;·:':\ -:,•.·~,,· ;;i.,~~~;~~~~ ·:, . .'._•- '-~~oc-.=_·_ 
'j·~· <_:~:.~·;: . .;: ;:~;:i~~;~·:::~~~:'.:~~:;~'> ;-.. o ',.j '.-¡,,;.·-' -¡==:~, ,·,:~:-_'. ,~- ~:·-

' . ~~ :',i'.:·\;; _--::·: ~}~~>t~::(_ -· ~ ~ \~~~{8,t~f~'.-~;~~-:;ft.~t-f:~;{;:~,;'.5 :iH~~~t~~~--}¡'.--~.:/.:~. ~-( -~~-_:_"··:- >..(--. -- : . - . · -· 

Amparo en revisión.].135/66l~ManufaCt!Jrera:de:Ropa·:charson;· s:, A .. 
15 de febrero<ciei11 si1\fun·anim1dacfrde7diecioctio ¡·\iotas;· Ponente: 

Mariano Rarn1;,e,:~~?]~~~~~;~_¿f-~j~'.;?G't:~~;2 ;ti~''.f;:f,;.»? -·;~f ,~~' ,• ·····. · · · 
..... · ... \:;~ (·¡;·'?3;~~h;·::~,·s:-,:t?:•W·?'1t'.c.~~;;;r:. ;; :::;;;,;~:,;;:!;,:}: • , .~;· , ....•••. · 

Ahora .·b.ien,> ~an•.:'indeipe8deríCia :a·•. lo ya :sapuntado':i en ·.los párrafos 

1;;¡;16i~~~t;·~iU&ia~~l~~~1ji~~~~iil~l~[*i~t~~i~=t ::: 
····.•'fraCciones•.IVc;y.:V;'.del .art;~•6º}:de.'ila·~tey:~de¡'.la~P,.ropiedad·~1r:idustrial;cpodremos 
.. • .. ",; ~.' ._ , . -·. -. ::: '.'_::~ .· .... · :_/.¿"< _'.;"'-~:~·:.~· :: , :··., :/~~ . .f: <';.-~-" >;:·~:·:'r (-.;;;a_,~;.·~-~~_.¡:~~--~ ~t 'it;)'.~;~· ~,'í;"~ -~ -');.;;:~'.t·:? :·· ;- L~·~~->J:;,:.~-!ú.,~~~:~-:~~ ~.': ~:;'. _.;~,-; .. :;~."', -~'.· -' . · ~~:.'.. . 
· · ,;obseíríaí'' que Jten)'~eila{concUrren •;1as~riotas:c\Y::'elernerit0s{::que\: caracterizan y 

,, dif~r~ncia~:. s-~gún 1~·,-ci~ct,ri~~:~ ~:'1~ '.fJnclóri j~'ri~éÍié:~i-d~al. cÍ~ '1a ',administrativa y 
-e •' ' • ' ) ; • '> > ""~" - ::/ A7 e , ; 1/ .. - _ 

>leg'i~ia1iva;,;. · .. " .. _ .. :(y2· ,, {::.,';;; : --< ,,,, <;: :; ~ ·, 
.-., --::.·:~:-~ '.· ( .. : ,,,, 1 -~":°."· :;: .~·> ·:.-:;::· ....... :- .. : ._,_:·.:i \,~¡· ·_,_,.!» • - ·'>: .'.; ' . 

·.~~·-~. ;.,t•':'• ,, H.';,; - '"·:·: i - -<";.':~}"'.~' 

Para determl~ar I~ ;~nh~rlor, ,~s'.pr;ci~o.· en prirner· término; recordar lo. que 

debemos entender po~'tun~ió~'jGris~í6'c1ónél( Asl pu~s. ¿¿nc:bimos a la función 

1urisdicc1oria1, apunta el maestro ova.11e:l=av~1a492 ,:-c;~n~a í/fü.~ciónque' eJerc~n 1os 

~:~:~:~. ::1 1::1~t~~:~n:e~:~tl:~:~:1~~,~~~;~r~1i~:~r~:~!r.·t!~!~ºte~~;ti~ª~: 
decisión sobre. ellos; asi c~rn6 para, ,~n sL. caso,' ord,erí~/iJ:·ejecúCión .cie. dicíia 

. :·: . ._..;-,,_"·;,. ·:·;', '!,<' ' ,.\·•'. 

decisión o sentencia.":·· 

Entendida · asl' a la función jurisdiccional , podemos: observa'r que sus 

elementos se co~pr~nden dentro la función qÚe{r;raliia ~I IMPI al conocer, 

tramitar y resolver los procedimientos de ~ulidad, . infracción, caducidad y 

cancelación de los derechos de propiedad industrial que le faculta el articulo 6° de 

la Ley de la Propiedad Industrial en sus fracciones IV y V. 

En efecto, la definición establece, en primer término, que es una función 

realizada por un órgano del estado, situación que ocurre en el caso concreto que 

analizamos, pues el IMPI es un órgano del estado creado por decreto presidencial 

como ya lo hemos señalado en los párrafos precedentes, y que confórmeiá la Ley 

.i .. ~ OVAL LE FA VELA. Jos-~. Op. dt supr..i nota -H6. Jl. 120 
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- o_-o_ __ -_._o_- ;-=---- :;:;,_:.f:;' ···,~o.-~-;,o.,-: ~~-~,_k: _,_:f~:· . . . . . 
.. , ~'.;¡__-~:,~·,: -~~~'.{~?"'._;: ~ .. ;;· ·,~>.º:~,· ~~~:·~;c::::-;·7st5~~tt1~:~~ s~- = •. --~·:,~.: ~~ ~ 

., ~e .• l~·····~r?p~~d~g~J~.~~'~[~~~;~~::~11~i~~J~f~~.g~~?ef~.r,~~~~~~ii#·~~~ti~n.ocer de los 
procediml.entos adnil11istratiiío.s,de:in.fracci<J.n;:<nülldad/C,cancelación;y caducidad de 

los·. der'echos:"~·~;f r~,~~¡1~,~\~~~~i~~I~ljJ;.';f;{~~~~{Z:"·á·~j::~;i;"~;,:~;~i~'~:;',jf J.·' .... 
<En ~egúncJo'terniino;él~coni;ept~'que¡ nos·bri11da ,ermae,s.tro .ovalle .señala 

que 1a · fú~dón · qGe este &9~ho. ci~t)~:··ci~:~ea11~ár es ía c1~ ·e:o~~c·~; cionrnctos entre 

do's part~S c~ybs.lntereses seari ántagóni¿~S.' 

En este caso, observamos que tal elemento se advierte en·la función que 

d.esarrolla el IMPI dentro del ejercicio de las facultades que le fueron conferidas 

por las f1acciones IV y "I Liel a1ticulo 6' de la Ley Je la Prop:edaj :ndustrial, p:.ies a 

través de los procedimientos de nulidad, infracción, cancelación y caducidad de 

derechos de propiedad industrial el IMPI tiene la labor de conocer determinados 

conflictos relacionados con derechos de propiedad industrial, ya sea por que una 

agente económico considere que otro ha violado su derecho de exclusividad, o, 

por otro lado, una parte considere que el derecho de. propiedad industrial que otra 

tiene no es válido o no deberá porque encontrarse 11igente; es. decir,· un conflicto 

de intereses jurldicamente calificados que son . antagónicos •en ¿ materia de 

propiedad industrial. 

Como tercer punto. destacable· del. co~cepto·cl~ la tGl"lción, jurisdiccional que 

establece el maestro Ovall~. •bbse~a~6~'._que' ést~ p'Ght~ali~a •. C:omo condición 

necesaria, que el conocirniento.de· .. talconflicto:de intereses por parte de la 
:. '. -r" • ' ' ' 

autoridad sea mediante el desarrollo,previo.de:un "proceso'', entendiendo por tal 

ese conjunto de actos reailzados : de manera 'concatenada y sucesiva que 

permitirán la realización de 'úrÍ debate, con igualdacl de oportunidades entre las 

partes, para exponer cada uno sus pretensiones y argumentos de defensa, as! 

como para presentar las pruebas que consideren pertinentes para soportar sus 

aseveraciones. 
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~:~,r;4:;.~;J~:~;~".: ----·--:~'o~·~-,-}~-~;::;c;=¡'./~:-:=:fC. ~---:;: -·~'.-:--~-,,e - =,-o 

;f! "''j~'::~,t"~espécto de este punto· debe~6fü~'.h~l~tf~~;;:~~~\~.61,~t;~b,ié,~.c~nc~rre 
':en la fÓrma en que el IMPI ejerce sus faCultádesprevlstas'erflasfracciorie~ IV y V 

;¡i'del ~rtlculo 6.de Ley, pues a efect~de'qJe-~lel,ns¡i\Jt~ c8~6~~~,~~n-~;J.·111~~~nto .. 
,.résÜéiva los conflictos que se susciten re-~pectd I~ ~~Í,i~~d,'.inf;~~ciÓn, ~aducid~~ Ó. 

. . . .. · .. . .. - ... , '. ,._., · ... ' '. ' ... , . -

canbe1ación de algún derecho de .propiedad industrial •. és ,riece&ario ciüe se 

desarrolle previamente el "procedimiento de cléÓl~r~~ión adm.iÍ1istritivá'" ~e~pe~!i':'º• . 
. . .- .... - ' 

el cual consiste en un procedimiento contradictorio, un verdadero_proceso, el_cual 

se encuentra regulado en el capitulo segundo del titulo sexto -de la Ley y que 

dentro de su articulado regula y garantiza las formas y pasos que han de seguirse 

a efecto de que las partes hagan del conocimiento del IMPI tanto sus pretensiones 

como Jufe1 ,.;a:>, a.;i como las regl;::s qu3 t-.;;::i de seguir::: '.l p'lr3 el ".lfrecirilento, 

admisión y desahogo de las pruebas con las que pretendan demostrar sus 

manifestaciones. 493 

En efecto, a lo largo de los articulas que comprenden el capitulo 11 ant_es 

citado, la Ley de la Propiedad Industrial regula, aunque d.e manera básica, las 

reglas y requisitos que deberán de contener la demanda_ o "solicitud 

administrativa", la obligación de emplazar al demandado, el ~lazo: que •. ~l?rie EJL
demandado para dar contestación a la misma, la forma_ y cori!e~l~_c>.'q~e.~a de 

revestir tal escrito, la forma de ofrecer las pruebas as! comci cuales son.admisibles 

dentro del "procedimientos administrativo", la obligación que ti~né:ef1i-.XF?(cl~ emitir 
·,·<:··-.,·-. 

su resolución, y el procedimiento contencioso en general . . : · , ,-;¡ 

En este orden ideas es dable concluir que la Leydel~~~-ropied~d .lndu~trial 
realmente instituye un verdadero proceso como el ,veh!Cu16_.para c~mplir con su 

función jurisdiccional, prescribiendo las reglas adjetivas que deberá_n normar, el 

procedimiento contradictorio que necesariamente_déberá de desarrollarse a efecto 

de que las partes puedan hacer del conocimiento de la autoriúad que juzgará 

(IMPI) el conflicto de intereses existente entre ellas, con la finalidad de que éste 
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.. --=-co- -- " • . - .~~--;,~- o.-,--:-~--:-7 . • .:;·~~,-~_;_;~,, 

·e-::_. ~-·-.~··ó\~:~·.:;-~~·:,~-:~~\A.~: :- , \·~-/-~::-. ·. ·{~_·'~~.(t·. 

resuelva . el >mismo medi~nt¿f ta·'~ph~acló"c del; derecho procedente en el caso 

concreto. determÍ~a~clo ¿1·~~;eg~~q6E3)e~;;c~fr~~,P~6de. a cada una . 

. ·· ·· - -- . r::::::::<•::·.;~],.;~,;:':f;'f?;~ftil:fi{ .. )~:: -
Es •por lo _anterior: 9l.JE3._;con 'toda;,';r~zón•!.E31. legislador decidió establecer 

especlficainente. ccímo:..ordenamienfo supietorio para et desarrollo de tales 

"procedimientos de ciéciar~ció~ · -~d;,,ln!strativa", et Código Federal de 

Procedimientó~ Civiles;' a ~iebb' de 'ccimpl.ernentar e integrar aquellas instituciones 

ad!etivas indispensabl~~,p~ra/el bÍJen'des~rrollo de todo proceso como puede ser, 

por citar un eje[npt? en ejl ca~o dé'e~tos procedimientos administrativos, las reglas 

el.e valoración de pruebas.• '·-' 

Por. último,· e't r;Jaestra· Ovalle Favela indica que el órgano del Estado tiene 
. ' - ' . ,_. ·"' ,~., . ' - " ' ,• . ' 

la obligación de reso!ve/ el c:onflicto o controversia que las partes le hayan 

plantead~ .y ;a~iicí~t~rrni'nar:'ét;derecho aplicable al caso concreto, .e,; incluso, 

_ordenar ia ejecución del f~IÍCÍ-;¡mitid() por él .mismo si resulta necesario;, 

As!pUes, es de' conctuirse_que:la función desí.lrrollada por .. et IMPI a través . " ..... _. .. -; ... -,. :,~- '; . ., . . - - -

de los citados procedimientos administrativos cumplen con este último punto, pues 

et articulo 199 de le: Ley de la Propieclaci',:1~d·Ú~tri~1 ·~stablece y consig;1a ta 
> ./"--'.~ :\: ~-'.,'}i·?:.> :} :.- ·:_ 

obligación del IMPI de emitir la resolución correspondiente a la controversia, una 

vez que hayan sido desarrolladas Ías 'ciistiri~~-~,-~ta~as del procedimiento y se 

hayan desahogado la totalidad de las- prÜeb:~s:XOichas resoluciones deberán de 

emitirse considerando y atendiendo ~otaiiie'nte tas pretensiones y defensas 

hechas valer oportunamente por las partE!s (p.ri~~ipio de congruencia), fundando y 

motivando las conclusiones y puntos ·resolutivos a. los que arribe (principio de 

motivación), así como de resolver todas y'c~da una ':le las pretensiones y puntos 

de litigio aducidos en el proceso (prir;icipío de.exhaustividad), pues de no hacerlo 

así tales resoluciones emitidas por el IMPI, resultarían ser víotatorias .de los 

articulos 14 y 16 constitucionales, . 
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· . ¿.: '··~ ':'sidúi~ndo·~~íe·brci::.n·cte~1cie'a~;.e~d~bleconcluir que la función que tiene a 

~.·' ,: ~~:.~-~~:~·~::~(:f~~l}~-5~l_l_a·_:~~~~~~Í~1~~,.~-l~-j~~¡~'d¡·c~ional, pues mediante ella el Estado 

. ' ot?r~a·'a los's~j~tó~:;d~ Ía ~ropi~dad industrial los procedimientos mediante los 

~/~~f~t~~:*~tsJ~~:l~~~:/u's,,conflícfos en dicha materia ante una autoridad del 

·-~~:;~·-:-1-v:~:'~;:¡"~~-~ ;'._,.. ·;·; 

, ':~x:·•;,,Adernás;"y ncí obstante que hemos advertido que la fuoción desarrollada por 

:.;;\,·~(IMPl'a·n el ejercicio de sus facultades previstas en las muiticitadas fr3cciones IV 

··:'.:y'\/d~l·a~iculo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial encuadra claramente con el 
.·.~· ' ": . :- ,• . . . 

c.?ncepto de función jurisdiccional, es preciso establecer que esta función del IMPI 

c.on1iene, igúalmt:me., los elen1erotos ¡...o¡:>iCJS que de: i.i jtJri~dicc;ón ha e.;ti1.1:ido el 

maestro EdUardo J. Couture . 

. Los· elementos caracterlsticos de la función· jurisdiccional; según lo ha 

estable.cido el ·maestro Eduardo J. Couturé494
, 'son: la forma, el contenido, y la 

:_·-. .. :º.·.:.-:~-~;~~-~- 0:·_:: .. " 

El elenienfcí1 forÍrla1'· O; externo 'del,·, acto" jurisdiccional,, señala el . jurista 
. <: :"_'<·";_.--.~----· ... :-.-,,--.·: .. :: .. »í_<l"~'-'..:':::,\:·.' . .-,_ __ :,-.-. ~ '"·,_ .. <.··:'·-:-':.'.-,, .-..--'.._:-. . ·._ .. _: '' . '-: ·._' 

. urUguayci; consi~té en'.lá 'presencia de :lcis partes antagónicas entre si, por urí juez 

. y. de .<u~ .proceélim1ehto}~~tátJíe~ici.ó;!en'.1a ley, 105 é:üaies ·sé constituyen. en la 

u~,nvo1tura" Cieí ~·¿¡3 juri~diéciC:in~Li , ;; . ·· ...• , 
::_-;·i.¿:í<\<¡;;?--:'.;.:'._;_~'~-;_·!.~--- :-: '_-,, ._.·., ·:- .... '•' _-;-. 

'Entendidos' .. los elerrientcis ~~ter~'os que c~mstituyen a'· la. jurisdicción, 

apreciarnos qué estos ConCurren'erÍ el e]ercicio de las fracciones IV y V del articulo 

<5'cie '1a l ey /pues ·en ~llos ~bs~rv~m~~ la existencia de dos partes contrarias (actor 
. - -· ... _ -·.,· . -

y demandado), donde una se considera·afect¡aéia por la otra, ya sea por la invasión 

a su derecho de propiedad ,industrial o.· por la . Incorrecta concesión y 

reconocimiento del mismo ·por parte del Estado y su indebido aprovech<1miento. 

Además, observamos la presencia de un juez del Estado que se materializa en el 

IMPI. al ser este la autoridad del Estado quien, por razón de la Ley de la 

114 COt.:TURE. Eduardo J. Op. cit supra nota -i 15. pp. 3J ;i ..\:? 
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Propiedád indu~triál; resúlta ser la autoridád,comp~tent~ parac;onocer, juzgar y 

resolver los confli~los en materia de propiedad indl.Ístrial~ ;,:.; 

De igual ~ane~a. encontramos en el éjerC:lció:~e ~~t0as facultades por parte 

del IMPI, la presencia del proceso como ~lemento . formal de la función 

jurisdiccional; es decir, del necesario·método de.debate con iguales·posibilidades 

de argumentar y de probar para ambas partes, a fin de que el "juez" conozca la 

controversia y asi pueda pronunciar su fallo. En efecto, como ya lo indicamos 

lineas arriba, la misma Ley de la Propiedad Industrial ha establecido que la 

"declaración administrativa" o resolución de nulidad, infracción, cancelación o 

Célducidad dt:< algúro de:1e:cho oe propo.:Jad inC:ustrial que e1r1ita e:I il\lPI reque,rirá la 

realización previa del procedimiento administrativo correspondiente, procedimiento 

que de acuerdo a su normatividad garantiza a ambas partes la posibilidad de 

poder ~xponer la totálidad de sus pretensiones, defensas y argumentos en general · 

al IMPI Uuez) con relación a su conflicto de intereses, asi como para poder ofrecer . 

los medios de convicción con los cuales pretendan acreditar. los mismos;.a efecto 

de que una vez conocidos y analizados por el IMPI, éste emita su fallo . . ;·,::. · 

.. 
El segundo elemento de la jurisdicción que establece el mae~frC> c:?utUre es 

el contenido o material que consiste en la existencia de un conflicto; confro'versia o 

diferencio de relevancia jurídica que debe ser dirimido por· una /e~ol~~iÓn que sea . 

susceptible de adquirir el carácter de "cosa juzgada'', calidad que' á consideración 

del procesalista pertenece a la esencia misma de la jur'isdlcclÓn .al :grado de 

establecer que su presencia o ausencia establece el carácter juri .. sdici:io.~al o no 

del acto. 

Asl las cosas, comprendiendo este segundo elemento .. de· la. jurisdicción 

podemos validar.iente concluir que la función desarrollada por el IMPI contiene 

éste, pues es indudable que ésta supone la existencia previa de un conflicto de 

relevancia jurídica en materia de propiedad industrial que ha de conocer y resolver 

el IMPI, el cual ha de consistir, básicamente, en la controversia entre dos partes 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

3.¡5 



~··,,'.~.,-:~ .. · .•.... -_•:;f'L~~;.~f~;;~_;1;f;;~;0:t·:i :%~Jtj,(·2~·;·12h.{· º' 
: 'p~r el uso indebid~.-cie' iJ~~~~;~}~Í}~'~el·~ei'~~ho 1.de',;r~~iedad industrial de otra, o, 

_. ,_.,., '>'_: -· .•. ·. ,._ ' ... , __ ., .. ··> --.r~:,"".l,•;.~···:~;',.:.;:.\·.,.~,_·, .. ·.~~,.,~/;_,_-_, ,~.•(.~" .. •):,~-~,:·~.·-.~:, .. ·~ 1·. , ..... ·' 
(por. la constitución)_ndebida 'de'. ün:.dBred:io·exclusivo .y su .consiguiente ejercicio. 

,,.-, .·":"'Z.·· ::-, >':' _,_ ,.-.,.:::~-~\~- . , ~:·y';~:~.-};.-:• ... '.~·~; .. ,~:· ·~""~:.'·:;,. q;, .. ,-

::~~~~~it~J~Yr.r~~Z~i~t~~~~rif :~~~~::::. ::'.,::~:~:~~::; 
•. á~~riie~ económicos dentro del desa;rollo normal de su actividad económica, 

·doride una de las partes en controversia considera que la otra esta actuando o 

compitiendo deslealmente dentro del mercado, ya sea por estar violando el 

derecho de exclusividad del que otro goza respecto de sus creaciones industriales 

o sigroos u1st1ntivus (Infracción o nulidad}, v por gozar ind.:it.idam.;,1te c!.J une. 

ventaja competitiva respecto de los demás agentes económicos, al haber obtenido 

del Estado el derecho exclusivo respecto de alguna creación industrial o signo 

diferenciador que no merece la protección exclusiva que otorga éste como 

estimulo a su creatividad, derecho exclusivo que _al ser ejercido en contra de los 

demás industriales o comerciantes del ramo distorsionan el mercado al condenar a 

estos últimos a competir en desve.ntaja .en_'contra de quien goza de un indebido 

derecho de exclusividad (nulidad, cancelación y caducidad}. 
~ <: .\:; ., 

Por .otro fado; debemos apuntar que las:res~luclones .emitidas por el IMPI 

son sus~e~tibl~s de adquirir, como lo requiere la natÚrale~~ _de la jurisdicción,. la 

.calidad de'tosa juzgada, es decir, la inmutabilidad d'e: lo considerado y resuelto en 

L~· anterior resulta ser así en virtud ~e ~u~.si ~~tas no son imp~gnadas por 

los medios que las leyes prevén, o si habiendo sid~· iÍnpÜgnadas, estos recursos 

no prospe;ran, lo establecido en. ellas ··no::pod~éi~ert modificado,· .. revocado o 

.. derogado. de forma alguna. Tan adqu]ere~\~1\c~·~~cte( Ías res6í~cio~es. emití.das 

por el IMPI en el ejercicio de estasfun~íÓne~ cj~~N~ parte_dem~ndada, en razón_ de 

la supletoriedad del Código F~der~l-dé P~bc~d¡~¡~·~r6~\~i~il~~.·~~~de tiacer ~~ler 
la excepción de "cosa jUzgada" al m6nienío de ~ontéstar la soliciiud administrativa. 
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Como tercero y último de los elementos. propios que· de la jurisdicción 

establece el procesalista Eduardo J. Couture. encont~ámos el de función o 

finalidad, el cual, se traduce en asegurar la justicia'yl~)faz de la sociedad que 

conforma el Estado al garantizarse la eficacia,_vigencia y continuidad del derecho 

en la vida social de la colectividad a través d~ la calidad que de "cosa juzgada" 
• • '· ,•'{.,<) ,'··· 

pueden llegar a asumir las resoluciones jurisdicdoriáies; · _ • ' .· i.: ¡' , •e:•. ' ' 

En otras palabras, la jurisdicción, a travéS,,de·: la i~rnutabilidad que pueden 

llegar a adquirir sus resoluciones, resulta,l>er,:eL~éctio'_con el cual el Estado puede 

asegui"ar lu t:lfe:clividad j.,! de1 achc.. al. irnp·u'riL.~ su vige; 1cia ~ ;;pli.;oción a !os 

miembros de una sociedad al .momento de aplicarlo en las decisiones que.emitan 

.para la resolución de alguna contr.oversia entre los .miembros de la misma. 

Entendido asl este tercer y último elemento de la jurisdicción que nos brinda 

el maestro Couture, podemos concluir que el mismo se observa en el ejercicio de 

la función que realiza el 1 MPI en el ejercicio de las fracei(,~~s .IV y V del articulo 6 

de la Ley de la Propiedad Industrial, pues es indudat?le ~L!e. ~I resolver. estos 

conflictos en materia de propiedad industrial el Instituto' ·~s~gura la ,vigencia de los 

pre~eptos qUe constituyen la legislación en materia de. p~~pled~d ÍA·d~~·tri~i. · 
. • ,_ . ·-. ,, '·; '~~·.i"·'· . 

Efectivamente, al resolver el IMPI a través .·de ··.· estos\>procedimientos 

administrativos" si un derecho de propiedad Industrial h,a sido.6bjeto de violación 

alguna por la conducta indebida de algún agente econÓmi~o.;c:i'al determinar la .. _,-· '· ., ,.,, 

culminación de la vigencia de algún derecho de propiedad. ií)9ustrial_pN considerar 

que éste se adecua a alguno de los supuestos ; cíe ; nulidad, caducidad o 
.. ' '·' .•.. ~ . " ', 

cancelación que prevé la ley, es indudable que la finaUdac:Í prima.ria que persigue 

el Estado con resolver tales conflictos es que laio reglas establecidas en materia de 

propiedad industrial tengan una efectiva vigencia y observancia en el desarrollo de 

las actividades de los diversos sectores de la industria, comercio y prestación de 
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' .. ~ ~-~~;·~:~~~:·~~-~~t~:·.~: _,.-~~·~ -r- -

seiYicios para· asi est!mu1ár 'ª creatividáci b~ 1os misme>s en sC:~·~¡~ti:nici~ á~bitcis e. 

i~pedi~ .a si 'que en el País los' e-n.;pr~~8Íio-S :~-OmPitari:d~·-~~ri·~-;~:d~~¡~-~I~ ·~;:~ :<~:: ··~~ 
'.'. . ~ . . .. . 

·.:. · , :·,_·:¡>.:?:~~.:·.· ~;).:·i:\·:,,\ti~':j~dfC :·<·i.t 
'~' -

Al garantizarse Ja continuidad, aplicación: y vigencia?cie·:1a\i1egislaciónde. 

propiedad industrial mediante Ja resolución de'los confliétci~:c;~·~.énti~~IÓs St:jetos 

de la misma se susciten, el Estado conseg~irá estin:iJ1!3rWC:o~·é ~feéÚvidad la 

creali'.'idad y el desarrollo tecnológico en las distintas<é~el:ls<élé;la indÍistrÍa y el · 

comercio, asegurando asi una competencia leal en eí'¡,:;~~{;aci6:: Er'eficaz estimulo 

a esta creatividad tendrá c~ino consecuenci~ in~viiíiti1~·c\.1ri méjor y mayor ._._, .. 
desarrollo económico dentro de nuestro país. 

' . 

En este orden de ideas, pódelllos concluir 'que garantizando la efectiva . - ' . 
aplicación y vigencia de las normas· que regUlan la propiedad industrial por medio 

de Ja resolución de los conflictos que en esta materia se susciten por parte del 

IMPI, se asegurará a los distintos ente<> económicos que compiten en el mercado 

que la protección y empleo de estos ai::tivos intangibles no se constituirán en una 

ventaja indebida dentro del mercado, ni que tampoco serán objetos de violaciones 

impunes por parte de algún competidor en el curso normal del ·mismo, situación 

que invariablemente se traduce en la seguridad de una competencia leal dentro de 

las distintas áreas de la industria, el comercio y la prestación de. servicios;• lo cual 
. . ; ~· ·", ,. ·, ' -.. · -.. ··. '. 

provocará un mejor y mayor desarrollo económico dentro de cualqui.er ~<J.ciedad. · 

Asi entonces, y una vez que ya hemos anali~ado l~s ;P~g¿H~rfdadk~ que. 

componen a la función que desarrolla el 1 MPI bajo el ejerCÍ~io;';¡~ lás r:a661~~e~ IV 

y V del artículo 6 de la Ley y su concordancia c.Onii¡;¡s(C:irkl~feristi6~s'•que 

füf ~;;~::' f 7~:f~;:i~:~~q;:~f !.)i~~~~~f 1~i~~~~{~t~~ 
jurisdiccionales, lo cual invariabiemente lo 'C:círistrlhe 'realizar; tal 'furídó'n ibájo · 1os 

r. 



.. .,-;.-_,.,..-;_o_-- - -\~~:°".:'. . .--;;- .• ~-

. -·,.-~-:>·~-:- ',;;: .. 

. principios q¿~' p'~;~¡f~l~i~ll1ª demanda nuestra Norma Suprema, particularmente 

con io's~~~t~~id~~'~'ñ\:l~'artlc~los 14, 16 y, sobre todo, 17 constitucionales. 

B. EL . PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 

VENTILADO ANTE EL IMPI Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

A través del conocimiento claro de los actos y las etapas que integran el 

"procedimiento de declaración administrativa" que regula la Ley de la Propiedad 

lndu~trial para resolver las acciones de nulidad, infracción, caducidad o 

cancelación de los dere.;t-.o& dt: propiedad i.1C.:ustri;;I, ¡:,odrerr..:is c.0;1cluir que en 

ellos se materializa el derecho de acción y de defensa que tienen los sujetos del 

derecho de la propiedad industrial, elementos que sin duda son esenciales en el 

desarrollo de la función jurisdiccional del Estado, y que se constituyen en las 

garantias propias e indispensables de las partes en el desarrollo de la misma.495 

En este sentido, a lo largo de las siguientes lir1eas desmenuzaremos y 

conoceremos los actos procesales que se encuentran consignados por la Ley en 

el desarrollo de estos "prccedimientos de declaración administrativa". 

1. SOLICITUD ADMINISTRATIVA 

La solicitud de declaración administrativa es el acto procesal con el cual se 

da inicio el procedimiento de declaración administrativa previsto en el capitulo 

segundo del titulo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se constituye 

como el medio establecido en la legislación mexicana para dar solución a diversos 

éonfllctos en materia de propiedad industrial por parte de la autoridad estatal; es 

decir, resulta ser el medio con el cual cuenta el Estado para ejercer su función 

jurisdiccional con relación a estos activos intangibles. En este sentido, podemos 

validamente establecer que esta figura denominada "solicitud de declaración 

••• Cfr. FIX ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra notn 448. pp. 30, 36 a 45 
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--.. ~~:-_; ~~:-~ ::--~ .. :,; .. • .... · .. ·:.~--~;,.;;-;or~"':.:f~ . ~ ~~~~·-,s.; .. :-.. ;~.·.:~.:.i.:~.;.~~:.~:~>¿i=-=- , - .:..~· ~"-
; ::~ . .:: - _· ..... -> ___ ., . - . ·:x;:~, - ..... \!:;.- _,-!~:~/~·: _. 

-~~~~~>-:'.-~};:-: :_ .. ~:--~~-:.i:t·\·~~~:.·-.:-/~:t~~~~-'.~~~-;J,:~.~ ~~;)r¿:1{-;/i:~~~::s;{.:r :~_;-r:,-- '. :,.--~ 
· adrT1inistratiya'hprevista••porfla d.'.:ey;se}constltuye en lo que la ciencia procesal 

·''. .,~o:ri~c~'·?~~~'.'il~JFci~T~Q~·~fa~6N~~pt~g~ieWéló por. ella, aquel acto procesal por el 

>·' cúa1\jna:·persÓn~/qÜe'5.ecdó'n;s!Huy~'por;el mismo en parte actora o demandante, 

··; , ~f~l¿¡i:~Ú~i~[i~~i~'.~~1~;~f~¡~~~~7f~~~~1~· su pretensión ante el órgano jurisdiccional 
·'.:'·,~:_a·_ fin _de· haCer'v·a1ér·v.respeta(Sú 'derecho propio. 

~~L:·-·;_,_;.:_,~"- ~·.·;.,_: _..,. .. -. :·_- .... , .- .. -. ,./.:. ,.,__;.· 
.,;- -._-_,.i_> .. -· :,,~<...--- - - - ·, ~ 

·. Asi pues, a través de la presentación de la "solicitud de declaración 

administrativa" se da ' inicio . al proceso o "procedimiento de declaración 

administrativa" respectivo a fin de que aquel industrial, comerciante o prestador de 

servicios que considere lesi~nada su esfera jurídica en materia de propiedad 

industrial por la conducta de otro, puC:iere hacer valer :;us pratensior.es e.speclflce.3 

ante el IMPI para que éste, a su vez, emita una resolución respecto de dicha 

controversia, garantizando con ello el gobernado su derecho de acción previsto en 

el articulo 17 constitucional. 

En efecto, a través de la figura de la "solicitud de declaración administrativa" 

se materializa y garantiza el derecho de acción del gobernado en la materia de J¡:¡ 

propiedad industrial, pues a través de Ja misma tiene la posibilidad de poner en 

funcionamiento la función jurisdiccional del ei;tado a efecto de hacer del 

conocimiento del IMPI sus pretensiones para que, una vez desarrollado el proceso 

respectivo que garantice el derecho de defensa de la demandada, éste resuelva el 

conflicto entre las partes aplicando el derecho procedente. 

Ahorabien,: ~1',iguai· c¡ue'¡¡n :cualquier otro proceso jurisdiccional, éste sólo 

puede ser iniciadci'por'.:Ciúien''tenga'legitimo interés en que la autoridad declare o 

constituyaúri"cter:e6iio'6 irnP'ciri9a;~ria,,cClní:lena, y quien tenga el interés contrario. 

'es· decir, quien t~riga interés jurldÍco.; . .i;-s(entonces, la solicitud de declaración 

administr'ativá s'óJcipúede ser interpuesta por qÚien tenga interés jurldico. 

'""Cfr. OVAL LE F,\ VELA, José. Op. cit.- supra nota 477, p. 50 
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:~-.~:-;=~~~~-';-,~~ - -- }:;,-;-o 
.~.::,-__,::> -:>:yJ: ··-~," 

,',(r:<;;~\".'~;::;;;especto. la Ley de la materia establece en su articulo 188 que el 

}': o/b,ci~dim,i~~\o de declaración administrativa solamente podrá ser iniciado de 

, :,:· ot1c10F10 él..iá1 resulta cuestionable pues perderla su carácter de tercero 1mparc1a1. o 

. ' ':~·;~~tl~16.nX"d~:: quien tenga interés juridico y funde su pretensión, con la única 

:,:.'~.f ~~lv~di!d··cie':que la Ley no establece de manera especifica que debe entenderse 
:·:o;-:.· ~~'::'::Y. ~-/:.il'.: ~~:c;'.1.~'.:;\i;,~;_.__~.·.·~ 
,:, Jp~rinterés·juridico en la materia. En este sentido, resulta inavitable la remisión al 

,°'\'.:··~fiipZi~;c'.úfüe1 .·Código Federal de Pro~edimientos Civiles como ordenamiento 

',~·:;•:,~·j'~ieW~{g'J~~a asi poder entender tal concepto dentro de los procedimientos de 

• ':';;;'..~~~g~~~~íóiactÍTlinistra tlva. 

:: .. ~~;,"::\~?~{.~~~f>:• 'UF,~:::!t:;-':'}:"·' .. · · .. i,•.' 

:C:' :·: ,:,':::sin\embrag\l;':y no obsiante. ia re1 r.isión al co.1captc de in:erés j;.iridico 

::;·~~st~~1~61~;/~o)··,Eii'tódigo Adjetivo Federal, en la práctica ha resultado ser 

;\::. \"se~iera·rné"T{ie·:~cü~~itO:nado éSte por las decisiones emitidas por parte del IMPI asf 
·"-·'" f: :s - . · . ' ;: . ·. ·, ·· • --. ·.~ .. ~.. , ·~' .... - ,,. 

•~,· , · coino por' las:autoridades judiciales respecto de que debe entenderse por ~interés 

;J~~i~-ico"'~ci~~ ~~d~~-presentar la solicitud de declaración administrativa, lleg~~do a 

;. , ::d_~scon6c~~, le~lti~ación activa a accionantes que parecieran tenerlo . 
.... ¡" r ~; • ;, ,•." ~~~· • '. :'.:~:·:. / 

:· .... ::•'.":;·- e•;;;--

A~i)~~ ~osas/en Ía.¡actuaiidad el interés jurldico para pretender solicitar la 

cieciaración 'administrativa,:se ha reducido a la titularidad por parte del actor de 

· algún ,der~i'f'lo:;··de·:-~p-ropÍefád. industrial (nulidad e infracción), él haber sido 

.de~a~dad~'~ór,la·l~!{a~~¡¿'r;'~ por el pago de daños y perjuicios causado a algún 

d~rechbdElpr~~Íeclci'd'lridJ~tl'ia'Uriulidad, cancelación y caducidad), él ser titular de 

· una solicitlJCl ·~9·:~~gi~t;c:>J.~Le,,~Ó ··resulte procedente por la existencia de algún 

registró pr€lvie?{ríG'1id~d;p;ic~d'Jé:idad), asl como el considerar tener un mejor 

.:~;~;:~~it~Rt:l~~~~~E,;i:~:;;~;;:,;::::, ":" .~:!:'º.;~~: 
·.· ~conómico~~i ~súhé:1~~te/Í~t~~é~;]GricHc;~ para poder interponer una solicitud de 

· decla~~cfón ~~·~¡~~f~t~~f¡~'.'~::;~c;;,i'6 ;~d;¡~ ser en el caso de cuando una "invención" 

que ~o me~eci~ la 6rotec61é>;ri de una patente recibe tal privilegio, constituyéndose 
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j~~¿;~~~'-7;: /~:.';·.~:,• _:;;,_o,o=,'.~,., o·.=~-~•·." ,,··,~-~;~~~<;+.~;,'.;e~-~;~;. 

';:·:\:f;i~;q,·;;~~~:~n~~:~:u:~~:et?~~~~-;B~~~~,fü~Hindeb~da ~n elmercado para su titular en 
.:;. ;: .. perjuicio sus.competid()rE'l.s:que~deb~rán de.aguardar, en razón de los criterios del 

- .;;_~,::.'i' ;_.· .··:;;~,;~-::·• ,::.:.-~.~ \::.· . .. ::.'; ·;.~: ,>.:;.)·:.,:-,tS.t_;';~.:f~~:~.._,·~-:-{ ·r.;.;.+ ·::> -:-'rf: _ .. ; · ·._ -... , ~-- .. :··: ·.,, · ~-,. 
: ;;IMt;'l/el ser delllandad~s;po~;Ja 1.r;ifracclón•:de la•supuesta patente con todos los 

>.···1t~~l~ti~~~f 1l~t~~E~f if~f~j~·.::·~~:::,::::::.:~:: ~: 
. ~nté~~·l~~~c~u~{i¡:;:~,:;~:~;·r¡r:o~~s·,;·~Ü:' tengan interés juricico podrán 

··.presenta~ I~ ·~sÓli~iiJci. d~:8~61';{~6fK~Va\:J;;;¡~¡5tr~tl~a", es necesario precisar ahora 

.cuales so~ lo¡ req¿isd~s;ci~e' ¡.;~~-¿~ ¿'6nte~er,la misma a fin de que se admite a 
···.·Ú~i~Ít~ ¡~ l'rii&ril~:. 'h';'~~it,~;;:~.:1:.~'}. ·,,,.. ·:'······· .:;,;:.;:: '.;;;, ... ,:·.• 

.:.:,;'- ·.·.-:'._;: __ .·;:·_ .. f'··.·.:,»~;~,:./_.~>.:.:·,_::; ~~:/i ·,· ~··;·,:; ;''/ ·~::::~. :·~>:.: ' 
. ·, .. · ;~ ·~:,-· .·• ~ ·"~J;:~·~:. ~:;.::.;{;~:.~~\·:.}:~ ; \(~X.;,·:., 

·· .. •• .... · .. Tales requisitos los enco'nframos prevlstós.'en _los articules 179, 180 y 189 

;~~;,~~~~~J,~~\~1·z~:i:2:t~·t~f ;~~!~!~~j¡~~~~G~·:::~::~::~ 
correspondiente traducción al español; Pcir sl.J;p~~e'fé(artfCt;¡c; 180 exige que la 

... , .... , •'"o·•.::•:!·:•:•!.:·•.:'·7•o·,:·;F•.•·' 
solicitud se presente con firma autógrafa po( e.1. interesado ,o· por su representante 

de ser el caso, asi como del comproba~te .. de;~~~·¡;~Cl~1ia" tarifa correspondiente, 

exigencia que· consideramos conir~ria ª 1a có;;;su1fü:1ó~"~i>V1os razonamientos que 

serán vertidos en el siguiente capituio de ~st~··¡~~bii'j6'.',;~·· 
. ' (:¿;~ ,:~~{y/,;':~>~ 

Finalmente, el articulo 189 establéce'-'.el:.contenido que deberá incluir la 
. ~ ' ' ' 

solicitud de declaración administrativa, .el'cuai' resultá serel siguiente: 

a. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; . ' , 
b. Domicilio para oir y recibir notificacior;ies; .. >·· 

c. Nombre y domicilio de la contraparte o su representante; 

d. El objeto de la solicitud, detallándolo entérmlnos claros y precisos; 

e. La descripción de los hechos, y 

•·•"Cfr. JALlfE DAllER. :'\taurido. Op. cit. supra nota 488. pp. 377 a 381 
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Por lo que toca al· n'Ornb~e ciersollcitante, y en su caso, del representante, 

se refiere al nombre de la~Clét6:ra'"del proceso, quien podrá actuar a través de un 
' . .. ·-·"' 

representante, quien par~ poder' actuar dentro de esta clase procedimientos 

requerirá acreditar su personalidad en los términos que exige el articulo 181 de la 

Ley. 

Por otro lado, la exigencia de señalar un domicilio para olr y recibir 

notificaciones es· propia de todo proceso judicial y tiene como finalidad el poder 

notifü.;ar ¡; lü µa•te act'lra de las •esolucicne.> que c!ur3ntE' al de:;arrollo d':l la 

secuela· procesal se emitan, as! como de cualquier actuación realizada por su 

contraria, con la única diferencia que l,a ley no exige que el mismo se ubique 

dentro del lugar del tribunal, sino que el articulo 183 faculta al promovente el poder 

indicar el domicilio que desee con lá úni_ca restricción de que se encuentre en 

territorio nacional. .::_; .. ~; .. ~/·::.- .. _, : :·,~.-: 
- - ~"_·. ' 

~--· ~)~~:!i~i~¡~-~~~~~-~-- :·~~~~- -'i' 

Respecto al tercer. reql.ll~Ít;) ~~f~··exlge que el actor o "5olicitante" m_encione 

quien es 5u_ contrarla;·'~~{i¿ó~6"/é1!<dÓ:~i~illo en el .cual se le notific~rá del 

::~~::~;:~~~:~::tf -~~~:!~~B~~ic~~f iié}~?a~~º~~e c6mp_arezca ._á1 ~Í~~o pa~a 
,_~. ;,,e. ' ... ·; --"-, ¡.·.·.~···· ~.~ .. :.·~,::,c,'.,',:~r,:~.(_.2~;~: -~ ,.-." ; :.\ '·-· "'-~" ... _,,. ;, '-, .. 

·-:' !:"~-/·-._-~ .. , - - --~~(<~-~ .. :~'::::,;:\::,~;-)~'.:'.;:-~\- - _,., 
Con_ ré.ferencla\al;reqúlsito.anfos•menciOriadc:i,· -debemos mencionar dos 

particularidades 6C>n.'r~l~ció~ ~1-~i~~(,', Ei'.pririi~r¿de ellos se refiere a que la Ley 

de la Propied~d lnclU~t~ial~~t~bl~c~'.fai~6sibÚlci~dde emplazar al representante, lo 

~ual ·resulta s~r;·~Jy p~~étÍ6'6!'.t~·c.t;feit~do·.·enlos procedimientos de nulidad, 

caducidad {canC:éla~lón,'cie'algÍJr{r~glstro pues en la mayorla de los casos tal dato 

se enc;u~ntr~ El~ 16s ~~h~die~te~ d~i ~1~i-nos rf,gistro, lo cual resulta la mayorla de 

las vec~s eri:~n ~ripla~~~ientci ~.¡;~ rápld~ y menos costoso para el demandante . 
. :· -· '.·· ~· .--:·f·· .... :\·';:.':'.'·.-.: -"-:.: :.:-:---.~·:,,;''~::--:·:,-~--'·::J----_. -~---~---

El segundo de ·ellos se•traduce que· en la mayoría.de los casos de solicitudes de 

infracción• resulta casi· Imposible señalar.'~l:nombre. de la contraparte por resultar 
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-·.,~ié/:r:~2-~· -._·:~;-.--.~ --=--=-:-=:·"'" ~~~ 2:~~~2;:~~ ,--.;--~--;;.:.~~;i=--~:- - . 

? J~Jt[f f lli'l~~::~~:;~i~j?~"~~~~~:~~~I~~f . 
En cuanto a la exigencia de establecer con claridad el objeto de la solicitud 

de declaración administrativa, es de mencionarse que en este apartado es donde 

el actor ha de precisar su pretensión, es decir, ha de establecer si lo que solicita 

es la declaración administra.Uva de nulidad, infracción, caducidad o cancelación de 

algún derecho de propiedad indu&trial reconoc.ido i:io1 léi Ley Je I<. .nater:a, asl 

como el indicar con claridad de que derecho de propiedad industrial (patente, 

marca registrada, nombre comercial, etc.) pretende tal declaración. 

Para ello, el solicitante deberá de establecer con claridad cual es la causal o 

causales previstas por la Ley de la Propied~d >Industrial que considera se 

actualizan en el caso concreto para decÍarár: ~d'rninistrativamente la nulid&d, 
' -- . -- ' • e - ~ •. --,. -- ' ' 

infracción, caducidad o cancelación solicitadai.Además, deberá de desarrollar con 

claridad los argUmentos:téc~icojurídic~s porlos cuales considera que la hipótesis 

establecida para éllo po~ I~ ley se m<;1terializa en el caso concreto. 

Como quinto requisito exigido por la ley para el contenido de la solicitud 

administrativa se encuentra el de señalar con claridad los hechos que han llevado 

·ál demandante a· .. interp.oner la solicitud de declaración administrativa. En este 

·~entido; el.actor-C:i solicitante ha de mencionar de manera sucinta y precisa, 

selecciónado solamente aquellos que han dado motivo directamente al litigio y P.n 

· lo's cúáles 'justifica su petición así como el interés jurídico que les asiste. 

Finalmé11te,:e1 artículo;Ú39 de la Ley exige que el demandante indlqu~ los 

fundamentos de derecho'en los'cuales sostenga su solicitud. A este respecto, el 

demandante Indicará en la solicitud de declaración administrativa los preceptos de · 
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.. ,, 

;\n~;::b~~~~tif fa:fo~J't1~i~~i¡Z~~:ta1 en. tos que funde su petición de nulidad, 

i '"f'!~~,~~~:2·~u1 el;~~:lic~t~~te cumpla con todos y cada uno de los requisitos 

'que,ya ·h~m~~;;n1encion~do1 cet··tMPI admitirá y da'rá tramite a la solicitud 

C:cirrtiisporidiente, ord~nandC> se emplace a su contraparte a fin de que conteste la 

'¡;,i.sm~;· Y as!; ejer-Za sU derecho. de defensa, consagrado en el articulo 14 

. consiituciomil. 

Por el otro lado, sí la solicitud de declaración administrativa no cumple con 

los requi.;itos estable.:ido.; e.1 e.I artlc;.il:J 183, el IMP: habrl de requerirle a afecto 

de los aclare o enmienda en un término de ocho dlas con el señalamiento que de 

no cumplir los requerimientos formulados se desechará su solicitud. En cambio, si 

los requisitos incumplidos por el solicitante es la falta de firma o de comprobante 

de pago de la tarifa correspondiente, el IMPI desechará de plano la solicitud de 

declaración administrativa según lo dispone el articulo ÚÍO .de la Ley. 
'···.·,:·.:;· ,. . 
. ' -- ; '. ::--·~ ;;_·_ ,- -

Ahora bien, es menester indic;:ar. que ~el articulo 199 bis de la Ley de la 

materia prevé la posi':lilidad :de :solicita'~!fa: apli2ación de medidas. cautelares en 
> " •• :... '.','•,·;. •• -."' ,-.,. ·í· ' 

contra del demandado jÚntO con~:la 0isolicitud de declaración administrativa, y 

especlficamente, e~Ja s~llCÍtÚd'.d~Uñf;~8ción de algún derecho de propiedad 
. -; -- . { '.' '. ',.-." '-· '-:. ·'- ~ .·· -: . :~. ·~· . . ; .. · 

industrial con el. objeto .de'que; lá 0 presunta violación de tales derechos no se 

continúen desarroll~nd~·~~"~i'i(~~po; Incluso, es de apuntarse que la solicitud de 

tales medidas. p~ede<ré~li~ars~ antes de la presentación de la. solicitud de 

infracción como nieciiC> pÓr ~!.cual la parte aclara pretenderá recabar mecllos de 

prueba en contrá d~I demandado para probar la comisión de la Infracción, ya que 

de no obte'n~rlos: resüttaria .ocioso el iniciar un procedimiento de declaración 

administrativa de infrac21óri; 

Las mediclás·caLitelares que pre~é la ley son las siguientes, a saber: 
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a. Ordenar el retiro de,·1a .. cfrculación o impedir esta de las mercancías 

presuntamente infracto'ras·; .· 

b. Ordenar el retiro de_ la circulación de los objetos fabricados o usados 

ilegalmente, los empaqlles, -envases, embalajes, publicidad, anuncios, 

letreros o rótulos y similares que presuntamente infrinjan el derecho de 

propiedad industrial tuteado por la Ley, asi como :os utensilios o-. 

instrumentos empleado para la realización de los objetos materia de. la 

presunta infracción; 

c. Prohibir la comercialización o uso de los productos que sean_ objeto de la 

presunta infracción; 

J. C•di::na; el aseguramiento de :os objetos que cons!it:.iyan la prc:;unta 

violación as! como los instrumentos. con los que estos se realizan; 

e. Ordenar al presunto infractor o _a terceros la suspensión o cese de actos 

que presumiblemente puedan constituirse como infractores, Y-

f. Ordenar se suspenda la prestación del serv_icio realizado por el presunto 

infractor o la clausura del' establecimiento, cuando la aplicación de. las 

anteriores no resulte suficiente. 

:·;· . 

A efecto de que estas procedan, la Ley de la Propiedaa ,i~d-~strial ,e_xige; 

como primer requisito, que a persona que las solicita acredite al IMPÍ ser:e1 titular 

del derecho de propiedad industl'iai que considera· sé e~ta'víoi~~d6, :así como 

cualquiera de estas cuatro situaciones: la existencia de. la violación del derecho; 

que esta violación sea inminente; la existenci_a de la posibilidad de sufrir un daño 

irreparable, o el temor fundado de que las pruebas de la infracción sean 

destruidas, ocultadas, perdidas o alteradas. 

Para la comprobación de tal circunstancia, los solicitantes generalmente 

solicitan se desahogue una "visita de inspección", previó al empli:!zamiento o sin 

citación a la contraria, para efe¡c;~o~ _de poder acreditar alguno de los supuestos 

mencionados en el párrafo antéi'i~r.:-Y de ser as!, se proceda a la aplicación de las 

medidas cautelares solicitadas; A est~ respecto, es menester señalar que esta 
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Éi l~i~~~t~f~f~ilJl~~f~~~:~~i~~;::~::~~:?~~~~:~; 
.. corne~ida p6i :;~fc¡~~¡~~i¡~~{l1~~~~dó . a constituirse, afirma el maestro Jalife 

Daher~9a, es 1~ prci~o~ :(ej~~ ~1ent~dde los procedimientos de infracción. 

Sin.·.· embr~g~; : ~s ·. ~eces~rio señalar que a·. pesar de lo anteriormente . ' . . . . . 
comentado, :la visita de inspección no es el único medio para acreditar los 

~upuesios que exige la ley para, ia a.¡;ilicacióJ"l .de las m~.didas cautelares, en razón 

de que tixisten conduela!> viul.alorlas .:lo a:g,'.m de~ec:10 de ¡,rC)p!adad industri<::I que 

no lo requieren, corno es ·el hecho de indÚci/a ,engaño al público de u~a relación 

comercial entre el actor y el demandado respecto de ios productos de éste, pues 

generalmente esto se puede demostrar con documentales. 

Corno segundo requisito para la aplicació.n . de las. medidas cautelares, el 

solicitante de las mismas deberá de.oforg·ar, fianzá !>Uficlente para responder por 

los daños que pueda causar en contr~ de. las pe;sonas que resulten afectadas por . ·- ,.,-.. · .. -,_ . 
la aplicación de tales medidas~· .. - t· 

;';.'·<· ,, 

'<; j,- '~i'.·-·--. ;::_·· ---.-~:. :::< 

Por último, el solicita~!~ c:i~· la·;. ITÍ~didas deberá proporcionar toda la 
·;.-;,··~-· . ·.' .. ·;;·.-,: _· '. .-... -

información necesaria para )ía\~ identirlc:aclón de los bienes, sérylcios o 

establecimientos con. los ~~~l~s'.ó.d~nde·~onsldere:la violación .de ~u de re.cho. de 
propiedad industrial se es:t~·~¡;~~tie~áb.: . . . . .· . . y .; .. 

... . ._,_.'··,-¡' ·_o_v" .• ".•;: . ·: - ·:-~; :.--'1;~~~~,{~~-':. • . , 

";·,.; __ ~-;;-:...\:_:.,;:>-:' ·, ;._,.-.'/:~-~/i'--~~ .. ;; : . 

Ahora bien, por(loiq~e'.toca al aspecto•de los;rlledios,de pruebas, baste 

mencionar en estos rn6~entos que estos deberán de $'0'/6i;e·~ld~s y presentados 

junto con la solicitud dé' decl~raciÓn adrninist~atlva ~CÍ·~~es~~~di,~n.te, aclarando que 

este terna será:matéria ~E! un apartado. propio y especifico que más adelante 

desarrollaremos. 

"" J,\LIFE DAHER, l>.lauricio. Op. cil, supra nota 488, p. 426 

ms.rs CON 
FALLA DE ORIGEN 

357 



. . 

Asi las cosas: podemos obs~rvar que la reg~laci:n a esta figura - de la 

"solicitud de de'C:laraé:ión. administrativa'' 'garantiza· el derecho de acción 

. consagrado en el articulo fr'constituélonal; . 

2. CONTESTACIÓN' 

Una vez· que ha sido admitida a tramite la solicitud de declaración 

administrativa presentada por el demandante, el IMPI ordenará que esta sea 

notificada al demandado, quien en el caso de estos procedimientos resulta ser el 

presunto infráctor o el titular del derecho cu:;a nulidad, caducidad o c:m::elación so 

pretende, de manera personal y bajo las reglas que para tal clase de notificaciones 

establece el Código Federal de Procedimientos Civiles establece. 

En caso de que no haya sido. posible notificar de manera personal al 

demandado, ya sea por no haberlo eiiicontradci·e'n el domicilio señalado por el 

solicitante en su escrito, o por no einc()6frarse ~11 el domicilio señalado en el 

expediente _del registro objeto' ce la controversia, se emplazará al demandado a 

través de la publicaéiÓn del edicto correspondiente por una sola vez en el Diario 

Oficial de la Federación y· en un. periódico de los de mayor circulación en la 

República.499 

. .. . . 

Notificada que sea la soiibitud de declaración administrativa, el demandado 

tiene un plazo para dar contestación a la misma a fin de defenderse y resistirse-·de 
: ; - ' ... ·,., .. ··· 

las pretensiones aducidas por sü contraria; plazo que .será de un. mes. si la 

pretensión del solicitante resUlt_a 'ser la 'riunda:d, c?ducidad ,o-cancelación'~e ~n · 
derecho de propiedad industrial.En ··cas6:· de •:que •i~'r~oli~·i;¿¿;de;cle~lara~ión 
administrativa verse sobre la infracción cieu~ dereich6 cte',:p;¿ph;¡~ac(i~d~sirial;· el 

plazo será de diez diassi_~I asu~toainéritóel d~sahogópre~IÓ ai'ernplaz~miento 

·"'" Vt!ansc los articulo 193 y 194 Je la Ley úc la Pi-opicJad Industrial 
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::~isit~\de?in~~eci6iÓ~". o de cinco dlas si es que no se desahogó tal 

dillgenCia d'e nf<Úí'é~'ii pr~~i~ al emplazamiento (art. 216) . 
. ,, ,.· - .,·,· .. -- .. / ---. ·. -

- _., .. -.. ·.·- ._,: 

,_En este orden de. Ideas, es incuestionable que la obligación del IMPI de 

notificar I~ exist.mcla· de la solicitud interpuesta al demandado antes de emitir la 

.... resolución correspondiente, asl como el derecho que otorga la Ley a éste para que 

en· un .plazo determinado por la misma dé contestación a la solicitud de 

declaración administrativa y pueda ofrecer pruebas para acreditar sus defensas, 

garantiza, sin duda alguna, el derecho de defensa que tiene todo gobernado como 

~orrelativo al derecho de acción que tiene su contraria y que resulta ser elemental 

en todo proceso juri&dicc:onol. 

Dicho escrito de contestación deberá de cumplir con determinados 

requisitos de forma según lo exige el articulo 197 de la Ley, requisitos que son los 

siguientes: 

a. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, su 

representante; 

b. Domicilio pnra olr y recibir_notificaciones; 

c. Excepciones y defensa~;_;; ; ,, -

d. Las manifestacion~s·,·t·_obje~iones a cada uno de los puntos de la 

solicitud de declaración adriiÍnlstrativá, y 

e. Fundamentos de de~~cho. -

;'•L:•;<' 

Respecto al ·primero de ;ellos ·sólo podemos comentar que le mismo se 

cumplimenta señal.ando en· el escrito el nombre de_ la demandada que es quien 

contesta, teniendo éste la posibilidad, al igual que el actor, de actuar a través de 

repre¡;entante quien deberá acreditar su calidad de conformidad a las reglas 

establecidas por el articulo 181 de la Ley. 
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.. Por lo que toca al tercero de estos requisitos debernos mencionar que .es en 

éste donde radica la mayor irnp0rta~6ia del escrito· de contestación por cu~nto a 

contenido se refiere, pues aqui: es donde: la parte demandada ha de ejercer la 

facultad que tiene de oponerse a las pretensiones de su contraria. En efecto, a 

través de su cumplimiento • el demandado· tiene la posibilidad de manifestar los 

argumentos por los cuales conside.ra · que las prete;nsi.:m.Js de la pa. te ac!on:. o 

solicitante son improcedentes, aduciendo para ello tanto excepciones que tiendan 

a destruir la relación procesal· sin· qu_e se resuelva el fondo de la controversia 

(excepciones procésales)' .o excepciones que tiendan a desvirtuar la 

improcedencia de la pretensión de su contraria a fin de obtener una resolución 

desestirnatoria de las rnisrnas'(excepciones sustanciales). 

Asi pues, e:; ,en ,ésta parte de1 ~sc~ito de contestación a la solicitud de 

. ~eciaración' adrni~istrati~~-d~~de" el' tit~Íar 'a'tecte_do o.· el. presunto infractor ha de 

ejercer y niáte~laH~ar su\Jerecticreíe:defe~s~; ya"~Ge estará en la posibilidad. de 

. esgrilliir •·.· 5G'~ . r~zonarnientcis por 1~·s ,; cü~i~s'.' c<;niidere : Ci~e • 1as .·.pretensiones 

: d~rn~ndad~s po~ el· solicitante al· 1MPI: resúl¡~~ .im~;rbci~dcint~s/acJeriiás. de gozar 

del derecho de poder exhibir los rnedio.s d,e•6ó~~¡gg1Óh'ip~~;~i~ud:c!e los cuales 

considere demostrar las mismas. Ya ia'h~ ;•d·i~t\h« ~¡·, ll1a~~tro·• c6úturesoo al 

establecer que la posibilidad de aducir e~¿~b~16~e~i·'6~'~'i~~~ti~ia :q~e ~ean ellas, 
' .· .. ;. ~~',~ ;:;,:;·.:'. -,.-_~·.'; .. ::•/.e;:;."{:;.~~' . ,; :'',i, ·>; '. :; :'..~ '·('.' 1 _. - • ''. 

fundadas o infundadas, oportunas o inoportu~ásies>eri si rn\srna;·_1a garantia de la 

defensa en juicio. •':'.·':.};,: .'. •• : .. ;··.~ i·U~'2;~,/< ·. · .. "' · 
<~/'.)~.~~-· ; " . , . -. 

'_,\; .!r~?i'.~;;~~;<.'.:,•·,:: 

Con relación al cuarto requisito establecldO por_ el articulo 197 de la Ley al 

escrito de contestación, vale la pena sólo rT1anif~~t~~,~~~-~~te' refuerza el anterior 

~141 Cit. por QV,.\LLE FA VELA. JosC-. Op. cit. supm nota '477. p $t 
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-- ""-~...='.-=----"-"--;- _:.__·\~-' 
,- ~: ·-··-.-~ .-; ; ·- . -

. :;. ;~quis,itJ;-~5¡:6()~~o:~r;-ri~/~~l~:.~,e~J~-:~chode defensa que tiene toda persona que 

~s de-~a~ia'a~ a~Í~·;~¡j,'IÑ1~1S¡~~es;~I heého de exigir que en dicho escrito el 

. --. d~n1a'néiaél6-;d~ba'.'J~5¡;,~~·¡f~st~rs~ u ~bj~Íar todos y cada uno de los puntos de la 

solicitud:d~·:~Jcií~r~cÍÓ~t'~1·,-¡¡ád~6e únicamente en la posibilidad que tiene el 

. dem~ndadoparffor;n'i.i1ar'6~esÚones contrarias a !as pretensiones del actor, por lo 

-· __ qUe con~id~rahi~s-~u~-está 'exigencia resulta ser innecesaria. 

Finalmen't~; :la Ley de la Propiedad Industrial exige al demandado citar lo~-
··"¡. 

precepfos de derecho en los que funde sus excepciones y defensas; e_s_ decir, 

aquellas normas jurldicas en las cuales pueda sustentar la i~prf>c~denéia de· la 

dedaración de r.ulidad, lnfrat;ción, cance!ac:.:m o cadL.c:dad qu~/,:fesea obteríe.· el 
. --·. "".'· . ·, . .. 

actor del IMPI. 

. ,, ·: .,;;:_,.·.{, ·~ . . . 
Por lo que toca a los medios probatorios· que tiene _derecho ¡¡·:6trecer el 

demandado ::iara apoyar su escrito de con!estáción, sólo'conientarerri~s que las 

pruebas han de ser ofrecidas y exhibidas al'mome'nto··de 'p,resenfar. el escrito de 

contestación. 

Ahora bien, es menester· señalar que/~st;;'é:n'.f10Já Ley. de la Propiedad 

Industrial establece la posibilidad ~ ifavor· dél 'a~cii~narit~: de solicitar y obtener la 

aplicación de medidas cautelares a fin de ·que laviolaC:lón de sus derechos no se 
' ... ,_' "' ,~·: 

continúen en el tiempo que dure el proceso~ la rT1isrna;ley prevé la posibilidad a 

favor del demandado de levantar la aplicaciónº de taíes medidas de cumplirse con 

las exigencias que la misma ley establece para tal efecto; 

En este sentido, la Ley de la materia prevé, la posibilidad a favor del 

presunto infractor de poder exhibir una contrafianza para garantizar, en su caso, el 

pago de los daños y perjuicios causados por la presunta violación al accionante. 

En este caso, el IMPI es quien considerando la gravedad de la infracción y la 

naturaleza de la medida cautelar aplicada decidirá el importe de la contrafianza, 

monto que generalmente es el doble de la fianza exigida al actor por estimar que 
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pÚede' sufrir daños más graves· por la continuación de las actividades 

Otra forma que prevé la ley para modificar las medidas cautelares aplicadas 
. - ' . . 

.en contra del demandado es al momento en que el afectado por la aplicación de 

• I~·~ mismas presente. al IMPI por escrito sus .observaciones respecto de las 

mismas. A este respecto, la Ley prescribe· en su articulo 199 bis 2 que el IMPI 

podrá modificar los términos de. la rri~dii:la aplicada si asi lo considera procedente 

después de analizar el escrito de obsérvaciones que presente el afectado por las 

mismas. Con relación a este . tema. el maestro Jalife Daher comenta que tal 

;a.:ul;ad d.;¡i iMPI esta atribuica ca tal ~&1'Íara' que p0drá e.jt:.rcer:c: a su más entera 

discr
0

ecionalidad, sin que ello pueda interpretarse que de motu propio el IMPI 

pueda llegar a modificarla a grado tal· d dejarla sin efectos, pues de haberlo 

deseado así, comenta el ca:edrático, el legislador lo habría señalado 

expresamente. 

Una vez analizado, aún cuando.de manera somera este acto procesal que 

constituye y garantiza el carácter contradictorio del "procedimiento de declaración 

·administrativa'', podemos concluir que en los procedimientos de declaración 

administrativa se enc•Jentran garantizados, como lo manifestábamos ya lineas 

arriba, tanto el derecho de acción Como de defensa de 1os justiciables y que son 

esencíales para el correcto desarroUo de la jurisdicción por parte del Estado. 

3; PRUEBAS (A~~:;1~'0·¡jE•L.P.I.) 
: .. ~; ·::·.~\· :_ ;, '. '. 

•·La prúeba és/ju'nfo'Con e1i'derecho.de acción y de defensa, uno de los 

ei~mentos e~eri~iéi1e~ip~r~;e1 de~~rr~ilo de· cualquier proceso. Efectivamente, a 

través deJa posibilidad qUe tieneri la~ partes de poder ofrecer los medios con los 

cuales consideran ·cle~b~tr~r la procedencia de sus pretensiones o defensas, el 

juzgador obtendrá l~s instrumentos necesarios para esclarecer los hechos y 

cuestiones discutidas por lás partes a fin de poder emitir su fallo respecto del 
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~ ::,;tl~]:!,~i~~{l~ti&~~Jiilti~~tlo:0~:.,:::::~P:,•::, ':~.::: 
podrán pr~v~c~~.·e~ ·~1 f~;g~d~r I~ don~ic~ión d~ que sus pretensiones o defensas 

' ~on iünéJácda;s'y·6ó;.;~1lÜ~í:ií~rj·er' Úna sentencia favorable a sus intereses. 
e·:,'. ·i ,; ~"'- <·, -, 

:_,,;,;·-. ,,,. 

• En "relación · con los· procedimientos de declaración administrativa 

desarrollados ante el IMPI, debemos mencionar que el derecho de las partes para 

poder ofrecer los medios de convicción que consideren oportunos para sustentar 

tanto sus afirmaciones ca.me sus defensas se encuentra garantizado por la Ley de 

la Propiedad Industrial, específicamente en los articulas 190 y 192. Sin embargo. 

e:> inoportanta 1nencio11a1· que ia mat"'•ia probatoria dentro da i;stc:.s procedirr.ientos 

es el área en donde la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles 

más se aplica y observa, sobre todo en las reglas para valorar las mismas asi 

como para establecc.r a quien corresponde la carga de la prueba. 

Asl pues, y sin pretender hacer un análisis detallado de la etapa probatoria 

en estos procedimientos seguidos ante el IMPI, procederemos simplemente a 

hacer referencia a ciertos puntos que consideramos elementales tratar como son: 

el ofrecimiento de las pruebas, la admisión de estas y su valoración. 

Ofrecimiento 

Dentro de los procedimiéntos .de declaración administrativa desarrollados 

ante el IMPI, las pruebás d~b~rán, como regla general, ser ofrecidas y exhibidas al 

momento· de pre~entar laS()ilcitud de:'~eclaraciém administrativa o la contestación 

a la misma, segú'n.as1;1()·dispó,néé1arÚculo 190 de la Ley. Esto trae como 

conseéuehda .. que:;~~:~()i.oJ~~~~rs~·l~s ·pruebas en tales escritos traerá como 

resultad~ la. impc-slbilid~'d '(je; ~r~~é~taii~s posteriormente. 
-. · ... ; --··' \_'·,:.":-->·, 

; •• : •0" 0:..-:_·. ·.:. :~y~;-~·,;,'._~. ~~~;·--~~::~;;,.:.,·::~1r;.:~ ~'::~·:· 
··:'-.-.,,.--'-~ 

•Sin embargo, es rf1en9.stei que· la. legislación de propiedad industrial prevé 

tres excepciones.'a·: esta '.re'gla .. La primera de ellas es la posibilidad de ofrecer 
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:;:;'f ~'I;:::~~:~,~t~~:~~·:.:~,,:j·''-\ ~~:~,~~~;~~~J~~,:~·:f ,~;,.· . 
•,);•;·prueb~s suµ.erviv1e11t~.s:',conce.pto que'al nó ser establecido por la Ley nos obliga a 

;~i~~;:~~·~~~~~~~~f;}~:g~1f !~~i~t:id=~~::. :~;:,:~:::~~:::·:,: 
. ',;:;fueren de•fecha. posterlor;:\asi'.~C:onió.""ai:juellós que aunque fueren anteriores su 

.. ~··of~'rent~ decl~raré''ba¡o'pr~t~~t~·~~d~éir.·;~erdad que no tenía conocimiento de 

La segunda es referente a .la posibilidad de poder aportar pruebas con 

posterioridad a la solicitud o contestación como medios para sustentar alguna 

objeción que alguna de las. partes pretendiera hacer respecto de los medios de 

prueba de la otra, excepción qui3 tiene su •azó;1 C.:e ser a.1 el ¡Jrincipio de 

contradicción de la prueba que consiste ·en la posibilidad que debe tener la 

contraria del oferente para conocer ·y :'discutir la misma e incluso de 

contraprobar. 501 · ... -. 

La tercera y última excepción se encuentra prevista en el articulo 198 de la 

misma Ley que ofrece al "titular afectado" o "presunto Infractor" un plazo adicior.al 

de quince dias para exhibir pruebas que provengan del extranjero, siempre y 

. cuando las: haya ofrecido en su escrito y solicite se le conceda tal beneficio. 

· Re1:;pecto de éste plazo adicional, es menester comentar que actualmente el IMPI 

' •{{e~}de la opinión que este beneficio sólo puede ser acogidoi'.po,r I~ parte 

;·:;;:,d·~;,,~ndada y no así por el. actor, pues consideran que el preé~'p't~" es ·~1aro al 

; ''°'ci~~ignar especificamente los beneficiarios del mismo, donde el ;;p(e~¿~fo.lnfractor" 
, \,~5''.ta·parte demandada en un procedimiento de infracclón•y ~L~Ú~Ü·i~~ afectado" es 

)'. . ,,--,,. - . . . - . - : " ' ;"' •-- . '~. . '. 

? ta'ciell1andada en los procedimientos de nulldad,:caduciciaét'y'cél'nééÍ1aé:íón 

·.··:· ··.: .· · .·•··· . ·'• . ~f;.;·::e+.:.~1·f~1~·':, ;> · 
Con relación al particular,· estlmamos:que•Jal:,interpretación por parte del 

Instituto es incorrecta en razón de que ·la misma Ja'~n ·c~r1tra de un de los más 

básicos principios que han de regir el proceso, el principio de igualdad entre las 

partes. Es por ello que consideramos que, pese a la desafortunada redacción de 

~" 1 Cfr. O\'.-\LLE FA VELA. José. Op. cit. ~upra nota 477. p. 127 
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---=; • -----,-,--,-,- e;_~,:_,_-= -o.:.=-_~;~~~ d?~;'.'-;:c_~-='-=::~'..:~~~.:..;¡,~)-'.:_. •··ro:~· -;., <~-...,_:-,;_:.,.; .:~ ,:;.~::··_;_,'.;-~_ .. :L'··, __ ::_:,'"c ·.~:~ ·;·.- .. -.· ,• ':,:,·" ;'->' ·-

''.8icho·'artlc§1.~~tt~i.k·~~~f ~~~~r~~~~;;r~~~¿~~~~~~~'~E;~~~S~!~~;~~t~a~j·erO .. debiera 
: ser. otorgado :;:a•~ambas\partes;·::zslrnplemente;;. para·,:asegurar,.•·;su •.igualdad de 

oG~rt""'",'~''~;,~~~~f i~~~~~~*1i~1~1;:ij;',~,· ,, ;::,. 
Una :vez 'que; hemos:analizádó~el :,ti~n11m)yJa forma en que han da ser 

afrecido
0

s ·· 1()5 • ;;;ecii'a~'~<:iEi:~prL~M~"J~rit~cif df:!'.ic:>~·. ~rocedi~ientos de declaración 

···adrrilnistrativa,'es'rÍecésariopa'saratiórá á:analizar las reglas de admisibilidad de 
' . . ~· .. • ,,., ... • .· ..... :,.•' . ...· ¡ .. ·, ••. ,, ,,: ,. • • _, .· ' 

lás pruebas eri el mismO,·.:es:decir; que pruebas .si pueden ser admitidas y cuales 
no. . !. --~ .. <". ~~~r. -~·-~ .. -. ' 

Admislór. · 

De acuerdo con el articulo .192 de la Ley de la Propiedad Industrial serán 

admisibles todos los medios' de· p.rÚeba eón excepción a la confesional y 

testimonial, !"alvo que éstas sé. encll~r:itrer:i contenidas en algún documento. En 

este orden ideas, debemos.coriclufr''.que n'o, és~que la prueba confesional o 

testimonial estén prohibidas C!eniro .. é:te'í:istá/clasedé'·procedimientos, sino que no 

serán admisibles cuando pretenci~~ S'e°rde~~h~gadas mediante la contestación de 
..• , .. ; .,, , . . -;,1· ·.· ' 

posiciones o preguntas que ias':partés.:¡:)ucfie'ran realizar, ya que ello haria del 

procedimiento más lento y lárg6 ¿g~¡ il~~pb1isituación que seguramente previó el 

legislador al pretender dar la rh~yo~·del~}i.dad ~ éstos, aunado al hecho de que por 

la naturaleza de los conflictós los'.medios idóneos de prueba resultan ser las 
~ e, ' ' ) • '• _, .; ,.•' • ' , 

documentales, los médios '81e6trónic~s,Úas instrumentales y las inspecciones. 502 

. ' _, .,. '.'~.:.·,·.·.· ••. '.·:·.··.~ ~ •• •••. ··.~~.· •• :'.•.'~. ."';'- ·, .• :.,. '...¿ t,.:;., "'"'-~ •, ·~';.;~:,: - - .. _ ,;.~~>~C-:(·+·(F-~'· ,.,. .. 

Asl ·también: es:iríip'ortant?·1ndipar que· correlacionando el articulo 192 con 

el 4° de la Ley; tampÓco'.~~r'é~·~éJml~Íbl~s aquellos medios de prueba que sean 

contrarios ·al orden'pÚblicb'/;:;~'t'ta!'rnciral, .·a las buenas costumbres o que 

contravengan cCa1quierdlsposi6ió~•1e~a1. 

'"'Cfr. JALIFE DAHER. Mauricio. Op. cit. supra no1a .\88. p. 386 y 387 
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7~~~:~i:7'~t:' ::.e;~· ··<· ·:·-~ --
'iiif.b(fc§'~f}'-~•En e':t~;b~de~,.ldeas)y ióda vez que el artículo :192 de la L.~, se limita a 

··(::\•s~i'la.Íar>qúe-:pruebas·no'.;g'on'admlsibles, resultá· necesario remitirnvs, de nueva 

-· - ~;éu~n'ta, :~r CÓdido;- f~d~~~j de Procedimientos Civiles como ordenamiento 

suple.torio de'·estós<p.rocedimientos a efecto de poder conocer de manera más 

partÍ~ularizada 1ds m~ctid~-d~p;ueba que son reconocidos por la Ley y pueden ser 

ofrecidos por las partes; (art; 87 CFPC) 

.Segun lo dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, los medios 

probatorios que pueden ser ofrecidos por las partes son los siguientes: la 

confesión; la testimonial; los documentos públicos y privados; los dictámenes 

¡:.eri.:iala::.; la inspec.ción; l¿¡s fotograf;ai;, e.;cri:o:; y r.o:as. t¿c¡uigráfi=as, y en 

general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 

y las presunciones. (art. 93 CFPC) 

Ahora bien, una vez que hemos. establecido que. medios de prueba son 

admitidos en los procedimientos _de deidaraciÓn.3administrativa, pasaremos a 

analizar las reglas ya más particulares párii(1a;~drrii~ión ·de cada una de ellas. 

-, ':e-f .'.<:.:.S:.:_~ · ~~i-;,~;:~\~/-~:[Z:--~~:~\::~:.~~;;~·:;,_~ · 
Para_ la admisión 'c:le/Ja 'prÜeba~cbrífesiol1a1 •Y testimonial, estas deben ser 

···.·:::~~~=t~aÜvÍx=;i%~~~5f~Li~-ibj~~~~:ttff~~ni~J:e.~~~·cdoenf::~;;n~a:e:~m:~;:it~: 
encuentre col1tenidc{en 1.f~ é:ídéurÜ~'~~h:'·:': • : ... 

~--~+ ·;-. ·: ·~ ~t:::~~·: ':~:{itf ~:~~té~-·~:.~:~~-~;' :'.·:;.i~ 

eón re1a6ió~:,a 1~'s·.;;6cu~e~tales públicas 

~elevarse . de s_u. obligación de exhibirla junto con su solicitud o contestación 

siempre y cuando señale el expediente donde obra la misma y pagar la tarifa 
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... .... . . .. . . . ; c..i··.;~~\Ji~~{~'fsít~~}~}~~~:c:~.~~:~. . 
correspondiente por la expedición'd~· la'copl~. certificada; acogiéndose con ello al 

. b~~eficio pr~vi~fo en ~1 ·s~g~ficic)'pé~raéá~1"~~6~1~\1'9o'ci~·1~ Ley; . 
:~_ . : .··'·:·~: •. ": 

Por lo que toC:a ia la•' piueba .· peri~Íal, ·~s' pertinente comentar que su 

admisibilidad en los procedimientos administrativos puede resultar discutible la 

mayoría de las veces en razón de que se supone al IMPI perito en la materia de 1.a 

propiedad industrial. 

En efecto, la prueba pericial resulta procedente, establece el Código 

Adjetivo Federal, en aquellas cuestiones del litigio que por su carácter técnico o 

es¡Jecializado, e: juzgador no cuente cor. el conocimiwr olo neces.:irio c!e la mis.na 

para poder resolver sobre ellas, por lo que se auxilia a través de la opinión que 

una persona versada en tales conocimientos especializados (perito) pueda emitir 

al respecto a fin de esclarecer determinados aspectos relevantes de la 

controversia ~!anteada, y con ello, poder emitir su resolución. 

Siguiendo este orden ideas, y tomando en consideración que el IMPI se 

presupone un organismo técnico y perito ·en la· m.ateri.a y los temas de la propiedad 

industrial, resulta ilógico la admisión de la pericial 'en materia propiedad industria~ o 

relacionada con la misma, pues en estos procedimientos específicos el juzgador 

se supone perito en la materia, por ¡e) que/ cbmo ya lo hablamos com~ntado, la 

admisibilidad de la pericial resuita cuestldnablS': · 

Sin·embargo, en .la prácti~a.y· des~rrollo cotidiano de est~s. procedimientos 

de declaración administrativa'~~;/ ;e.t~~.:i,itan· ante .el IMPI la.única máteria donde 
. ·- ' -. ~ "' . . - .. 

se ha hecho valer su 'calidad ·deiperlto, y ccin ello la inadmlsibilidad de la pericial, 

es cuando esta prueba ha de vers~r. sÓbre la similitud de sig~os distintivos. Por el 

contrario, la prueba peri~iaL ¡;;i: ha, resultado ser admisible en la materia de 

invenciones, lo cual, insisu;,,·?s. no deja de ser discutible pues como ya lo 

apuntamos el IMPI ·se s~pone .·perito en todas las materias de la propiedad 

industrial, incluyendo las .invenciones. 
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:·.··,. 

Con independencia de las consideraciones·:anteriores, la admisibilidad y 

desahogo de la pericial se. rige de manera . especial, pues al carecer el 

procedimiento de declaración administrativa de· un"periodo probatorio" como los 

juicios ordinarios civiles, muchos de las· reglas· previstas en el Código Adjetivo 

Federal no resultan totalmente aplicables. 

La prueba pericial deberá ser ·ofrecida al momento de presentarse la 

solicitud de declaración administrativa o al contestar esta, debiendo de designar al 

perito de su parte, el cuestionario que' ha de desahogar, así como proponer un 

pt:ri.to t&rc.;,10 en e.aso de discordia. Por su pdrte, la contr .. ria j&I ofe.t::nte Jaberá 

designar el perito de su parte, adicionar si lo considera pertinente el cuestionario y 

· ·. : p'róporier lgÚalmente un perito tercero de su parte en caso de discordia. 
:/:~·~ \~ ./'~·';" .. 

'::'," ·• ,': . A este respecto es de comentarse que el plazo en que ha de realizar tal 

:e• ;:~~~fÍ~idad procesal la contraria del oferente resulta ser distinto según sea esta el 

.•.. ~,[:,~~~(¡~·:o el demandado, pues ante la falta de un "periodo probatorio" el término de 

. ".·C:ill~ó di as previsto en el Código Federal de ·Procedimientos Civiles no resulta 

:, ~:fáctico ni admisible para la demandada quien tiene un mes para dar contestación 

a.la solicitud, obligándola irrazonablemente, de aplicarse tal plazo, a pronunciarse 

en 'un Íérmino menor al que tiene para dar contest~ción respecto de una parte de 

la solicitud interpuesta en su contra, por lo que en 'tal caso el demandado deberá 

cumplir con tal carga procesal al momento de dar contestación y no en los cinco 

dias siguientes al ser emplazado. Por otro:l~do,.en caso de ser el demandado 

quien la ofrezca, el .actor si deberá de realizar tal actividad dentro del término de 

Cinco dias, pues ello no le acarreá perjuicio álguno si tomamos en cuenta que sólo 

,tiene un plazo de tres·. días.· para. manifestarse respecto de la contestación 

presentada. 

Una vez que han sido designados los peritos por ambas partes, el IMPI les 

requerirá su presencia a fin de que acepten y protesten su cargo, para que echo 
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=-7-;-~-r----·;: ~~..._:.:;~!-~~~ ~{;~~?--~~x:_,_.'._¿_· ,, ... ,.,·;;·y,_-:;~·;'-=-,,~~;·,~-~~-'_:-_. 
-· -/· - - -:·,·~:(-«-r ·,:, .:-,;::···"--,.)-·.: .• .,.:--~ -__ .. ·~-)- \· .. · .. ,'.:::~<-:;: :'.,,~·x:: --

. . ... . .· ·i'.:=··.·.:~ .:· .. :··;_;·;,.~_·.q~-~"'~~'.~-~-;.,-::--.~r-~·.:.":~:J~~v~~<~f:~~,~~~--~i-.;.ts~{~fr-:·.~>-~-:, ,~;-_ ... :··.-· ·: \:··· 
que sea; ~e le:~<coriéeda ün:tér1T1ino pru~~nte a consideración del mismo IMPI para 

~:::~~:¡~{~~~,l~{~~~~~l~~t.~f;i:º~:~º,~::~::: 
' ..• cor1' rel~biÓn ~"i~~·~isÍtfis~d~ inspe661ón/ e~ d~ comentarse que ésta es una 

.·de las prGe6a's'q6'~'.'P~r~'~U'adrnisi6ii:se requiere de la exhibición del comprobante 

dé pago de.i'~;t~rÍf~'respectiva por lo~ servicios que presta.el Instituto junto con la ..... - ·' ".'·"·· ._,. .. ". ; .... . .. ,_. . . 
pre.séntádónéde(la:soHéituél'adminlstrativa o su contestación, cuestión que resulta 

, · ... ·r ,· - ' ' • • . 

discutible.de.acuerdo a lo establecido en el articulo 17 Constitucional. Asimismo, 

~v é;;fere~t~ dei.Jerá señalar en su escr:to e: lugar t.!unde ~~'\:Je pract\carse tal 

diligencia asl como los puntos que han de desahogarse en 1~'rnisma. ,: · . 

Este medio de prueba generalmente es : ofrecido 'P.or, el. actor a fin de 

acreditar la conducta infractora del demandado en,urÍ~•.soiibit~d;,~~: declaración 

administrati'~a de infracción, o por el dema~d~do):lara'acreditar:~i:uso de su signo 

distintivo cuando ha sido demandado en ~n p~~~ectíit\~~tb d~'.c~a~'ciidad; 
'·:.~~'. ;~}.2~fz::~~~-n

1

~-~~:7~ ,~;~ -· 
En caso de ser admitido por el IMPl.este medio de)::ónvicción, éste deberá 

de establecer la fecha de su desahogo ~n ei'acuerc:l_o e~,·~l:~u~ I~ admita a fin de 

citar con oportunidad a fin de que comparezca á si:i-desahogo 'á fin de hacer valer 

lo que a su derecho cor~esponda. Solamente ~n el 6~~~-cte'que esta prueba haya 

sido ofrecida en una solicitud de declaración .ad~ini~tr~út~. de infracción por el 
.. .. ' ·- ,,., ,-· 

actor para acreditar o.allegarse de pruebas-que:demuestren la comisión de la 

violación, la citación· preví~ no habrá de obs~rvársé' pues g~~~ralmente estas se . . '' . - '. - ' . '; . . . ~ - . ·, " .. - - - . ". . ' . 

desahogan antes.del emplazamient6ál presüntoÍnfraéior~i,;~:,,,~,,;, .. 
. • • •• ' . • . ' . . . • . '' ··: ' . ' •• ,, ; .... : • ,_>¡.:~ '·:" .. ~ 

. ;·;_ . , .. ;,, {\:"'.;":-·:':~<~~-~,:-~~,~-,~:.~\~·:-~¡./: 

Para el 'desahogo• de -esta, prUeba;-el inspector comisionado por el IMPI . ··' . ,• : ' ·.·' . .. . 
habrá 'de con~ti~uiEs~<eri É31'cjpnÍicllio. señalado_ por el oferente de la prueba, 

domiciliO·en:é1 'cual, :previa\identificaciÓn del inspector y exhibición del oficio de 
··" . -... '. .:· '.·· .-

comisión respectivo, deberá de dársela acceso a fin de desahogar únicamente los 
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---;,- =~~x ... ) .. _ ·---,-~--~- :--, ~.~7~:;-o...:....,_'""___:~ -- ~~-_o_'-'-·-::;'-:~.:\~--;.==~---=----~ __o;-_:_·.·__:__-·· ~-:_:-_\;..: __ ·:..-":¿;'.~02:- -~: ,__'.: :> :.•~;- --.-.-~,_,_, __ 

· · · · ,~ .·.. · -.;. >· :;:~, ~ ~·i:~3~·:g: ~';\~:6·:;·;:}¿;~.:~:.i .·:.~·¡f ·:~~~2?F~;s.~m.?r{" . 1i~~?I.>.,. . ...... ·.· .. . . . . 
: : puntos.señalados·•. en el· ofjcio•de~.Comisión.:éOe;la ·dllig~ryc;ia;e1;¡.11spector. habrá·. de 

".·'. .1~~~ri1ir 'J~'.~cli'J{~6U~sl~;ridi~d~'~~t~fci6's:·¡¿·~ú~'6~ ~téiu~'66~t~n'd~é· 16s·•dat~s · qúe 

· •··· • ~sí~ti¡~·~~·e;í ·~~ic;~'16 2a9:cie'1i~'L'.~y\·:~~;·¿ilJ~~:;~:,q;~;;, ·.; ••· .> · · 
\-~"" ;_¿/::~;.,;..:- ·,-•- .... ,; ~·." -·cr,·:~-~<·:,..~),~<'-':.~-,¡:·.o'.'• •-'.:·:;, ';,;,,:-I.•>:;-•, ;. '-"< -,- ,. ·· ,_.'. 

. t>:·::~ \ -~ ~ ,-/.:.·.~-~.·/:·,,;';-. . ·~:.:.1·. .~/::~~?//i?~'J'.-~!~;?/:.:,.~:7-,:0:-~:~·~;z~/~\i~~:~:-~.:,:. 
-· ·,.:_:.";\'-. /('_ .-;.. ''-\°"• . -

·.;> . Respecto_. a • lás denominadas: 'docUmeritales técnicas, es decir, las 

; .• 'ic:ltri~rati.;s,:~¿ías taquigráfi·c~s. registro~ fonográficos, cintas auciiovisuales, y en 

9.eneralJ todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 

Cieri.cla, deberán de ser ·ofrecidos al momento de presentarse la solicitud de 

declaración administrativa o la contestación respectiva para ser admitidas. En el 

caso de pruebas como los registros fonográficos o cintas audiovisuales, el IMPI 

habrá de btlñala.- en el acuerdo ~ue ids admita la fec;1a .. m que. habrán de 

reproducirse éstas a efecto de citar a amabas partes a su desahogo, requiriendo al 

'::lferente que suministre de los medios necesarios para su reproducción. 

Valoración 

La valoración de las pruebas dentro de los· procedimientos de: declaración . . 

administrativa es otro de los temas cuya regulación es casi nula en la Ley de la 

Propiedad Industrial, por lo que resulta necesario· renÍitirrios a . las reglas 

éstablecidas para tal efecto en el Código Federal ~e Procedi111}erÍl()S Civiles; 
-<.·<. ::: ·'.-~- .. _,·.;_. 

Efectivamente, la única norma de la Leyquei~e,r~fi~rg ~ ·1a\i~lorizaciónde . 

alguna prueba en especifico es el artlcul6·192·q~_e;esÍ~~Íecei~ue~"s;e ~torg~rá .· 
valor probatorio a las facturas expedidas' y ~ uc:>~ !'1~~9~·¡·~:~¡¿5'i~1~6'~r~d¿;~ por. el. 

. ' '_· : .. , :.· .e·.~ :~ .'-• ::,.·:.; ;•' ;~:'.',~~/; ·;;_;.:, \"'./ti~:.}<:;~?':.~·:_·,¡:~~'~'. ;_2·:,;;~' ·.;"":- .. :.· ~.:, ·.-

ti IU lar o su licenciatario". Sin embargo, es)ncu,es\i~n,a~le'.~~C()~cl1;1i.r,;'9ue; ni 1e~te 

precepto establece regla alguna par~ la valorii~6ión'cÍét~1e's ;n~J16.~··<l~:¿6n~icción 
puesto que se limita a señalar . que las faé1Úr~s{~\¡~~~~Í~

1

~íb~·.\~'ij(liári:)~~lor 
probatorio" sin establecer con claridad cual sE!rá'ést'e;·;~~r;1'();q'Jei':'.f~{b~i~iÓn ~os 
obliga a remitirnos a las reglas establecidas ~or el Có.éHgC:Í AdJá1'ívo\J~.r~'.va1orar las 

documentales privadas. Es por ello que c~n a~~r.ado:Úteiri6•'.:~f'~~~~tr~ Jalife 

370 



Asl pues; resülta correcto cOfegir que la Ley de la Propiedad Industrial no 

establece en realidad ninguna regla específica para la valorización de algún medio 

de prueba en particular 'dentro de estos procedimientos de declaración 

administrativa, lo cual obliga al IMPI a valorar las pruebas conforme a las reglas 

que establece el Código Adjetivo Federal para ello. 

En este sentido, y sin pretender realizar un análisis detallado de las reglas 

de valorización del Código, comentaremos en lineas generales cuales son estas 

respecto de cada una de las pruebas que son admisibles dentro de estos 

procedimiel"t'Js . 

. · · L:a pru8,ba documental pública, según lo dispone el articulo 202 del 

Ordenamiento Adjetivo Federal; hace prueba plena de los hechos legalmente 

afir'mados por la . autoridad de que aquellos . procedan; pero si ellos contienen 

algima' deciaraclón por parte ele Un particular; ésta sólo demostrará la realización 

de la misma ;,,ás ~ó ia v~;~~idad de .. ~;11.~i , >: · é ,, / .. · ; ·· · 
. '' - --; ::-.>:/-.:::.·.~: .~:~:.;·:.~-: ,,,,,.,.' '\'.:.. ':· -. 

··~:;:~~~:::~f ~:~¡(~~~~Íii~\l~tl!!!f !!l!!r~:: 
En cuanto al documento privado.~p~ovenie~teJ,de;:u~ <tercero/ este. sólo 

prueba a favor de su ofere.nte y e~ c6~tra'~u.c~l1tr~~~~~>5¡;·~5¡~ ÚÍumo no lo 

objeta, pues en caso contrario su éonl::i~í~Ó~dii'b~rá':59r demóstr;d'o-Con otros 
' · .. ·· . ..: ... ·:·· ... 

'"' JALIFE DAHER. :\lauricio. Op. cit. s~1pra "º;ª ~ss. ~/:i62 y 3¿~ 
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'.~U, :~:~_~i-. ;>~.: ·- --:::_:~~J; '-"'- ::·(:_ 
<~'ecJios _de prueba. Asimismo!lél.~'d·~-~1.~l",élciones bajo protesta contenidas en estos 

documentos _sólo prueban qÜe tal~s d~claraciones fueron hechas. 

En cuanto a_ la prueba conf~~i~n~I 'i testimonial debemos indicar que éstas 

han de ser valoradas conforme a las reglas establecidas para la valorización de 

los documentos públicos o privados. 

Lo anterior resulta ser consecuencia de la exigencia establecida por la Ley 

para la admisión de tales medios de prueba al requerir que las mismas obren en 

un documento para que sean admitidas. provocando con ello que éstas pierdan su 

CdiiC::ad cia confe:sional o testim.:inial pt.e::.to c;ue como l.:> menc:ona el licenciado 

Julio Javier Cristiani504
, el aspecto más relevante de estas es la oralidad en su 

recepción y presunta espontaneidad en su rendición por lo que al estar contenidas 

en un documento pierden tales notas distintivas y se convierten en una mera 

prueba documental. 

Con relación a la prueba pericial, su valor queda al prudente arbitrio :del 

juzgador quien en este caso resulta ser el IMPI, según lo establece el articulo 211 

·. del Ordenamiento Adjetivo FederaC l'Jo obstante ello, no debemos olvi_délr que 

pese a esa libertad de> va1ua'ción d~ 1a prueba pericial, e1 juzgador deberé exYire~ár 
con claridad los razoriarliientÓs po~ los· cuales le. otorgó tal o cUal dete~mi~~dci 
valor dentro sus consideraci~n~s. . .. · '. '. . 

,;_,' 

'. . . - ' . ' -· -·.-.- ./.,}b~i-~-::};~~~i:;~-~::~;t~: .. :·'.~:.-_:"· 
Respecto a las visitas de inspección, el Código Federal de P.~°:!=,edimientos 

Civiles establece que estas las mismas tendrán valor probaÍ~~i~pl~~~~.c~~~d~;ésÍ~ 
se refiera a puntos que no requieran de conocimient~s téchl20~,e~p;~é:i~·les. Sobre 

el particular, es menester señalar que tal valor .sólo s~ (J6ci;ii:.cia·;:tal valor al 

contenido del acta circunstanciada en cuanto esta se refier~.a·¡.;5_est~do de las 

cosas o personas que el inspector haya observado y percibido, no asl a las 

•,..¡ CRISTIA:"l, Julio Javier . .. Deji..•1ha y aplic:adón c.'}(:ctin1 di! los D1.:rc.•clws dc.• Propt'&!d'1cl /11d11s11·ial t!ll 
.\h•xico··. en La Proh.'l."l."iún Je lus Derechos Je Propiedad lndustrial.-Thc_mis, MCxico, 1997, p. 40 
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) dec,iaraciones que' el responsable del establecimiento pudiera realizar durante su 

desahogo. 

Es por lo anterior que esÍa clase pruebas resultan ser los medios idóneos 

para acreditar la comisión d~·un~ é:~nducta infractora, pues durante su desahogo 

es como el inspector coÍTiisandó : podrá observar si .;e encuentran en el 

establecimiento visitado pródu¿Íos o instrumentos que constituyan una probable 

comisión de infracción. 

Las fotografías de lugares, personas, documentos, edificios o cualesquiera 

otro objato s~rá11 prueba pleno sic.rr,pre y cuar • .:!o en la.; m:smas ~e certifique el 

lugar, tiempo y circunstancias en fueron tomadas, asl como de que corresponden 

a lo representado en ella. 

Finalmente. y: por lo que toca a los registros fonográficos, cintas 

;audiovis~ales y Cien1ás m~dios aportados por los descubrimientos de la ciencia, el 

· Código Federal ·d~' P,ro~~dihiientos Civiles ha dejado la valuación de dichos 
·:. --;'.· --., -·, .. - -. - -,· 

·medios de conv!Célón al, prudente. arbitrio del juzgador, y en el caso particular, del 
IMPI.. ,,:,;: ·:><'. 

Asl las cos~s. una vez qué hemo~ analizado. ía·fase probatoria prevista en 

estos procedimientos de declaración administrativa,··~sí éo~o la normatividad de la 

misma, podemos validamente concluir que la Ley' dé la Propiedad Industrial no 

sólo garantiza en el desarrollo de dichos procedimientos la posibilidad de ambas 

partes, actor y demandado, de exponer sus pretensiones y defensas ante el IMPI 

quien ha de conocer. y resolver la controversia entre ellos, sino que además 

asegura la oportunidad de éstas para poder ofrecer los medios probatorios con los 

cuales consideren sustentar sus argumentaciones a fin obtener un fallo favorable. 
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: coílc1GidéÍ1~ fase ~xp'bsitiv~··)p¡obatóría'cie c¿~lq~Íerpróceso,• fases en .las 

··.· · que arnt>a~'µartes hacen del é:onocirni~nto ciei ~ó;gaA?'¡ürisdi6cio~a1 é1 cOnmcto o 

~ontroliersia' existente ·entre ellas\? í~ ; c:iire613~ '. l;,5: .eierné.~t~s • é~ri ~ los cuales 
' . . ' ·. .. '.Y' ''•J~,. ' ·~:~ .· -- ,. • . . ,. ' 

consideran demostrar la procedencía defs,üs preteílsi()ñes'~6\defénsas, llega el 

momento· en el cual el órgano juriscliccion:~l ha'.d~;~rr;ii1~i~C·;faiÍo; r~specto de tal 

· ¿ontroversia para asi materializar la'fun~iÓ~·j¿;i~di6~io'~~i :c!~1: Estado, es decir, el 

de juzgar un conflicto mediante la aplicdc'iÓ~:d~(d~~~~h:6 ·~·¡c;¡;~~~n·t~ .. 
- ::,-~ :'.~)_~-<~ -~:·-;r¡-:~:~_:_·· .. ~.:~:.1~'~:>,.- --~,i:.~Z,~~:-ii/.\:,---·--

~::~:~:~:~~~3~}K~{f ;J~~ii~~f~il~i¡~~~l~::f~f,:;,~i:~ 
donde éste· se· pronuncia respecto',dei conflicto puesto a su :.cofiocimiento mediante 

la d~claraci6n del. d~ré¿ho:a~Ífc~b1~>{.'~'.' .. k: .. '\ ··s.;,~ .. '· ·~\ •. 
: ~~¿~-~-.~:, -_- ' -

Asi pues, entendiend~·que I~ emisió~ oblig~t~ria por pa~~ de la autoridad 

estatal de una resolución que se pronuncie sobre el confiictó · planteado es 

indispensable para el debido ejercicio de la jurisdicción del Estado, debemos 

ahora establecer si tal situación se encuentra garantizada en los ·procedimientos 

de declaración administrativa regulados por la Ley de la Propiedad Industrial. 

En este sentido, el articulo 199 de la Ley garantiza tanto al solicitante de la 

declaración administrativa como al sujeto demandado por la misma la obligación 

ineludible que tiene el IMPI de emitir una resolución respecto de la controversia 

planteada, previo desarrollo del procedimiento respectivo que garantice el derecho 

de acción y defensa de las partes. 

Efectivamente, el citado articulo establece que transcurrido el plazo para 

que el titular afectado o el presunto infractor (demandado) presente sus 
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dlas para 

su 

reducirla en etapas muy simples; est~ és, én demanda, contestación, y sin mediar 

ofro tramite, la emis'ió~ de la r~sotÜció~. Sin embargo, concebir el desarrollo del 

procedimiento de declara~iÓn.adrnlnistÍ~tiva de este modo daría lugar a muchas 

deficiencias en su conforrnaciÓn, prC>l(Óc~r:ido graves desequilibrios. procésales en 

su inte9ració.1. 

Un ejemplo de tales desequiJÍbrlos procésales serla el.hecho de que·Sl el 

Instituto emitiera efectivamente ~~: res~luéión Inmediatamente desp~és de haber 

presentado la demandada su coniésta~ión, sin que hubiere C:i~do oportunidad al 

actor de manifestarse respecto de ell~; se dejarla a.~sta últirna.~n un total estado 

de indefensión al no habérsele permitido obÍetar tanto:1os 'ar9urnentos esgrimidos 

por su contraria as! como las pruebas ofrecidas bo~.:lairnlá~a •. situación que 

indudablemente produce un desequilibrio entre las parte~ •. ya·que el demandado si 

tuvo tal oportunidad. 

Es por tales deficiencias que en la práctica p~drlac producir la aplicación 

literal de tal precepto que el IMPI, comenta el maestro'-Jalife _Daher5º5, ha tenido a 

bien observar cada vez más los parámetros.esÍableCi.d'O'.s.por el Código Adjetivo 
.. ·• ··' ,.·,e . , F· •. • 

Federal en la conducción e integración de· loá proc~dim.ientos de declaración 

administrativa, y es por tal situación que en;ia cidu~'j¡'ciad eLIMPI ha decidido dar 

vista al actor del escrito de contestaéiór1, para:~uELpueda ,objetar las pruebas y 

hacer las manifestaciones que consideré Óportunás .. 

'"' J,\LIFE DAHfü~. Mauricio. Op. cit supra nota 488. p. 416 y 417 
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• prio<lp~:~:;·:;J~~t~i?i&;~¡~~~·Íil~;¡M;,p;::·.::~'~º:,,: 
respeéioO,;dE!bem~s i ~~~tÜ~\ii¿r':qGe-'ei1 artié~lo • 199 de la Ley establece que la 

re~oluciÓn' ha''ci~ ~Ó~prci~'éi~·r ~Í:e's't~dio de los antecedentes relativos, expresión 

- C!ue podría se~ irít~rpr~tacÍ~ ~11 el sentido de que dichas resoluciones deberán 

',,tbn\~rs~·ai~ndi~ndo a los argumentos esgrimidos por las parte:> y las pruebas 

ofrecicl~s. 

Sin embargo y ante tal ausencia de claridad resulta necesario, e incluso, 

procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles 

p<ira ciete11.iinar cuales son los rsquisit.:>s c;..ie deben c1..brir tüles ;·osolu:!ones 

emitidas por el IMPI tanto las que se pronuncien sobre el conflicto, como las del 

tramite mismo del procedimiento. En este sentido, la resolución que emita el IMPI 

respecto del fondo de la controversia ha de cumplimentar las exigencias 

establecidas en el articulo 222 del citado Código Adjetivo, es decir, que en dichas 

resoluciones se contenga una resolución sucinta de las cuestiones_ planteadas y 

de las pruebas rendidas, asi como las consideraciones juridicas aplicables. que 

sirvan de base al juzgador para resolver, en un sentid~ e-u otro,, los puntos 

sometidos a su resolución. 

Por otro lado, pero paralelo a· e~t~ ~~p~cto el~ l~s requisitos que han de 

contar las resoluciones dictadas 'p~; -'~1;Jfv1p1;c cleb¿mos mencionar que tales 

decisiones han de cumplir, como ailnad~ÍTl-ent~ lo apunta el licenciado Julio Javier 

Cristiani506 , con los principios inherentesé~ -t~da sentencia judicial, es decir, a de 
' . . . . 

ser "congruente", "motivada" y "exhaúsÍÍvaº. Esto significa que las resoluciones 

emitidas por el Instituto han de pronunciarse exclusivamente sobre las 

pretensiones y defensas planteadas por las partes, deberán de precisar los 

hechos y consideraciones jurídicas en que. funde su fallo en razón del análisis 

realizado a los medios probatorios, y finalmente deberán de resolver sobrd todo lo 

"" CRISTl.-\SI, Julio J~1\·icr. Op. dt supr.1 nota 50-'. p. 35 

r 
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pedido, es decir, .ha de pronunciarse respecto de todos los puntos que hayan sido 

objeto del debate. . 

En efecto>' la misma jurisprudencia ha establecido que las resoluciones del 

IMPI deben. de cumplir con tales principio, especialmente con el de exhaustividad, 

según lo ·podemos estimar de la lectura de la tesis que a continuación se 

transcribe: 

Sexta Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: Tercera Parte, Lll 
Página: 126 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO LA AUTORIDAD DEBE ESTUDIAR TODOS 
LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS. Es falso afirmar que ni la Ley 
de la Propiedad Industrial ni el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, ni ninguna otra ley, obligan al Subsecretario de Industria y 
Comercio a estudiar todas las defensas o argumentos que se le 
expongan en un procedimiento administrativo, ya que de no estudiar 
una defensa de alguna de las partes, por este sólo hecho la 
resolución que dicte en tal procedimiento resulta viol'.ltoria de las 
garantias individuales consagradas por los articulas 14 y 16 
constitucionales, ya que al ser omiso en el estudio de una defensa 
en realidad no oye en ese aspecto al interesado, violando con ello la 
garantia de audiencia, y, en esas condiciones, menos aún podria 
estimarse que su resolución fue debidamente fundada y motivada, 
precisamente a causa de esa omisión. A mayor abundamiento, cabe 
advertir que el articulo 233 de la Ley de I¡;¡ Propiedad Industrial 
establece que transcurrido el término para formular objeciones en el 
procedimiento administrativo, y previo el estudio de los antecedentes 
relativos, se dic..:tará la resolución que corresponda, o sea, que para 
cumplir con lo anterior. es necesario que la autoridad tome en cuenta 
las objeciones, y esto no está limitado sólo al estudio de una parte 
de ellas. en virtud de que no lo establece en esa forma el aludido 
articulo 233. 

Amparo en revisión 6667/60. Jesús Maldonado Torres. 30 de 
octubre de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Rivera 
Pérez Campos. 
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''"'-é~~c:;~:~~:~~=:-:~' "-- ·- ,:,_ 

\~;~::'~~~~,~~t~::~·; :'~'·" ~~;<:;~ ~ ' 
~.'.\'.{,:q,\;{Asjlas cosas debemos concluir que una correcta interpretación del artfculo 

;.z~1ss:cl~ 1á''C~'y de la Propiedad Industrial as! como de la aplicación supletoria del 

'''iartr~Úlo •2'22 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las resolucrones del 
C'·•·-L:···· 

:1rvif:i}'cieberán de cumplir con los requisitos propios de toda sentencia judicial que 

. ya\l"~ínos mencionado, máxime si consideramos que la función desarrollada por el 

· é IMPI. en estos procedimientos es materialmente jurisdiccional;· ¡:.or lo que tales 

exigencias de forma y fondo en la resolución que emita son esenciales. 

Establecido lo anterior, es procedente analizar los efectos que la resolución 

puede provocar según sea su resultado, es decir, ya . sea estimatoria o 

desestin1ar<..1 ia. 
-~,·.'." ~--~} " 

. ··. , Si lare~;l~bió,n ~mítida.por el IMPldeclara .procederii~.la~··~ré'iin~i~nes del 

·· !~;~~~l~~f S~f~1i}~~~1iilf 11\ljlJlilJ!~t:!: 
.tJs~~,~;:~:~~'::~;z~.:ri:'~'.:~ d:t~,i·Z%i~~r~~ttiz~~~~:t:)t''::~'~: 

cÍe~ia~ación del IMPI de que la dema~d~d~·;,~ ~iolad~ Í~s. derecho~ de propiedad 

industrial del solicitante: detlaraciÓn que:si~~·p~r~.obte~er los daños y perjuicios 

por la via civil, sino que en • lafmisma\eL lnstltut~ . impondrá la,: sani:ión 

~orrespondiente que puede s~~:·~;,~; r,+i~(Í~,;:. 1a' qla~sur¡;¡ temporal º· definitiva e 

incluso el arresto administrativo hasta por ireinta y·seis horas del demandado. 
. . ; ... _;,~.;:Fv~·-~\. , .... ,~.:: . . . 

Para la imposición:,de dicha:~aritión • ei IMPI habrá de tomar en cu~nia el 

···¡:r~:~~~·~.·i::~ncc~~f\·a~~r:f0J~~t1;~;-~l~i~~~:~o~~~li:~~~ddl~i:1;~~~tt~?J1~~it~:· 
deberá de pronunciarse sobre ladéfi11itividad o .nc:i de.las medidas c~uteiares que 
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, , • · · ·• --· ·: -·· · :-:,z~i'·= .'." :-~~~~ _r;;~;~;~;~é ... ;,,4_:~i:i;.~iü.v~i~:~:·it:~'~Fl2DF~: ~ ~ 
se· hayan apli.ca.do' de~tro, del pro7edi~ierit?á¡Pi?fler,~_8},dls~9~.icló1"1 .~el ~Ctor, si 

. : fu.ere ~!, 7;~0··.1a,;~~~-~~i~~f~i~~t~~~.!~lr~(%,~~~~~~~t.f ~,~~sf ?' e/~\?. 
. Ahci;a;'·¿¡ 1~;:·~:~oíución··emi!i~a':par'•éli;¡1rVip1. desestima· las pretensiones 

solicitadas' p()f :e'(;; .a·~¡~r •/y deéi~e: abso'lver al' demandado tendrá como 

c~nsecGen~1i;.·~r16·io1i·~i~acici:fu~·1a nulidaci: cancelación º caducidad del registro 

· de urÍ de~ec'hocit;'¡,icipieciailindustrial, el que dicho registro se mantenga vigente y 

. con ellCJelcl~;~~ho~~¿l¿~i~o ~ue este ampara. En caso de absolver al demandado 

'de'u~a solici\~d·dÉ! 'detlaración de infracción el IMPI deberá de ordenar el 
·,·.,¡ - , \• . '". 

levantamiento ·de · las medidas cautelares asi como poner a disposición del 
1

der1~~11d~d.;'la fianza er. caso Jo haberse aplí.:cdo en si.. ccn:ra al,;¡una r.ie:!!da 

.Por b1timó,' laresolución que dicte el IMPI puede ser en el sentido de decidir 

ent~ar. a1'.:r~ndo del .• asunto por considerar que . resulta procedente alguna 

ex~epción pr0Je~~1;he¡:ha •valer por la. demandad~ o por -la existencia de vicio 

. alguno qu~ ate~tlelprCÍ~~dl;¡,iento, lo que 'pr~Íloca~á que el IMPI no se pronuncie 

' sobre la contro~~r~l~pl~~te~d~. ·, '.' <·' 
~ .- '.-~.- :_<:··.:~; :.--~.:.~~~~-~::~e:-'. -.-," -- <·. -":.:·.; -

Así '1as cosas; ;9e!b'éírKi~ co'n~\ui~.t:¡Úe.las resoÍuciories e~itidas por el IMPI 

materializan el ejerCÍcÍo c:Íe la fundórí jurisdiccional, que .las. fracciones IV y. V• del 

articul~ 6° de la Ley de la p~();iedác?1'~du~tri~I ~~~~mienda al IMPI respecto de los 
• .. .--· ' •, f' ' . ... ·- .. --· ·· .. -· •• 

·conflictos relacionados eón.la violación de un derecho de,p~opiedad industrial.º la 
:" -' - • '.· • •. ,_ .. ; - • - ' .-,-.· ' ".'. • • " ··- - ' -~ - ... _ .. - . . . - : • ' ..• · •l. . . ' 

validez y vigencia de los mismós.\ '},<tx,1: ;,, ·• ,,:,:.ú¡:.,;.;0;:.;;;;:,,>,¿\.; ····:-: .. \:;. 
_ ~ -:.~~~;- --"<~f;~,é~'.')·i:t~:. ~//¿,;::~~~~~:~;:~-~-<~:~·x·-~~~~-~ú~;~~ :h:-~:: ~~<~>-~;-J_~) ;·- .. 

Del mismo modo, e~ importante menclbnar qGe•ya''sea'en üri.s"entido.o en el 

otro, pero siempre y. cu~n-do la i~~b1~c;~~·~'e-iprÓ~~·i,cfe·~·6ti~e\1 ~6rici~ 'ci~1'.1°i~Í~lo, la 

resolución que emita el·_l,Mpl ;¡~'~e~.·íl~a~~~fd~d .d~.~~q~Í;l~ ~¡·~~rá~t~~ 'ci~ :•6osa 

juzgada"si la misma n()_e~1i:n'pljgnáda: o si llegase a serlo, tal impugnación no 

procede, caracteristic~ que i~~Últ~ ~()i;rri~~t~ propia de la jurisdicción. Lo anterior 

significa que lo dictado por el IMPI en dicha resolución no podrá ser modificado, y 
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PROCEDIMIENTO DE ÓECLARACIÓN ADMINISi:RA'rivÁ:-c 

-~.~~-~' \":·~~--J~:',~~-~ 

por 

Antes de empezar, es importante puntualizar. que -~¡; término acción 

empleado en la Ley es utilizado como sinónimo de la pretem;ió~.q~~ el solicitante 

dt:sea ubt1:.11er de: IMPI a través de. la de:clar .. clón admini&:rafr/a' que é.ste &mita, y 

no como técnicamente debe entenderse, es decir, como el derecho de provocar la 

función jurisdiccional del Estado. 

Ahora bien, una vez que hemos analizado el "procedimiento de declaración 

administrativa" previsto por la Ley de la Propiedad industrial como. el vehículo a 

través del cual el IMPI ha de ejercer la función jurisdiccional' que las fracciones IV 

y V del articulo 6º de la Ley le ha encomendado, es menester.:estudiar ahora, de 

manera un poco más detallada, las distintas clases de contÍ'ov'ersiá~ que pueden 

resultar ser el objeto del mismo; es decir, cuales son ·las' pr~ien~io~es ·aspe~ificas 
', . ' ··":.'.1._~:,_:,,::-~< -

que pueden ser demandadas a través de este proceclimien!O':'. \:'2Li.i. ;',;-:-,,·./ : ¡; -
·,. ',". - '; ;-' :~·:' · •. :-.< -·.· 

' .. e/~ :;: . ·~~~::~/ti~ é·::: ~~:;:.:_,;:~r}i·::: ;x, :e . 

Lo anterior resulta ser de gran importáncia·páia e(c!e'sár¡o11d del presente 

trabajo, en razón de que buscamos dejar en ciarC>-qU~·e1·Ci~]~to" de 1C>s mismos son 

verdaderos conflictos de relevancia jurid,icá entr~';:~b~'[i:u'JeÍC>~. del derecho de la 

- pro~iedad industrial;•sujetos que ,h~n del ac~dÍr.~~i1t\liP1-para solicitar de este el 

ejercicio de su · función jurisdi~~iC>n~I- i)á~á'Ú~~~l~e-~:ios mismos a través de la 

determinación· del de'rect1C> aplidtJle ar~á;o:~n'2órícieio . 
.• . ·,_, ,. __ _ 

Asi las cosas, hemOs;d~ m~n,~i~
0

~ar que~ lac pretensiones que pueden ser 

·-planteadas al IMPI éspecificámente a través del desarrollo del "procedimiento de 

- _,..-... ·~,,. 
~ ' . 
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declaraciór,, i.dminlstr~u..:a'\ só·~;ia'~ de' nulidad; infracción, caducidad y cancelación 
-. .. ::<::, ·;·.::>,_·_;;·.:_·¡, :~: ,:.>:. ·,::.:;.i,-::·.~··'·.''"'·' . '. . 

de algún derecho·de.prop,iedad industrial;·•.·· 
:>: .. : 

A cont;nu~iiÓ~.~;:aliz~re~~~ ún examen de estas distintas pretensiones, 

cuai~s.son las· ce.úsales previ~tas por Íaley para las mismas, asi como la finalidad 

u objeto que el accionanie · pretende con su ejercicio, el cual se traduce 

generalmente en la exigencia· a la contraria del respeto al derecho de uso y 

exolotación exclusiva del titular del. derecho de propiedad industrial 'o, por el otro 

lado, el de no permitir la subsistencia de dicho derecho si éste se traduce en una 

v.entaja indebida a favor de su titular, situaciones ambas que producen 

compete.1cia desleal. 

1. NULIDAD 

a. CAUSALES 

Para una mejor· comprensión de las causalas que prevé la Ley de la. 

Propiedad Industrial' para. la nulidad del registro de un derecho . de propiedad 

industrial, dividiremos su estudio y análisis en dos grupos: lasqúe se refieren a los 

signos distintivos y,' d.espués, a las relativas a las invenciones o creaciones 

industriales. , 

SIGNOS•DISTINTIVOS 

Dentro· de los signos distintivos encontramos a los registros de marcas, 

nombres comerciales. y avisos comerciales. Ahora biP.n, ~s mene;ter, señala; qÚe, 

aún y cuando la Ley de.la Propiedad Industrial al establecer las
0

ca~~asd~ ~~1-Ídad · •.... 

se refieren especifica mente a estas como causas de nulidad <;1e:J~ .regi_sfro d~ • 
marca, tales supuestos se aplican por igúal a ias demás figuras que 'éoiyÍp;end~n Y} 
los signos distintivos,· es decir,· al ~viso y nombre comercial, p~e~, la, ~ismí:F Í'.:~~:·;,~U;,> 

. . --·· - . . . . -··· 

establecido que estas dos figuras se regirán por lo est<iblecido en la l:.~/pa~a l~s ,· 
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:·-.:~'.~,. ."\·:~~-;'..," 

marcas, tornando si~rnprecen'cuéril~:sU naturaleza propia \¡que:no']exista en)a. 

misma legislación •• n?;rria esp~~iá1 paia tal . efecto; situaci?~. que,:~Cii'acontece. en 
materia de nulidad8~~, ·:· ·,· ~::·~: :·'::~~; - · '.-,:.~,:··- :;<-·:· -

-_,_<-:~ ,.:<i'' ,.· .. 
'··t:j~~: ; .. \""-r~t';. ~:,· --

Asf'las ·cosas, la Ley de la materia establece en 'su,artlculo:151 .cinco 

cau.~.is 'por Ías ~uales se debe declarar la nulidad del registro de un 'signo 

· di~tin.tivo, a saber: 1) por haberse otorgado en contra de lo estable~ido por la Ley; 

2) por el uso previo del signo distintivo por una persona distinta al titular del 

registro; 3) por haber declarado el titular del registro datos falsos en la solicitud de 

registro; 4) por que el registro se hubiere otorgado en violación de derechos 

pre::vios, 'f, ~¡ por tjUe el solicitante :1aya ubla.1ido dicho n;,.¡istro abusando :!e su 

posición privilegiada. 

La Primera de las hipótesis previstas para la declaración de nulidad del 

registro de un signo distintivo, establecida ella en la fracción 1 del articulo 151 de la 

Ley, se traduce en que su otorgamiento implicó la violación. o inobservancia de 

alguna de las reglas establecidas para la obtención de tal ,registro, .salvo· 1as 

cuestiones que tengan relación con la personalidad •. del • representánte ' del. 

solicitante del registro; es decir, que su concesión n~ c~~~liÓ .e~. su totalidad con. 

algúila de las reglas, tanto de forma corno de fondo;:pa~~·~I r~gistrC>,d~ un signo 

distintivo. 

En este sentido, pareciera ~er .. ~ue ,el)e'gi~Í~d<Jr:~Ótdes~ó;,hac~r/una 

:::::~~n~1i:r~u:~er:uoec;~~:~P~::~f~~~~1~~~~nf~k}tr~~~it~ÍJJ~dd~t~:~:tr:. 
si su violación hubiera ocurricjo, 'i•V;!~~'i'.~•<i'l+•,,j'\1\~f\)'?~:~;,¡i':,';."'ic;)~,:' ;:; .;'..:.~· · 

. .. . . . . - '.. . ,. . ~- ·: '. ·. ;·;·':'. :·;.:, \{)'.~~,- ~; -:~).f~- ::}.~·:n:.; ::-~~:·(~:::_~:;1:~~~~{<i~i-~ , ,·~; , , ~ -/ :, t::~;~· -· ·' · 

=~::::::;,~:;:::-ii~f~~jf~i~[~~~,~~fü~l~*~~~~~fft'.!i:. 
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--o~~~--~-~.:;,/~_:__:; 
? </-,'.::· ;-:;· ~~.'- ·;'_,.-

como atinadarrn3nt~, 1~,·s~~a'ia érnia~siro JnÍife ,D~her507 , en grave e injusto pues 

nci puede ser vÍst6 de m~.~e;~·p~siU~a el heého de que se pueda anular el registro 

de . ún. si~n; : ai~Ú~Íi~6~iw~6';·1co·~i~¡~:~es''. o cúestlones meramente formales e 

irrelevarit~s 'ci~~ari'i~?~fi 'trairiit¿ ••. cié· ~u• ~tcirgamiento que no incidan de manera 

significativa en la constitlJ6ió;~·del mismo. 

. . ... ·-··. 

Es por ; ello que ! consideramos que dicha causal debe relacionarse 

exclu~i~amente, cci~o. sucede generalmente en la práctica, con la posible 
•• • < - ·., ' 

·inobservancia de las condiciones de registrabilidad en el otorgamiento del registro 

cuya nulidad se pretende .. 

En efecto,. sólo cuando el IMPI haya otorgado un registro sin haber 

observado en su cabalidad las.~9ndicionesde no registrabllidad establecidas en la 

Ley, es cuando debiera de cteiéiara'í¡¡e¡nulo .el [nis1110 pues tal omisión si incide 

trascendent.,,lmente en: la co~st.ltuclón,'de iá1 cterecho,.de exclusividad ya que le 

daria a un signo que 11ocUi:ripíe';cori\1a~.exigencia¡¡~esta~lecid<Js.por la Ley una 

exclusividad que se traducÍri?'~n:~íi~~veriJaJa ir\'deblda paré! su titular.con respecto 

de los demás competid.C:,r'.3~:¿~t~r~r;:;~:·~{f~·u.· :·: i\ ~LL'· ·• · •. : .· .· .. 
. ::~~;~_;):~i··S~-·F.;~~i~·{tt·i~~f:.:;:::_:: ~:;--~f/:~---~)':~~-, ,~< ·-··-·;'· · · :~ -..-:~"~ ': 

A fin· de.· poder;cómpre~defc~~~C:abalidad;:que·· debemos entender por 

condiciones de n~ ~egl~trabilÍd~ci: ~t men~st~r cóm~render qu~ estas se refieren a . . . . .. ·: -. . . . .. '-· .,. '". . . ' ' - ~ . - . ' . ·- ~ 

aqu. ellas hi.pótesisprevi.stas:enlaieypor·la.s. cuales se considera que un signo no ,_, .... , · .... ___ ,,, -., . ,. ·. ·-

puede ser;; reglstrable .. al; carecer.' de. las: caracteristicas propias de un signo 

distintivo, es de~ir;:• c~rézcan. cie distinÍividad, especialidad, novedad, licitud o 

veracidád. 508 / 

Los supuestos en los cuales la Ley considera que se falta a alguna de 

dichas características se encuentran establecidos en su articulo 90, supuestos que 

en razón del fin de este trabajo no estudiaremos a detalle pero que se traducen 

"" JALIFE DAHER. Mauricio. Op. cit supm nota 488. p. 299 y 300 
~u.~ Es importantl! recordar que tales conceptos fueron estudiados con amplitud en el capítulo primero de este 
trabajo. por lo que nos n:mitimos a ellos. 
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· ·. ibésicamente:en que no se podrán registrar como signos distintivos aquellos signos 

,qÚ~ ~E!andescriptivos de los productos o servicios que pretenda amparar (falta de 

· di~íiniívid~d), los que reproduzcan o imiten slmbolos oficiales (falta de licitud), 

a~~~llos que de alguna manera induzcan a error.o c~nfusión respecto de su origen 

o calidad (falta de veracidad), las que vinculen injustificadamente al signo con una 

persona o empresa (falta de distintlvidad), y aquellas que pudieran afectar 

derechos sobre signos distintivos previamente registrados (falta de novedad). 509 

Analizando.con detenimiento las causas por las cuales determinados signos 

no . pueJero. ~er r~gistrados, observamu~ eiu;:, dichas ~roh:bicionGs tier ... :m la 

'finalidad de ,inip~dir que un determinad; agente económico obtenga una ventaja 

' indebida ·.·eri perjuiéio >de sus competidores,; se. aproveche·. del. ,reconocimiento o 

. ~f~·~Ü~ici a~ un¿ persóna. Ó e~presa; ·o simplemente prov~que'Um1. distorsión· en el 

>e:l'~~·árró11ó>nó~ma1 deiá c6mpetencia . .-, .. --. . .,- -,. .. - .. 

·~~:} ·{ifüt±Ent~~dida la primera caúsa ·de nulidad del ·registro de un signo·distintivo, 

¡p-~s,~mos 'a' ~~aliz~~ la segunda de las hipótesis prevista por la Ley; es decir, 

··•;"cúaíído :·un 'tercero aduzca un mejor derecho de uso respecto del signo distintivo 

~~!(~~.~~~~-~li~.act'se' sOlicita; · 

.\;J.\' . él1 e~te sE!niido 1a tracción 11 de1 art1cu10 1s1 establece que se declarará 1a . 

. ~Úlidad de úrí ~igno distintivo registrado previamente si un tercer~ aci~~dita haber 

v~nidÓ usando con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o de primer uso 

d~clarado en la misma. ya sea en el pals o en el extrahjero, un signó distintivo 

· igual · o ·similar al registrado para amparar productos o · ~·ervicios Idénticos o 

similares. 

~ ... , l1:1ra un mr.:jor r.::.tuJio Je ..:!>h: i..:ma. \C:asc: JALIFE DAllER. ~1aurh:io. ··.·lsp1..•c:llJ.'l lc:ge1/c.'l ,/e: lus ,\/ureas"". Thr.:mi!i, 
\l1h1~0. l 1J99, pp. :!::! a 31 
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A trávé~;d~::~s;~/c~Ú~al de nulidad la Ley garantiza al "uso" de un signo 

di~tintivo corriC>'-un~:~ei.ias-fuerytes -generadc. ds de derechos de éstos, pues le 

reconoce la posibÚidad de nulificar el registro de un signo distintivo obtenido por un ·- .. ,· · .. •-.· .. ,, ., .. ,' '"'· ' 

tercero que -resulte\ ser -- idéntico: o similar, y con ello obtener el derecho de 

exclusividad que tiene re~pecto del_ mismo en razón de haberlo venido empleando 

con anterioridad d~ntro del-curso normal del comercio. 

' ' . . .. ·~-. ,. ·. i.: , 

Com~ tercera éausal de nulidad la Ley de la Propiedad Industrial establece 
- . .. ··- . 

'que el registro: de un· signo distintivo podrá declararse nulo si se realizaron 

~aclaraciones fal~as.'e~ '1a'soiicitud de su registro. En este sentido, debemos 

___ comentar que:al)gui(qú~e.il;:i prim.:ir cw.;al de: nt.l!dad, :a ia.;¡i:;lación no :;sñala 

expresament~;q,ue."dato~·:·podrian provocar la nulidad del registro si fueren estos 
falsos: '_·:. -:_ ,'i':'-: · 

· Es por' ello,· que · ante la falta de precisión del precepto legal, deberá 

entenderse qüe la, falsedad de cualquier dato asentado en la solicitud podrá 

provocar._· la :nulidád·. del registro obtenido, situación que_ consi,deramos poco 

deseable y que a la larga pudiera provocar eventuales injusticias, puesto que salvo 

el dato relativo al primer. uso del signo distinÚvo; nln~uno cie:los deinás.procuceín . ··:: ,· '. -::':,- ,~;::·' -:-;:'.. : : -<:' '.:.:~--" :.·. ;·_ ,._ / ~-,<_..__ ' 

derecho alguno ó inciden. trascendentalmente eri el otorgamiento del _reyistro. > _ 
-:_.;. 

La cuarta caus~i de nulidad prevista en la legislación dl3 propieda~ i;,dustíial 

prevé la posibilidad de anular e1}l3gistro de Un ~igno distinti~o cuyo otorgamiento 

invada Jos dere'cho~ prevÍo-s de exclusividad que haya adquirido, Un/tercero. 

entendiendo ~6r eÚ~ ei hechb d~ que el registro cuya nulidad se soli~ita se haya 

otorgado C:Ja~do · e~istia el 'registro previo de un signo distintivo idéntico o. similar 

en grado de conf~~iÓn al otorgado y que este amparara los mismos o semejantes 

productos o ~ervicios, a~egurando asi con ello la exclusividad que este tiene-sobre 

dicho signo distintivo. 

1 TESIS CON 
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•••• •• Fina1íli'ente, la quinta y última ca~s'a1 ~[~:~l~t~'.~or la Ley de la.materia para 

.· .• 'decl~rnr 1.a nUiidad dei registro de un signo distinti~ó establece que éste será nulo 

. CÍ.i~n~o el signo distintivo registrado haya ;~iét~'~(;1i6.it~d
0

0 en SU nombre y para SÍ 

··por-~lfa~e~te, representante, usuario ó,d1~~ri§.uJdcif'del titular de la misma o 

. semejante marca en el extranjero si~ el;c~~~!intirrÍiento·de éste último; es decir, 

.d~b~rá anulárse el. registro de uri~sl9r:iC>ici1~tinti~o obtenido con base en una 

< p¡',sicÍón privilegiada del solicitante ~n .pe'r¡J1cio del titular en et extranjero del 

Esta causal de nulid~cÍto que.~reteride sancionar es ta mala fe con ta que 

pueuen actuar e..;t& c1áse de agente. e.cené.micos q;,iiene..; er. provec:Oo ce su 

relación comercial con el titular de ta marca extranjera, obtienen et registro de ta 

misma en nuestro pais a fin de garantizar su calidad de distribuidores o 

representantes de dicha empresa extranjera en nuestro país. 

Asi las cosas, el registro de un signo distintivo obtenido de ·esta manera se 

reputa por la ley obtenido de mala fe y, en consecuencia, .nulo, puesto que tates 

conductas sólo pueden ser consideradas como contrarías a_ las más elementales 

normas de ética comercial y de compet"!ncia. Asimismo, es importante.señalar que 

la enunciación de sujetos por la fracción V del artículo 151 ·es solamente de 

carácter enunciativo, pues el esplritu de la norma es sancíori_ar a cualquier 

persona que abusando de su situación personal se beneficie de tal manera. 

INVENCIONES 

la Ley de la Propiedad Industrial estabtecé'cúates··se'r.iin tas cáusas pdr.las•cúates 
·. . ' ,. - ·, ~. . - . ,. ,.. .. "' ". ;: - . ~' »-. . .. . . . ., 

deberá de declararse _nula una paténte:•01;regístro:de un¡.rncideió. de-u'tífidad ,o un. 

:~s:i~:v~~:~:~r~~~--~º~~;:qet¡~¡¡~~~~d~~t1~:~0A~~ª;i~!~~~J;~:~1~:~r~~~l~~!tci0b··:: 
haya concedido en contraven.cíón. á las_ disposiciones a ley yigenteal .momento de 
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.. ·~ .-.• : : ~ '';?--.;-:~·,_;t( .. ;-i'g,f :~i~~~i;:~~F~~s-:.f ¿,~~:~~-_;;;fü.ZI1J~ : 
·su otorgámiento;~3)c_uand() o~_raQ).e,~t:!~ªri\!te;c:le)é',;!la.teri!eA registro el solicitante 

. : .. ::-.··. "".' .:/.-.. ,/,, ,, __ . :·• ':"(~-;_:~-::::- ;~.'--~~·~;_ ,,_-,.,~,"':<:;-.->:" :'f~;\.:~-1/"{"~\-,-:-.;;:--:r.,..:. '.':;•.-:::-~.~-_;;~-"'.{\ ,:_-:;:_ .-::z~,\}"'.,'f,.'.':;~- •• • ·. : 

hubie.re 'lncllrrido;.en~.apapd()nC>:Ae,¡¡L!i S.?li~itllc:l·éi';;;5)·,cuándo .·su otorgamiento se 

•eq:;rne.~dtl~:~~~~.:.[%ti{;:Pt.~~t~~~id.;~~.:·rt·:·:_e~"~J~;~-r~~;~~:~p.~~:5:;'.,tiubiese concedido a 
-·(,:,_.;,,, ... 

•''· ,,· .'>'_ .. ,• -~\: ::>·· 
'. '··_.;-· , ~ ., . ~ ·' 

En este orden de ideas, la :primera :de las .éausa:es de nulidad de una 

pátente, registro de modelo de Utilidad o diseño. industrial se refiere a que en su 

otorgamiento no se hubieran observado:' cabalmente las condiciones de 

registrabilidad o mejor conocidas corno de patent.abilidad:,es decir, que la patente 

o registro se hubiere otorgado cuando la invención carecla de novedad. actividad 

inventiva o opll.:dción industric1I, :..it..iació11 ,que trae ..:o.no .:o.nsec;,iencia de que 

dicha invención no merece la proteéción quela Léi: le otorga a las creaciones 

industriales que si cumplen con tales exigencias> · 

Además, la causal en comento tam~ié~,p·r~vé corno motivo de anulación el 

hecho de que la solicitud ria hubiere cJ~plid~ en su6~~alid~d con.los anexos que . :_, . - ,~ , - ',-_., . -, - . . •: -. - : /•;' -,. . , - '. . . 
debe adjuntar corno son: la descíipci6n;cie'1a inveincióÍ\lo.suficientemente clara, 

los dibujos necesarios para ;u '.cb.;,~reri~16n: una 6; rná's .reivin'cli'ca~iones y un 

resumen de 1a descripción. para' sü · i)Ut:liicación: . i.:á inobservancia• de. alguno de 

estos requisitos puede acarre;riarí~lidadde la pátent~o re~istn~: 

La razón de sancloriar;;1a ·~ulidad, ,de ):In¡;¡ pa_tei~te;,o; registro por la 

inobservancia de los , requisitoi;s!'lñalados en eL párrafo' élr{terior,. es el hecho de 

obligar, a quien· pretende obt~ner el de~echo.excl_~sl~b'.d~;é;~,l~;~ción, de hacer 

del conocimiento pÚblico ~o~ la más ~bs~iu;a ~la~Íd~·d 'y.~r~61kión''~-~ ~ueconsiste 

~oni~:i::i~t:s;:~t;:~;:~~rY:e!ii.:~:~fri1~:_;;~ftr~Z!~Jla:rá:~c~t:1~~b1~~:: dt: 1~: 
sociedad-en ge~er~Í·qJ~ha.d~~idido r~c~;,;p~n~a;I~· ~~eati~idacl del inventor. 

>-.··,,~ ?.~5-::·' -:,~:/::.'>~~:~.-··'·'•'.~' 
.Por' otró lado/la segurida de las causales previstas en la Ley establece la 

nulidad de: 1.a. p~tente. o registro otorgado si en su otorgamiento se dejaron de 
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observar las normas que para ello fueron establecidas en la ley que se encontraba 

vigente en tal momento. Esta hipótesis resulta ser. al igual que la primera de los 

signos distintivos, mucho muy vaga en cuanto a que omisiones, ya sea formales o 

de fondo, serán causa de anulación por haberse dejado de cumplir. Sin embargo, 

consideramos que al igual que en la materia de signos distintivos, esta caus31 de 

nulidad debe ser Interpretada en el ·sentido de que sólo aquellas omisiones que 

Incidan en realidad con la constitución del derecho exclusivo sean causa de su 

anulación, pues entenderlo tan general como lo hace ver su redacción podría 

ocasionar serias injusticias. 

La tercera de.las hipóte.ois de la L~yc;e la Propiedad Industriar .;a,icíona cor. 

la nUlidad el hecho.de habe¡r~e:~toigado un~ patente o registro cuand~ I~ s~ll~it~d· 
que lo originó se encontraba abandÓnado. En este caso, el abandono·se produce 

cuando el solicitante no da cumplimiento a aígún requerimlénto hecho por el IMPI 

.. dentro del plazo concedido durante el trt>mite de otorgamiento. Esta sanéión tiene 

.. sú ~ótiJb ~~'.el "hecho'• ele· que el abandono, de configurarse, representa el 
,, ,· - '¡' .. · .... : •. • .. '· ,· •.• 

desinterés deii:sOficitantei para obtener el registro o patente solicitada, por Jo que - . -- . -- . ~ ·•·. -,-_ -·- ' - . . ' _ . 

. · .. de se/ conéedida . uí{a solicitud abandonada se estaría otorgando : un privilegio 

qUlen nO most.ró el i~terés necesario para ello. 

- . .- .. ·. ' 

Finalmente, la última de las causas de nulidad previstas en la Ley establece 

dos s'upuestos: El primero,. cuando la paÍente o regi~Í;Ó ~~:'e~é6ntrare viciado por 

·· errar· é:i inadyértencia grave: ·.situación que .sólo.pGec:le: sererúendida en el sentido 

de 'que sÍJ otorgamiento se realizó en contr'a~ér\c,iÓrl ~~I~ le~J '.• · •. · 
---> ~~;'. .. \~~,-, ~-.. _-.:- ·:>· . . / -~;- -- -- ~--~-. :-_~:;,~¿.;. --~(:.~f~f_:~~~~;;~~:;r).'.~: :::;:.~: :: .--

j~;f f 'f~~J!~~¡;~~%~~ri:J·~~l~:i:Jl~1~~{{~i~~:~:::~;;~;:~:·:~ 
,,c'iJi~~~ii11~~t}~~!~~6~,~~·~Jt!},~i~r:~~º.;~:: .~',~::"~~7,: 
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Así las cosas, será causa de nulidad de una patente o registro cuarido:el 

solicitante no haya sido el inventor o diseñador de la creación, ci no. sea 

causahabiente del mismo. P~r lci tar1io; de ejercerse esta pretensión a tra~é; de la 

solicitud administrativa correspondiente, el actor deberá demostrar ser el inventor, 

diseñador o haber adquirido de algu,no de estos el derecho para la obtenclóri de la 

misma. 

b. OBJETO 

Antes de iniciar el desarrollo d.., t.ste apar.ado, con::.·:deró apropiado 

mencionar que la finalidad del mismo es establecer claramente la existencia de un 

conflicto de intereses en los supuestos que establece la ley para declarase la 

nulidad. caducidad, infracción o cancelación del registro de un derecho de 

propiedad inr:!•Jstrial. 

Hecho el anterior señalamiento, se procederá a determinar la existencia del 

conflicto· contenido en las distintas causales de nulidad examinadas lineas arriba. 

Asi pues,· e'ncontramos que cuando la nulidad del registro de un signo · 

distintivo ode una.invención se solicita por considerar que el mismo fue otorgado 

. en contravel1_ción a la ley, observamos que ambas comparten la existencia de una 

misma clase de controversia . 

. : ;':.-·.;:·:'\.\:: 
·· Dicha. controversia se ·traduce básicamente en que el solicitante de la 

. -~nÚlidad se;~orisid~r~afeétado por la existencia, ejercicio y vigencia de tal registro 

por que juz~a qúe eÍ 'mis~() sólo se constituye corno una ventaja indebida a favor 

de su titula~ y en' p~rjuicio·'de los demás competidores del ramo, al no cumplir 

dicho signo o invención con las exigencias y condiciones legales que para recibir 

tal exclusividad demanda y establece la legislación. 
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Efectivamente, por un lado advertimos que el solicit~nt7Yde)a decl~raclón 

di! nulidad del registro considera viciada por éste la com~e;t~~6ia·,g~/;J' irid~'stri~ o 

comercio, pues cuando a otro competidor se le _ha cit;rgáci6'~Uii~\~Í~b~~:U~:~i~no 
o invención que no cumple con las condiciones de regi~t~abili~'~ci''~:~aiEi'niabilid~d 
establecidas por la ley, esta constituyendo un derecho exciu~ivod-~~~pl~tadón ~in 
justificación alguna. La existencia de tal situación le produce alsolicitailte d~ la 

nulidad una desventaja competitiva con respecto al titular de- dicho registro 

indebidamente otorgado, pues si el ordenamiento juridico debe garantizar una 

competencia leal entre ellos dentro del ejercicio de su actividad, es lógico concluir 

que el indebido otorgamiento de dicho derecho exclusivo distorsiona la 

comt-1elt:?11c1a existente entre ellus de ma11era inj1.Js\ificada en rc.<.ón de tener uno 

de ellos una ventaja indebida sobre el otro. 

A mayor abundamiento, si recordamou y comprendemos que nuestro 

ordenamiento legal instituye como excepción de los monopolios a los derechos 

exclusivos que el propio Estado les otorga a los titulares de propiedad industrial, 

es lógico concluir que cuando -el registro que constituye dicho monopolio fue 

otorgado sin que se cumplieran a cabalidad las condiciones establecidas en la ley 

de I~ materia para ello, esiaremos frente a la existencia de un monopolio no sólo 

indebido e ilegal, siro que además, su ejercicio provocará una competencia 

desleal en el mercado al_ otorgar a favor de uno sólo de los competidores una 

ventaja indebida en detrimento.de los demás. 

Por lo anterior, e,s dable concluir q_ue el solicitante de la nulidad tiene 

efectivamente: un interés' co~trario al del titular del registro, puésto que mientras 

dicha;ventaja i~d~bicja ~ favor _de éste último, el demandante verá mermada su 

actividad'industria_1''0·:6omercial por encontrarse compitiendo injustificadamente en 

desventaja'contra ~I tituiar del registro indebidamente otorgado. 

_ Sól_o para mostrar de que modo se puede ocasionar la competencia desleal 

·entre los 'distintos industriales o comerciantes de un ramo especifico en caso de 
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que se inantu°Ji~~~~t~i~:~teL~~;.r~gls:t~~'·indebidamente otorgado, señalaremos 

·.como ejemplo',e'1 hecho:~e'',que si, ~e.§!()1"9~rá una patente para una invención que 

carece.•d~ri6~eci~h~::eil0·'1pfovoc~i1a 'qJ~ los competidores del titular de dicha 

·. p~t·e~ten~: pocir'1i~1it,i~ri;~n·t~:~gpl~ar0Ó.fabricar dicha invención pues de hacerlo 

·.podrlari .incurri~;~~··la~i~i~~i6'{;·d~·~·1¿ti6'der~cho exclusivo, situación que sin duda 

:aca!>ib;;a.~na'~~¡jr;.¡-~~t~rí~i~".~ci~~leal,en razón de que la invención materia de la 

'< p~té~¡ci' 'n~ ~&;;~u~·~6n 1~·~ c6ndiclones establecidas por la ley para gozar de dicha 

Ahora. bien, por el otro lado encontramos al titular del registro cuya nulidad 

se aduc..e y quien sil 1 duJa dlguna ti1.;r,e uro inter.3s <.ontrar:o al del solicitante de la 

nulidad por considerar que su signo distintivo o invención si cumple con las 

condiciones de registrabilidad o patentabilidad establecidas por la ley, y por ende, 

que la exclusividad que el registro le confiere se encuentra total y absolutamente 

justificada. 

Efectivamente, como lo comentan:os en el p1h:ner capitulo de este trabajo, 

los derechos exclusivos que la propiedad industrial genera a favor de sus füulares 

no tiene otra razón más que la dé incentivar y proteger la creatividad. de ios 

industriales y comerciantes dentro de sus respectivas áreas de.labor. Asi pues,.el 

titular del registro cuya nulid~d se solicita. defenderé la su asistencia. de:su registro 

por considerar que su creación industrial ame~ita eLder~cho e~ciusÍvo~~·.u~o a fi~ 
de que nadie se aproveche indebida e ;injustiricJci~~~~·ti;:ci~'..·;~~::Ua~~r de 

investigación y creación •. asi como del presÜgio. {b~éri.·r,c;'rñ'i:ir~:·~IJ~';é~te ha 

obtenido a través de·Su.~·sf~erZo ·y.:tr~b'~JÓ-.--:· :.··;.r·.~,-::. :._ .. >·.'~"~·::", ·<,':~~>-'-~:;~~.:::)~:{ ;:.·:-~~ .. ·:;~:~·::'·· .. ,, -
-· ,,;.';-:'' 

En conclusión,:1:'t~~ist:n~l'.~,:~Z:.J~ .• ~~F:~iJ@LdeJJ1~~e:t~:~~';·,:j.~ridicamente 
calificados en. esta cauS:a,i ~El n\Jii~a<fse.· en~uéntra 'plenaniénte justificada. puesto 

que de un.lado 'ericónfoiiriios'.~ai;solicitante quien considera .que el registro 
- .. · . -' .--, --··-. :, , .• "'-'o-,--:-~:"'.~·.-:;::';-:;" ,- -

constituye uná;ventaja'jindebida por considerar que la invención o signo que 

ampara no cu~pÍe/:con iás exigencias de la ley, y por el otro lado, al titular 

TESIS CON 
FAL.LA DE OPJGEN 

391 



;_7--=-..:¿, ..;,.L';>;---="{-_:O-:'"-.-, 0 o~-~~ ~~-C<;=·;-.-o-c~-'::. ·----;::; ,-.------ ·e;;-;,._--. -- -~ _ -t--O----oo - -:- ;"-~_'-;::~.'<•.--: ___ ·---. -·-- r 

~~-- ~-:~:}; > :\~~ll,_ .. ~·;:~ - "~;·~~~;:"~;·) ,~-; > :·~~}:.-~· / ... i~\, ,., -.·. · · . ,, ----· · .': _::::EJ-~·-: " 

~t:~~~~~t'n~~~:~~~/Jti:zr:i~u~~':t:~~zit:1i~:~!:f¡,;~[ITd~ otorgado ., por ende 

;;·~: ·:,.'~~ii~~,~~J1:1;~d'.~··.1ac,~~terior··;ª·.~~a1 .. q¿:'.~i:~~:~;~;.{~S~~~ara •. 1as invenciones como 

par~los.• ~ignos···distintivos, ··pasaremo.s••ª i-analiz~r.,'el;'co~flicto que las demás 

. ; ~~usaÍe~ de nulidad contienen en si rni~rnii1'~1.':~~~Íl·~~~db.~rimero el estudio de las 

:referéniés a los signos distintivos y conclílyericio':'(Jespúés •con las relativas a las 

·· ·• inve~cio:ies. 
'-· -:·: ._ ... ': . . ',·, 

Asi, la segunda causal de nulidad 8~· i.m~i~nJ:distinti~o contiene en si la 

co~1ronlación ent.e lus derechos que ~é;1e.:a el Úso da ún .;igno distintivo~ favor 

dé su titular, y por el otro lado a los dere~ho~ que s;;bre un signo distintivo se 

coristituyen en razón de su registro; Eri est~ ·sentido~ lá segunda causal de nulidad 

de los signo distintivos encierra' el conflict() eritre .los titul.ares de un mismo o similar 

signo distintivo en razón de determinar quien tiene un mejor derecho sobre el 

mismo, donde por Un lado él solicitante· hace valer su mejor derecho sobre el 

mismo en razón del ·u·~o que ha hecho del mismo. y .1a otra en razón de haber 

solicitad~ y obtenido s~ registro ante al autoridad estatal.· 
::- ~- .~ :- -~ .. < \ _, .. "'-' 

·; •oé' este' áíodo, observamos que es incuestionable la existencia de un 

• co:nflicto}de iritére~es jurídicamente califi~ados; eri esta causal de nulidad, 

aie'rid1~·rido qué nuestra legislación de propiedad i~ci'Jstrial estatuye como las dos 
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_,,..,,_.,, 
·;:~,,·:,'. ',,,." ,- ,,·:.· .. -·,' \·~·:··" .;·_,.",;~;i·c: ·:·.~-,~:/· .. ~··,:.:; ;,:_,·~,-.. 

. , -; ;: : ··: ' ~·1: °'J: "' ~·:··.i-. ···-··· , . ..; ' 

.. ·. ... ·... Asi iaii· co~ás/~i1con.t~arri~:; , 1n,d~~~~1~1T.~nt~.· u,~1;,i ;;v~r~~~~F.:~iQ~·:°:~~r~ia 
entr.e ·ambas partes en .razón:de ·que el primero considera que:la_°:~t~nción .del 

registro con 'b~se: ª. ·. tin. dato fa1~0 • só10'· i>úede ; pr~ci~dr. Gn~~:~ifü~é1ó~. de 

, cofT1petencia de~leal enirelo.s•comp~U~ores de'Í~ rnism~ ,ár~á ·~o~~~6ial;:y por.el 

otro, al titular quien considera ~~~º l~gltimo su cie¡e~h~ de ·e~~IU~l~ld~d;',,'•,. 
· .. ·. ; . --:'.; >;_:·· :~ .>,~---~,;. ·' 

- ,•;" -- r '>'~ ::)~ • • ~· ",• - /~ •' ,:'." ~·· --.~~1: •/~·-;:~'.~-··::0~'~~~~;;·,/ ~-:·: -~ ~·· ,:.,: ,'. 

. Erí cuanto a 1.a cuarta causal. de nulidad del registro\teún;;'sfg'no~distintivo: la 

controversia .que la mis~a ·· implica es :de ; ~¿~t,~;,,;Tíé~ :;Sácil:;,.¡~;reciación, 
Efectivamente, el solicitante. de .lanulidad ·.corisicle;a·iiq~~'?eítcit°"'~gkn,'1ento··.dei 
registro a favor de su contraria afecta su esfera de derechos'p6r:céi'íÍsider'ar que la 

misma invade algún registro de su propiedad•pra'~i~m~~te•obt~ni~o en razón de 
,. , . ~ ... .,· .<'·'" 'i' "·-'· , .. " . . . 

que los signos distintivos resultan ser idénticoso simila.res'para•aplicarse en los 

mismo o semejantes productos o ser\iicios: :10.:6'.ial;~l;:prOducir confusión en el 

público consumidor traerá como consecuen~la ;,,d~;~que .su contraparte se 

aproveche indebidamente de su presÜgi~y.oC:'~~Ic:í'n~ desprestigio a la misma en 

caso de emplearla en productos de mala' calidad.~.': .. ;; 
_, '. -~::;:::j· .. :}~~ú: }~-~~S?~;::,~· 

Por su parte, el titular: del ~i~~i~tró ;-¿Úya: nulidad se solicita. habrá de 

oponerse por considerar ~ue tal inv~~iól1·: ~~~Jita inexistente por estimar que la 
. . -- ·- .-.-: . _-,·.-·--:,_,--;.-;--;-.---·--=.:-o•:::'>'-~.-"--'-,':'...~--· =·--

similitud aducida por el actor no;óc;urre/y,coneilo tampoco el aprovechamiento del 
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i i::lf~itI~tf f i~~~(lif f f lII~~::~~~~·;~~~~~~~~~~ 
actor aduée que no-por-qUe elio;sÓlo provoca-rla)a 1confUsión del consumidor, con 

el conseéuente d~triment~ de p;estigio en su éontr~; y por el.otro. la demandada 

quién considera posible la coexistencia y que consicl~rar lo contrario sólo serla 

impedir injustificadamente el uso de su signo con. el cua·I·, identifica en el mercado 

sus productos, provocando .con ello que el registro del acior se traduzca en un 

elemento cuyo efecto de exclusividad sobrepas.3 st.:a Í:mi:es' no per;n:tiondo u.1a 

competencia leal. 

Finalmente, la quinta causa de . nulidad:: tiene por objeto el dirimir la 

controversia entre el titular de. una marc_a en. el extranjero y su representante, 

distribuidor o agente en nuestro. pals,'don.de el demandante de la nulidad se 

considera perjudicado en sus derechos p~rel registro que de su marca en.nlíest;o 

pals ha hecho para si su distribuidor,· usuario o agente aprovechándose.de·.su 

posición. Del otro lado de la controversia encontr?mos al titular del registro de'una 

marca quien ha de oponerse' a 1a>nülidad de su registro porc~nsld~r~r q~e de 

ninguna manera se ha aprovecha.do
1
cleposición alguna paracibten~ret mismo. 

Asi las cosas, el conflicto' q~'e enire las distinta~ partes se observa en esta 

causal de nulidad se traduce, ~~r u!1, 1adg, q~~;~l'ac;tcir se considera afectado 

injustamente en sus derechos de propi~dad 'indu
1

~Írial por la obtención del registro 

de su marca en nuestro pals por su distribuiéioÍ qGlen ha abusado de su posición 

privilegiada, situación que no le permite intrciduC{rse con libertad en nuestro pals 

para desarrollar su actividad com~rcial . o 'i~.d~strial por el temor de ser 

injustamente sancionado por la violación de dicho _c:!erecho exclusivo obtenido de 

mala fe por su contraria, y por el otro, al titular-clel .. registro quien considera que su 

derecho exclusivo ha de mantenerse vigente por no haberse obtenido de mala fe y 
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con ello mantener: e1,1Jeri'eficio qúe el mismo le provee a!'::..! <itular en el desarrollo 
nor~al '.de la ~o~p~t~nci~~f , , , . . 
' ' . . . - - ,, -~, º' ' 

-' <: .-, : ;;::•' ·,,, ~J.º"~~;:;::·'.',:~~: ""·:~~:: '~-\· ·, . 

Alior~ :~i~k~Ji~~i:~;Íoféfue: toca: al resto de. las causas de nulidad de una 

. patente,' regisfrci' de 'modelo· de_·. utilidad, o·. diseño. inciustrial, debemos mencionar 
. - . . . . - . -, '. - ., .·· . ' . - - . ' "·· . ~- .. •, . ·. - . . . . . . " .. 
que taritc:i Íá segu'nda ·.y la,ieróera' se refiérén de' igual manera al' hecho de' haber 

ot()rgado e'1 re'gist;((cÍe 'una invención ~n ~oht~a~e~ción -~ '1~ !~Y de, la materia. 
, .. ,.·, .;}:'l 1 

Por. lo que toca a la cuarta y Úiíima<de·1~51:~;pótes1i/Jf~~¡~¡~~·~n·1a Ley para 
. . . : . :.· .. :·., .:.· .. _·.: .. :_.:' ,· .. :··:;-\':: :)::_·-.\ .. ::';:~:.:.·:-:::~;-:.' ,,- :()<':-.;.·,.~-·,: -~ ·' ' .. 

. declarar la nulidad .de una patente, registro< de·· modelo 'de utilidad ·o diseño 
;. •, : .. <. ::. . : ::·."::_;'; ':';;J:r·:~t::·: "''.'~"?~:,~~t~;{,;·,:;'_:::.·!t·~-·-"::'t-~::,,,.:. ;, .... ! ',: .• 

int:ustrial, el con:licto que la misma prcvé:éy :¡l!e~h.á;derrssÓhiérsc:·eS e! dAtermi,ar 

si el solicitante de la nulidad Ó el Út~la~·clel'r~~¡'sti~-'~'s\íÚi~rf d~~~ ~I derecho para 
. . ,. ' . . - >····. . . d ·'·~· ,_ ••• - -.··· _,._..; -• ... _ ., ••• -

obtener la misma. .'.< ·,:.0'• ... :;:~¡y;:;\, . 
·~·,;t•- e ,;;;~~;'/$':~;:~ -<·: '• 

En e!'l•e sentido, observamos. qÜE(el sC>tÍc:ita~~e:'d~)~·l1ulidad pretenderá se 

anule la patente por considerar ~er él qui~~;ii~ri·~~:~1:\j~ie2tio ~ obtenerla, ya sea 
' , : ·~·-.",: .:":;_·,-.:_:·:·_··~·:¡;_3)'2:::::\;:::l~,·~-:.:.~_-.1"'"":_:": .. : . .-:.:_ · .. ·;, . . 

por ser el verdadero invento~ de la misma o~porrhab-ér,:obténido tal derecho del 

inventor. Por el otro lado, el titular tie,n~~~:n;inte~és;~b;tr!i~i())u~s-el s~ considerará 

como quien legalmente tuvo el derec~¡/·~¡,;r~. ~bte~er ,ei'ni'1smo, por I~ que ha de ", .... - .. ,_, .. · ... ,.-.., .. ,. ' 

pretender la subsistenciáde su derec.h·& éxé::lúsivo:\ 
·:.,_;'/-'> ~·~;-\ 

,·.··-·-:;:/ 
2. CADUCIDAD ;:••\! .v,, 

.·;.;,;;_· ... '':i_--~·- :~?:>" :> ·: . 

a .. éAÜSALES i /' 

Al igual que i;irí •rna_teria . de nulidadés, el análisis de las causales de 

caducidad del . registro. de ún derecho; de· propiedad, industrial serán estudiadas 

para su mejor corT1prensión en dos grupo¡; disÜ11tos, a sáber: signos distintivos e 

invenciones. 
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SIGNOS DISTINTIVOS 

En materia de signos distintivos, el registro de estos caduc~ré por la falta de 

uso y explotación del mismo. Efectivamente, el artlcÚlo 152 fra~'ción;u;cle Ía Ley 

establece que caducará el registro de un signo distintivo si :el'.mismci ha,,dej~do de 

usarse durante los tres años inmediatos anteriores a I~ 'pre~e~tah'it'.ln''d~ ia ~·olfcitúd . 
. •<' ,'• ... , .. ' .· "·~·"·.: _ ... -· ·- ·- .. 

de declaración administrativa que lo pretenda, salvo qúe!existaº'áipsºa·justificada. 
'·,·,. . !:. ·.1~:: ;. :v --" 

de su falta de explotación. . ~, ;·.;. .,_! .. ,,, ·- · 

. ",'"· .. ,,e·.; ·'· );{'';\),/~(t~~~·~:f~f 

Asi, la falta de uso del signo distintivé> por~:~~~~~~:.,·~u;titÍ.ílaÍ' o por 

~:::~i:~~iod:~s~~~~st~:.r yunc:ner~~1:~ 1:ª pt~~;ldJañ~~1tr::rz~ii'~~~ZE~5i~~~~di:s:: . 
ampara a favor de su titular. · -:.~.: . -· .::._,;,--._ .. ';.>· 

La razón que sustenta esta ca~~al de ~aducidad
0

d~l .reglstro esre~ultado de 

la correlativa obligación que tiene:de ºusélr e-1 signo distintivo come," contraprestación 

del derecho de uso exclusivo que este otorga·a su tiiul~r. por lo que:éste deberá 

emplear la marca en la manera en que fue registrada o con modificaciones que no 

·alteren su carácter. pues de no hacerlo así el uso que pudiera acreditar dentro del 

procedimiento de decl::iración administrativa no le será de utilidad alguna. 

Por otro lado, el titular sólo deberá demostrar que no ha dejado de usarla de 

manera ininterrumpida por el periodo de tres años inmediatos anteriores a la 

presentación de la solicitud de declaración administrativa, más no que la ha 

empleado de manera efectiva e ininterrumpida durante esos tres años. 

En caso de no haberla usado, el titular del registro podrá invocar y acreditar 

ante el IMPI la causa por la cual no la ha explotapo, cau.sa que deberá ser a juicio 

del Instituto lo suficientemente justificada como -.podria ser la existencia de 

restricciones a la importación de algún elemento necesario para la elaboración del 

producto o la prestación del servicio que ampare la marca. 
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Finalmente; debernos rnencionarque· cuando se invoca la caducidad del 

·.registro de U~· sigrió distinli~o dentro ·cie un. procedimiento de declaración 

. administr~tiva, se~á el derriandado quien<,tendrá la carga de probar el uso de la 

misma a efecto de qué no se declare la caducidad solicitada. 

INVENCiONES 

En materia de invenciones son dos las causas que pueden hacer valerse en 

una solicitud de declaración administrativa para poder obtener del IMPI la 

caJuc.idad de u11a pate11t~. regi.;tro de ;,;odelo de utilidad o Jise.'io !njustrial. 

Efectivamente, el articulo 80 establece que el registro.de,u9~ .. e~tEmte o. 

registre, se declarará caduco por el Instituto·, previó desarrolló deliprodedirnientO 
. -~ .. ' ,, . ' - ' ., \ .. · . ·. ' •' . 

respectivo, cuando: 1) no se hayan cubierto el pago de la.tarlfa;p-revisto',para la 

conservación de sus derechos, o dentro del plazo de, gr~cia~,:cii'.{~~¡·~\·.;;eses 
siguientes a éste, y 2) en el caso de que transcurridos los_d6~ áÍi6~'¡;j~t¡'~~~~~ a' I~ 

• '·' ' .•. -.• ;!'.'--,,.-_-·. ., "->i1• - -.··-· _,_ -

concesión de la primera licencia obligatoria la invención Clue, ampárf;'.1a''patente o 

registro no se hubiere explotado en debida forma.·.· . _\·~{;¿;,i:;;:i-~~~~~.:.::·;".. . 
. --_,/::.··:.~;/O: '· :;f~-\~;::~;::~;,1.~~: ;/ --'"¡~ ~'.. 

La primera de las causas de caducidad pr~vista en lá'léglsiación ·para úna 

patente o registro se traduce en la falta de. pago det~~-~~Üá1Í~~des'.ciue el titular 
': ; -· ·' .•-· - '•. '"' '"'. o - ,:. < •. r ~ . •. ;, .• 

de ésta debe pagar al Instituto para mantener vigente la misma._/ >. 
' . - , : -' ..... ,_.,_ ·,. •<·' ·' !• ., ~-.:.·•"! ··'.; ¡,,>. - ' 

En este sentido, si el. titular de la paté~te:n6:cubre el pago periódico que 

debe hacer de la tarifa-.par~ rnantener/sJ~ p~;~l'lte~o ;egistro, el derecho de 

exclusividad que el rr{¡s~~·amp~~~ ~o s~ ~n~CÍntrarla iegalrne~te justificad~ por lo 
. . .. -··.;-· _, .... ,· . '- -.·- - ·-.·.. . 

que deberá de ierrninaí'sü vigencia._ 

Por lo qu~;~~a a la segund~ de las ca~sa~ d~ caducidad, esta se refiere, al 

igual que en materia de signos distintivos,·ª·'ª perdida del derecho exclusivo que 
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esta ampara cuando la invencló~ no ha sido ~xplotada, púes n6 tendría lógica ni 

justicia alguna el mantener ~n privilegio qUe no,s~ explot~ y que por lo mismo no 

se justifica. Sin embargo, es menester anotar qúe, la caducidad por falta de 

explotación en materia de invenciones sólo ocurre; a diferencia de los signos 

distintivos, cuando se han agotado otras vias para conseguir su explotación como 

lo es la concesión de licencias obligatorias. 

b. OBJETO. 

Conocidas las hipótesis por las cuales la Ley establece que ha de 

declararse la caducidad'del<l"egistro de uro signo distintivo o de 1,;,1a lnvenciór., 

resulta ahora necesario establecer.él porque tales supuestos implican la existencia 

de una controversia entre do~'p~rtes cuy~s'intereses resultan ser antagónicos. 

Efectivamente, la caducidad del •egistro de. un signo distintivo o invención 

tiene su justificación en el hecho· d~ que si ~I Estado le ha otorgado al titular de 

dicho registro el derecho exclusi~o de' ~so de la creación industrial que ampara, 

éste debe ser explotado por su titular, pues lo contrario supondría la tenencia de 

un monopolio injustificado en detrimento de la colectividad, pero sobre todo, de los 

demás competidores del mismo ramo industrial o del comercio. 

Así pues. es claro que el demandante de la caducidad del registro de un 

derecho de propiedad industrial pretende que el mismo ya no surta sus efectos por 

considerar que al no. ser. explotado el mismo su existencia no encuentra 

justificación alguna, y que por ei. contrario su mantenimiento sólo provocará el 

ejercicio de un monopolio indebido en perjuicio de los demás competidores; 

En este sentido, es dable.concluir que ~l:~olicitante de.una d~~laración ~e 
.•. - .- . - ¡ ... -·. - •.. '·' -··· ·' ' 

caducidad tiene como legitirriojnterés,tlltelado pÓr la· ley~el que r1º s~ permita la 

subsistencia de un. monópo
0

1i~ qu~ 'al y~ ~o Ju~tlfica~~~ po~ s~ 'f~lt~~e ;~pl~t~ción, 
su existencia sólo se. transfor;,,a eri·uria \!erit~já 11'1d~bid~' a favor dé ~ú títutar que 
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;~~~'7-';:=~-.~ ~;~:¡;!·.~ú:~?~ 
' ' ,~:,:·,~. .;~~'o:i-~:-

sólo producirá tá1 

'\~ ,..,; ·:: 

De esta suerte; nÍantener.vigeÓte·o' pretende'í'ejercer'un 'dérecho ,exclusivo 

en détrimento de uri compet1dor;cua~a6 ~1 titGi~rci'a'di~ho ~~;echo no 10 explota, 
' . . •' ··. " " ... / - ' . ' " -, -- ~- .. '.' · . .- - . 

resultaria no.sólo injústo e iríjustific'acio;•sino qÚe'además; provocarla competencia 

desleal de éste para. con sus .C:6rnp'etictores; pues al gozar del derecho exclusivo 

gue le otorga el registro tendría a su favor un monopolio que sólo servirla para 

obstaculizar a su fav.::>r e: dusc.rrollo Je le. ~ompcter.cia de: rar.1c de la indL;l:tria o 

comercio al que pertenece. 

Ahora, del otro lado encontramos aUitular de .dicho registro o demandado, 

quien tiene el legítimo interés de mantener vigente su derecho de uso. exclusivo 

que le da ser el titular del registro impugnado,- pues ~L mismo tefecono~e una 

ventaja legal que ha justaíDente . ·~btenido , ~ar; . resp~c:;t~~~;d~I:\Gs- demás 

competidores y cuya vigencia sr se·jusÚfic~ai'cónsiderar--qLi~ lo'tía explotádo en 

forma debida. . . ·- ; y:-¿:~i.1~ti•,';,;ú;:~~:/;,-i;.¡;.~¿,,~ ,·., ... -
:~: :r~~.;;:~º~~::~};(~'~·,;1~)::\{~~;~:~i;~~-r~}J~i·Yif ~~~ ~;(',~:·~:~.' ·_:_ :~~~: :: ~'.·· -.. 

Por lo anterior, es indudable ciLe el'Clem'a~dado'. iieme. un.interés contrario al 

del accionante, pues éste no hiíd~p~~~i,tÍrl~ i;~dJq'~en~u registro por considerar 

que no existe razón para qÚe no se'ínarítenga'1a'vigencia del mismo. 

Así las cosas, es incuestlonabié ~ue :cuari~o 'el objeto del procedimiento de 

declaración administrativa lo constituye'¡~ d~cla~~~ión de caducidad del registro de 

un derecho de propiedad industrialó,nos:;e~ccfr1ÍÍ~remos realmente en la presencia 

de un verdadero conflicto entre dos;partes:-•·C:tonde una de ellas considera que la 
._' ... ' "-..... •,; 

vigencia del derecho exclusivo que -~rnpéÍra.el re~gistro no tiene justificación pues el 

mismo no se explota, y por el otro, ~1.titula-rdediého registro quien no_permitfrá se 
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. ' -;-2~-· ~-\-...,':'="'---=-='.- =---7-'.o"'--~'-:c'--,;'.o~.'_,_:._--;:-=-- , . ,:-.;ó:...~ ---=.~-·'._::-_:~-:,_s._:_ 
;,·'. :"~-:-:- .. ,¿. '--. (:.<~:~:e-,-.~~', ~'::~'.:~."'. ·. ; ·: ~---~·_;.:: 

..• , '1e;priv~ ;¡:~ud~r~~h:~~de;~5·J~el~{u~itd'~~r 60.nsiderar que el misr.10 se encuentra 

•·. >¡~~tifi6aci~;é'r1,r~ióri··~~'.~.i.~ 5¿~":W~16ía~a·;r,:í;y.;; :'. · 

-.<>.:f:-~:.::·~ · · -=_ -~~\_:;·:~: , -<~·; _;~·1:;~5;:~ .. ,t~~0:~·~·\~::::'.ú>~F(~-: •:· 
finalmente;: lá{intenciór('fÍna¡"Cte/ambas partes es que se garantice la 

competencia ieal entre eliÓs en el curso normal del mercado mismo. 
- ':: 

3 .. INFRACCIÓN 

La declaración de infracción de un derecho de propiedad industrial no tiene 

uli a f:na:ic;ad par<:! el solicitar.te de hacE.r ;esp:=tar el de rucho eA::lusivo de uso y 

explotación de su creación industrial o signo distintivo a fin de que los demás 

competidores no lo usen sin su consentimiento, ni se aprovechen del trabajo, 

tiempo e inversión que éste ha desarrollado para conseguirlos. 

a. CAUSALES 

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 213 las conductas 

que han de sancionarse como violación. del derech~ e.xclusivo. de uso que tiene el 

. tit~lar del r~glstro de· u? de,re~ho de' ~ropieda&irii:lustrial, y en gener~I de. todo . 

• . ahto qu'~;imborte'2~;n:pét~nd~ ·~~sle~{~n ésta ~ate~ia.. . . 
',,; :·;· l 

Efectivamente, la Ley de la materia no sólo sanciona con la declaración de 

infracción la violación que un teréerO haga del derecho exclusivo que tiene otro 

respecto del uso o explotación de un signo distintivo o invención, sino que además 

sanciona y establece supuestos que sin importar la violación de un derecho 

exclusivo implican competencia desleal entre los diversos industriales o 

comerciantes de una determinada área. 
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··;·:·: 
,-. o:--~~- " - ;~;~fy~j4-·~~'~ 

.':~ < ""'.-: ·..l·;_,,:-; > 

·._:·;_ ---' - ·. --;~'.:·-: 

sanc10:: 1cd~?íA~~~~~~~~3~[~~!0::r e,~~~~~:. :~~r~:~ 'ahi:z~:~'.s ª:~:,,~: ~:: 
implican la. vi61~~iÓ~:ti:fat'{ci'~'~;ifho"'exclusivo de un signo distintivo; aquellas 4ue 

impliquen ;\~1 v'iJ1~'6ió'~"<:~~~~~ct6 de una invención; y finalmente, aquellas que 

impliq1;1en o prov~quci~ 6ci:ripetencía desleal. 

s1GNos oísimrivos 

Como lo señalamos en párrafos precedentes, el uso de un signo distintivo 

registrado sin el consentimiento de su titular implica la violación· del derecho de 

uso exclusivo que. tiene el titular del mismo, entendiendo por signo ,distintivo. a la 

marca, el aviso comercial o nolllbre comercial. ·<;:~y:~¡),\: 
,· .· .' •. : .. :~-.: . -· .. , ·_:.,, 

>:: -::::·.: ~: --~/,_.-,.:, '. . ,_ i _:~.-::-- . • . • •. : • . ,;.-- ~-- i;._•_, ; •.. ·,é'' .. - ~:".J~.:·~~~~}J~~'.~~~;_::.:~·:.¿ /:~?";> .. < ~.; - . ' ._ 
Ahora bien, las .cond.u~tas que establee.~·'ª· Ley ,de la P,r~pted~d Jndustrlal 

que constituye~ la vi~)~~í?ri g~1rfr~t~~ d;,~r-.ji~5~~~i1~t~~~~;~\~~fi;~~~~~~$~!J6~ 16. 
que sólo. las señalaremos ;.de :manera general •ya-qúé'• no':>.é's 'et .:objeto•'dé''este 

trabajo el análisis por.·.~.· e~~~i.~.~.d···.g:d·:·-··.e.1/.····c··~ .. ;~:~.-,ü.~;.~~}~·-· .• :.r.E2.~.-.'t'._'f~\',':c}'-;{;'~:c,:¡\.•·.\t ·:, 
__ • _ _ _ ?- _ ~- ::1f\,~-i~---·L· "'~;:_~,. - - :~·-.-· 

. :·:··>?t'>' :· ·~:~~~y·.;·~ .. -.,-.~;_-.~~ ... "~;:· :,e_"':_\~';',·:~· 

Asi, ta Ley sanciona como infra~ClÓn ~.vlolaÍ;iÓ;, del d.erci~hÓ,·e~clÚsivo de un 

:~~~:r:i:t:~~eºe r:~~s::~:e~:~~tt~f ;;?~±t!~,::~~~~~~1 >1l'l1nrr~~:E;~~~~; ~~ 
grado de confusión. al registrado para·.·~pli~a·r.s,é···~.·.105 i:nismi:)s'ó/.semejantes 

productos, servicios o giro de establec:'i'rniento c6mer:lal q~e el 'registrado ampare, 

según sea ta figura de cuya viotaciÓn h~blen1~~ (ait. 213 fr~écione~ IV, Vt,»XVI, 
·,_· ·,. :,.·:~~- ::· ~ .. -. - , .. ·' 

XVII y XVIII) ... 

Del mismo modo, ta legislación .establece co~o··~i:;~'uesI6cii;l\íf~a'cc;1ón el 

hecho de que. un te.rcero. emplee.sin consentimie~to de.su titular,\una marca 

· .. · ~:~s~~~:~ · 0d:~:;~~:~ró~~º gr;::ó:~s::~W~1ts~~~~~ª~~f.;fai,~~,,~4~::~~~ · 
denominación o razón social se encuentren retaéi'o~~dos 'o' 5'éan útm~ados por una 

_· . • , • . _-. • ._ i , ~. ·.-. , ··~:: r ·"· -.:. . . . - . 
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. --,-o o_-:_·_~·:;\;;~~:~.2~----
-__ -:_-.-·. -_, 

. -.".":. :_•,•' ,. ,,_-:.~ -,':·~ ,.,'.~·.- ,";-.,~:.-~~---:./_~:~1·;;_~/¿_j{~~ ;-_:. . ·, 
empresa o establecimiento· qúe se ·dedique~ ª.;1.a f~bricaclóri, comercialización . 

importaci_ón de produci?~~~-:~;~i~f~-~',,1,§~~fü'.~.~,:~:~.(~ii~1~f~i .. 1.os a~parados por :;: 
marc-. . registrada,. o en: su 'as?,::que . oper~n con'. los.•, productos o servicios 

especiiic~ment~ a~pár~d~s ~~:~i~~~!~~,~~~-;~·~:1°~{~~g~j~q1~y'~ Vl.11). · 
-~-~ ·º·-::.·:' )',,, ·:. -· ,:!·:.:'.,:>~·~:~:'; ::~;',->'; .. -·.< 

.'·''º•=;~;::;fr~~X~i~~~~~~ii~~if:~~~~¡~;~?~1:~~~1:~:.:.~ 
; los. que ésta. sei aplica,.: si:'ellof,es'.realizado.::a·:t sabiendas;que:·e·stos,..:>stentan. la 

:· -· · : _:_ ·· -· , ·. ·~::: :. ; -: >i' .·~·: :.>'.J __ ) _, ~·:.~ t~- i-~'. ~;'>·, __ ". :;:t;;.·~,.~··~~, ;:-.;:,¿-,~r,f~:--:.:',~'·::,:';;~'.!-~~":~ ··:-i ~-"'r.t~~"r.t.);~'-<f-.1~~: :,~f,..,"'·~·-.,~~;;~ >> ~; :v~;:::-1~~1 -~\:·,;-;_:;_,~0 : .. :~;: :.1 ·: -::· · 
marca re<Jistrado sin el ·cons.entímierito 'de.su.tifülai (art.C213 'fracción XIX):.'é<'.c 

• 
0 

•· . .-·- ,,_ • - ·- .'~·-· ·, • ••. -. •· -.: '. '.~-~~ ~'-:.·.::-.:;.,~,:· .. <l.~::,;:.-:::.2,,: .. ¡:,~-:t:,: /:..-:::~-,;·/.~.'.\':~:,~·l;-1:~;;;f'-.r ;;{1~("ij,:~t~h:i.f;~::t';;~-::::·~~\·~·i\"~',i1~'-~-Y ... · ,.· ·: ;'. 

·1gu~1r;,~nt~.·;á.·¡~/~~ri~;;;n~-·~1::a;c.~~~(j;;W~~·~I(*~&;·g~;;~;$-.f~~~'.'.~)'.~':~·~~:•.erí 
ciréUlación los productos a l~s que se aplica lámaré:á íegistráéla dé·s~ués'·a_e, haber 
alterado el producto ~ismo (art, -~13 fraccÍÓ~ XX) ~ :d~s~púé~' d~'.há~~{alterado; 
sustituido o suprimido la marca del mlsnio (~rt'f~1':3Hi~~6ióWx~i)~)·.~~l~·ÍJIÚmo 
supuesto lo que pretende es proteger la f~~~ió~'.d~ g~;~gt¡~· d~~'·1~ 'n:i~'fC:~'"~~~isfrkda · 

:~~ia:uz: s: 1:i:1~:~v:::·e~uc:~:~~~=o~~= :~sn:.r1~~~f!~1:~~}~:~~:it~td:~e::e ~: 
asociada con la marca. 

INVENCIONES 

En materia de invenciones la Ley de la Propiedad Industrial sanciona de 

igual manera aquellas conductas realizadas por lo~ ~ompetldores que impliquen la 

violación del derecho de exclusividad que el tffulár de la .. paténte C:Í 'registro ti en~ a 

su favor de manera legitima y como conseéuencia a sulaborcr,eativa déntro de su 

industria o rama del comercio. 

Asi pues, la Ley establece como l~fr~cdiÓh .'ciel::élé;~é~b/e~ciusivo que 

ampara una patente º registro e1 hecho,de AuE!'~~~:::~}c:er~:;J~~;\ciDe. e·1~bore; un 
producto amparado por una patente, mod,eio de ;Lltilida.cl :~';:dis~·~ó11~'d~~Írl~l si~ el 

consentimiento de su titular (art. 213 frac~ió'n xi'¡: A~¡;j,¡~~o. s~ cÓn~lder~ré como 
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Fina1IT1ente, la Ley de la materia sanciona con la declaración, de infracción el 

tiecho que un' tercero reproduzca o imite un diseño industrial registrado sin el 

consentimiento de su titular. Esta hipótesis en la práctica no se diferencia mucho 

de las dos r•imeras. 

COMPETENCIA DESLEAL 

En este apartado estudiaremos aquellas conductas que sin implicar la 

violación de un derecho exclusivo a favor,,de persona determinada, son 

consideradas como conductas que ~é ~r1c;úenfra'n relacionadas con la mat~ria de 

la propiedad industrial y producen competenéia desleal en el mercado. 
, ·. ,· ~ .. • . 

. _-_•·,' 

La primera de ellas resuiia"Jl1ucho.rriuy general pues establece que se 

sancionara con infracción a c~alqüie'; -~ct6/contrario a los buenos usos y 

costumbres en la industria; come;CÍó Y:s~rvléios que relacionada ~on la materi~ de 

la propiedad industrial provoqu~ 'cor,;pete~cia ;d~sleal en el mercado (art: 213 

, fracción 1). Así las cosas, esta ·hipói~~is·,~~~Glta 'ser mucho muy general y tiene 
., .¡· "",'·- ·' ' • . • • . , 

como finalidad, advierte el rnªª!>i¿ó.~a:lífe'·Óa~er, ser la válvula de seguridad 

establecida por el legislador, para ,'todas: , aqÜellas ,', c'o.{ductas que pese no 

adecuarse en alguna de la,s demás hipótesis: c~n~tituyan una conducta lesiva y 
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en eL comercio·~ I~ industria, como p~ecfe ser la imitación del "trade 

- - -. -. 
·_,,.__ ,· '' •' ·.: .: ... " 

Del mismo modo, la Ley sanciona como_ causa de competencia desleal el 

heého. de que un competidor haga aparecer· sus :Productos como patentados 

. cuando no Ío estén (art. 213 fracción 11). Asiíiiisn:ió,:se sandonara como infracción 
-- .. •,' -··-

el hecho de poner a la venta o en circulac_lón ipr~ductos u ofrecer servicios 

'indicando que están protegidos por una marca é'ncúéptra registrada cuando no lo 

están (art. 213 fracción 111). Tales conductas proáL~~n-competencia desleal en la 

medida en que sólo generan incertidumbre;pata i6s;derriás competidores pues les 

i1aric. supu11er que ésLe verdaderamanle tit:.ne.tal fxcf~-~iv_iJ~d· cuc;ndo no as asf. 
____ ,,. . ·r;·::~> . _,_<'.'.,;% 

'·'i . 

Asl también, la legislación de. prop_Iedaci,¡:fndustrial sanciona con . la 

declaración de infracción el hech.:i de qUe.Ün':cbinerciante/industrial:o pre~tador 
de servicios emplee como marca un sig~~-:·ric,o;égÍ~tr~ble.'.ei~~cifica~ente, uri 

signo que reproduzca o imite un simbolo o's~1i·8·~fici~í;·algú~ -~fQn9 que i~du~ca a 

. ~;;,~:~;::~~:v~~:·;.~:~~:.:t,;~l~~j~¡t~~~~J:i~~~~;i·~~t~¡~:~¡~ 
.... · ': ··':~:;;i¿=~s":~~~:·jtr:·,~6'";;_,,_,";v·:~ .,:· .. : . 

Igualmente, la Ley sanciona com~:lnfrac?ión.el efectüar. actos'"que c~usen o 

:~~:nz::;ª~~n~~bli1:0 ::i~~~~:i~:•.•·.:lº~~J~~f~!~Z~]~~rgBf jf ¡~·tdt!~':'b~nst~:on:~ 
establecimiento y el de un tercero; que s~ fa~rib'an procl~;;;;,~ baj~'e:specificaciones 
o licencias de un tercero; que se pre~tarí.seríiif°ios·6:-~é v~·nd~n productos bajo la 

-. : .-,. ; : .- _-. ·; : -~-~--<<', ~;;:;'.~ :.:: ~-<: ... º~.:,e':::::. .. :. :r:;:: ~- ·>- :·~~·:-.:-: -__ 
autorización o licencia de un tercero;~~ de qüe elpro'd~ct~de'que se trate proviene 

de un lugar distinto al verdadero (art. :21.3_fi~6~iÓn I~);' E~t~'.~ipótesis pretende que 

un tercero se aproveche indebÍd~me~te de( pre~tigio \:i ·'.buen nombre de un 

competidor. 

''"Cfr. JALIFE DAHER. ~lauricio. Op. cit supra nota 488. p. 462 
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Finalmerite, la ley sanciona_comé:l.infracción a la competencia leal el intentar 

o lograr desprestigiar los produci()'.;;: servicios, la actividad industrial o el 

establecimiento de otro competidor.\· A : través de este supuesto se pretende 

sancionar el sinnúmero de práctica_$ que pueden emplear para desprestigiar a un 

competidor, específicamente, la publicidad comparativa. 

b. ·OBJETO. 

Como ya los .hemos señalado líneas arriba, este apartado tiene como 

finalidad el establecer con la mayor claridad posible en que . consisten las 

controve.rsias qutJ se encuentn:..1 cc.n:enidé>& en l.35 dist;ntas r.:pótesi~'que van:mos 

estudiando. En este sentido, procederemos a· realizar' ial estJdio ;~~pecto. de las 

controversias que los distintos supuestos de infracción contien¡;¡ en.sí.mismos. 

Así pues, en el caso de las hipótesis previstas por)a Ley_ para declarar la 

infracción del registro de uri signo distintivo observamos que todas-estas contienen 

.en.si mismas-_la misma controversia, es decir, el hecho:d~,qGe,elsoii6itante de la 

i~f~acción ~onsidera que un tercero ha violado su derecho d~ uso ~~clu.sivo, lo cual 

- le cau~a un perjuicio en razón de que con ello este tf3rc~ro sé estaaprovechando 

delprestigio qúé ~on trabajo el signo distintivo __ del a6tor~~ ha ganado en el público 

'consumidor>:· · _ 
1 

_)'' .<:-, .. ,,_._:-~;' 

Efectivamente, .en.estas hipótesis establecidas por, la;ley<enéontramos,_ por 

un lado, al titular del registr6.~e\ sig~o,di~t¡;,tfS~~~ie~s;c~~sÍdera~~fect~d~ pÓr el -

tercero para posicionarse más_ fácilmenie: én_, ¡;1 ríiercad_(); 'º· eri. 
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:::~,:;:~~:,r:.~~f J~~?:·if~:r;¡1Iji~~~ilf i¡f i¡~;':::~~ 
de erfiplear un .·signd: igJai/é:i ;si~i1ahii1~~el ·;solicita~t~;;·ei lpÚl:ÍÚco;r~iacio;hará' dicha 

. ·mala ~~úct~cÍ c~~·· 16s•~ef tÍiJ1'~~·~.~1 ·r~'~l~tr,~>· 1• .. " .. 5: ':'S,':''~¿;:•\~ :J'·\;~f;,¿:,i,~5'.;iÚ::;; . 
; , ·:?·.. ' ·,·--_- ., " ';_,; ' ( ,,-., --'-:~'-: ''"·).:~~-;~/.<·-~:~:;i·:.·. -~~(.;.·';._, 

. Por consiguient~. es il1cÍ~dable que. el. interés que busba p~oteger el titular 

·del registro de un signo distintivo al solicitar la·cleciara~ión>cle,lnfra~ción cometida 

de un !~rcero po~ invadir su derecho de exclusividad n() ti~ne más base que 

buscar proteger el prestigio y buen nombre que el signo distintivo tiene en el 

mercado por el esfuerzo y trabajo de su titular en razón de la calidad de sus 

proJuccos o en la ..,restación de su.; :..e1vi..:ios, p·ie.s al final el signG C::!:tintivo 

empleado por un comerciante o industrial en sus productos o servicios se 

constituyen como el medio de enlace por el cual éste consigue que los 

consumidores reconozcan los mismos y con ello demuestren su preferencia y 

fidelidad, las cuales en mayor o menor grado constituyen el prestigio que estas 

tienen en el mercado. al garantizar una calidad determinada para los consumidores 

al observarla en úll producto o servicio determinado. 

En cambio, del otro lado obser1amos al presunto infractor; qUien se :fía de 

oponer a la declaración de tjue su conducta constituye la violaciÓrÍ•d~i'(é:t'e~~cho 
exclusivo o el aprovechamiento del prestigio del signo distinto pr#pi~d~~;~~I á~í<Jr, 
sino que por el contrario, considera que su conducta esta apeg~~a.~I ejerci.cio de 

una competencia leal en el mercado y que su· contraria· sÓlo pref~'llci~J~tiusar ·del 

derecho exclusivo que el registro le otorga. ,Y.~<·(;.~:'¡iNt•i;·~:'.:,, v . 
,. ;-··., f:.~;'} ;.:T·,'.-'.~;~;}1\',;\;·;/, ;,-:· ,-:>> 

Asi las cosas, podemos validamente concluir qu~·~.~{l~s ~sup~~sto~;de 
infracción que implican la violación del deredho •exclusivo cié·un.signo distintivo 

contienen en realidad una controverslá 'de inter~ses cC>~trapu~~to~: :: : ;, : ~ ·. 
",·_, 

- - • <~_,,, ",;"-.·. 

Por lo que toca a las hipótesis i:í~tab1édidás por I~ l~y par~ ~al1é:ioná~ el us~ 
no autorizado de una patente; registro 'd~ modelo de utilidad o diseño industrial 
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igualmente una controversia entre . dos •· pártes(con Intereses 

. donde et solicitante busca. que el Esta~~ hag_~\e:i~~tar et derecho 

exclusivo que le. confiere el registro de su lnvenéión,) p'oí.,'et%iro,·, el presunto 

infractor quien ha de oponerse por considerar qÚe su c~nd@_tá'J~6 llá violado et 

derecho exclusivo de la invención de su éontraria; sino qúe ~or et :~~ntrario ésta se 

ajustado a tas reglas de competencia t~al en et mercado dor.de·~e(des'ar'rollan. 
• t ·:' ' -· : • . ,., 

En efecto, el interés que busca proteger e.1 titular de una pa~ente, registro de 

modelo de utilidad o diseño industrial al solicitar,la declaración de infracción por 

alguno de estas causas es que algún competidor no emP.lee sin su consentimiento 

la inve11ción que: tale:; regi.,;tro.; amparan, pues C:e l.acerio se 1:.starlon 

aprovechando injustamente de todo el trabajo de investigación, inversión asi como 

de los riesgos que la creación de tal invención implicó para su titular, por lo que de 

permitirlo dicho tercero se aprovecharla indebida y gratuitamente del esfuerzo que 

en investigación e inversión realizó el titular de dicho registro, permiti,endo con ello 

una competencia desleal entre ellos. 
. .. 

, - -'-'-.-''.': .. ;: ;;. - ·r -~~ - ,:. , .• : . - .·;-. ._ 

Por el otro lado, encontramos que el den1ancladotiene un interés contrario 

al del solicitante pues se .h~. de·coñsiderár-que'sJco~ci~dia.no',~iola,-cle manera 

:~~::;:1ti::~~·ups~~i~~u~i~~:-~e~¡j~t~~s;Z~i¡fli~~~%t~i~~~tii~f\i~:d,o_por 
.. ,.-- ' ·.<.-;,·,,: ,. ' . - . 
·:·:-,,;·~~·-_ {' .·-~(\-~~' ~-~"(;¡·~~:;~-~:·:: :f~·~,:..;_,·: e:~ 

Finalmente;. encontramos' qUe tas causales ,que.s~nclonaq e.orno· infracción 

a los actos. de competencia desleal que no. imptlcantá violación de un derecho 

exclusivo. ellas sólo envuelven las distintas cláses de. cÓnflictos que pudieran 

haber entre los. comerciante o i~dustriales. de una niisn~a ¿¡re~ por el abuso 

indebido del prestigio de otro éompetidor, la creaCión. injustificada de un 
~ - ·.· .. . . -

desprestigio en contra de un competidor o.simplemente por hacer creer a los 

competidores de .que se goza un privilegio exclusivo respecto de una invención o 

simbolo sin que ello sea cierto ... 
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4: CANCELACIÓN 

A diferencia d·~·· '1a.s .fr~s. figuras anteriormente estudiadas, es menester . . . . ~ . , . '· ... 
menciona( qué' ia cancelacion es un figura propia y exclusiva. de los signos 

distintivos,· por lo qUe sú estudió. no requerirá de la división hecha en las 

anteriorm~hte' analizadas: > 

a. CAUSALES 

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 153 ·que se 

declarará la cancelación del registro de un signo distintivo cuando su titular. ha 

. provocado o tolerado que el mi&mo se haya transformado en la denominación 

ge.nérica de uno o varios de los productos o servicios para los cuales s.e registró, 

de modo tal que la marca haya perdido su carácter distintivo para diferénciar los 

productos o servicios que se aplicaba. 

Así pues, para la actualización del supuesio·~~enc}o~ado:,s~ requiere de la 

. acreditaCión de dos s•Jpuestos. El primero dé'elloses que.elsigno distintivo se 

haya convertido en la denominación. por,;ia;'é:uafise: designa comúnmente al 
• • • • ' ., .>' •··,> •,-•• "•"·v • •' • 

producto servicio que amparaba,· ·95 de'é:ir',0:5é' hay'..cónvertido en el vocablo 

genérico que sirve para identificar á ~iéhé:i p~Ódubtó o s~rilicio~ 

Las. razones por las. cu~fes ·un sigl1é:i distinÚvo se puede transformar. en. la 

designación genérica de u~ d~té~mln~d'ci'·~r6d~~to o servicio son variadas, pero . . . ' ..... , ::..' '·', . : . 
generalmente ocurre· cuandó inicialmerite'<ía • inarca es empleada a productos 

. . - . . -... '-. · .. '· _ _,-. .; :· - :. ·.' 

sumamente novedosos· que Uega'n '¡( carecér de un: nombre técnico. o .comercial 

propio, por lo que los coí:isÚri1ici@~í{~;,:·t~les situaciones llegan a e~plearlo como 

el nombre mismo del· producto, pue; ~11~ Íes • ~esutta en' I~ prácti~a -més'~enei116. 
Por otro lado, otra de las ra~ones por l~s cuales una marca pued~ convertirse en 

408 



.::.::__:'._·:• 

,j~j[f h~~ii~f ~~~i"~if~~¡~~¡ri~zj~}i~~~*f K:~it.:~~::: 
Y<.··,·identlfiqúe'al'si~iío ~isti~tivo.cof! el. producto.o servicio. mismo_,;, ;;, ~;<,;~./ .. 

~~~~i~~t~t~;f {~!:;:;~~d:•:;~:·;::;.~:,::ti~~i!$·;::~;: ': 
;;;;;'se~icÍo\1'ueamparaba, sino además que su titular lo haya<~rovo~a~o.o,tolerado . 
• , Etecitiv~rrie~'te, e1 segundo supuesto que e1 art1cu10 1s3 de 1a.1.~?;~~~1g~ para 1a 

~/d~~é~l~~iÓn del registro de un signo distintivo es el hecho d~·~Ü~'.s~~;Út~i~{hubiera 
'p~~~~~~do o tolerado que el mismo se hubiere conv~rti~o ~~·Tá'.d~~igriá~ión 

;- - • ¡ . d 1 1 ~·~> ... ·.·:, .. ·.·.·.· .. ·· ... ,,l(J:f"·~t.~·t·,-¡ .-·gener.1ca e a msma. :•;.. · .•;·'~;·,:0 •. ,-· •. 7 .:·,:.,·c .. ,. · 
. ,- . ' ,' '. ,• .:: .. ~ ':. _., " ." :' 

,· .--~·\:. ·\<·:::~ :···:.-:J~:<(:>:(/;• ·\~~; ./> 

Lo.anterior tiene su justificación en el·hechode.que(~úcná,s·~~lásve¿es el 

i~dustrial . ~ ei comerciante . no puede controlar:. tan·,¡¡¿¡¡r;.~~Íe~ Ía·'~~~~~'}J~ lbs 

c~nsumidores quienes. son IOs que. al. fin~I • p~~den pro~66~~;1~ ir~n:~·forma6iÓ~ de 

genérico a.un signo distintivo. Es por.ello.que·~¡ ;¡t¿1ai.éÍ~°'·1~:m~r~~·h~··d~·t~ne; 
gran cuidado de siempre dejar en claro que di¿h~ d~;1oi,,in~~1é>ri ~9:·~~ ;¡.~~mbr~ 
del producto sino una marca registrada, p~r lo que siempre n~n de dejarp~te~te 

'• - .,. ····•-"' ' -- ,,·. 

en la publicidad o comercialización de su signo distintivo cie ciúe se trata de Una 
' : •• '- ·' ; • •• •• •q ·., 

marca registrada. 

b. OBJETO. 

Una vez que hemos establecido en que.consiste el supueStC) por elcual la 

Ley sanciona .. con la cancelación :.el registro de/u.n• signo,,disÜnti~o;pasaremos 
ahora a determinar que ello implica en reaÍidad un .~erdade;~· ~o~t~oversia entre 

partes antagónicas. · · ·· · ~.· • · · · .. ·. : .>: · · ; :> . 
~-- " ·_ .... 

F'.or un lado_jobservamos 9ue elact\:if.~~I ~61icita~.la cancelación del signo 

distintivo por considerar que éste se tí~; conv~itía6'erliá designación genérica del 

producto o servi~io que éste amparaba, pr~te~d¿:que la vigencia y ejercicio de 
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~ ~.=---·'-~--:; • .,. -~:h;;_:_~.0..:0, 
,,.---

":.>~,,~~-;~':!' .... '.;~·¡7f,:-t~:r:·-°'.(:'..\:'-~~~~~. . '·-- ·-.-··>'-<-'~"::;/_~-~- <-_::, ·-_:__ ' ' 
dicho derecho exclusivo.qüe'el r~gistro'le ?torga a su titular no se convi~r;ta,enuna . 

ventaja indebida a su fav~r ¡;;~;-~~t~iiíi~'~!ci•cie i~s démás competidor~~;·p~esto ~~e . 
de mantenerse vlgent~; dlc~'6°;rf~~i'it~o·-; ¡~5, demás comp~tid~rE!s é,~ei,. 'verán 

indebidamente impedid~$ C:i'~\'~~~,i~r~tal d~nomÍnación cuya función ~·~'ha . 

transformado en el vócabÍo -P6/~I ~~'~isei designa al producto o servi~io; 

En este sentido, el interés cjurldicamente tutelado del solicitante en .la 

declararión de cancelación consiste· en el hecho de que al haber·: perdido la 

denominación registrada su éarácter distintivo, esta ya no cumple con su. función 

de signo diferenciador de los productos o servicios que amparaba, por lo que· no 

exis~e ya razén a:gu;:a para scgl!irle c-•o·gon':lc los henefic'o:>s monopólic-o; n,ue le 

concede el registro, pues de lo contrario lo único que se provocarla ·.es qúe el 

mismo se constituyera en una ventaja indebida a favor de su titula(yien perjuicio· 

de sus competidores al no páder emplear éstos tal denominación corno·· el nÓmbre 

del producto o el servicio por temor de. ser sancionado injustificadam~~t~ 'por el 

uso no autorizado.de un signo distintivo registrado. 

Por el ofro' lado t~n~'m6's que el demandado, es d~cir, el titular del registro 

. del 'signe> cli~Ú~tiv~?i:uya': é:~p~cldad ·.distintiva· se cuestiona, .. tiene. un · interés . 

''contrari_o él' dei',sÓiicSita'~te pÜes dd. ninguna manera ha de permitir que se le. prive . 

~~~~l!~!~~:º-~~i~:~f i¿~e:qtlre¿l~:~t~:e ot:~gasi:~ºco:::~~:~ q~= .-::rdiid:u:: 

'. 'c~pacidad-distiritiva;'y con éno, el derecho exclusivo de emplearla en su beneficio: 
~::'.'.,_;~'::~:,·t·'\";:;;:·_;'..":'.·'..··~-;:,·<:·:,.~·<).:· <··¡:·'' + . ..:r •. < '.·· .. ·· ·' . . ,·'' ·,··-<··.·,~· _:. "-::·, 

;'~Considerarlo~con.trario; sól~ ocasionaría que su cancelación dejarla d_~,esti111ular. 

·'i¡~~-Rt~~~)~i~:ª~~-~~'Íf ~~:'.~,d~~tri~l~'s;o : ¿omerciantes para crear y ·.~nÍ~l~~Ü~,~~~6~-,~ ue 
,'"les'permitán distingúirseen el'mercadocon respecto de sus demás: competidores.,, 

:_ '..·.·._·.·.• .• ·.',·;-.·.,·.'.:, ' ' ,. -· ' "'' :" .' .. ·¡~, ·, .,,_ " - •• • ' • . ·. '. ·:· ·: ~,f .:·,· .. : .,-~·::.~;~~-- ~:~,~-~~>:;} ~·-.:_:;:,:;,;; < ;< E~ ~ste.orden deiéie,as óbs~ríamos que en.'ª ca~celación~de Jnregistro 

~w!~~~t;ir~~Jj::~r1tJn~i!~:6~t~r:,r~i:;~t~:~1~~~b~t~~~~&~;¡~~ri~~¿;;t;:~ 
.• elló §a no m~re6e la protección de exclusividad que la: le~is1~6ión le, btorgaba; y 
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.. . . .~r~~:~· =·.· .• ~:,~·&F_~~~;;j;~ifl.·&:1~;Jh;~~~I:{~;~;~;·g1~~¡;~~,t~E·~s-.· ;_.:_ 
por el. otro lado;- el titul~r.;de dich~ re¡~istro iquien:5considera•:que1sll signo ·.goza 

·~,:~~:t:~w,:·~~:;~~~~;!r{If'5~k~~~iff f~~i~J?~•;ti#'"º·d~ ·;,, 
.Asi·-·1as ···~~~:~ •. -•~e ~b;u-~Ii:a·r~e.:1a·~-it6\~~;~H~fty¡~~ e'g;'la iLey.·.·resultará 

necesario la cancelación del derechci ex.cl¿~l~p~tj~~;~~~ara\~I r~~istro ~ fin de que 

su titular no goce en perjuicio de lo~ d~ní~sco;ri~~uJ~ie~ .de;-~na ~·e~~aÍa i~d~bida 
al no permitir a éstos el uso de tal vocabío cómo nombre del producto o servicio en. 

' '<'' - •• ' . . ..• 

el curso normal del comercio al carecer este ya deí'.distintividad alguna. Ahora bien, 

de no producirse los supuesto . que ~xige la '.'1;;:~'~s . lógico concl~ir que la 

e;..clusividad de:.ie seguir beneficiando a ~u ti:ular ~"~-i~cto de rr.3nter.er la cal!dad 

distintiva del signo. 
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CAPÍTULO V 

CRÍTICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL EN MÉXICO. 

·.Antes de: proceder a la realización de las criticas que son materia del 

' pressnte trab~jo,: es menester mencionar y dejar en claro que las misr.1as tienen 

como b~~e pri~cipal y común el principio de supremacia constitucional contenido 

. en el.artibu1c:i:1á3 de la Constitución Politica . 

. En este .sentido, consideramos apropiado dejar establecido previamente 

que delJSmus enlanda1 por ei prin ... ipio de supremacia ,;or,sti~u.;ional a fin Je 

entender él porque consideramos al mismo como el principio rector de las criticas 

que se realizan en el presente trabajo. 

· Asi pues, el principio de supreniacia constitucional, establece el maestro 

Sánchez Bringas511
, se tradUce en un~· cualidad propia de la Constitución .donde 

ésta como norma constituyente · det.erminELla validez en su aplicaciói(de )as 

normas constituidas (leyes, tratados internacionales, reglamentos), por·I~ que en 

caso de conflicto alguno entre la norriia constituyente y I~, non:na ~O~~tltuida, la 

fundamental, es decir la constitución;, es Ía que prevalece frent~ ,;t1~'.6tra:·~ 

Por su parte, el maestro Alberto del CastiHo cÍ~1 ·\1~1i~~1 ~·,se~ala que el 

principio de supremacia constitucional significa que la cárta Magna es la norma de 

mayor importancia dentro del sistema juridico, ~s ·decir.: e¡Gé)a. C::~nstitüción se 

identifica como la norma juridica de mayor trascén'cl1fr1cia, ba~ei.Y S()stén de todo 

acto de autoridad. En este sentido, agrega el autor/el 'prirlcipio ele supremacia 

constitucional entraña la necesidad que tienen todas las autoridad8s.de1Estado de 

observar el text\l de la Carta Magna mexicana con antelación a la emisión de un 

acto dentro de sus funciones - ya sea administrativo, legislativo o jurisdiccional -. 

'
11 S:\'.'.CHEZ BRISG:\S. Enrique. º'IJL'rl'clw Constimdmwf'. :?. ... i.!d .. Pomh1, :..téxko. 1997, pp. 190 y 191 

·:: üEL CASTILLO DEL \':\LLE .. ·\lb-.!nu. ··La Di:l\.•nsa JuriJica Ji: Ja Constitución :\lc~icana''. Duero, 
~k,11..:u. \ lN..J. p. X\'111 y XXI 
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,;.µ"---:5...c-·-:-;-~~~~;-:-.. ---· . - - • _ _:_·o-_o:_-~---"";:_ -·-- •• ~:, ::_· ;_ . .:..: ''··~,~-•.,.,e'.·', • ' . "-"- .,. .. 
,,._ ':I·,,·~-~ _ ... _ ·;~' ·-· . ._--:-;-· , .-. __ ,, . _,;--.. :--::-:·'::-::,f(~~~~-:~Y,Jj~---f'.~ ·:::;~¡~~"-~~~'t.tft::--;~~~f< 

;:~~~li~~?ci~··1.~i'.cii~i~~i~'.i?i~·:~~t~~11;~;k~·f{·~~r1~!~:¡~T~~J,i.1~i~~~1~•r.1e.vi.gencia a sus 
:.\'actos"Y que .los mismos'estén coriieniendo''un'íaspeCto'.í:ietó~de~constltucionalidad. 

<<A . :<: · . .. .• . . . .· ·.·. ••·• ·i:·.:fi~y~~'.E~·~~t:ff:·~?Jt~:f~-t~:~l}¿·.~Y. • 
: ? > Con relaéión a este mismo púrifo; valé lá:p'éná C:onientár que el maestro 

Bürgoa Odhuela513 establece que el prin~ip'1i. d~,~~~i~íll~di~ ~~nstitucional implica 

que la Constitución resulta ser el ordenari;1e~t~· ... 6b~pide": de .todo el derecho 

positivo del Estado, situación que convierte 'él la misma en el "índice de validez 

formal" de todas y cada una de las leyes secundarias u ordinarias que constituyen. 

el sistema jurídico estatal, por lo que si una de ellas se llegará a oponer, violar o 

simplemente apartarse de lo. establecido en la Constitución, la misma carecería de 

validez formal por lo que seria susce.ptible de ser dac:ar;,dc. nula. 

En este sentido y atendiendo a la esencia de cada una de·las idea~ ·antes 

citadas, podemos validamente el concluir que el principio cl~·;süprem~C:ia 
constitucional debe ser entendido como aquel atributo o cualidad,de,q~e'gcÍza Ía 

Constitución por virtud de la cual se erige como norma suprema ·~de/todo• el 

ordenamiento jurldico de un Estado, por lo ·que ninguna norma secundaria (le¡; 

reglam~nto, acuerdo, etc.) o acto de autoridad podrá contravenir lasd.ire~trices y 
principios fundamentales establecidos en la Constitución, por lo,qU,~·a'etécto~de 
poder existir validamente en el ordenamiento Jurldico del Estado es'ne!C::eS'ario'que· 

dicha norma secundaria o acto de autoridad se ajuste a los ~~tati1~61~·~·er1' la' 

norma fundamental, so pena que de no hacerlo carecerá dé t~da \¡aÍfd~z.;,ji:_ .. • ··· 

... '·.~· :;f~-::; •; .": .¡. __ :~i1·<~.:-.,~--~):J-~:"::.;::: \> ; 

Comprendido lo que significa el principio de súprerna'Cía ~constltÚcional, 
• ".: -- ,. --: • .,~ '";""..'«'. "' '. ·'.' . . -· -

resulta ahora necesario recordar que. como lo establecimoi/a:1o''iarg'o~el capitulo 

tercero de este trabajo, el artículo 17 constitucional se
0

corí~iJ;¡59~-~~·e1 i~~d~mento 
. . ;·_ >2 .. :>:,:.<; __ -~'}·;.o..',,·>'·~: ... '..:'' ·.·'_.:· .·J ·. 

filosófico jurldico de la función jurisdiccional del Estado."Lo ante~íor se '.traduce en 

que el artículo 17 constitucional establece, como noriria f~,~~ª.n.;¡;;~di,{gar~ntra de 

todo gobernado, las características y . cualidades·,::9ajo·:li;í's ~:_c~¡¡les~ el Estado 

mexicano a acordado realizar dicha función. esiaia1. Tales. cualidades y 
·. ~ •, '' 

. . . -' - . . . . 
'

1
' ULRGO:\ o .. lgn;.1..:iu. ··oc:rc..:ho Cunstitudonal :O.tcxicano .. , 9.t, cJ .• P_orn."1a., ~h!x

0

ico, 1998, p. 359 
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se traducen ::~::.m:::·¿;i~~ .. ,It~~~~~Ít~~f ,,;,~!~~¡"> 
.)~~:~ ,.; :- ·::. -·,··:-~':" . .,:·· 

.. -·- .•. ~~-~\~::.:~::fa-::<;;-:. ,. -' .. --
Asi pues, si relacionamos el contenido de! arti~J¡~';{7·~ci~·¿¡'¡!ucional con el .. 

' ' • - - --·. i o - ' ...• , --~ ,- •.. , ' . • . .. ' • 

principio de supremacia constitucional propio. de clÍaÍqt.Íiér. rÍ~r~'a .fundamental, 

hemos de concluir validamente que todo órgano .del E~t~do que ~ri vlrt~d de una 

ley secundaria deba realizar funciones jurisdiccionales, dicha, nbrrn~ secundaria 

deberá de garantizar que tal función realizada pci.r el Órgano deÍ Estado se aj~~te a 
, '. . . . - -, ' .. _...,.~ ". . ' , ·. ' . -. . 

las exigencias establecidas en el articulo 17 constitucional, pues'd~ Ío contrario la 

re:alización de :a misma función jurisdi-ciunal p_or ~árle de, d,i;~hc .orgoí!o a: ne 

ajustarse a las condiciones establecidas . por nuestra C~nstitución . resultará 

contraria a la norma fundamental, y por ende, carecerá d~.~~lid~z algt.Ín~. 

Ater-c'iendo a estas ideas, considerarT1osq~e, si la Ley,de la Propiedad 

Industrial ha encomendado al .· IMPI,'; or~~·ii1s~6,Jcl~se,:eritfaliz~do de la 

administración pública federal, la funciónd~ r~s~lJe/¡g;}¿6~rilctcis derivados por el 
- .·'º ._ .::.-; '')·"· -~'~-• .:·"·::~:~,-: •• ·-·-- - . ·, :·-

ejercicio y vigencia de los derechos . de propiedad). industrial; .es necesario e 

imprescindible que tal función jurisdiccional rea.liza~a ·8ºr .e1 l~PI se ajuste a lo 

establecido, entre otros preceptos constituéionale5;.ci1 articulo. 17 constitucional 

pues su contenido representa la intendón d~l,,Estacib.de. que el desarrollo de la 

función jurisdiccional del mismo.· se. culllp.lan}'s.in:: ·excepción alguna,. con las 
' '· ._.·.·-::·· ,·_>:"·":·· '. -- -., . , ,·_" .. · ... ' . -

caracteristicas establecidas en la misni.a y que ,ya hemos.·desa.rroilado a. lo largo 

del tercer capitulo de este trabajo. 

- :. ' ' .. -

Por consiguiente, las criticas-que se desarrollarán· en las sigÚientes lineas 

no tienen otra base que eÍ c!é;;.corÍ~iderar que las exlgencia~~y 2aractetlsticas 

establecidas por el ahicuio 17, constitucional para I~ prestación. de lá función 

jurisdiccional deben~éi,.6bs~rvadas p~r .:'todasº las autoridades.di;il estado que 

realicen dicha fÍ.Ínción:dei Estado sin excepción alguna:CAsientonces, siel estado 

mexicano ha decidido bt~rgar al IMPI, a través de la emisión de la Ley de la 

f 
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"'~\o-_;_:_:4,.;~.~---;';;.~.= ,:_ ~-
~·-,_ -'~: : :" -._ ' - . " : . ' , .·-

,: ~·.~.:~~b~f~d~d ·1ri~~:tri~1-·-•-por 

··- arti_culo_ 

cumple con las caracterl~ti~~;s -~áe el: artlcuÍo _ 17 constituci~n~Í: i~(in:ip~~e; ~;la 
;.;,ism"l, hemos' de córiélui/ique ~el •'otcirgar ·tal a~ribució~;~·l·;:ÚMPoÍ>r~sulta 
inconstitucional ·a1_ nó cumplir con las exigencias establecidas ! pará' ello' ¡)or ·la 

norma fundameritál; respetando así el principio de suprem~clél conS'iituci9iial. 

E!spec;ri'cámente, con&ideramos que, la función jurisdic~ion~: c!aoarrollod.J 

por el IMPI' resulta contraria a lo establecido por el articulo 17 c~nstitucional, y por . . 

ende inconstitucional, ya que en el desarrollo de ·la :'misma·· observamos la 

· existencia del cobro de costas judiciales asl como ~na f~lta d~ Imparcialidad e 

independencia del Instituto en la reali>:"lción de sus:funcio~es, .lo que trae como 

consecuencia que la administración de justicia que provee a 1a's gobernados que I~ 
solicitan resulta ser mucho muy alejáda de los principios ~~e n~estra constitución 

ha establecido para el desarrollo de dicha ·función del Estado -a fav_or de los 

gobernados. 

Así pues, para que la función jurisdiccional desempeñada por el IMPI como 

tribunal instituido por el Estado· para resolver las controversias relacionadas. con 

las patentes y las marcas, resulte apegada a la Constitución, es necesario: que 

esta se apegue a lo previsto en el articulo 17 constitucional, _pues,•· como 

acertadamente lo señala el maestro Fix Zamudio514
, no basta con garantiza( el . 

derecho de audiencia a favor del gobernado sino que - ademá~ ir~-~ulta 
indispensable que la administración de justicia sea impartida por_· un 'Órgano 

jurisdiccional independiente e imparcial, garantlas que se encuentran contenidas, 

entre otras, en el citado 17 constitucional. 

''' FIX ZA:>.IUDIO. 1 lóctor. Op. cit. ;upra nota -140, p. -194 
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. A. INCONSTITUCICJN~LIDAD DEL A~TICULO 180 DE LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La grat~idad de la administración de justiciaesúnóde los principios básicos 

que ·establece el· articulo 17 constitucional para el desarrollo de tal función por 

parte .del Estado, cuyo antecedente se remonta, corno ya IÓ hemos visto, desde la 

Constitución· de 1857 manteniéndose vigente desde ese entonces hasta nuestros 

días.· 

Dicho principio constitucional se traduce básicamente en que el gobernado 

no deberá ele ero~a.- ningún gasto da ma.1ara C:i;ecta a favcr de lo~ trlbu;iales o 

funcicinaricis. judiciales para que la maquinaria de la funcion: jurf~dicclonal del 

E~tado ~e p~nga en movimiento y cumpla con su fin que ~s ;el ,de ;resolver las 

¿o~tr~~ersia~ qué si:lcedan entre los distintos miembros de la ~oéle;dad. 

En efecto, el artlcúlo 17 constitucional prohibe)•: de· n1anera: tajante la 

existencia de las costas judiciales, entendiendo por tale~'~'aquella~ contribuciones 
,· ' ... ..-''"_,,- ·-·-;:-/·."·- '' ,,-· .. _. 

o contraprestaciones que han de pagarse a)os .. trÍbunales,.:para que .estos 

desarrollen su función jurisdiccional. ; ;~::~1;tI-':: .'.;:<; ., . 
. ,. :·:~'>~.\! .. -, '., 

.. -.. ;_: ~~>::~\-::~~~).:~~~;'.-~~;~~liJ_;;(~~~~~t;:_~'.,;~r{ _:.::: _ -: : . :_. -. 
Asi las cosas, una de las caracterlstica·s:;báslcas··que·. tlene'y;debe. tener el 

: :···: .; __ ·_~.-.::·;·'.)::." "'; :/:··-':/h('/·~~·-~~.~;;·~\-:~~·t',(/.) {Y-:«.·.·;_~?'~.-. .,._:,/:., 
servicio público jurisdiccional en nuestropals.·es.;qüe el gobemado,tfüne la .facultad .. > '. . ----~-: :-:~:'·1;;_':_:::'.:?:~>.c ·-.-:J::::p;·¡-;:;;; ;~:1<; ... ~,,~J.:_ (>:~;,:;-:.~·--:·:.; <. ·-... > -

de impedir al Estado le cobre porc;'haber;;·recibidóf,celú;ervicicic,:público~ de 
administración de justicia.515 ·: .·.:·• · .• ;'_';()F:"}}'i(\(~~'.'_i_\{:'~j~!/.:"'. ,.: .. 

: ··x~i t~'i>~:~:'(i~;;·~~,:~2:2 ~·: ·1 ~~=;. ... :. ;::~~·:: : , ... · 
Es por ello que en razón de dicho prinéipio_coristiiúCio'íiai éonsideramos que 

el contenido del articulo 180 de la Ley ~de : 1~',:Pr~pi~dacL _Industrial resulta 

inconstitucional. puesto que establece como requÍsit~ .de', admi~ibilidad de una 

solicitud de declaración administrativa (demanda) el comprobante de pago de la 

' 1 ~ Cfr. Ejccuturia Jd :\mparu Dirl.!'cto en Revisión IJ .. t?/96, publicada en el Si:manarío Judicial di: la 
F1..·lh:ra1.:ión ~:-;u Gai.:cta. ~o,cna E.poi.:a. Tomo \'l. septiembre: Je 1997. p. 168 
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-:_,\)·:-,··.·~ :.:.'1.'.''.:·· ;.· ,-_·,-;. 

=.:,.:;~-. ~ . "·\~·;~·;:,~'.:::.·-~:¿~::~·~ ," . ."- . 
.. . • :: ... - . • . • ,, . ·.· -- ' .. '. ·,·. '. '' ..• -"· ··,1-,,,• • -
: '_tan fa ,establecido por, IMPI ba¡o el, concepto de :ºestud10:,y.- t_ram1te: de; solicitud ,de 

d~cl~r~ciórí administrativa". _ _ ?''T'i;;5:'.U;.~;f~~:-·:,.¡~;':fa~;~;\ · 
- ·--·<~-::¡ :·- , -..t~-~·,;,' ~:~~::.J~x--~'.- .-

1. REQUISITOS PREVISTOS E,NEL'ARJICÚLdffifob~--E.1L~y'c:Jf: .LA,. 
PROPIEDAD 1NDusTR1Al. PARA LA·.A.orv11s1~N ~,~,~~5,só1.:ú:::1"iuDEs· 
ADMINISTRATIVAS. ,;- •· >1'.i;, '.:·.~, ; __ ,, : ¡: :::,:;_. ,,, ;::' :_\_';,_,;:"'·' 

Como ya lo comentamos en ·de ~st~ i~~bajo, -la Ley de la 

Propiedad Industrial establece diversos requisitos para la ·presentación y admisión 

a tramite de una solicitud de d~claración administrativa, soii"citud que en términos 

p1océ!>ale1:1 ,,;e equ;pará con la figur.:i d~n~m;r.ada ;'demanc!a",~~ en la ::ual el :;ujetc 

de propiedad industrial hace del conocimiento del. IMPI su pretensión especifica a 

fin de resolver la controversia ·que tiené con otro sujeto de propiedad industrial. 

Como hemos de recordar, dentro. de los requi~itos que establece la Ley de 

1a Propiedad 1rídustriá:f encontra'm~s i~tjueílos que, e~Íablece el articulo 180 de 1a 
Léy;'· r~quisÍtw·qu~:dé; nb';-~urii~lir~'e~:tendrén~;d~~o -sanción automática el 

dés~chamiento a~p1Íl.no d~\ia ~~1í~il~d C10'Cié~1~~aci16~ -~drninistrativa. 
' • , :- .. -. . .- .! ~:~''. ... ·-

1 :::·::-\·::.-f.<_:, - }.~:i:t _:.1.<:~i:~-.i-{;-:-; 

· - su•.: so1i~ii~~s:=~~~l~r~-Ji~~~:~i~f~~~f~tZt~~3·~!!~J~~:a:t:ªd=e~:::~:v~::r~: 
que re~ulte·áplic~bl~ se~~rí'1~';p~ti~iÓn;~oncepto'qu~ en el ~aso de las solicitudes 

de deciaraCióri admini~frativa se cfenomi~a "por concepto de estudia'ytramite" 

a. FIRMA DEL PROMOVENTE 

:, ' 

Efectivamente, el articulo 180 de la Ley de 1a·Propi~dad Industrial establece 

que toda solicitud o promoción deberá de. ser, firmadas ·por el interesado o su 

representante. La falta de este requisito tendrá como consecuencia, señala la ley, 

el desechar de plano la solicitud correspondiente. 
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"(':--<-;--;:· -- - . - '''.:_:--~ ~~:_.:....::._·. 
__ ._;=- : -~-:::_:,·:,,;;~::·,~·~\-:2¡-· -

A este respecto, es importa~{e~in~~61~6~i;J~~ Ía exigencia de la firma en la 

solicitud de declaración. adlT\i;,í~'tr~ti~k;;66~ci~Jé~uÍsiio. indispensable para su 

admisión tiene su razón y sust~~~¿-;n'.~tf~~dhlcl~.~Je la firma no es otra cosa que 

el signo manuscrito por el cu~1;'~i~~-r~~frt~~~~-rri~~era fehaciente la voluntad de la 

persona o personas que lo s~~~~i~~~:·;;~-¡a~urnir_Í~s consecuencias legales tanto 

positivas como negativas que: delrlv~ri de'1i.:i;iÚ11a:; _516 

Además, es de ,C:omental"se/qúe¿losf rnismos tribunales federales han 

establecido a través d.é su ju-;i~~~Há~;g6ia:~¿l1'a n/rn~ es un requisito indispensable 

:~~o.~:ó:.~17cumplirse e~-J~i~_~;~-:~~§t·;~~;,-~i l~:s escritos presentados ante la 

: ·>.:. ·.y_i ·<_/\:: ··"5 ;:_._:_.::·:::· . •, ... '- . : ·.'. ;: ;.;~ ~,:·. . -·~ .. ,,. 
:-,"·· < 

b. coMPRO~ANTE dE pAGo; DE LA .f:.\~1FA POR Lqs:SERv1c;_1os 
- >.:_ -~.---~0.··--:~-. -:·.·-.·. ·::·-::· 

QUE PRESTAELIMPI. ·:, _- ;;,<:'·,~;· =-· :-:,_:~"'.<·· :-~i-.i/:\;;~;-t~ 
'. '_.: . .<: .>· ',.- .... 

:·.'.~--~~~--- ', .. ~ ~, >~-;··~ ·.-~-.. ~/ 
Como lo señalábamos con·anterioridao, 18·'preseiit~Cíóncte1dolnprob~nte_éle 

::::~~;;;.::=:~:,:::~;.:::p~~~~~t~~'~f l~Jl~~t~t~frt~~E 
Industrial. el desecharniento de plano cie'la_ 'solié:ituci:'.::·;·+; - .;: __ ·;_ , '· ';,, 

::::: 
. ·:,>,>:~., ::,:. ,,; 

En efecto. el citado articulo.de la ley.estáble'éé de manera mucho muy cla~a 
que si la petición realizada por el us"~arÍo.del sistema de propiedad Índu~triaÍ.~I 
IMPI a través de la promoción que pre~ent~ impliéa, según la tarifa, el pagop~r la 

prestación de tal servicio, será. necesarió, que se anexe a dicha solicitud el 

comprobante de pago de la tarifa respectiva para que el Instituto dé_ tramite a la _ 

misma. pues de lo contrario el citado articulo 180 sanciona tal omisión' con el 

desechamiento rle plano de dicha solicitud o promoción. 

~i .. Cfr. O\' :\LLE ¡:_.\\'EL.·\, Jo~é. Op. dt. supr¡1 nota .t77, p. 57 
~ 1 ~ Cfr. :\B:\ZC .. \L Y Z:\:\101<.A. Jo:;é :\laria, voz .. tinna .. en d Diccionario Jurídico Mexicano, S".cd., 
Plirru;.1. ;\1Cxh:o. 1995, 1. 11. p. 145-l 
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.. LA TÁRIFAÓE'PAGCYPoR t.ossr:Rvíc1qsóLJi:'pRE~TÁ ~s1.rV1;p.1, ·. 
\; - ··.;·",:··~.· <--:_¿-'.~e- .·.-}';~~:-,·~·;'f>-.".:::.·:_. i:;>~:~::.\ -'-(-~ ;~ '. 

Como cualquier organismo descentralizado é:iéi E~tad~~ el' IMPI tiene. un 
• . ' ' '· .. -- ··--"·-·-- • .,-,\-."e:-··;, 

patrimonio propio que le permite desarrollar su objutiv.:i' ~' que .ic C6i1sÚtu}:eº ~ar 
diversas fuentes de ingresos. En el caso particular, ~I patrimoni~ ctel IMPI .se 

constituye, según lo establece el articulo 5° del decreto presidencia(que lo crea, 

por los recursos que le son asig~ados del presupuesto·· de ieg'resos de la 

Federación. por las aportaciones que en efectivo o en espe6ie ·realicen a su favor 

el Gobierno Federal, sus entidades paraestatale.s, o éualqúier persona fisica o 

moral, asi como por el cobro que el IMPI haga de(1~~ se.:vicios:que preste en el 

desempeño de sus actividades. 

En este sentido, una de las flientes de in'gresos que tiene el patrimonio del 

IMPI es el cobro por los servicios que este 'de á- los usuarios del sistema de 

propiedad industrial en razón de las faculÍ~des ~ue 'la Ley. de la Propiedad 

Industrial le ha conferido. Dichos ingre~os se estabÍecerán en una "tarifa" la cual 

será establecida por la Junta de Gobierno en ~o~rdinaclón con la Secretarla de 

Economia. previa autorización de la Secret~ria de Hacienda y .crédito- PúbÍic~. 

Ahora pues, estas tarifas que son establecidas po~el IMPI~ qi::~ ~~~.c:I~ ser 

sufragadas por los. usuarios. de la pr()pi~d_ad in~us~ri.al_ paré! asl[p,é>~~r;, r~cibir ~el. 
IMPI los servicios públi¿os que este presta en ej~rdiéio dé sus funcionés,• tienen. 

una naturaleza mue.he muy similar a.la de los"derec.hos'\'. 
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Desde luego, la naturnleza de los dere~hos comb contribución resulta ser 

mucho muy similar a la de las tarifas'establecidas por el l~PI, pues:ambas figuras 

se traducen en la contraprestación en dinero ql.Je establ·¿~e el Estado a cargo de 

las personas fisicas o morales que ~!~aneen l~s::.b.e[lefic:ios dir~c;~os o particulares 

por los servicios públicos que presta t.1 Estado;;.entreJos c;.iaies se ubica, según 

comenta Narciso Sánchez Gómez; el registro de i~v~rcibn;s.yrn~rcas. 518 

H • • • 

·:~;i:t-~:fr:i· 
Incluso, el mismo último párrafo del. articulo primero. de las Disposiciones 

Generales del Acuerdo por el que se dan a cono.cer las tarifas por los servicios 

que pre~ta el ln~t:~uto Mexicarov de :a Prvpieda= lndu.;;t:ial establece que "esttn 

obligados al pago de esta Tarifa las personas fisicas o morale'~':".n'acionales o 
• . ;, ·,~;i ,:;:.; ... : '· . 

extranjeras, que sean usuarios del sistema de propiedad industrial ó, ·en si defecto, 
. ~ •"'.' 

reciban los servicios que presta el Instituto relacionados con derechos de autor en 

materia de comercio". 

Así las cosas, resulta dable el concluir que las tarifas establecidas por el 

IMPI por la prestación de los servicios que en razón del eie.rcicio de sus facultades 

realiza a favor de los usuarios del sistema de propiedad industrial, resultan ser de 

una naturaleza mucho muy similar a la de los derechos:. pues tales tarifas son 

cubiertas por la persona física o moral que desea obte.ner los ~eneficiosque traen 

consigo los servicios públicos que presta el IMPL 

'.-;f'-' "·,-'·v;::.: 

3. APROVECHAMIENTO POR ESTUDIO .vi TRAMITE· ÓÉ·· soL1c1TUD .DE 

DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA' co~o. PRE~LJ,~~§~JeI\~~J\.SU 
ADMISIÓN. ; ;.·<. ·.· ·" :}if:-¿·;.<é:. ·:><•:•. ,. 

1:' 

... ·': ,,. 1 ~ -~~ -.· • :;; • \ ·.,. .. :. 

Una vez que hemos comprendido que el IMF>,I puede estaplecer el cobro de 

una tarifa a los usuarios por los servicios. que este· p~est~ ~~ ;iJ,6~ié;Ae~ de .. ente 

de derecho público en rr.ateria de propiedad industria(p~sa·~~~Ós:~hb~a:~~analizar 
. -- .. :·. ··: ,_.: .;'' ,. ' 

~·~Cfr. s .. \~CllEZ GÓ~IEZ. S•m:i-.u. ''Dcrcchu Fiscal ~l:cxicano' .. 2".-cJ.~·rarrÍtn.:~léxico, iÜot. p. 251 



>En. e&te. ie1iti~o,;detJ~inos r~ccirdar que el titulo sexto y sé¡:;:irr.o de la L..:;· 

de la Propiedad lndGstria'1 ··se·· refiere~ básicamente al t~amite y resolución de los 

procedimientos ·de declá.raé:ión administrativa de la nulidad, caducidad, 

cancelación e infracción de algún derecho de propiedad industrial, los cuales 

envuelven, como ya lo hemos establi;>>:ido en capitulo cuarto de este trabajo, el 

conocimiento y resolución por parte del IMPI de determinados conflictos que entre 

sujetos de propiedad Industrial pueden suscitarse en razón del derecho exclusivo 

que estos otorgan al titular de dichos activos intangibles. 
·-: -, ··-o-:··::: __ .- . ,. \ ··:·;, .: , 

Además, tales procedimientos'-de.declaración administrativa establecidos en 
- ., • ' - ,,-:.~._-,, - - •• • •• - > • 

dichos títulos de la Léy seéncUenfraniridisolublemente ligados a la fracciones IV y 

V de la Ley de la Propie'cia~h~dú{lri~{Jracclones que atribuyen al IMPI el ejercicio 

de funciones matedalmer1te jurisdiccionales .. 
·- -·-·.;,, ';.I 

-. ' - ,_ ;_ .·.- ~: ·~: 

Así pues; hemos de llegar'- a la conclusión que el cobro de la tarifa 

· establ~cido en el articulo 1 s se encue~tra intimamente relacionado con la funció~ 
ju~isdiccional que el Estado le ha encomendado al IMPI. En este sentido, elcobro 

que bajo este conceptO establece la Tarifa del IMPI no puede traducirse en otra 

cosa que el pago establecido a cargo del gobernado para recibir el servicio 

jurisdiccional del IMPI. 
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Asipu~s. ·e~t~ cohéepto de "estudio y tramite" no pUede ser concebido de 

manera que cio.mo el' pago obligatorio que ha de realizarse para recibir el 

servicio público jurisdiccional que tiene a su cargo por ley el Instituto, pues si 

recordamos que la "solicitud de declaración administrativa" no es otra cosa que ta 

pemandada interpuesta por un sujeto de propiedad industrial donde hace· valer su 

derechCJ de acción a travé& d"'I sor11d:imie11to de. ur.a cont;o11e.r&ia con otrc. sujeto 

ante al autoridad estatal, ºno podemos más que concluir que et cobro por "estudio y 

tramite" establecido por el IMPI resulta ser. el pago necesario para que éste 

proceda a estudiar' et litigio planteado por el actor, dándole su debidÓ tramite a 

través del. desarrollo del proceso correspondiente para que una vez que 'ello sea 

hecho, emita ~~ reso!uciÓii y cóii ello materialic~ su función jurisdlccionat:i::c\ 
.. ·--~-.;--.--.··.., ' .:-~;~:-~_:: .. :::.<~~: ' ··- ···>,~. ··.::i_: :--,,: -:--:.,-=·· - . -·:<>_~·-~·-.:~:;/-·';:·_: 

~. '"-·: ~-~-· -..;·- - . "f;-~::";-.,:c~.- -

Asl las cosas •. la existencia de esta tarifá resulta .cuestionable: pues; a 

diferencia de tos éler.iás servicioipor ios qu~'6obr~;'.ei:1MP1·,/,·d6·ii~é:'1¿~:únicos 
beneficiarios directos. d~los• mismci.son sus -~cilicit~ri'té~ cri~'ói~riiet 'caso· d~1 · 
registro de marcas o el otorgamiento de una patente;' et'ºé:obro''porr,el "estudio y 

tramite" de una solicitud de declaración administrativCI no r~s~·¡~k ~~~'.i:ii~~ é.cisa más 

que el cobro establecido por et IMPI para ejercer sus funciones Jurisdiccionales y 

poder prestar asl el servicio de administración de justicia qú-;i 16~ gobemad~s te 

solicitan a través de dichas "solicitudes de declaración aclmlnistraii.va'.'· 

4. DESECHAMIENTO DE LA SOLICITUD ADMINSITRATIVA POR FÁL TA DE 

PAGO 

Una vez que h~mos establecÍd~ lo~ ani~ri~re's conceptos, pasaremos ahora 

a est~blecerél porque consideramos que el articulo 180 de la Ley de la propiedad 



RELACIÓN DEL PAGO DE LA TARIFA -~OR ESTLÍD10 YTRÁMrfE DE 

SOLICITUD ADMINISTRATIVÁ" y LAS COSTAS JUDICl~LES. 

En el presente inciso, analizaremos la relación que tiene la tarifa 

establecida por el ··estudio y tramiteº' de una solicitud de declaración administrativa 

y lat. cc.s¡a;; judic..iale::. que se-. en.::uentra.1 proh:bid.::s por r.uastrc: Sonstitt:ción .. 

Asi pues, las costas judiciales, figura prohibida por el articulo -17 

constitucional, pueden ser entc..ndidas como aquellas coritribuciones que·:. se 

establecen como contraprestación por el servicio jurisdiccional que·· prestán: .los 

tribunales del Estado. Asimismo, la Suprema Corte al referirse,a· 1"! pr(lh,ibisIÓ~: de 

las costas judiciales establecida en el articulo 17 constitucionat,.há"dérinidoalas 

mismas como aquella contraprestación que é1 gobernado pag~ ;~Ó:r.'.e(ser'licio 
público de administración de justicia.519 

En este sentido, la prohibición contenida en el articul~ 17 denU~s.tía n6rma 

fundamental significa que ninguna persona deberá de erogar cantidad d~ dinero 

alguna corno contraprestación a los funcionarios u órganos que ejerzán función 

jurisdiccional en el Estado, como condición para que se peste el servicio de 

administración de justicia a favor de quien la solicite.520 

' Cfr. "/'r11l'11.1 1¡111.· .!e/i,1 1fi..·,,1/iu~111"h' }itt•1-.1 dd /J1.,1nro F1.:dcr.1/. El r1.•c¡ui."iilo di.• 01ur~lmli1.•mo de! WIU 
, .. ·11dri11 ¡1.1r,1 l'Í •l•1i.1.',1111il·11to ,i .. : .\/1 n .. ·c.· ... ·¡1 ... ·11111 no '10/¡¡ !.1 g.1r1111tia dL' gr,uuh/wl de..• la admi11fa·1r,1cici11 de! 
f11,rf,i,1. t.1ni'nt!o _;uu d1.·l ('1id(o.:11 d ... · f'l'o(ülim1t.'Jlfu\ C1n/1.•., del /Ji.,·1,.;10 Pi.•ch·n1/j'', Sl!manario Judicial de la 
h:dt.:r;1-..:1lin :- .. u (i.11..·1..·t~1. ~l1,...-n:1 Epo..:a. Tomo \'l. :-...:ptkmhn.: 1..h: l99i • .:!05. t..:sis P.CXXXI 97 
< • Cfr. ··c_i1\1f/111!.1d 1h· !.1 ld111111i,rr11nú11 l/L· Jwtici,1. f:I lll°ticulo :_; d1.:I Cúd1go dL' Pron•dimil•mos Cfri/es 
,..,,,.., l'i 1:·,1.1dr1 1/L' \"ilL·\u l.l'1i11. l .. , \111/.:turio dL' l'-'l'··. Scm~mario JuJicbt Je l;1 FcJcrndón y su Gaceta. 
'\l\C11.1 Fpl•1,:a. Pli.:110. Í•llllll XI. \tart'll Ji:! ~OtJO. p 91. tc-.is P. X\'l .2000 



Por el otro. lado; ~nco~tr;f i[sl\I~~t;¡JJ~~~~;X~RL~!iid~,,~:~'eÍ'~·~1cu1ó ··16 
·-.::. ·, .- - '."'''.~---_,··:·:.·:J'·'··'_"-."··;···".c:',-.,:·._:<··~--:~:.: i'-''"::·<',-'."·----r.:",:' .... -·.·._;.· ----- , .. _._ -·:_ 

de. la Tarifa por los seÑicios que pr~sta''ei 1~iPi/eícÜa\i~'st~hl~·~e'quE! elsolicitante ··. 

::,~:~::;:~:::::::~~~J!~t~~l~t~f t!~!~ti~~~t~1!t~E~:: ::: 
"el estudio y tramite" de susolicitud cie'declaracÍÓn'aci'minlstrativaies d~cir,' para el 

estudio de su demanda y ciirle el 'tramit~: ~orr~~poílcii~rite ~ª;~:·~u~ uílá vez. 

desarrollado el proceso corres,pondiente"ei IMPI emita ia'reso'iuciÓn.«'.lu~~conforme . . ... - . ~ 

al derecho aplicable resulte procedente. ". '.--,~~,' ;':< •. ' . 

Efecti;amer.te, al pago e.stab:.:.uido er. la tarifa por al "c;Siúdi'a\i:tfam!te" .:le 

una solicitud de declaración administrativa no es otra c~sa que'1~;,¿6Airab'~~~t~~ión ·· 
establecida por el IMPI para conocer las pretensiones del demanci~';ü~ ~'ir~vés de 
dicha ;;olicitud de de:claración administrativa, canalizar dicha controversf¿'.~ través 

del proceso respectivo para que agotado este, el IMPi e~ita la res~'10ció~ qUEl 

proceda para dar solución al conflicto planteado. En· otras palabra:;, ,éste. pago. 

establecido en la tarifa resulta ser la contraprestación que exige el IMPI a éalTlbi~ 
de prestar el servicio público jurisdiccional que tiene a su cargo según .io e'stablecE! 

las fracciones IV y V del articulo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.· 

Asi las cosas, no es dificil· el comprender y determinar que' el : pago 

establecido en el articulo 16 del Acuerdo por el cual se dan a conocer las Tarifas 

que cobra el Instituto por la prestación de sus servicios, es decir •. por el "Elstudio y 

tramite" de una solicitud de declaración administrativa se . traducen en el 

establecimiento de verdaderas· 'costas : judiciales, las cuales se encuentran 

prohibidas por nuestra Constitución Politica, pues lo que cubre el gobernado a 

tra~és de dicha contribución no es>otra .cosa que la prestación del servicio 

jurisdiccional quP. se solicita del lristituto·en ejercicio de sus facultades previstas en 

las fracciones IV y V del articulo 6 de la Ley de la Propiedad industrial. 



En efecto ,,¡ cobro prescrito en el citado articulo 16 no tiene. otra naturaleza 

más que el de ser una costa judicial pues ésta se establece. como aquella 

contraprestación que el gobernado ha de pagar al IMPI para que conozca y en su 

momento resuelva una controversia en materia de propiedad industrial, En otras 

palabras, el gobernado se ve obligado a pagar directamente a la autoridad del 

estado que administran justicia en materia de propiedad industrial, en este caso al 

IMPI, por la prestación del servicio jurisdiccional, lo que trae como consecuencia 

que el accionante que en el presente caso es el solicitante de la declaración 

administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción de un derecho de 

propiedad industrial. tenga que pagar el costo del aparato jurisdiccional del Estado 

¡:-ar? q1 'E' ~e res•Jelv;i el conflictr:i que ti<;>ne cnn otrr:i suje>te>, puPs para su pesar la 

Constitución ha prohibido la autotutela. 

Es por las anteriores con¡:ideraciones que consideramos que la le¡gislación 

en materia de solución de conflictos de propiedad industrial, es.decir; la Ley de la . - . . 
Propiedad Industrial resulta inconstitucional pues establece en su articulo· 180 

como requisito y condición para la admisión de la. demanda e_Í, pago 9e\o~tas 
judiciales, las cuales se materializan en el articulo 16 del_ Acuerdo ·P()r.,el __ que se· 

dan a conocer la Tarifas que cobra el IMPI por la prestación desLJs se¡ylcios. 

b. NEGACIÓN DE JUSTICIA POR EL DESECHAMIENTÓDE SOLICITUD 

ADMINISTRATIVA POR FALTA DE PAGO. 

Una vez que hemos establecido que lo previsto en el multicitado articulo 16 

de la Tarifa por los servicios que presta el IMPI resulta ser el establecimiento de 

una verdadera costa judicial en los términos que tanto la doctrina conio la 

jurisp·udencia han establecido, es indudable el concluir que el desechamiento de 

una solicitud de declaración administrativa por la falta del comprobante del pago 

de la tarifa respectiva resulta ser inconstitucional, pues tal situación sólo puede 

traducirse como que la administración de justicia en materia de propiedad 

industrial se encuentra sujeta al pago que haga el accionante de. una tarifa 
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Efectivamente, el hecho. dequt:0 ~I articulo 180 estaSlezca:qu.e deberá de 

desecharse de plano una solicitud de declaración. ~d~l~i,str~liv~ 'sise omite 

presentar el comprobante del pago de la tarifa establecida;en el articulo 16.de la 

misma, no puede entenderse en otro sentido en que la administración de justicia 

en materia de propiedad industrial debe ser sufragada directamente por quienes 

solicitan la fur1ciC:..r. jurisdiccionc.; de: estad..>, y eq.iecifü .. ar.1en:a por l;:i part6 acto~a 

o solicitante de dicha declaración, instituyendo con ello la existencia de verdaderas 

costas judiciales en la impartición de justicia concernie.nte a los derechos de 

propiedad industrial. 

En este sentido, no podemos más que resolver que el establecimiento de 

las costas judiciales en la administracíÓn d'e :justicÍa en materia de propiedad 

industrial resulta contrario a lo establecid~ en el articulo 17. constitucional,. por lo 
: '. . . 

que el desechamiento de la solicitud por la falta de, pago de la tarifa .. respectiva 

sólo µuede traducirse en una negación de justicia por parte del Estado en perjuicio 

del gobernado que ve afectados sus derechos de propiedad industrial por el actuar 

de un tercero que invade con su conducta su esfera de derechos, quien no puede 

hacer otra cosa al encontrarse prohibida la autotutela. 

En efecto, el hecho de desechar una solicitud de declaración administrativa 

por la falta del comprobante de pago de la tarifa correspondiente conforme al 

articulo 180 de la Ley de la Propiedad industrial, se traduce en la denegación de 

justicia en materia de propiedad industrial en perjuicio del demandante de la 

misma, puesto que la falta de pag() de laºcostci judicial" establecida en la tarifa del 

IMPI, lo único que se ¡;revoca es que se niegue al solicitante de la declaración 

administrativa el derecho que tiene a que el Estado le administre justicia en 
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Así las cosas, si el IMPI resulta s~r.~L;'tribi.Ín~l;'in~ÍiÍ~ÍclÓ db~el.Estado para · 

administrar justicia en materia de propiedad ind~strla· Y. con ello resolver los 

conflictos que se susciten con relación· a los signos· distintivos - •marcas, avisos, 

nombres comerciales - e invenciones - patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales -. lógico resulta concluir que el desechamiento de la solicitud de 

declaración administrativa por la falta de pago de la tarifa que establece para su 

tramite el mismo IMPI, se _traduce en una indebida denegación de justicia en 

perjuicio del accionante al exigirle el pago de un<. co&ta judicial p..ira c,ua al ó~ga.10 

jurisdiccional decida conocer sus pretensiones y, una· vez desarrollado el proceso 

respectivo, emita la sentencia correspondiente. 

Es por todos los argumentos y consideraciones hechas valer lineas arriba, 

que consideró que el articulo 180 de la Ley de la Propiedad lndu~trial resulta 

absolutamente contrario al articulo 17 constitucional~ pues establ~ée ., corroo 

condición y presupuesto para que el IMPI administre jústicia él hec,ho de que quien· 

la solicite haya cubierto previamente el pago »cié· una iarifa· establecida por el 

mismo órgano jurisdiccional del Estado, pues· ello :no resulta ser más< que el 

establecimiento de una costa judicial en perjuici6"d~1s'01icitante d~jÚstlcia y que el 

mismo articulo 17 constitucional ha abolido. par~·~~sf · permÍtir y garantl~ar a todo 

gobernado el acceso a la administración de jüsticia del Estado. 

B. CARENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL l.M.P.I 

La imparcialidad del órgano jurisdiccional es una cualidad ·que nuestro 

articulo 17 constitucional exige al órgano del estado para el desarrollo de su 

fúnción. Ello es asi, ya que como lo indicamos al desarrollar este tema_ en el tercer 

capitulo de nuestro trabajo, la imparcialidad se instituye como una condición 

esencial de la función jurisdiccional, pues sólo es posible realizar una correcta 
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"íf ,~:~~~~~~~~l~Y~~~~}~l~i~li~;~¡{f ll.,lá~il~f1~:t¡,j:. 
>:.' pues'sólo asf'se'podrá 'emitir. ür:i 'fa]lojt.isto/y'.sobre, todo: conforme a lo·establecido 

,. i¡;¿,/1~ñórii.iafurídi~a. • · ,: (zli';c,·~.~~;~·i~lt\\~~J.~~:1~~.Ji·l.\'.';;¡ .. ~ ;)':&'..' •... · . ::,.· · 
. <>--::.\~: .:.;<>:; >~h,1}7::/~l::·.::.;\·4·">~~ ·': '',~::1;/; 

Sólo en la medida en qÚIOl ~~l~n}1a, ele.resolver una conirovérsia no tenga la 

más mlnima relación con las partes en pugria o con .el conf/i~to sujeto a resolución, 

en esa medida su criterio al resol;,er .se enc~ntra"rá Inmune de ser afectado por 
. . ' 

algún sentimiento en particular' que püeda provocar que su resolución diste de ser 

emitida de acuerdo al ordenamierito jurídico aplicable, lo cual sólo traería como 

cc,nsecuencia ei quebrantamiento del míe.ne.. c.n lugar Ju su resta'.Jlecir.1ie:ito. 

En este sentido, si nuestra Constitüción exige que todo aquel órgano del 

Estado que realice funciones jurisdiccionales deberá hacerlo de manera imparcial, 

debemos e"\onces concluir que el IMPl •. ínstítuido por el mismo Estado como el 

"tribunal" para que ánte el se ventilen y 'reisÜetván las controversias relativas a las 

patentes y marcas, deberá de cumplir é'~~· está exigencia plasmada en nuestra 

norma fundamental cuando ejerza las funciones jurisdiccionales que la misma Ley 

de la Propiedad Industrial le ha conferido, es decir, deberá de admi~istrar justicia 

de manera imparcial. 

Efectivamente, al indicar nuestro articulo. 17 . constitucional· . que la 

administración de justicia deberá ser imparcial,. ello implica /que tál ~exigencia 
- ' .• . ,.·_ •·'_ ... ····,· ,_: 

adquiere el carácter de norma fundamental, y por ende; suprema,· por lo'qUe todo 

órgano estatal sin excepción que realice funciones jurisdicci~naíe~ d~berá 6uri1plir 

dicha cualidad al momento de ejercer su función,.sin 'impoh~~;si~:di,éh~;'Órga~o 
pertenece al Poder Ejecutivo o Judicial, pues nuestrá <carta•;Mag~~ ~· 110 •hace 

distinción alguna, sino que sólo establece los' lineamientos bajo los·. cuales el 

estado mexicano ha decidido en que habrá de desarrollar su función jurisdiccional. 
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~\~~,{Ú,Asi{las. cosas, si el IMPI en razón de ejercer funciones jurisdiccionales.se :, 

'i
1

}f~~bü~~t·¿~ pcir ello constreñido con cumplir con los lineamie~t~s e~ÍableCido p~r~ ' 

·<ieÚc:l:p·or~I articulo 17 constitucional, incluyendo entré' ell~s'él t~'Jmpá~claUdad ~~e. 
,: '.\i~beicle ~ev~stir al órgano para administrar justicia, deben~~s co~~luÍr 'que: ;;¡11 ~I 

'éas'c/ de no cumplir con ello nos encontraremos que su ~Ciuadón resultad~' 
, -i~fr~tiora de lo prescrito por nuestra constitución lo que pondrí~ en_~nt~~ dh::ho su 

validez. 

Es con base a la anterior idea que consideramos como Inconstitucional el 

ejercicio por parte del IMPI de su función jurisdiccional cuando el conflicto que ha 

:l.J nscl\e; versa s..ibre la nu'idad de ::ilgú:i r~¡;istro ::i!orga::'c por P.I mismo, 

especialmente cuando las bases de la anulación residen en que el otorgamiento 

de dicho registro contravino las disposiciones de la Ley, pues su imparcialidad se 

pone en entredicho al ser el IMPI :¡uien al final jL•zgue sobre la validez o nulidad de 

un acto emitido por él mismo. 

1. EL 1.M.P.1. COMO AUTORIDAD COMPETENTE PARA OTORGAR EL 

REGISTRO DE UNA MARCA Y PATENTE. 

Como lo mencionamos durante .el desarrollo del capítulo .cuarto de este. 

trabajo, el IMPI tiene encomendad() la realización dediversas tareas y fundones 

en materia de propiedad industri~ segÚh,~e 16:est~ble~e el:arti¿ul~ 6deJaLey.de 

la Propiedad Industrial, algunas 'de~e'tí~'s materialmente 'ádminlstrativas.y otras 

jurisdiccionales. ;lf 'º;,;,,, ';;_;:'~\;.'~;~,' .. !X.·_;,~_1JVJ.&,;;(Jj;~.'j ~¡ .. · •. : ·./:,;; ,'.,'. .;, ;,. , . ··. 
•/::,,·,· ·- •> 

-~- .~ :~;: '.~ :;~~-: \~.:;:F~~?'.,: ~~':?~:.~.~}~_~; ,:~:::~~;S!· ~-r;~~-~:t}~~; :-~~~,t~-~q-~~~'.:;; -~{ }~ -~·.:~~ -D?~::~ ;:_~;~:_(;_:::., ~.-< · · 
Dentro de las funciones,>~dministr~\ivas,,rqu~; r:all~al,(el j IMfü it'lemos,:,de 

~:~:;:nd:~: 1:s::bo~rgda:i:~º~~·~~~5i~~~¿ii~:~:1;:~ci·t;t~f ::~t~~(~~~r!~;:í:t~e;~= • 
legislación de la materia, las patentes de invención, los registros ci~·:'~cíd~IÓsde 
utilidad. diseños industriales, marcas y avisos comerciales, asi como -1~"gublf~~ciió~ 
de los nombres comerciales: es decir. de constituir en nombre del est,~do. los 
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derechos de excli~ivfdaJ~ a .favor de las creaciones de los· industriales, 

comerciantes y prest~dor~s . de servicios como recompensa a su actividad 

creadora, instituyendo' ~··su 'iávor' un ~onopolio permitido. y reconocido. por .nuestro. 

ordenamiento jÜrÍdic~ ~:c6~ ~·110 obtener los beneficios económicos que. el mismo 

le depara. 

En efecto, la fracción tercera del artlculo sexto de la Ley de la Propiedad 

Industrial establece como facultad del IMPI la de "tramitar y, en su caso, otorgar 

patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas y avisos comerciales. emitir declaratorias de protección a denominaciones 

de orige,1, autari<:<.r el uso de 1<..s rr.ismas: k1 putl!cacién je r::imbrec come~ci31es, 

asl como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y 

explotación, y las demás que le otorga esta ley y su reglamento, para el 

reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.". 

As! las cosas, no nos queda duda alguna de que en nuestro pals es el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad competente, según. la 

misma Ley de la Propiedad Industrial, para otorgar, .en cas.o ~e resultar 

procedente, el registro de una invención (patente, modelo de. utilidad. o, diseño 
' ..... . 

industrial) o de un signo distintivo (marca, aviso comercial y norT1.bre.c0111ercial). 

Sin embargo, es importante puntualizar, para los e.f~ctos que s_e)retenden 

en el presente apartado, que el otorgamiento de tale.s 'patentes, registrOs de 
-.. -. .·. 

modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisós.·;: comerciales o 

publicación de nombres comerciales, son concedidos por e.1 IMPI·· pr_evio a~álisis y 

estudio que el mismo realice a la invención o signo '.clistiritivp. cuy() registr~ se 

solicita, a efecto de verificar que este . cumpla ca~ :1as:\condidonés de 
• •r, •• .' ' • ',• ; •, • ' 

registrabilidad o patentabilidad para su otorgamiento, es decir, que cumpla con las 

exigencias establecidas por la Ley para .que el IMPI, a nombre del estado 

mexicano, conceda loe privilegios que constituyen el otorgamiento de tales 

registros. 

TESIS .CON 
FALLA DE OPJGEN 

-130 



,: : - . '.. ~· -

Así pur-.:;, si una patente o registro ha sido otorgado por .. eLIMpl·a·su 

solicitante, ello presumirá que la invención o signo distintivo solicit~do a ~~glstr~ ha 
. - ' . . -. . -. 

cumplido, a consideración del IMPI, con las condiciones necesarias. para (su 

registro, es decir, que el IMPI ha determinado que dicha Ínv~n6ió~:o;~¡gno. 
distintivo merece de la protección y derecho exclusivo que el r¡¡_gis.fro le. con.cede a 

favor de su titular por haber cumplido a satisfacción.• del.~lristituto; con las 

condiciones establecidas por la legislación de la materia para ello.\)~.h'.~ .. ;:.,, . 
, '. • '1. · ··,. ;"~' :· : -· •,: .o'.· ·-'. 

'·~./¡;~:/~~:-rz).,~i~·/?"·'> .-. :: 
2. ANÁLISIS DEL ARTICULO 151 FRACCIONES 1 Y IV ?t= LJ:i.;~~y DE LA 

PRCPIEDAD li.JDUST!'11A~. . ; .. >~·' 

Los supuestos de nulidad previstos en las fraccionesl y IV·cl~I iiirticülo 151, 

de la Ley de la Propiedad lndustri.:il gozan como elemento común; et.h'SchCI de que 

ambas hipótesis normativas sancionan con la nulidad del registro de: un' signo. 

distintivo. el que éste se haya otorgado en contravención 6orí l~sCc~ndiclones · 
exigidas por la ley para obtener la protección de exclusividad _-·c¡~e •·el registro 

confiere a su titular, es decir, que el signo distintivo per se no cumple con las 

exigencias establecidas por la legislación de la materia para otorgarle a su 

solicitante la exclusividad que el registro le provee, ya sea por que el mismo 

carezca de distintividad, resulte descriptivo o genérico, invada los derechos 

previamente adquiridos por un tercero, etc. 

Efectivamente, por un lado la fracción 1 del articulo 151 de la Ley de la 

Propiedad Industrial sanciona con la declaración de nulidad a aquél registro que 

se hubiere concedido en contravención a las disposiciones de la ley. Ello significa, 

como ya fue comentado en el capitulo precedente, que el signo distintivo. no 

cumple con las condiciones de registrabilidad que establece la ley para . su 

otorgamiento. por lo que su omisión incide trascendentalmente en la constitución 

de tal derecho de exclusividad, pues la concesión del registro a un signó que no 

cumple con las exigencias establecidas por la Ley de la Propiedad lndustria.1 para 
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go~ar. d~ ••u~(~~51~~i±J.~~~;~~H~~/a:;;:_~'J,~·~@'if:{'~~~,~~*-€~~-~~~~~-W traducirá en ta 
constitución de' una-ventaja indebida para este:en_detrimento de:sus competidores. 

• '' . '. ·-- • •;_¡," •_.:•I_;:.::_-::'f.·_ .;~;·-.·. ···-"~---,'---'.:}:'. _.-•;;:-.,.·_~·: • .'o:'.>c·->'./,::1.•.':;'·;..o~.''·. -_., ·>:]" "• • 

Por•' su~··:~-~~.r-:ta • rr:~Bt~;h;"t~ 0 d0el:z:~1:~'.1J;)1\t~~-.1~:,-['J§l'..~~- .·ta Propiedad 

Industrial ~~ndi·~~a·c6n'•'t~'·ci~~i~r~i6ríá\i~ ~-ulidad .dei 'r¿gÍsÚb de ~n signo distintivo 

el hecho dé ; qúe E;Ó;rilis~Ó s~; hubÍere concedido · por ~I ;: t ~PI,· ~fectando tos 

derechospreviilmenté;~ciáüirlclos por un tercero, afect~ciÓn que.se traduce en ta 

icfentidad o siñ'iilitud i:i'n grado de' confusión que pudiera haber entre ambos signos 

así como s1./~plÍ~a~iÓD para productos o servicios iguales o semejantes. 

-_ -Asl lc.s cos;s;'::tserva:r.os q;,;;; ambas hipótesis normcUv::¿sancÍon3n ccn 

la nulidad •del;;édistr0 concedido por el IMPI, cuando el signo _dÍstintiv~ objeto del 

mismo no cumple con las condiciones que la Ley exige para que el mismo obtenga . . . 
la:· pr..:itección-_ prevista por ta Ley de la materia, es decir,-. un derecho de 

exclusividad reconocido por el Estado, ya sea porque dicho_ signo resulte ser 

descriptivo; genérico; ilicito, induzca a error al consumidor,_ vlncule.1 de manera 

injustificada al mismo con una persona o empresa, o simplemente que afecten los 

derechos exclusivos previamente adquiridos por algún competidor. 

De este modo, observamos que si bien es cierto que ellitigio entre las dos 

partes en conflicto dentro de estas dos causales de nuiidad se centra básicamente 

en controvertir si un determinado signo distintivo merece o no la protección y 

exclusividad que la concesión del registro otorgado por el IMPI le provee a su 

titular. no menos cierto resulta ser que en el ejercicio de esta causal de nulidad el 

solicitante de la declaración de nulidad cuestiona el acto de concesión del IMPI, 

pues considera que éste no analizó correctamente si el signo distintivo cumplla o 

no con las condiciones que ta ley establece para otorgar la exclusividad _que el 

registro provee. 

En efecto, en el análisis de estas dos causales observamos que por una 

parte el solicitante de la nulidad considera que un determinado signo distintivo no 
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Por la otra, ad~~rtinÍ~
0

i qu~~ el titula~ del registr~ c~ya' l)'LiÚdad ,;¡~.:~~licita 
tiene un interés 6puesto -al del solicitante pues éste'.•cd~sider~:;,~ue·~su' signo 

distintivo si cumple con Ías exigencias establecidas en la Ley de iá'.m~t~ria p~ra 
haber obtenido el registro que le fue otorgado por el IMPI .. ~ · ... , 

En este orden de ide~s. es dable concluir que cuando él solicitante ,impugna 

el otorgamiento del registro de un signo distintiv:> pcr cJn::iiderar c¡ui; t..l·mismo .'10 

cumple con las exigencias establecidas por la Ley· para ello, no ·sólo ·tiene un 

conflicto de intereses con el titular del registro sino también con el mismo IMPI 

pues al cuestionar la registrabilidad del signo distintivo cuya nulidad pretende, 

cuestiona el acto de concesión realizado por el IMPI, es decir, su criterio, por lo 

que es indudable que en este caso el Instituto dista mucho de ser un tercero ajeno 

a la controversia sino que se convierte en parte demandada puesto que el 

solicitante a través del ejercicio de estas dos causales impugna el actuar del IMPI 

al haber concedido un registro que a consideración del demandante no tiene 

motivo ni fundamento. 

3. ANÁLISIS DEL ARTICULO 7B FRACCIONES 1 Y 11 DE LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL .. · 

La fracción 1 del articulo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 

como causa de nulidad de una patente, registro de modelo de utilidad o de un 

diseño industrial el hecho de que éste se hubiera otorgado en contravención a los 

requisitos y condiciones establecidas para su otorgamiento. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGErI 

.;33 



--~. --.~/i~~>~Pif::~i;2f)-~~7tz~t;~~:;:::_-~--'. -~ ,, -

~:::~:;:::~t,~~~f i~~!~~-l~~f ;,:~:~E: '~.:~;;~~t::~:1~ 
exclusividad q~e s¿~r~g{~\~;;''¡~;~io~~é; dichó registro deberá de anulars~ pues el 

' -·. , ..... " .. ··;·;·· ·-

mismo no t.lene sus.teñtéi''eri virtud de que la invención objeto del mismo no cumple 

con las caracteristicas' qUe ·la· Ley le exige para conceder tal privilegio, por lo que 

su subsistencia sólo 'p'rovocará competencia desleal. 

En efecto, la causal que analizamos se traduce simple y llanamente que el 

solicitante de la declaración de nulidad de la patente, modelo de utilidad o diseño 

inC:ustrial consiC:era que la invenciór. ne cumple ::on las conc!iciones de 

patentabilidad para su registro, es decir, que la patente o registro se hubiere 

otorgado cuando la invención objeto de la misma carecia de novedad, actividad 

inventiva o aplicación industrial. 

Tal.si:uación trae como consecuencia que la misma invención no merezca· 

la protección qüe la Ley de la Propiedad Industrial le otorga a. las ~reaéiones 
industriales que si cumplen con tales exigencias, por lo que su subsist~nci~ sólo 

constituye una ventaja indebida en la competencia para sutitular en det'r1n:;-~nto 'de -- _,,. .. . 

sus competidores· que se encuentran impedidos de empiear.cÍ\brem'ente: dict)a 

invención cuando reah,'.,ente no hay causa para no hacerfo;/~J ·;;;:: A7j·,:<~> 
-<. _·;'.~~~/s ·., -: ·: ._'.¡'·>t;~~~~~~~: _ , .. 

::::,::,::::::::;:;::·~:~~.~::,~:::::~Jkií,$J&~~~w~~~~.~: •. ·· 
que la misma no lo merece y que la sub~lste~cia. cift~l~~61~sÍ~fd~d:~·Ó1gpio~oca;,'. 
competencia desleal en el mercado,. y •por ~1' 6irci,'~~¡;\¡t~\~~'.a~J:";~9¡~r;~ti}~~~;~r{>·: 
interés contrario al del accionante, pues ha •de considerar· que la obtendón ·del: 
registro impugnado no sólo cumplió con las exigencias establecidas por la ley para 

- ~ - - .. 
ello, sino que además se traduce en una legitima recompensa a su activada· 

creadora e inventiva. 
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Comprendiendo entonces que el conflicto contenido en- dicha causal . se 
··--_ .. , .. 

sintetiza en si una determinada invención amparada por una patente, _regi.stro. de, 

modelo de utilidad o diseño industrial otorgado por el IMPI, cumple o no con las 

condiciones que para tal efecto la Ley de la Propiedad Industrial ha establecido 

dentro de su articulado, en este sentido podemos observar que, al igual que en las 

causales de nulidad de signos distintivos analizadas en el punto anterior, el 

solicitante no sólo controvierte con el titular del registro si la invención o no merece 

la protección ya concedida, sino que también impugna el actuar del Instituto al 

haber concedido dicha exclusividad cuando a su consideración no la merecía. 

En otras palabras, en el ejercicio de esta causal de nulidad el solicitante de 

la misma cuestiona el criterio de registrabilidad aplicado por el IMPI en el 

otorgamiento de la patente o reg:stro que prete:nde anular, por considerar que, a 

diferencia del IMPI, la invención no cumplia con las condiciones para ser 

registrada y con ello otorgado el derecho de exclusividad que . el mismo le 

concede. 

Con relación a la segunda fracción del articulo 78 deJ~ Le~ de laf~rcípiedad 
industrial. hemos de mencionar que la misma contiene e1;f11isrnci su~uesi() qu~I~ 
fracción primera antes analizada, pues ésta fracción s~nCio;{~·éoñc·I~ ~ulid~d del 

' "'•- ..• ·, ._¡ ··' ' 

registro otorgado el hecho de que el mismo se ha'ya otorgado en'éontrkivención a 

las disposiciones de la Ley bajo la cual dicho registro f~e'aiorgado; e¡s decir, se 

impugna de igual manera la concesión realizada porejlMPL •. 

En este sentido, estimamos que las c.onsideráci.ones realizadas a la primera 

de las fracciones antes analizada se aplicán de¡: igual manera a ésta, por lo que 

nos remitimos a las mismas a fin de evitar inútiles repeticiones. 

43S 



:' .. _. ·.' . . ~ ~ ... : 

4. EL 1.M;;- '· -r1ENE cAu~.A.o oE: PAR~E,Er~rcos P.~ocE01M1EN-íos 
TRAMr ,;:>Os BAJO ESTAS CAUSALES DE NULÍo.A.6. 

~::. : .. 

Una vez analizadas estas causales de nulidati .~n especifico no podemos 

hacer otra cosan1ás que concluir que cuando ésta~;~Cin.~echas valer a través de 

una solicitúd ·de declaración administrativa, el .IMPI ~ej~ de t·e~er verdaderamente 

la ca'lidad d.e ;,tercero imparcial" dentro del procedirnil'intg r~~p~ctivo, y. pasa a ser 

en realidad el de parte demandada junto con. el tit'Ul~r';ci~i./r~~i~~~ cuya nulidad. se 

solicita. 

.,, ' ' 

Lo anterior resulta ser ási por la sencilla razón/de que al solicitar la 

declaración ;administrativa de nulidad .de una patente, registro de modelo de 

utilidad, diseÍio - industrial; _ marca, aviso comercial o publicación de nombre 

. comercial pc>r considerar que tal registro fue otorgado en contravención a las 

disposiciones estable¿id,as para ello por la Ley de la Propiedad Industrial, esta 

situación se traduce en é1 hecho de que el solicitante de tal c:!eclaración de nulidad 

objeta y controvierte la validez del acto emitido por el IMPI consistente en el 

otorgamiento de tal registro y el consecuente derecho exclusivo constituido con el 

mismo, por lo que la situación del IMPI dista mucho la de ser un tercero ajeno.al 

conflicto, sino más bien el de parte al haber sido él quien otorgó; por i,er su 

competencia, el registro cuya validez se cuestiona. 

En efecto, si bien es cierto que en el ejercicio de.estas causales rio_deja de 

existir un conflicto de intereses entre dos particulares, donde ~or .. u,~ .,lad~ eí 

solicitante considera que una determinada Invención o sig~o distintivo.rió merece· 
' ,"/ >·· .. :'. ·. ::·· .. '·-,, ·::, ;;.~,. .. ,. . -... · -

la protección exclusiva que el registr"o otorgado por el IMPI le concede; y por_ el 

otro, el titular de dicho registro quien considera que su~ creaci~n. inclust;i~I .si 

merece de dicha protección como recompensa . a su ·.creatividad y esfuerzo; . 

también es cierto que en el ejercicio de estas causales de nulidad el solicitante de 

la misma controvierte, impugna y cuestiona el acto de registro cuyo único autor y 

-136 



resp1.msable es el IMPI, pues al considerar el solicitante de· la declaración. dt, 

nulidad que la invención o el signo distintivo no cumple, ni _cümplió en .su 

momento, con las exigencias establecidas por la Ley para .obtener el.derecho 

exclusivo que implica el registro otorgado. impllcitamente considera que el actuar 

del Instituto resulta ilegal al haber constituido un derecho exclusivo a favor de una 

persona cuando la creación industrial de éste no merecia tal exclusividad. 

Es por lo anterior que no cabe duda que cuando alguien solicita la nulidad 

de un registro bajo el amparo de éstas hipótesis normativas, tal persona se 

encuentra impugnando la validez del acto de registro realizado por et Instituto por 

cum .. de,·ar que en el mismo 110 fueron .:it.,ser•éldt.s las ru9las .,.;:ableddas por la 

Ley de la Propiedad Industrial para la emisión del mismo. 

Asi las cosas. la posición del Instituto centro del conflicto resulta ser.- en 

realidad la de demandado, pues el hecho de haber otorgado -el re'g1~Íro/d'Ei.1a 
invención o del signo distintivo cuya nulidad se demanda, implica ii'l~a~i~b'1efrien~e 

'. . . ~ . '·- ' ' ' 

que el Instituto consideró, al momento de estud.iar la:solicitud respectiiía;fc:¡Ue la 

invención o el signo distintivo cuya prot~cciÓn;se ·d~seab~! s_i _duÍiipfra.ccin. l~s 
exigencias y condiciones de patentabilidad O- registr~biiÍdaé(~eg-¿Qt'sea e'l;c~so; . ··: .... - - . •, :· _,_.,_. - ,, ,·,·,,,-o-.-·::-_,,.. . 

establecidas por la Le!' de la Propiedad lndus_t~iál ~ara ta} efe,i::to:ú;;~:'~N;';'.~¡,_:;;(i:<; 
. ';' ::..: --~;¿~- ~-,-,:·.·::p-t:-; :-~:'i_;_'¿::,~·y;~;,.,;--\:·.~· 

En otras palabras, el otorgamiento del' registr~ Ír}ip1i(;a,;i~C)lJ61'rr(e;,Ós•de -

1rnc10, que el IMPI considera valido y apegado ~ derécho'eYa~/~gtf!~~d~sivo 
constituido a través de él, razón por la cual invariabl~~~11.í¿::~1./po'si~i~6°d~~{~(J del 

procedimiento distará mucho de ser un tercero ;1n]pardár'·9¡:,·,1ac;'r~~oiuc16r1'clela 
controversia de nulidad planteada por alguna pers6na;·~~¡~~"qu~ '~6~,~·v¿~nt;-~fio se 
constituye verdaderamente como parte demandad~'pÓr::1ci ~ue;ésJ'irT1f)a~~Íalidad 
puede quedar en entredicho. ,.;Fü;' .· - -

En otras palabras, si el IMPI es la autoridad administrativa competente para 

otorgar los registros de las figuras previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, y 
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ello implica su obligación de analizar si estas cumplen o no con las exigencias ·d·e 

la Ley, es indudable que cuando se pretende la nulidad por consid~rar ~ue 1él .. 

misma se otorgó en contravención a la. Ley,. se estará impugnado el acto emitido·. 

por el IMPI por considerar que errónea e. indebidamente éste no o.bservó l~s 
condiciones establecidas por la Ley para otorgar dicho registro, considerando· por 

ello que su conducta resulta ilegal, situación que no · puede lleva~nos. a .. otra· 

conclusión que su calidad en realidad es de la parte, encontrándose !mpósibÍlltado 

de ser el tercero imparcial que . nuestra constitución w. Í~ ,, IJÍi.~rr\a ·)unción 

jurisdiccional exige como cualidad en el juzgador que ha de adrninisirar justicia. 
' ": • •' ."~ •M ".'•, •:",> •. • • ., ••~' •' • • 

Est;,. s:tuación ·tan parti:;i.:er dantro de 1a?~u~ct~r.as;d~l ltÁPI c;nsl~tent:? en 

la facultad que tiene, conforme a·. la'fra~ciónfi\J,_ci~1:~artí6J1~\s~:?d~ '1~;~ey.··1él 
Propiedad Industrial, de poder pronunciarse S()br~,I~ ..;~·íl~e~: dejb~-·~~'r.~~hbs por él 

mismo constituido cuando ello sea ~onfro~erticÍ~,ir~~uit~.~~;\;'r;~}~-~biÓ~;;,uy poco 

usual, estima el maestro Jalife Daher52\~púe~ cci~é~t~~ue'.1a'ª~~~·.:;,ay~ria d~ las 

legislaciones de propiedad Industrial.·· de . los' d-eñíés p~l~~¿: ;,¿: cit~rg~n a . la 

autoridad administrativa que constitÚyen ' éstós d~rechosj'. la faél.Íltad de ··. . . . .;i:--·· --

pronunciarse respecto de la validez de los mismos,. lo CUé!Í,'.e~'. una per.sÓnal 
. ·-.. :· -.i·, .. - ·. 

consideraci"in no tiene otra razón que de permitirse ello no sólo la irnparcialldad de 

sus fa1los resulta seriamente cuestionada, sino que además permitiiía' íél é~istencia 
de una forma de solución no heterocompositiva como forrna;;~~'-~olució~: dé los 

•••• ~:·.·;·. -:, •• :·- ';' - J ·' - - ' 

conflictos entre la administración y el administrado. '.';·{ ·>· ., .. , . 

Es por ello que en países como Espa.ña la anulación de. un registro 'o 

patente debe ser resuelto por un tribunal de la. jurisdicción 'ordin"lria o de la 

jurisdicción contencioso administrativo, es decir, un verdadero tercero pues es una 

persona distinta de quien emitió el acto. 522 

•:; J:\LIFE D..\l IER. ~tauricio. Op. t.:11 supra nota ~SS. p. 23 y 24 
•:: \\:0;1sc 1.:;1pitulo ~cgunJo Je este trabajo. 



Tal situadón, produce que- dicha forma de solución de controversias en 

materia 'de propiedad industrial no resulte ser heterocompositlva, pues quien 

resuelve sobre la validez de una acto de autoridad - el registro de una invención o 

si¡;no cJi.:.tin.ivo- rtl;;ulta ser quien e1nitió d óc.to cuya valid.iz ~e cues:i.:ina, ¡:;orlo 

que el IMPI es una de las partes en el conflicto, a lo mejor no la más interesada en 

•ealidad de que subsista el registro impugnado como si lo serla el titular del 

mismo, pero que sin embargo resulta ser la responsable de su existencia, 

concluyendo sin duda a_lguna que esta situación en particular no sólo pone en 

, -duda la imparcialidad con la que debe ejercer su función jurisdiccional el IMPI, sino 

·que además resulta contraventora del 17 constitucional. 523 

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que el IMPI. carece 

de la Imparcialidad que exige el articulo 17_ constitucion'al para ejercer sú función· 

jurisdiccional cuando la controversia que h~ de resolver tenga por: obJeto el 

analizar la validez o nulidad de un registro por considerarse que el mismo _se 

concedió en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, pues al haber.sido 

el mismo IMPI quien concedió tal registro, ello implica que éste consideró y 

considera. por lo menos de inicio, que tal invención o signo distintivo si cumplía 

con las condiciones requeridas por la Ley para obtener el registro .otorgado_ a su 

favor. 

·~; Cfr. " R .. ·.\o/11du11c.; . Jdmiui.~m.ufras. R1..·,·o,·aciim ch! las" Tesis Je .Juri~pnid.:ncia 408. publicada en el 
:\p..!nJit.:c: ~i1 Sc111;111ano JuJkial di: 1:.1 Fc<lcr¡u:íón 1917 u 1985. 34

• Parte. pp. 716 y 717. 
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- - ·-·, -·~.:..=.·~.=~~= ~·_:-:~ '¡;,¡__~;~~;=--=- . 

Efectivamente, la calidad del IM;f~'~n:~1;:ci6~1~~(g~~~~lt~ ser más la de parte 

que la de un tercero ajen~ ar~i~m(),»_~~'~5'!~:e·,·~f{~~F&'J1~n c~ncedió el registro 

cuya validez se cuestiona, pór, lo ,qüe:sío':ciú(!~ j~ ii,;p'a~8ialidad.con la que ejerce 

su función jurisdicciona1 resú1ta ·5~úrrú.1Yicu¡;;5·tioiía'b1~/~ohre todo si recordamos . - . . . ' . ··._- ~- - ,, '.· " . ~· ·: , ' . ~ . 

que la exigencio. de dicha cualidad reside ;en:que sólo es. posible obtener una 
- ~·. . '" i, .- ' • ..... ·~ ' . '. • ; . -

decisión justa cuando quien la','emiie no tiene la '.ínás'minima relación con las 

partes o el objeto del litigio que h~ de r~sol~er,y,en.este caso que más "relación" 

con el conflicto puede haber .. cuándo_qulen resuelve sobre la nulidad o validez de 

un acto de autoridad es quierieiTiit1ó.el acto que se impugna. 

N.J obstante 16.s ante:Ícras cor.s:idEm .. ciones c;..ie noi:. hace:i conclu'ir :2 falta 

de imparcialidad que afeétari al IMPI en el ejercicio de su función jurisdiccional, 

éstas no son las únicas por las cuales ha de resolverse ello. En ,efec_tó, si 

pensamos que quien emitió el registro cuya nulidad se solicita y quien ,ejerce Ja 

función jurisdiccional del IMPI es el Director General del mismo,· q~l~n: r~sulta 
competente para elló según el articulo 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, 

la falta de imparcialidad resulta obvia. 

Sin embrago, . no hemos de olvidar que . como todo organismo 

descentralizado el IMPI cuenta con una estructura interna Integrada f'.JOr distintas 

áreas administrativas en las que divide la realización. de s~s labores. Ante tal 

situación, nos encontramos con· 1a. posibilidad. de que un .área :administrativa d¡¡I 

IMPI haya sido la responsable de emitir el registro cuya validez se controvierte, y 

por el otro lado, que seá otra área administrativa del. mismo)nstltuto la que haya 

de resolver sobre tal controversia ejerciendo con. ello la funcié>n jurisdiccional del 

IMPl.52' 

Asi las cosas, resulta que conforme a la organización interr:ia del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, asl como de la delegación, de,Jacult~des del 

•:" \'i.?ansc articulos 12. 15. 16. 17. IS. 16. 30. 31 y 32 del Estatuto Orgánico del ln~ti.tut~-~icXicom~)d~. l'a 
Propiedad Industrial. ;lrticulos 7. S. 11. 12. 13 .Y 14 del Reglamento Ud lnstituto.Mcxicano·dc la Propiedad 
lnJu:-.tri~ll. asi 1.:01110 l. 3. 5. 6 y 7 dl..'I Acuerdo ddcgatorio Je facultades. 



Director General para sus subalternos, resulta que en la práctica y en la realidad 

son las Direcciones Divisionales de Marcas y de Patentes,: ére~s administrativas 

que conforman la estructura interna del IMPI, son ante qúiene~ tr.amitan y, en su 

caso, conceden los registros a las invenciones y signos, distintivos. Por otro lado, 

observamos que en razón de la misma estructura y delegación de facultades es la 

Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual la encargada de 

ejercer la función jurisdiccional del IMPI, incluyendo la de resolve~ las 

controversias sobre la validez o nulidad de los registros concedidos por las 

Direcciones Divisionales de Patentes y Marcas, respectivamente, o por el mismo 

Director General en ejercicio de sus facultades originarias de acuerdo al articulo 7 

bis ::: dt:I .a Ley cie la ?ropiec:!ad :ndustri.il. 

A pesar de lo anterior, el hecho de' que sean áreas distintas no elimina la 

falta de imparcialidad que tiene el IMPI como órgano competente para resolver 
- . . . ' . 

sobre la validez o no de los actos que el.mismo emitió: Desde luego, el hecho de 

que sean áreas distintas no significa que: d~jen de ser in~titUcionalmente 'todas 

juntas el IMPI, pues la realización de cualquier acto por alguna de ellas -es 0 al final, 

una acto del Instituto, por lo que permanece su calidad de parte dentro de los 

procedimientos de declaración administrativa de nulidad de un registro cuando se 

aduzca que su ·otorga'lliento contravino las disposiciones de la Ley de la materia. 

Además. hay una serie de circunstancias que rodean el actuar del IMPI y de 

éstas áreas administrativas en estas situaciones que nos llevan a concluir que, 

pese a que el registro lo haya concedido un área administrativa distinta a la que ha 

de resolver. ello no elimina su falta de imparcialidad en el ejercicio de su función 

jurisdiccional. 

Así pues. el primer factor que incicie en la falta ·de imparcialidad de la 

Dirección Divisional de Protección de la Propiedad lntelebtual_en el ejercicio de la 
-- ___ e_-"'"·--·~-_\_'..;--,...'._ .. _- ''. 

función jurisdiccional del IMPI es el hecho de que ésta,:jun-to con las Dirección 

Divisional de Marcas y la Dirección Divisional de F'~te,~t~s. integran las áreas 

.¡.¡¡ 



.•. · , ~~lrni,smo, es· de comentarse que por tal situación institucional la. ~lrección 
Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual dificilmente puede gozar de 

una posición supra partes con relación a las partes en el conflicto, específicamente 

· cori la Dirección Divisional que haya emitido el acto cuya nulidad se solicita, pues 

~e ninguna manera se encuentra jerárquicamente superior a ellas, sino que por el 

contrario, estas tres Dire::ci.Jncs Div:3óon:il:is tie!ler. un mi;mo s•Jperlor jerárquico 

- Director General Adjunto de Propiedad Industrial - quien establece las pollticas y 

lineamientos de trabajo de las tres áreas administrativas que la integran, Y. que 

incluso conforme al articulo 15 del Estatuto Orgánico del mismo IMPI, éstas tres 

Direcciones Divisionales deben de realizar sus labores, incluyendo la 

jurisdiccional, conforme a las directrices establecidas por el. Director General 

Adjunto de Propiedad Industrial. 

En este sentido, la falta de imparcialidad que caracteriza a .la Dirección 

Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual .radica en el hecho .. C:e tener una 

relación institucional de trabajo con las Direcciones. Divisional.es de .Marcas y 

Patentes en razón de integrar las tres la Dirección General Adjunta de Propiedad 

Industrial, teniendo en común a un mismo superior .jerárquico .lo que obliga 

indudablemente a la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual 

a trabajar bajo las mismas politicas, criterios y linearrii.ent~~ 'que las otras dos 

Direcciones Divisionales, quienes en algún momento de ·su. labor emitieron el 

registro cuya validez se cuestiona a trav.és ·~de Ja .. · solicitud de declaración 

administrativa de nulidad, solicitud que. ha de. resolver la Dirección Divisional de 

Protección a la Propiedad Intelectual, por lo que ésta situación pone en entredicho 

la imparcialidad con la que administre justicia en nombre del Instituto. 
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Un segundo factor que incide en la falta de imparcialidad con l~,q.~e pu~da , : 
desempeñar su función jurisdiccional la Dirección DivlsÍonál ;de Prot¿~éiÓri ~· I~ 
Propiedad Intelectual al analizar la validez de un registro emitido por la Dir~cclón 
Divisional de Patentes o de Marcas consiste en el hecho. de· ·que al .ser partes de 

una misma Dirección General Adjunta y, so::ire todo, a.1 ser áreas administrativas 

que integran un mismo órgano administrativo, tienen que actuar bajo los mismos 

lineamientos y criterios en conjunto para mantener un criterio uniforme como 

Institución. 

Así pues, lo anterior s~gnifica que la Dirección Divisional de Protección de la 

Propiedad Intelectual trabaja con loE. mismo crite~ics ¡ li.1somient::>'.l rcsi)ecto a l.Js 

condiciones que debe cumplir una invención o signo distintivo para obtener su 

registro asi como las situaciones en las cuales se considera que estas no cumplen 

con lo establecido por la Ley para obtener el registro correspondiente. En este 

orden de ideas hemos de concluir que cuando el solicitante de la declaración de 

nulidad cuestiona el criterio de registrabilidad del Instituto, especlficamente,,el,de .. 

las Direcciones Divisionales de Patentes y Marcas, nos encontraremo's:que:dicho: 

criterio es el que, por lo menos en razón de institucionalidadyportrabaj~rbélJB.los.· 
mismos lineamientos525 tendrá la Dirección. l)ivlsió~al de ;Prot~é~lónf,Ú:le' la 

Propiedad lntelectuál al momento de analizar ia validez Ó no del regl~t;o\'.r~zc)~'por é. 

la cual nos encontramos con una ausenda de imp~~clalidcid en la ~rTI'isí6ri·;,ae la. 

decisión. 

Efectivamente, por ejemplo en el caso de los signos distintivos si la nulidad 

se aduce por que el solicitante de la misma considera, a diferencia de la Dirección·· 

de Marcas, que el signo distintivo resulta ser descriptivo y por ende no registrable, 

es indudable que el criterio la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad 

Intelectual con relación a cuando una marca es descriptiva o no deberá ser el 

mismo que la Dirección de Marcas, pues como ya lo dijimos, ambas al formar 

parte del mismo Instituto han de trabajar bajo las mismas directrices y criterios de 

•:• \'J-~111:-'-' ;.111ii.:ul1.:t:-> 11. 1 ~y 15 Jd Est:.itutu Organico J~I 1;-..1p1 
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registrabilidad de signos distintivos, situación que sin duda alguna sól~:c:~.~rlr~.ª la 

calidad de pa1te del IMPI cuando en ejercicio de su función jurisdiccional r~suelv.e 
ta validez de un registro, aún y cuando el registro haya sido emitido pdr;.lln'ér~~ 
administrativa distinta a la que resolverá tal cuestión, pues al final. ~mb~·~ .éreá·s 

integran al IMPI. 

Lo mismo sucede cuando lo que se cuestiona es la validez del registro de . . . 

una invención determinada (patente, modelo de utilidad o diseño industrial) pue::; 

tanto la Dirección Divisional de Patentes como la de Protección. de Propiedad 

Intelectual trabajan bajo los mismos criterios y lineamiento~·,· ~~~pecto . a tas . 

co:idiciones de patentabilidad que de-~e, cubrir .. :o:; . inver.sior.e:;~ .rara ;er. 

registradas, máxime si tomamos en cuenta que en la.~rá~ti~~ 6~~~~!'.tl~ pir~~ción 
Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual deberesoÍvér sobre•si una 

determinada invención cumple o no con las condiciones,p~~~'o~ten~~;sll r~~istro, 
ésta solicita 'l la Dirección de Patentes un dictamen sobre'.;!~.~.[86.~deMi'~.o.no:cte 
la nulidad aducida, en razón de ser cuestiones génerat!Tlénte{técnicas en las 

cuales un abogado no es perito, dictamen que.en ~1a;gra~·;1ci~·;1Í~ad~:~/1~~ c~~o~ 
resulta ser el sentido y las consideraciones de .la r~~61~c1~k(¡~~'i~"'0Ír~h~ió~··~~if~' 
dentro del procedimiento de declaración de nulldadre:s~~c;Í~~.~~f~·~~Í~~ ~~e ~ene 
de manifiesto la falta de imparcialidad con la que t~~u~i~~-¡~:oi~~bciÓ~ 6i~isionai 
de Protección de Propiedad Intelectual al é1T1illr.sGiéll16(~';;;~·~~-I~ ·~~table¿ca el 

-., . ·,·- ·--;,,,- '"' , '"•' . 

área que emitió el registro cuya validez se cuest,ioti~}g < :•,,: . , . ·.· 

Es por esta situación institUcionalfque\tiace resolver y actuar a tas 

Direcciones Divisionales · de Marcas, Pai~~t~~I~de P~ote~ción a la Propiedad 

Intelectual bajo los mismos lineamiento~ •. Pcilfticas y c~iterios, que muchas de las 

veces el demandado de una solicitud de declaración administrativa de nulidad bajo 

estas causales suele defenderse con el. argumento de que la mejor prueba de que 

su invención o signo distintivo si resulta registrable es el hecho de que en su 

momento el IMPI decidió concederles. el. registro correspondiente, situación que 

nos deja en claro la calidad de parte del IMPI cuando se pretende anular un 
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regi::;tro por considerar que el mismo se otorgó en contraveni:ión a I~ Ley; incluso,· .. . .._ ... _, ·-. .. .:- - . 
muchas veces en los procedimientos administrativos •:donde~:·se:>cúestioiia·, la 

registrabilidad de un signo distintivo, las partes suel~n ·6fr~6~~ ~ci'inci ~r~eba las 
•• Jº• ·- - .• ' 

interpretaciones y criterios de registrabilidad de las•'mélrciás del IMPI que se 

encuentran publicados en su pagina WEB, situación que igualmente deja ver el 

carácter de juez y parte del IMPI cuando se controvierte la validez de un registro. 

Asi las cosas, es indudable que la Dirección Divisional de Protección a la 

Propiedad Intelectual carece de imparcialidad al ejercer su función jurisdiccional 

en razón de tener una estrecha relación con una de las partes, es decir, con el 

áreé. aC:noi11istrativa 4ue: emitió (.1 acto c..uyc. v..ilid;:.z se c..iE.stior • .::, así cerno por el 

hecho de que la estructura y organización interna del Instituto hace que .la 

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual deba de resolver. la 

validez del registro impugnado bajo los mis:nos criterios y lineamientos c¡ue 

emplearon las otras Direcciones Divisionales para determinar su concesión/pues 

al formar parte las tres de la misma Dirección General Adjunta, éstos ·deben· de 

aplicar los mismos criterios de registrabilidad lo que hace que al final de:.cíie~tas, 
como lo establecimos al principio del apartado, que quien dete~mirÍe la V~lidez de 

un registro sea la misma que quien lo concedió, pues al final todas éstas distintas 

áreas administrativas r.onforma y actúan en nombre del IMPI. 

Es por todo lo anterior que hemos de concluir que el IMPI no resulta ser un 

órgano imparcial cuando se trata de resolver sobre la validez o no del registro de 

un derecho de propiedad industrial, pues al haber sido el mismo IMPI quien en su 

momento concedió el registro cuya nulidad se solicita, resulta más bien ser parte 

del conflicto más que un tercero ajeno al mismo, por lo que el ejercicio de su 

función jurisdiccional al resolver estas causales especificas de nulidad distara 

mucho de ser emitida por un órgano impMcial como lo demanda el articulo 17 

constitucional. traduciéndose por ello en inconstitucional la administración de 

justicia realizada por el IMPI en estos casos. 



c. CARENC:.:\ DE INDEPENDENCIA O AUJONOMIA ~~NÓONALDEL 
1.M.P.I. 

Nuestro articulo 17 constitucional exige que la función jurisdiccional del 

Estado sea realizada por órganos que gocen de absoluta. independencia en el 
' . ·-- ' 

ejercicio de dicha función a efecto de poder administrar justicia sin .. ninguna presión 

o consigna que les induzca a resolver los conflictos sin apegarse a lo qúe dictan 

las normas jurídicas aplicables. 

Esta garantia a favor de los justiciables fue introducida ___ en el precepto 

constitucional en la única reforma que ha sufrido el mismo .. y que .tuvo como 

finalidc.d el elevar a rango constitucional. esta cUalidad\de .. los,órganos 

jurisdiccionales, pues se consideró, por el; ccinstituyente per~~'nent~:·. que la 
"• - "··· .. ·,_ "· ' ·--- ,_,.,, .. ,._. "',_ _____ ... 

independencia del órgano jurisdiccional resultac,s,erJla,primera Jia;ar1tia_'_ de. ___ la 

jurisdicción establecida a favor de los justici~Í:il~-5-•. quii;~~s- ~9i6•pu~ci~k ~s~erar 

~::~~sticia completa y estrict_a del ju~~:je;r~~:~~~~~¡ &~f:f~~~K~i~~:-fil,j~;f~Ó!? de 

" - ~ '\ ·-'·.~'-.·.· -~--~ "-; -· --'..~'·>·;~~e- :·~·:,~-,11'.::~.'.~}~~/:~:-.~~) :~'.~;;~~-'/i:~t.-::·~c: ':: ~ 
En efecto, la independencia c:!el: órgano jurisd1cdioÍ1~(~s-1;1r~.-~é:Ondiclón 

indispensable para la correcta fúnciÓn cfo administrar justicia, púes sÓlo se puede 
J. . .•' ,·· --.·· "''" .. .. . . - . 

concebir una correcta administración de. justicia. cuando. él,_,juzgad~r no,· se 

encuentra sometido o presionado por algún agente extern~. pue~t;,.-q~e·:2om_o 16 
señala el maestro Ignacio Olvera Quintero526

, ante la falta de independencia en el 

órgano jurisdiccional no habria justicia sino sólo actos arbitrarios'.~~cubÍe.rto~ de 

legalidad ya que la justicia estaria al servicio del mejor postor. 

•;i, UL \'ER.\ <JLT\ TERO. lgn.tcio. ··¿~, lndc.'l'L'll'IL·m.:ia <Id Pm/erJudir.:iul y la /uamOl·i/it/aJ di.! !itl.'I riwlan:s'' 
1.:11 ~lll,.'\ as U.he:"! Cu11stm11:1u11.1lcs;.: Lcgali:s Jd Si..;t1.:m:t Judicii.ll :\h::\.kano. op. cit. supra nota 3S:!. p.185 
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En este orcen de ideas, h~~bl•~~;~~~~i1Jir-~u-e nuestra norma fundamental 

ha exigido, a través de su articulc>';1I-:·i,C¡ü~''.1~~~u'ríción'·jurisdiccional del Estado ha 

de realizarse por un órgano del e~téÍd~ ggce\'~cie·i.,'étependencia en la resolución de 

los conflictos que ante él se son~~t~~-ip~,;~;s-~~ieiiu~ltos de acuerdo solamente con 

lo que establezca el ordena'mien't;J'f l~g~1;>,~~~duciéndose. esta independencia en 

que, tanto constitucional ~omo\~'9a,'1;Mé~te;:~1\]uzgador cuente con los elementos 

necesarios para encontrarse!JÍ~~r~ci6)~0f'prote~ido\d~ •influencias externas que 

pueden provenir de un supe~io/J~~áiqt¡~'6,:~!r6'Órg~~o del Estado o de las partes _ 

en conflicto. 

Así entonces, si el estado me:xicano iía''dcpos!taco en el !~.1PI, 3 través de lo 

establecido en la Ley de la Propiedad l~-dLJ'strial; . ~I 'ejercicib de_ la función 

jurisdiccional del mismo en mate~ia · de:'propiedad industrial, es decir,. la 

competencia para ser el órgano del e~tado·· qui~n ha ·de conocer y resolver los 

conflictos derivados en materia de patentes y marcas, debemos entonces concluir 

que para que éste pueda desempeñar su función apegado a lo establecido en la 

norma constitucional, el ordenamiento jurídico debió de haber previsto a favor c!el 

Instituto y de sus funcionarios los instrumentos necesarios para ejercer dicha 

función jurisdiccional con independencia y autoncimia, situación que consideramos 

no sucede en la realidad pues al ser el IMPI un organismo descentralizado su 

actuación dista mucho de tener independencia o autonomía en todos sus aspectos 

por la vinculación y subordinación tan fuerte que éste tiene con la Secretaria de 

Economía y con el Ejecutivo Federal, así como el hecho de que el ordenamiento 

orgánico del IMPI no otorga las garantías judiciales que sus funcionarios requieren 

para poder defender y hacer valer la independencia que la función que les ha sido 

encomendada les exige. 

Así las cosas, deberemos concluir que si el IMPI carece de _una verdadera 

independencia para realizar la función jurisdiccional que las fracciones IV .y V del 

articulo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial le ha e~corl1~~dado;- d~b~remos ·. 

colegir que la impartición de justicia que el Instituto realiza no' se''encont~~rá _ 
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apegada ·al et . articulo, .17 . de nuestra 

· Constitución. 

1 ... Los ÓRGA~1srvios óE.scE'i,JTR~L,zADÓs, , 

La Ley Federal de lasE~ti~ades ~~r~~siatales establece en su articulo 14 

que son organismos descentralizad6s aquellas personas juridica~ cre~das 
conforme a ta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (art. :~5) y cuyo 

objeto sea: la realización de actividades correspondientes a las áreás estraiéglcas 

o prioritarias; la prestación de un servicio público o social, o la ob·t~~ción o 

aplicación de recurscs pera ~n-:is de ~!;ist-:ir.ci3 o se~uridad soc•31. 

Por su parte la doctrina administrativista establece, al referirse a· la 

descentralización administrativa como·. forma de organización de la Adm.inlstración . 

Pública, que los organismos descentralizados resultan ser organismos creados por 

un acto rnaterialmenteJegislativo; :dotados de personalidad jurídica, patrimonio .y 

régimen jurídico p~opió,';y'.~ql.i'~, tié~en encomendado et desarrollar una. actividad 

competente al· Estado o c:le'·illi~r~s ~en eral. 527 

a. CARACTER(STICAS . 

Entendido to,que tanto la Ley como ta .doctrina entiende por un organismo 

descentralizado,. pasaremos'a analizar. tas caracteristicas p~o¿ia~.cÍe é~tos y su 

relación y concordancia ~6n é1.'insiiíut~ Mexicano de ta propiedadl~,d~~triat: •... 
- . ' , .- . '/ .'. ·. ·.- -. - ~; :" ...:-. '- '· •;/ -. ., .. - . ' - .;· -, " .., .,. ' --· .- , , .. ·. ·.·" "; _~,- . -''""··-"/'.·~·, - .·.;,,.-, ,..'· .... , . 

·, .. ·,. - • ' ' '. ~·-~ '.-... ~- ¡'· · .... 

Las características de los organismos.descentralizados so'n:'a),soncreado~ 
por un. acto materialmente legislativo; b) tienen un régÍ;~~:jJ;i~J~~/~·r6~i~: ~) 
tienen una personalidad jurídica propia; d) gozan de ima denon:iinaé:iÓn, u'íla sede 

' . . ' . '"~ ' '- .• .- , :· ' . "·. ,· . . 

·}· 

~~· crr . .-\COST:\ R0~1ERO. ~1igtu:I. "'Tcori:.l General <ld Derecho ,·\<lmi.,istnlli\'a··. 11". Cd .. POmia. 
\1C~ku. llJlJ:'. p. 511 y 51J. ~1si ~onw ~.l\a ~cgn:tc . .-\lfonso. en voz ··ocsccntralizaciónº', en Diccionario 
Jurhfo:u \kxi..:;uw. S ... i.:J .• Porn"i~t. :'\ti!xh:o. 1995, t. 11. pp. 1084 a 10S6 . · 
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'<·' Pór10\¡ue toca·~· 1a prini~ra de ías·c~ra~terísubas mencionadas, hemos de 

co~~ntar que su creación puede deriva~ de una Ley emitida por el poder 

legislativó o por un decreto del eje.cutivo; En este caso, el IMPI fue creado por 

decreto presidencial de fecha 22 de noviembre de 1993, publicado el 1 O de 

diciembre del mismo año, de acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

C::>1. relación .J la segunda de los carzctsristicas de 'os·. oraanismos 

descentralizados, observamos que esta se traduce que éstos cuentan con un 

régimen jurídico propio que regula su personalidad, patrimonio, denominación, 

objeto y su actividad. Este régi:nen propio In constituye lo que pudiéramos 

denominar su "ley orgánica" que en el caso del IMPI lo constituye el Decreto 

presidencial que le dio vida. Además, conforman su régimen jurídico el 

Reglamento del mismo Instituto, su Estatuto Orgánico, así como los acuerdos que. 

emita el mismo. pues éstos ordenamientos regulan de manera más detallada su : 

organización y funcionamiento del Instituto para cumplir con su objeto. 

Por otro lado y como tercera característica, los organismos 

descentralizados gozan de una personalidad jurídica propia que e~ ccinferida:~ór 
su acto de creación. ya sea éste una ley o un decreto, lo que les permite ser porsí 

titular de derechos y obligaciones, es decir, que pueden actLi'ár por,sí'~n··~·l.~a'rilii'o·> 
. . . . ·' .,~· ~ ,,:;- - .' ;,_- , .. ' ' . . . 

del derecho a efecto de poder ser sujeto de relaciones jurídi~~s',ya,séa;coirio; " 

sujeto activo o pasivo de la misma. Asi pues, el IMPI goza de ~rí~;pe[~br1a'lid~d 
juridica propia de acuerdo a lo establecido en artículo primer.O ;;deL:.cieáeto 

presidencial por el cual se crea el mismo. Ello le permite, como lo corn~ntábamos 
antes. a ser sujeto per se de derechos y obligaciones. 
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Como cuarta caracterlstica de los organismos descentralizados observamos 
t .• 

que estos gozan de una denominación, domicilio y patrimonio propios, situación 

que es consecuencia del hecho de que gozan de personalidad jurídica propia,pue_s 

éstos son atributos de la misma. En efecto, la denominación es el nombre con el 

cual el organismo se distingue entre las demás instituciones, siendo en el caso 

que nos ocupa "Instituto Mexicano de :a Propiedad Industrial" según se desprende 

del articulo primero del decreto presidencial que los crea. 

. . . . 
Respecto a su domicilio, éste constituye la sede jurldica .del sujeto a. efecto 

de vincularlo allí en sus relaciones jurídicas con los demás sujet~s .. En el caso del 

IMPI, es:e tiene .;L. domicilio le!;,al e:i al Di~t~ito F::deral scgúr_el¡;¡_rtl~ulo cu3rto cel 

decreto presidencial que le dio vida. Con relación al patrimonio, este_sei traduce en 

el conjunto de bienes y derechos con que cuenta para el. cumplimiento de su 

objeto. y que en el caso del IMPI se integra por los ingreso/pr~s~ritos ~n el 

articulo 5 del decreto presidencial mencionado. 

El objeto del organismo descentralizado se traduce.en. la actividad.o,servicio 
•• ' • - •• - ••••• _ - --- ·, • • • .,-~ ."+ ·> " .. , __ , "" . 

público especifico que ha de prestar dicho organismo. En el caso del;IMPI, su 
- "' - - . '---~ - . . . ,_,, "·"' 

objeto se traduce en brindar apoyo técnico. y profesional a ·Ja .'autoridad 

administrativa y proporcionar un servicio de· orientació;,·, y asesorla a los 

particulares para lograr un mejor aprovechamie,nt~.-de.l ·-~ÍsterT1~' de propiedad 

industrial, lo que implica el prestar no solamente ~l ,servicio r~~i~tral propio de _toda 

oficina de patentes y marcas, sino ad_emás. el b;inda; ditusi~_n Y, pron;ioción .de l~s 
ventajas que da la propiedad industrial, en eldesarrollo eco¡.,ór!Íico del páls/ 

. . .-.. --J ~- •".... '· • .. ' " - ·:· ,_'. .- ' ' • 

Finalmente, la dirección. admini~iración y.represent~ción de. un orga~is;,,o 
descentralizado se encuentra a_ car~o de deis Órga.no~: ~~~ · d~:~11;tcoi'~·gi~~~, y el 

otro unipersonal. El primero de ellos en-~1 t~~o de\ írVj~ls'~ d;~~;nl~~·~Juntade 
Gobierno" y se encuentra_.integrada'por'.mir:.'mbros'deias distin.tas secretarías 

relacionados con la propiedadinciústri~Í:~~~·ª~·i;·íi·:·s~:~~Jf~~;~qp·~.r~'te~~ros de, la· 

administración pública centralizada.· sus fundánes consisten. 'básicamen_te, en 
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·,_, ,;;., -:.:.-~_;::,:;. ,,:-r,:,:· .··)~ ,\·. 
_-;.,_:\7;;,..;;t~c;,;¡::-s-·-:-;-_-7·.(·,~ /~-~~-; '-~:::: ""-

::~t: ;tlir~i~i~~~~,~~~h:~::::::~: =:~::j~ l:~~:j:~ 
éomo sobre 11tc'.foíiacióri'!óf'ci~'StrÚcició~.· de ser el caso, de los bienes asegurados, 

prin'cipaírrieníe~. 

El órgano unipersonal suele denominarse Director General quien resulta ser 

el representante legal del organismo y quien suele ser designado y removido por 

el Poder Ejecutivo a través de la representación mayoritaria que siempre tiene en 

el Cuerpo Colegiado. En e;1 caso del IMPI, el Director General es nombrado a 

indicación del Ejecutivo, a través del Secretario d3 Cccnomíc:, pe~ la Ju:ita de 

Gobierno, órgano cúya conformación refleja sin lugar a dudas una absoluta 

intervención de la Administración Pública Federal y específicamente del Ejecutivo. 

Ello resulta interesante mencionar, pues ello trae como consecuencia ineludible la 

estrecha vinculación que guarda en el ·ejercicio de sus .. funciones el Director 

General del IMPI con respecto del Secretario d.e Economía y. del Presidente de la 

República. lo cual daña sensiblemente la, independencia :c.oh· la que éste de~e 

ejercer las funciones jurisdiccionales atrib.uidas al IMPI. 

Por su parte, las funciones que tiene a su cargo el Director General del IMPI 

resultan ser variadas como son ejercer el presupúesto, fijar las condiciones de 

trabajo, coordinarse con las demás dependencias de la Administración, etc. Sin 

embargo, hay una que salta a la vista y que es la contenida en el articulo 7 bis 2 

de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que corresponde al Director 

General del IMPI el ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 6 de la 

misma, quien podrá delegarlas en sus subalternos según . lo establezcan los 

acuerdos respectivos. 

Lo an'teriorsig-ríifica_ que compete al Director General del IMPI el ejercicio de 
- . . 

las funciones jÜrisdiccionales establecidas en las fracciones IV y V del citado 

artículo 6 d~ lá Ley. 
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=.sto trae como consecuencia que si la de~ignación po_r; parte del, Ejecutivo 

del Director General del IMPlconfigura, como lo .com_ent_a el Maestro Acosta 

Romero528 , una relación jerárquica cie suborcÍina\;iókd~éste Último para con el 

Ejecutivo Federal, es indudable que la indep~riciencia ~é~esaria para el desarrollo 

de su función jurisdiccion~I se ·· véra · mermada Y. d~ñád~ por tal situación de 

dependencia en razón del poder de nombramiento. que ~I EjecuÚvo t!ene sobre el 

Director General. 

Es por ello que la función jurisdiccional desarrollada por el IMPI carece de 

ind-=pt:nde .. .::ia u <.Jutononia eo .azó11 de las ,:;e<-t.:liaridade:. ;n:.iy pro~!<:s c;uo t!cr.e 

los organismos descentralizados, lo cual sin duoa tiene como consecuencia que la 

administración de justicia por el IMPI no resulte ser independiente como lo exige el 

articulo 17 constitucional, pues estos organismos carecen en la realida.d d~ una 

verdadera autonomia en el ejercicio de sus funciones, pues carecen de 1.os medios 

para hacerla valer y respetar frente a agentes ajenos al mismo, como seria el caso 

en materia jurisdiccional de las denominadas garantlas jÚdiciales . 

b. FINES· 

. ', . 

~i~:;·:~'i·:}·.: ;·.: .. ·~: ~·:~<:_.· .... 
·<·::-{~.~ ;;"./:• '~>;<~>, .~,-r ,-

La finalidad que)>iér11'pre busca 'el Estado con la creación de.un organismo 

descentralizado es 1á .de_'procurar una s·atisfacción general en forma más rápida, 

idónea y eficaz. 

En efecto, la creación de un organismo descentralizado ohedece a la 

necesidad que tiene el Estado de brindar un servicio público con personal técnico 

especializado, con autonomia presupuestaria, para poder cumplir y satisfacer de 

mejor manera determinadas necesidades, las c1iales no pueden ser atendida~ por 

la administración centralizada en razón de sus caracteristicas propias. 

·:, .\l'OST.\ H.0~1ERO .. \1igucl. Op. dt. supra norn 527. p. 501 y 52:? 



Así las cosas, la finalidad de la creación del IMPI como organismo 

descentralizado del gobierno federal fue el que la autoridad de propiedad indu~trial 

de nuestro país no se limitará a las funciones meramente registraies, sino que por 

el contrario, se constituyera en un órgano promotor y difusor de la propiedad 

industrial, lo cual sólo podria obtenerse teniendo personal especializado:en la 

materia, asi como de elementos materiales que permitieran bo·indar" un· buen 

servicio como lo son los acervos de información tecnológicas y equipos para . 

búsquedas de información rápida, elementos que no son propios· de> la 

administración central. 

2. E3Tf,i.JGTU~A ORGANICA CEL l.M.P.:. 

Como todo organismo. descentralizado; el'IMPI cuenta;'con una estructura 

adminisirativa interna para la realización de su objeto; ~egún ,las necesidades de 

división de trabajo y de las actividades a las que esta de.stin~dci. 

Así pues, como ya lo comentábamos lineas arriba los órganos de gobierno 

del Instituto son la Junta de Gobierno, como cuerpo colegiado integrado por 

representantes de las distintas entidades administrativas relacionadas con la 

materia, y por su Director General que es el representante del orgarilsmo y quien 

ejerce de manera directa la labor encomendada el IMPI. 
. . 

Para el cumplimento de su labor el Director Gene.ral• se.;appy~.:.e~:l~s 
diversas áreas administrativa que conforman el organigrama i:le1,1rvlpj:._En,este 

sentido, bajo la dependencia inmediata del Director General: encontrámos a: la 

Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos: la CoordinaciéJ~ ;ci~:~Planea~ión 
Estratégica: la Dirección Divisional de Oficinas Regionales; .la .DirecciÓ~ divish:mai 

de Administración; la Dirección General Adjunta de los Servicios .. de:Apoyo, .y Ja 

Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial. 
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;·, ; , u.~ , ·. . . : .. , ·:-; .::~~ ··~¡·~~~1~If~;Ei~tF·~~i:"o~·;:) · ... 
; ·• .. · ...• ·.Entre. todas;las·· .. áreas ... administrati~as;~art13s.:;·mencionadas!:•Hama ,,sólo. 

·.·:·•···'"~u~~~:,~:í~~~:¿ª~º~i::::t~':s~ril,~~~~,!~~f;f¡~¡~[1W~i~ir'.~~~i~i:ri~~:. 
. . al.Estatuto Orgénico del IMPI el encarg~rsécie'qúiféÜMPl.prest13 sus.servicios de 

•ij.·( otorga;;,ie,~to• de patenÍes .. y registro ,d~. ¡,;od~16s:·d.~'..~~Ííii~d, dis~ñ6~ indu~triales, 
;,,ár~as',' ~~i~os··•.co~erciales•. Y. p~bilcaé:ión :de(.~~;,br~s ,éo~erciales, asi .como 

; .. ~. '-:. "'. 
·ci• todos Tics 1 tramites , rel.ativos ·con su c6nservaciém. (fu11ción .•registra!), Asimismo, 

... /ti~ne a:s~;cargo la tarea de que el IMPI tramiie. y en su momento resuelva los 

,, /procedimientos de nulidad, Infracción, caducidad y cancelación d.el registro de 

. ~lgún derecho de propiedad indust.rial (función jurisdiccional). 

Para el debido cúmplimiento y .re~iiZ.~6ión '.de esta labor, la Dirección 

. General Adjunta de Propiedad Industrial se e'nC::uentra'·integrada por tres unidades 

administrativas dependientes a ésta y que.sbn:)abir~cci,ón Divisional de Patentes; 

la Dirección Divisional de Marcas y )a i;}i~~c~_iÓ~·;:Dlvislonal de Protección a la 

Propiedad Intelectual. 

Las dos primeras áreas adrnlnistr~uv;;s,mencfonadas tiene especificamente 

encomendada la tareq registral,del;IMP¡;'~s.de~ir,'1ki~~ción de tramitar, y sn su 

caso, de otorgar las patentes• O~registrb~. de '~6~~10s ·d~ utilidad y diseño~ 
industriales, la primera de ellas, y ~1~/6orlc~s\Ór1: del. re·glstro marcas, avisos 

comerciales y publicación ·.de, ;r1or~bres .. comerciales la segunda de las 

mencionadas. 529 

- l~-;.- .'.: \-:~:.:~'. ... 
.,,:· <' ·~··. ~.--':".:. - -

Por su parte, ,I~· Di;ec6iÓ~ Divisional· de Protección de la Propiedad 

Intelectual tíene.:a su• c¿rg6°. el realizar .la .función jurisdiccional del IMPI, sin 

perjuicio del ejerdció' directo de dichas facultades por parte del Director General o 

del Director General Adjunto de la Propiedad Industrial. En efecto, conforme al 

artículo 18 del Estatuto Orgánico la Dirección Divisional de Proteccló.n .de la 

Propiedad Intelectual tiene a su cargo la labor de tramitar y, en su momento, 

~=·1 \'C~1sc arth:ulos 16 y li del Est¡ttuto Orgó.nico Ud 1~1PI 
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. . -· - . . . . - -~:.__~.-.,.-=->-- ~-·-'O-"'- __ .,_:--:··:~º· ._ ,_ : ,. =-~ 
e·· .,:~ ., . -, 

resolver···1as· solicitud~~· d;' d~·cl:ra.~ión. ad~·inistrativa'·~'e'i·nuli~ad, . caducidad, 

cancelación o infi-áéCión del ré~istr~•:;'·di~~lguil de~ecf:lo el'~ p~Ópieciid i~dustrlal. 
" .. · .. -~ .'. ~; .. ~ . .:: <-:/~::.~:.\~il::~.~.t~~;.:::;;~.·-:~:":~/:•. ·~-t(~-~~.-'-.;~~~~~-:~:.~- ·:_·: i.:· : ; 

pre~~d~~te:s~:~eA:fu'.u~i}f~.f,~~rit~.~~~~~1;~t1;11;1t(;tª~:d::ta:npu:: e:~:r::: 
·dentro del estructura interna del IMl?l'tieriey.•a'su cargo la prestación del servicio 

j~risdiccÍonaÍ q~e)~ Léy d~~Úi;p~op/e'~~cl'indus¡ri~i le ·ha.encomendado al Instituto. 

Así puei:,'. piocedé;emd~\·~~bcín6d~r·B~'ttnii \riaríéra mas detallada a ésta área 

administré'tiva ét~i ¡¡.;,~¡\' ~'<'.':'<:;? .:;.:>:/:> · 

. . . 

3. LA DIRECCié.N DiVISIOi~AL CE F'ROTEGCIÓN A :...A PRCP'.EDAD 
'-· . : 

INTELECTUAL 

De acuerdo con el articulo 18 del Estatuto Orgánico· del IMPI; la Dirección 

Divisional de Protección de la Propiedad· Intelectual tiene a' ·su ·.cargo la 

substanciación y resolución de los procedimientos de declar~clón adm.inlst~a'tiva" 
de nulidad, caducidad, cancelación e infracción de algún derecho de propiedad 

industrial, ordenar y practicar las visitas de inspección que sean 'soiicitadas as! 

como la aplicación de las medidas prcvisionáles requeridas por los usuarios de(, 

IMPI. 

Ahora bien, la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual 

se encuentra integrada por cuatro Subdirecciones, a ·saber: Subdirección 

Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, Subdirección Divisional 

Prevención de la Competencia Desleal; Subdireccióh Divisional de Infracciones 

Administrativas, y Subdirección Divisional de Cumplimientos dé Ejecutoria. 

De estas cuatro Subdirecciones, merecen nuestra átención las dos primeras 

de ellas pues son las encargadas especifican1ente/de prestar la función 

jurisdiccional establecida en las fracciones IV y·V·d.el·~rt1i:u10~. de: la. Lé~ de I~ 
Propiedad Industrial. En efecto, la SÚbdirecció.n :Dívisiónai d~ Procesos de 
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Asl las cosas, observamos que son ·esta~ dos áreas administrativas 

especificas quienes desarrollan la función jurisdiccional del IMPI en materia de 

prc,piedad indust~ial, áreas administrativa: .c;:Jo resulta, ser tata! ·Y ab~olutame'1te 

dependientes en el ejercicio de su función a la Dirección Divisional de Protección 

de Propiedad Intelectual y ésta a su· vez de la Dirección General Adjunta. de. 

Propiedad Industrial y de la Dirección General, según se desprend,e . de. la. 

legislación orgánica del mismo IMPI, situación que hace que la imp~~i~jón de 

justicia realizada por éstas áreas administrativas del IMPI dista mucho .de se~ 

efectuada de manera independiente por la relación de· subordinación .que'. éstas. 

tiene para con los superiores en razón de la forma de designación d~Jqs .. 111ismos 

funcionarios que la integran. 530 

Tal situación contraviene de manera directa y flagrante lo establecido en .el 

artículo 17 constitucional, pues el mismo ha elevado a rango constitucional la 

exigencia de que la administración de justicia sea realizada por un.órganó ·que 

cuente con ·independencia a fin de que la resolución de las controversias no tenga 

otra base que el derecho y no sean resultado de presión o influencia alguna de un . 

superior o de una de las partes interesadas. 

<1, \"éo.m:--.: ••rtkull1~-; fro.11.:i:il\11 J. S ,. 11 Jd R1.•gla1m.:nto Ud l~IPI. así cumo 11 frucciün l. 12. 15 y 18. del 
t: ... t.llutl1 Org;'inku ... t..:\ ln-.t11utu. • 
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Antes de proceder a analizar él porque consideral11o~~~~'e1 IMPI ~arece de 

independencia o autonomia para desempeñar la funciÓnjGrisdicc:o~al que la Ley 

de la Propiedad industrial le tiene encomendada, es pertinente hacer ciertas 

aclaraciones que son de vital importancia. 

La primera de ellas es que aún y cuando la Dirección Divisional de 

P10\ec.;i.:in .;e la rropiedad lndustr:a1 es el trea administ~ativ9 que ~jerce en_ la 

realidad la función jurisdiccional del Instituto, es importante aclarar que el ejercicio 

de tales facultades son originarias del Director General, quien podrá ejercerlas 

cuando asilo considere conforme al articulo 7 bis 2 de la Ley. Esºen_razón de_esta 

posibilidad de actuar que tiene el Director General en la funció_n jurisdiccional d~i 

IMPI que debemos establecer que, al igual que a la Dirección' Divisional;.de 

Protección de la Propiedad Intelectual, el Director General tampoco g~z~ ele ' 
independencia en el ejercicio de tales facultades materialmente jurisdic;cionafes 

pues carece de igual manera de garantia alguna que -le permita defender, y 

proteger tal independencia necesaria para el ejercicio de dicha función, por lo que 

también nos referiremos a él en el desarrollo de este apartado. 

La segunda de las aclaraciones es referente al hecho que ,la, función 

jurisdiccional realizada por la Dirección Divisional de Protección -de. la Propiedad 

Intelectual es realizada no sólo por el Director del área, si_no ;que~ la ejercen 

también los Subdirectores Divisionales, Coordinadores ; y;' Superyisores que 

integran a la misma, pues conforme al Acuerdo Delegatorio· de Facultades éstos 
-. -, 

funcionarios tiene la posibilidad de realizar actos jurisdiccionales, ya sea emitiendo 

acuerdos de tramite que van integrando el proceso respectivo o emiti.:indo las 

resoluciones de fondo respecto de tales controversins. -

.¡57 



. . •' ~ : '.•.:··:·;; .. ~'.~~~-i;~,.t:·-,~ . . : 
•En ··est~-·~~mid,,~·~;5u,Cl~~~,:nos :refiramos a la falta de autonomla o 

independéncia;'qUé: irí'cid,e en éH1ctuár del Director Divisional de Protección de la 

Propled~d i 1~'té1e~\tJJi:rt'a(ri6i~~-~~tamós-haciendo referencia a los subdirectores, 

~::::7iii?J~i\{~~~tJJid;,~:n;~~' '" "'"" ooceren de ª"tonomla 'ª" 
- :'.· ·;:.,.,·~:.:···.,_::.<; i,:J/~··.' ~,·'·.·. . ; .... · .· ' . 

. Hechas.'· las ·i: adaraciones ·anteriores pasamos a analizar el porque 

consid~ramosiqGe ~hMPi' cárecei de independencia en el ejercicio de su función 

jurisdié6iói\a1? :C ' ·•·· · · ;. 

·La rnL6n pur l..i cual c...o.1sidi:,,é.111os. c;ue el IMPI ca;ec.a de indeper.dencla 

para ejercer su función jurisdiccional, situación que vicia sin. duda alguna la 

administración de justicia que éste pueda impartir, es el hecho de que al ser el 

IMPI ..in organismo descentralizado del Gobierno Federal tiene éste una relación 

de dependencia y subordinación con relación al Ejecutivo y la Secretarla de 

Economía como coordinadora del sector al que pertenece el IMPI .;orno entidad 

paraestatal. 

Efectivamente, como ya lo mencio.nábamos 111"\eas,. arriba ~;1)pbd~r, de 

nombramiento que tiene el Ejecutivo sobre· l()sórga~°,sde>gobÍerno. de'~los· 
organismos descentralizados los convierte· a éstos é~::sÜbordinéldb~-de,I mis'fT1o · 

Presidente, a través del Secretario de. Economía; 'p6r,ICJ:~Lle ~i~.cl~d~:alg~n.ala 
función jurisdiccional del IMPI se, ve empañada• por .1~' dep~nd~pci<.1\Y 
subordinación que tiene éste con el. Ejecutivo Federal en .la realización.~e ,~ú~ 
actividades. 

Por otro lado, pero a fin de abundar con la anterio~ idea, ·poder.ncis:seña!ar 

que la misma ley Orgánica de la Administración Pública Fed~ral'.estab'iéC:e de 
manera muy clara en el contenido de varios dE! su¡;,precept()s, e¡~¡c;fi~a~e,~te,l()s: 
articulas 3, 9, 48, 49 y 50, la facultad d;·¡~te~énc:;ión:ql.lé;eÍ;E}~d~~i~~Fe.aeral . 

puede ejercer en éstos organismos descentraiizádos', sobre t()dO para'.q(Jé estos le 
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~ : .. -

auxilien - al ejecutivo- a llevár,?~~1~ab'os su·s planes: de gobi~rrÍo y politicas, 

inte~encionismo que sin d_uclacl pog'~f~ne~t~edicho la autonomia con la que éstos • 

entes de· ta administración. públic~ f~ci'e~al puedan -actuar ai éje~é~r _sus. facultades 

y -cumplir con sus funciones; 'Po
0r ~~ parte, Ía -Ley Federal de_ Entidades 

Paraestatales531 establece-de-igual m~~era ~n~ verdaderad~pendencia y falta de 

autonomia de los organismos descentrali~ados cuando determina que éstos 

actuaran conforme a los programas establecido -Y coordinados por el _Secretario 

coordinador del área a· la -que pertenecen, _lo cual sólo muestra la relación de 

subordinación en la cual se encuentran los organismos descentralizados con 

respecto del Ejecutivo cuan~o cumplen sUs objetivos y ejercen sus facultades. 

En este sentido, tal situación sólo deja vér _de manera más_ clara - la 

dependencia del IMPI al Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones,. to:cual 

sólo provocará que su función jurisdiccional se realice sin la independencia que la 

Constitución de ésta exige. 

Además. es indudable que la facultad del Ejecutivo _de poder .nomtirar.al 

Director General de IMPI asl como para removerlo libremente de sll ~argo pone :d~ 
manifiesto ta dependencia y subordinación a la q•Je se encu,entra sÍ.Jje_~c)_éste en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual, como ya le hemos c~111entado'erFrep9,Udas 
ocasiones provocará que la función jurisdiccional que e~fa ~ sü 'd~;g;;;pcidráye;se 
influida o viciada por consignas o factores externos que pU.di~~~~ ~rÓ~\:¡c;;~~e las 

resoluciones no se dictarán con apego y depe~dencia•al-orden~';nte~í(i'ju;idico 
aplicable. como debiera ser. - - --- ~-v-it;};;Jl,)t-~~X;·, ' 

r •• ---:;.,O~-"'.--i.''' 

De igual manera, el hecho de que la designación y l~'.re~B~i¿ll del Director 

Divisional de Protección de la Propiedad, Intelectual; pu~:~-~f.'.~éI:ir~aH.;ada de 

manera libre por la Junta de Gobierno del IMPI, órgano co1Jgi~c!9~Gy~ integración 

sin duda alguna representa los intereses y decisione's d~t-tÚeic~tív;J Federal, o por 
. . - " . - . -.·- .. ,_: '' ' -~·· -- ' - ' - ··.· ., -.. ' . -· . 

el mismo Director General, cuya vinculación con .el EjecúÚvo'en razon clel modo de 
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.su nombramiento resultaJncLiestionahle, porie'de manifiesto que éste funcionario 

del •. IMPI se . en~uentia d~. Íg~al rn~~erá .,'en una relación de subordinación al 

Ejecutivo,· siÍuaciÓn qu~'. ~r()~óC:~ qÚe:Ya''.fuA~iÓn jurisdiccional que conforme al 

Acuerdo delegatorio pued~ reaUiarsee.nb~entr~ ~fectada de la falta de autonomla 

que exige la fur.ció~.:én razÓ-~:~e/~ú própia.~sencia y finalidad, por lo que sus 

decisiones podrianser}d~'iglJál mánerá,,resultado de presiones o consignas de 

algún superior, las ~uales.s·i~ duda,serlan •. a.catadas por temor a ser destituidos de 

sus cargos. 

Es por tal relación de subordinación y dependencia a la que se encuentran 

sometld.:is los funcio;iarics !.!el IMPI ql!e :a realizaci.:m de :u fl'n::ién jurisdi::r::lonal 

carecerá de la independencia que exige el articulo 17 constitucional a los órganos 

encargados de administrar justicia, independencia que debe ser entendida .como 

aquel orden institucional que permite al juzgador emitir sus decisiones conforme a 

su propia certeza de los hechos -obtenida con base en las pruebas praciicadas en 

el proceso- y de acuerdo con el derecho que estime ·aplicable al caso concreto, sin 

tener que acatar o someterse a indicaciones o sugostiones. provenientes. de. sus 

superiores jerárquicos ni de los otros poderes o de .cu~lquie~, ~tr6/".'ctorajeno y 

extraño. 532 

Por ello, es que con atinado criterio el maestro. Manuel 13~~erril:Ram-irez5.33 
. .'' .. ' •. , . ·,./-.. ~,- ,,. ·¡ . - •.. ' - • ··- -

señala que el hecho de que el.IMPI sea un organismo descentrn.lizado coordinado 

por la Secretaria de Economia le resta independencia para ~j~r6'e/ii~~·f~~~iones·, 
,, "''•---···.-.·-····.· - . 

ejemplificando tai situación al comentar que seguramente. el.~ IMF'I pensada dos 

veces el imponer una sanción severa a una 

derechos de propiedad industrial si esta 

consecuencia que ésta se retirará del pals 

~:~~::1:~tra;3tit~~9g~J~;r'·--;~():~ 
lo que ~ería :'.~n: d~tti~~nto del 

' ·· ... -. ';:-_,.··.-·,.; ,· 

desarrollo económico y creación de empleos, aspectos primordiales ·para el . -' .- - -'·· 

.<t: Cfr. Q\·~1lh: Fo1vcla. Jo!'iC. Op. cit ... uprn nota 367. p. ~'J6 
~-'·i lJEC'ERR,\ R.·\.\1iH.EZ. :'\1anucl. ··cumplimic!1110 d1.: la l1.•y 1.•11 materia ele: P.·opi~~lml /mlustrial. Rl!cur:ws 
.1dmmz.,tr.uinH y judidales·· en Di.:rcchu úi.: la PrupicJ¡1J lmch.:ctual. UNAM·llJ. ~léxico, 2000. pp. 193 y 
!•J4 
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;/.· ~·"="'"-=-,f;.=-~·-: ,,_~'o,,...C,.-

.· /~j~cutivo •y ··la Sec~eta~Ia. del r~riio; .·cuando.· .. un ·tri~u.~~nal~·~r~:d~d~r:inente •. 
. . '''.,/';.~~' 

· _.·independiente sancionada• a
1
dicha :empresastrarisnaC1ória1 ·sir)\fiJaI~e,/~.•afe)c;ta.rse. 

··por•tnles amenazas ó consecuenéias, cúmplierido•asi,c6n'sü•(Jeber'c6nstitucional 
. : -·· .. :. ' ..... - ' . ~-· ·· . - ··'· __ : . . ;.« - · · •' ' .' '· .. , ·~- r ; «\." -. C' · .. ··, ··, -

de hacer efectivo el órderiamiehto Jurldico. . >> ',',. '5•'''t•t·····/;;: :~:;,¡,· ': 

Es con base a lo anterior que queda Ílustrado en que modo puede in~ldir la 

dependencia del· IMPI ·con relación 'al·· Ejecutivo Federal en el ejercicio de· sus 

funciones jurisdiccionales, donde éste podría resolver un determinado -:onflicto en 

atención a intereses políticos o económicos más que en simplemente resolverlo 

conforme al derecho aplicable al caso concreto, como consecuencia de su 

situdción instituci.:mé.i fren.e al Ejecu::1u. iJ!.::ha sit'J<.ción .;ólo provocc:rá ~uc la 

administración de justicia en materia de propiedad industrial éste al servicio de 

determinada planeación política o económica más que en hacer cumplir la, 

legislación propia de la materia, lo cual desnaturaliza por completo la finalidad de 

la función jurisdiccional. 

Asi las cosas, deberemos concluir que esta potencial subordinación de IMPI 

y sus funcionarios con el Ejecutivo Federal sólo puede tener como consecuencia 

que la administración de justicia iripartida por el Instituto carecerá de la 

independencia necesaria que nuestra constitución exige, pues es indudable que la 

situación institucional del IMPI y sus funcionarios no otorga a éstos la posibilidad 

de resolver las controversias sin el tener que obedecer a consigna u orden de 

algún superior. 

Pnr otro lado, vale la pena mencionar que ésta relación de subordinación 

con el Ejecutivo no es el único factor que incide en la falta de independencia del 

IMP! y sus funcionarios para realizar su función jurisdiccional, sino que ademés, 

éstos carecen de los instrumentos más elementales que les permitierA hacer 

frente y soportar cualquier consigna o presión externa para resolver en un 

determinado sentido, lo cual sólo muestra de manera más clara la nula 
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in. ';··.iendencia ·o autonornla : qJe <éstos( púed~n •. tener'• para . poder ejercer la 

ju;;¡,,dicción que la Ley les ha énccil11e:~ctaci6:: .• { . 
... -. 

. . . . ' -

Efectivamente, si hacernos. una '.re~isión y análisis cuidadoso de la 

norrnatividad que regula la integraCión, organlzé'ció11 y funcionamiento del IMPI, 

podremos observar la ausencia de las más elementales garantias judiciales a 

favor de los funcionarios que tiene a su cargo la labor jurisdiccional del Instituto, 

entendiendo por garantías judiciales aquel conjunto de instrumentos establecidus 

por el ordenamiento jurldico para lograr la independencia del juzgador, 

encontrando entre los principales a la designación, carrera judicial, estabilidad, 

a;;tonomla finar.ciara y responsabilidad. 

En este orden de ideas, procederemos a realizar. un. análisis de cómo 

ninguna de estas garantias elementales para salvaguardar 1.a independencia del 

juzgador SP. encuentra establecida a favor de los funclori.arlos ·jurisdiccionales del 
IMPI. ;'.:: -~:::;) :,··. 

,' ·: ._ - . ">.- : ·é-"· ' '•.· 1 ~-- ·.·"<-~;:~·~:~-~::~{~~-~;): '~:~:-.,,_'.: -. 
Respecto a la designac!Óncom() garantia'ci~~la'ind~pe~d~~cia.deÍjuzgador, 

hemos de concluir ;que;; ést~}~o\ sell~tdseíYa}~ ;t~~ordé ICJs .. •funcio;.;ari()~ 
jurisdiccionales del IMPL Eí1 ·efe~tó;·si r~cci~cJá~~s qÚe para que I~ designación se 

constituya como garantia de inclepericii3ncia es necé~arlo que elmétudo de 

designación del juzgador sea de tal rnanerá que no implique una vincul~ción entre 

quien designa y es designado, pues de lo contrario ello. sólo ,producjrá,un. 

"clientelismo" o "deber de agradecimiento" del designado para con el designanie, 
• ' ' - • j ~ ,. ' ' o; -· - • - ~ • - • 

situación que propiciarla la posible intervención de éste en la función jurisdiccional 

del otro, viciando con ello la autonomla con la que deberla dictar sus:decisiones .. 
- • . - .. - '·- , •.• ' • '•'> • ;_, J '-'.-<"' :-. -~.' ' ,-

. . . ~.·. ,,'-;:;··:.'.~.-~-~.· . '. \ -· ,.-. ~ 

Entendida de. este modo a la designación corno instrúmento.i:Jarante' de la 

independencia··.· ju'risdiccional, hemos de concl~ir. ¿~~}:f'j~~? :¡J~ci6n~rios 
jurisdiccionales del IMpl carecen de ella en _;irtud d/~Gee1ffi~a~·ci~Beslg~ación 
de los mismos crea i.ndiscutiblernente una V,inculación·;,:,~y e~t~~~tl~~de ésto~ CCln 
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· quie. i' los designó. Evident~meiite, el Dirécto~ General é~ desig'ii~do po~,:1ncíldaclón • 
dei Efeicutivo, ··méiodo' que incl.Íestionablemente· crea•unaslJl:>ordin~cióf1 de éste · 

para con el Ejecutivo Federal.Por su parte: el DirectÓr[)ivisional, de, Protección de 

la Propiedad l~Í~lectual es designado p~r indi~~~iÓn del. Directcir 'General por lo 

que de igual n~anera se encuentra vinc~ladÓ co~ el Ejecutivo Federal. 

Asi pues, el método de designación de los funcionarios jurisdiccionales del 

IMPI no sólo pone de manifiesto la falta de independencia de éstos, sino que 

además, nos muestra su relación de subordinación que éste tiene, máxime si 

tornarnos en cuenta que esta no se realiza a través de métodos o concursos 

ubjeti1os yue permitan desigi1ar al más iu6n.:..o, .:;ino qu.3 por ¿! contre:rio estas 

resultan de apreciaciones meramente subjetivas por lo que respecta a su 

capacidad. resultando su designación un acto bastante discrecional por parte del 

designante.53
" 

Ahora bien, por lo tocante a la carrera judicial como garantla de 

independencia recordemos que por ésta entendernos aquel método de Ingreso y 

ascenso por méritos propios dentro del aparato jurisdiccional que son calificados 

de manera objetiva a través de los concursos que se realicen para tal efecto. 

En este sentido observamos que ésta garantía se encuentra íntimamente. · 

ligada con la de designación, pues este método de designación de funcionarios 

jurisdiccionales garantiza en mayor medida una selección objetiva de.los·mismos 

mediante parámetros verdaderamente objetivos garantizándose con ·ello 110, sólo. 
. . . . . . - ' . 

una nula vinculación entre el designante y el designado, sino .que ·.además ,nos 

asegura que quienes resulten ser los designados serán en mayor medida la gente·:· 

mejor preparada para tal función, a diferencia de quienes son de~lgnados por la 

"gracia" de quien designa a quien estarán estrechamente subordinados;,•., 

. . . ' 

· ... \\:0.111'1..' ~ir1il.'.ull)S ~ 1 ,. SS frat.:..:1ún XI v 59 fracción VII Je la Lev. Fcd~ral de las Í!ntídadcs Para.estatales • 
. 1rth.:ulu Jo Ji.:l Dc1.:n:to jiur el 4w: si: cn:d c:l l~IPI. asi como artkut~ 10 fraccióó ~IV del Estalutó Oi-i:;:ihico 
del 1111'-11\n ln=-titutn. - · · 

-163 



-
~ :~- ~~ 

e < ~},~~''. ) . ---

Efectivamente; ,si~-;~cÓ:r~J'ih6,~ que, un~' dé,lo~;'viclbs :'~~-,,los métodos de 

designación , lo constituye~e1i;'servHis1J1º": ~ue éií~ ~~dY.ir~~(le~i~tir entre. el 

designante y. la persona d~sigri~d~. ~s incuestionable 'tju~ ~~l~érnedida de que la 
. ' . . ' . ) - ..... -. ·. . ' .. . .- . ·'' .. : .. ~ '~ ' . 

obtención de un ·puesto cieiterminád6 dentro del apar¡:¡tó júr_isd\c;:cional del Estado 

sea resultado :le un >concurso donde se examinen y, valúen con parámetros 

objetivos las cap~cidades de los aspirantes, en es~ medid~ menor dependencia 

existirá en perjuicios del juzgador y. con mayor probéJbflldaci hará valer su 

independencia al momento de emitir sus fallos.535 

Entendido lo anterior, hemos de observar que dentro' de las normas 

orgánic3s del IMPI r.o só!::i :io encC'ntr3:nos 1'3 existenrla y n;igu_laclón cte una 

"c_arrera" que garantice el ingreso y ascenso de la gen.te má¡; · CéJlificada para. la 

realización de la función jurisdiccional del Instituto, sino que ademés nó establecen 

métodos objetivos de designación de dichos funcionarios ; lo, cual trae como 
- ;. ·.----· 

consecuencia una falta de autonomia de éstos al ejercer sus funciones en .razón 

del "agradecimiento" que le deberán a quienes los designar~n: · 
',:··- •;_>.";' -- '-
-~,;-:;::o'-.--:~.:-..;.,· 

Efectivamente, si observamos el contenido de k>s cir'dena;ri~ntos.-que 
regulan la organización, integración y funcionamiento del .IMPU>bservaremt)s ·que 

en ninguno de sus preceptos se establece que la for!T'a cÍ~':ci¿~i~paciÓn d~ los 

funcionarios jurisdiccionales del Instituto sea resultado de. una ~car'rera·~ ni mucho 

menos de métodos objetivos en los que se evalúe con pará.ríÍ:~tro~_establecidos la 

capacidad de quienes ocuparán tales cargos, sino que por: ~l_c~ntrario é_stos son 

designados de manera libre y discrecional lo cual sólo se traci.uci¡á en u.ná falta de 

independencia en el ejercicio de sus funciones en razón d~ su vi~~Uiació~ pa_ra 

con quien los designó. 

Asi pues, observamos que la designación del Director:.General del 11'.'.'PLes 

realizada por el Ejecutivo Federal de manera .libre:'-deÍJI~-~-d~ sóld éuÍdar·q~e la 

persona elegida cumpla con los requisitos establecidos e~ ~I artic'u'10'. 21 de la Ley 

'"'Cfr. 13RE~1.-\L'STZ • .-\lbcno. Op. cit supra nota -1-11. p. 9.5 a98 
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:F~deía( de-.1aS···Entidades Paraestatales asf c·omo '.el ,-de·/Qd-z'áí_ :de .experiencia 

comprobada en materia de propiedad industrial, seg'ún lcfe~t~bl~ce el articulo 11 

d~i Decreto presidencial por el cual se creó el ;IMPL:En:~it~s circunstancias 

resulta a todas luces obvio que la designación del. Director ·General del IMPI, 

primer funcionario jurisdiccional del mismo, no es resultado ni de un servicio de 

"carrera" ni tampoco que sea consecuencia de un método de concurso y análisis 

objetivo de las capacidades y cualidades de la persona que habrá de designarse 

para tal función, sino que por el contrario es resultado de una decisión unilateral y 

totalmente discrecional del Ejecutivo, máxime si consideramos que la exigencia de 

"experiencia comprobada en el área de propiedad industrial" resulta ser muy 

ambiyua y scbre todo que su existencia y cumplimiento queda a la ~ors;deraciór 

personal de quien designa. 536 

Lo anterior, nos deja en claro que la designación del Director General del 

IMPI no es resultado de un concurso y Ariálisis de manera objetiva de capacidades 

y cualidades, sino que por el contrario es resultado de la "libre apreciación" del 

Ejecutivo Federal, por lo que sin duda alguna el Director del IMPI debe su 

nombramiento y designación al Ejecutivo provocando ello una liga indiscutible 

entre el designante y el designado, y con ello una falta de. independencia en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

Lo mismo sucede con el Director Divisional de Protección de la Propiedad 

Intelectual, cuya designación y elección por parte de la Junta. de Gobierno a 

indicación del Director General del IMPI es igualmente resultado de la decisión 

discrecional de éstos y no de un seriticio de ".'carrera" concurso: objetivo de 

capacidades y cualidades, por lo que igualmente éste funcionario ·debe su 

nombramiento a los órganos de gobierno del Instituto, creándose con ello 

igualmente una situación de subordinación y dependencia para con éstos, y en 

• '" E:-. por dio que el mac:-.tro :\~0:--1¡1 Romcru sczl¡lla que cl nombrnmicnto úiscn:cional úd Díre:tor, m:is que 
... ·re.ir un ser\ i..:iu de ~•lrrcrn. crcar;.i un;.1 burn~r~11.:ia elitista en Jctrimcnto úc scrviJorcs que \'CrJaúcran1cntc 
t ... ·ng.111 !.1 1.''\pcncn..:í.1 y 1.'.1pa1.·iJ.1J ncccs;Jri¡1, Cfr. Op. dt supra nota .iss. p. 522 
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última inst<F1Gia para con el Ejecutivo Federal por el vinculo que Uene éste con los 

dos órgani,;;·de gobierno. 537 

Así las cosas, resulta incuestionable la ausencia absoluta de una "carrera 

judicial" como método de designación de los funcionarios jurisdiccionales del 

Instituto, cuyo éxito radica en el hecho de que el análisis de los méritos y 

capacidades de los miembros del personal de la judicatura sea realizado de 

manera objetiva e imparcial, evitando con ello el empleo de criterios discrecionales 

que sólo lesionan la independencia del funcionario, trae como única consecuencia 

la existencia de una verdadera subordinación y dependencia de los funcionarios 

jurisJiccionc.le.> d6l in;;ti:uto p.3ra ca,, .:¡uien los designo, le :;ud r.a::e más v!ablc .e! 

que éstos emitan sus resoluciones en razón de presiones o consignas hechas que 

conforme a lo establecido por el ordenamiento legal aplicable, .en razón que su 

nomb•amiento no €S resultado de sus capacidades sino del favor de quien los 

designó. 

De este modo, resulta a todas luces que la ausencia de .esta garantia no 

sólo trae como consecuencia el que no se designen a los mejores elementos, sino 

que además éstos resulten ser verdaderos subalternos del Ejecutivo Federal en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, lo cual. daña sensiblemente la 

independencia con la que deben de ejercer dicha labor.: N()·. por. nada el maestro 

Jaime Cárdenas538 considera que la carrera judicial, es. la. columna vertebral del 
-,,.,· .•'' ' 

Estatuto Judicial (garantias judiciales). 

Una .vez que hemos comprendido la importancia.de la carrera judicial como 

instrumento garante de la independencia dei.:'juzga'ctb1:·¿~¡ ca.me .su ausencia y 

negativas consecuencias en el ordenamiento or~áni·¿~.d~I :IMPI,. pasaremos ahora 

a analizar a Is estabilidad del ·cargo jurisdiccio~al como ~tra garantía de la 

independencia del juzgador. 

q• \"Co.msc: -los artii:ulo:; 5S fr~lcción XI y 59 fr;.1cdón VII de la Ley Fcc.h:ral <le Entidades Paraestatalcs. así 
\.'.'lllllu artkulu 10 fr;1cl.'.'il;ll :\'.I\' Je! E:.tJtuto On..!ánico del IMPI. 
~;, C:\Rl>E:'\".·\S. Jai1m.: F. Op. cit :-.upra nut1.1..i~~. p. 165 y 166, 
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La estabilidad como garantla de independencia del juzgador se traduce en 

que una vez se le ha designado. para llevara a cabo tan honrosa función; éstos 

tengan la certeza de que no· serán· arbitrariamente removidos por la simple 

decisión unilateral de quien los· nombró, sino únicamente por incapacidad para el.· 

desempeño del cargo o por haber cometido una conducta grave, previamente 

tipificada por la Ley como causa de destitución y previo desarrollo.· del 

procedimiento respectivo donde tenga todas las garantfas para hacer una 

adecuada defensa. En otras palabras, la estabilidad implica, como lo señala el 

Maestro Fix Zamudio539 en que su permanencia en el cargo no dependerá de las 

Jaria~io,11::s polítk:as tie otros ór¡;anos dt:. ¡:.ode:, e.:;¡::;acialr.1cnte C::i! Ejecu!ivo, pues 

ello debilitará su independencia ante el riesgo de perder su cargo en cualquier 

momento si su conducta desagrada a algún grupo político en el poder. 

En este orden de ideas, la doctrina misma ha establecido que el .mejor 

instrumento para garantizar la estabilidad del funcionario jurisdiccional es la 

inamovilidad, entendiendo por ella la prerrogativa que tiene a su fa~or éLjuzgac:lor 

en el sentido de que no podrá ser removido de su cargo de manera. arbitraria, sino 

que sólo podrá ser separado por haber cometido una conducta 'prévista por la Ley 

como causa de destit11ción previo desahogo del procedirllientb establecido por el 

mismo ordenamiento legal para la declaración dé tal'de~tiíuC:iÓn ;.donde . se 

garantice al juzgador la posibilidad de una adecuada defensa._,.:·<· >, 

.'. _;:~·::.~· ·~·':~f· 

Entendida la estabilidad como instrumento de indepeAd~rí~i~ en el ejercicio 

de la función jurisdiccional, hemos de concluir que la rni"Sm~ ~d se ~.ncuentra 
prevista a favor de los funcionarios jurisdiccionales en ;los .~·rdenamlentos:.que .. 
regulan la organización, integración y funcionamiento del .. IMPI •como organismo 

descentralizado del gobierno federal, sino que por . el . contrario éstos. mi~mos 
establecen que la posibilidad de remover libremente adichosfuncionarios de sus 

cargos. 

"• FI\: Z.\\IL DIO. lk.:wr. llp. i..:1t '.'>Upr;.1 nuta4..JIJ. p. :?06 
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... ·.· 

En éfecto, al encontrase el Director. General· e11 una posición de verdadera 

subordinación para ~on el' EjecJUvÓ;é~te<Íi~ne sobre de él no sólo el poder de 

. nombramiento . sino acie!Ti'é's 'el . poder de poder, removerlo libremente como a 

. cualquier otro rn;~!Tibro ~fe su g~bil1eíe. 

Por su parte, el Director Divisional de Protección de la Propiedad 

Intelectual, así como sus subalternos (subdirectores, coordinadores y 

supervisores) pueden ser objeto de libre remoción de sus cargos por parte de la 

~unta de Gobierno y el Director GeneraJ.540 

Así las cosas, resulta indudable qüe esta falta de estabilidad en sus cargos 

de los funcionarios jurisdiccionales del IMPI s.ólo püeden traer como consecuencia 

en que éstos al ejercer su labor jurisdiccional Jo. réaliza'rán sin la independencia 

que ésta exige, pues indudablemente podrári ,ser objeto .de presiones y consignas 

para resolver en un determinad~ sentido por,.e(t~mor de ser destituidos de sus 

cargos. 
"·,.::_-_ .. -

~··e:·,.'!-; ,1- _,:.' ;:.::'~;. é • 

Ésa falta de hmquilidad yj~egÚ~idac(en el· cargo daña sen~ibleme:ite la 

independencia con la qÜel,os.fÜncio.nariósJurisc:Úccionales dellMPI puedan realizar 

::,::~:n ::,:::~n:~';'!tt~~~;~::;:~·tÍi~f ~.t1ti~~Q;~~·~e•/•.~!. '" 
'. · .~-r-/ . ~<':~:'] . . :,,. :''::·,·:b- \., _ <,~i. ;~:_:~(~:;/~~".o;~ .i·. '-.>· . :·_,--~~~~}·,-, ·r- -- . ,. -

Es por lo anterio~O qüeÍá il'btoria ;fáltai de;estabiÍídad: en los ;funcionarios .. - ' .. · ·., ... -... >. ·.: ·:.:. -__ "'. _; .¡ ¡:_::'.;· '. '<<" .-,-~:·-;, <:":_'· ,~:.-:.:&·-:1 :.:.-:··->:::..< ·: ~:, >:· .. -·,¡· ,:-'e~.:. : . ·. 
jurisdiccionales del IMPI sólo provoca la ausenda de :la. necesaria Independencia 

con la . que debe ejercerse la . fu11ciól1 de • adniin,istrar justici~ . en. materia de 

propiedad industrial. 

q' \"~•lib.: lo" >Jrtii..:ulos SS fr;.1.:i..:1ún :\:1 v 59 lbi..:ción \"11 Je la Lcv FcJcrJI Je Entidades Paracstatalcs, así 
i..:onrn ~1rtkulo 10 lh1i..:i..:iú11 :\IV dd Est;.;tuto Orgánil:o Jcl l~tPI · 
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Por lo que toca a la autonomía. fina.ricíera del órgano j•Jrísdíccíonal corno 

garantía de independencia del 'mismo se traduce en la posibilidad de que éste 

goce. de medios propios y necesarios. para su función, sin quedar sometido, 

condicioncido o sujeto a decisiones· exteú!as; es decir, que tiene corno fin evitar 

que los órg.anos jurisdiccionales .tenga carencias económicas. que incidan en el 

desempeño de su labor por encontrase sometidos a los otros dos poderes del 

Estado para la asignación de úna determinada cantidad de ingresos en el 

presupuesto para poder llevar a cabo su función. 

Esta situación de autonomía financiera resulta nula en el IMPI corno órgano 

jurisuiccional c;el ~s1&jo para r~súlver :..,5 c0r,flictos rs:acior • .3do5 con la ¡.,rc,.i:adad 

industrial por dos razones: La primera de· ellas consiste en el hecho de que uno de 

los ingresos del patrimonio del . Instituto lo constituye . los recursos:: que el 

presupuesto de egresos le asigna por lo que indudablernente:,.:depende 

financieramente de los recursos que el Ejecutivo Federal decida ,otorg~rle,· razón 

por la cual su independencia puede ser mermada. 

La segunda razón de porque el IMPI carece de•.un~ autonornia financiera 

qúe pueda garantizar su lndependench es el hecho de.qúe conforme a la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales el presupuestÓ.·de toda· identidad paraestatal 

deberá de elaborarse conforme a los llnearnientéis establecidos tanto por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público asi corno con base a los lineamientos 

establecidos por el secretario coordinador, en este caso, el Secretario de 

Economía. 5
"' 

De este modo resulta indudable que el presupuesto asignado al Instituto es 

en gran medida consecuencia de las decisiones del Ejecutivo Federal, situadóí\ 

que provoca una falta de autonomia financiera como instrumento garantP.-de la 

independencia que dicho órgano debe _tener en razón de la. función jurisdiccional 

que desempeña. 

·•· \·0a:-.i: .1rti1.:ulu 51 J\.!' la L\!'y Fcd..-ral de HntiJ:.1JcS l13racstatalcs 
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Asi las cosas, es incuestionable que la. ausencia' de· las· más elementales 

garantias a favor de los funcionarios jurisdiccionales del IMPlq~e salvaguarden y 
,· •. ·1·· -

materialicen la independencia con la que éstos deben'de .. actüar; provocará como 

única consecuencia que estos sean fácilmente :cbj~to .de' pr~slones y consignas 

por parte de cualquier persona • interes¿da ~~:/~(:i·~()~njcto\puesto a su 

conocimiento, lo cual tendrá coino resultado el hecho ~e•qúe sus determinaciones 

sean resultado .. de dichas presiones :y no 'la';mí:lteriall~~·ciÓn' del·. ordenamiento 

jurídico como es su fin y deber ~o~stltucio~al. ~'f \·,":, ')·:~~·¡:/~;;~'.'{,., .:¿, 

·- • "¡ ., ':;; :··~_ .. ,..e"·, . 

Sólo para finalizar toda esta serle :.:e jr~ume~t·f,C1~n~sres;>oc;tc ah falt<: de 

independencia del IMPI como órgano juri~dic~i?~al•,~.el •Esta?()i baste señalar 

como última de ellas, el hecho deque el liis!ituto es'uii organismo descentralizado 

creado por decreto presidencial y qué por lci mismo pue~ei' s'er desap~recido por el 

mismo cuar>'1o así lo considere convenie~te, según lo dispone el articulo 16 de la 

Ley Federal de Entidades Parélesiatal~;: · · · . 

Lo anterior sólo puede traducirse e~ qúe si eUMPI tia ,sido instituido por el 

Estado como el tribunal' CClm~~tente para conocer Úresolvef, l~s ·CClnflictos 

relacionados con la propiedadi~dustrial, éste tribunal pued~ ser e~ti~g~ido por el 

Ejecutivo Federal cuando éste· ~sí lo considere. convenÍent~; sitü~dión ·que pone 

igualmente de manifiesto su faltade independencia en el ejé;cici~ de su función 

jurisdiccional. 

! • _,. - - .,_ '_:. ~ - • 

Es por todo lo anteriormente expuesto·.que',consideranios- nosotros que 

consideramos que la función jurisdiccional desim~llad~·por.el IMPI carece. de la 

independencia que la misma función exige de acu~rdo ~.loéstable~ido en nuestro 

articulo 17 Constitucional, situación que no sólo cónvierte,~a tal aétuaCión:del.IMPI 

como contraventora de nuestra norma funda111enta1; sino ~·ue adeniá~ sü ausencia 

provocará que la administración de justicia q~e. ~~~lfée~'diste~ ~~chC> ~de' ser. 

imparcial por la posibilidad de resolver bajo consigna o. presiC:m a fa".'.C>r de alguna 
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·D.LA ~ROCEDENCIA.DELAMPARO'INDIRECTÓ EN CONTRA DE LAS 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR ELIMPI.:: 

El amparo indirecto, de acuerdo al artículo 114 fracción 11 de la Ley de 

Amparo, era el único medio con el cual contaba el gobernado para impugnar una 

re.;CJluci..Jn .:mitidc. por el IMPI dentro dé :ca procedir.·.len!~::: de :lecl2~3ción 

administrativa, hasta antes de que fuera reformada la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, pero sobre todo, antes de la reforma a la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Estas reformas hicieron que el recurso de revisión ante el superior 

jerárquico de la autoridad que emitía la resolución, asi como el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se convirtieran en los medios 

con los que cuenta el gobernado para impugnar la resolución que declare 

procedente o no la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de un derecho de 

propiedad industrial emitida por el IMPI. 

En efecto, en razón de la reforma del 19 de abril del 2000 a la Ley Feder~I 

del Procedimientos Administrativo, dicha legislación resultaria aplicable a los actos 
·-- ., 

de los organismos descentralizados, incluyendo por ende al IMPI, .y.con elio la 

posibilidad de hacer valer en contra de ellos el Recurso de Revisión previsto .en el 

articulo 83 de dicha Ley. Empero tal reforma, el amparo indirecto seguía siend.o .un 

medio de impugnación en contra de las resoluciones del IMPI, en razón .de que.el 

mismo articulo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.se.1iala ~q!Je 

éste es optativo al establecer que en contra de las resoluciones emitidas. por él 

.: Cfr. U\'.\l.LE F \\"EL.·\. Ju,~. llp. cit. supr~11101a 367. p. l~t 
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>Así i~s/é;sas,'r:laótue sino hasta 1areforma dei 3.1 · deCÍicierriilrecie1 2000 a 1a 

Ley i()~9éni~a~ci~i·:T~Íbuná'1 fecte~~I de· Justi~1a Fisé~1 i~~Ad.¡;;;i~is~rativa. que se 

·. éstableéió'dentro'de la competencia de éste en la 'fracción XllÍ del articulo 11 de 

'dicho' ordenamiento, la facultad de conocer las resoluciones. dictadas por la 

autoridad administrativa que ponga fin un procedimiento administrativo en 

términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativa, entre las cuales se 

cor.1prandE. .. la3 resoluricne:; amit:das por E.: IMPI er. .la res:ilt·c!ón c:'e 'es 

procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e 

infracción de algún derecho de propiedad industrial, en ejercicio de sus facultades 

contenidas en las fracciones IV y V del articulo 6º de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

En este sentido, es en razón de ésta última reforma que la vla jurisdiccional 

a que hace referencia el articulo 83 de la Ley Federal d.e Procedimiento 

Administrati'10 deja de ser el amparo indirecto, siendo ahora el juicio de nulidad 

ante eo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Ahora bien, en contra de la resolución que emita el Tribunai Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa dentro del respectivo ,juicio· de nulidad, el 

gobernado puede impugnar dicha sentencia a tra~és d~i árii¡:)aro éliréct(), ercual 

será del conocimiento y competencia de los Tribunales Cole~Íadb~'~e-si;c~ri~.· .. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que pese á existencia actual de estos 

medios ordinarios de impugnaciónenc()ntra d
0

f! I;,; resoluciones del IMPI, medios 

que fueron creados en razón de las recientes reformas a que hemos aludido, el 

amparo indirecto sigue siendo una-~ra' d~ lrÍlpugnaciéÍn procedente en contra de 

éstas. 



Lo anterior es así. pues ha sido la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación quien ha resuelto que no es necesario. agotar dichos medios 

de impugnación ordinarios antes de acudir al Amparo Indirecto (principio de 

definitividad) si el acto emitido por el IMPI no cumple con lo exigido en la fracción 

XV del articulo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, precepto que 

obliga a la autoridad a indicar al administrado los recursos ordinarios que 

proceden para impugnar su acto. 

A efecto mejor proveer se transcribe la Jurisprudencia 56/2002 que se 

refiere a dicha interpretación: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR 
EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE 
DICHO RECURSO AL QUEJOSu, EN LOS TERMINO$ DEL 
ARTÍCULO 3°., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.· Si bien es cierto que 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 82/2002, publicada en el Semanario 
Judicial de La Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, 
septiembre de 2000, página 49, de rubro: "AMPARO INDIRECTO 
CONTRA ACTOS ADNIMISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA 
IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE 
REVISIÓN PREVISTO EN E~ ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO 
EXIGIR ESTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO 
PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que conforme a lo 
previsto en el articulo 73, fracción XV. de la Ley de Amparo, el Juicio de 
Garantías es improcedente en contra de los actos administrativos 
regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando 
previamente no se agota el Recurso de Revisión establecido en el 
articulo 83 de este ordenamiento, también lo es que tal improcedencia 
debe entenderse condicionada a que el acto administrativo se hubiera 
cumplido con el requisito exigido por el articulo 3'. fracción XV, de la Ley 
ultimamente citada. esto es, de mencionar los recursos que procedan, lo 
cual resulta imprescindible para brindar certeza jurídica a los afectados 
acerca del medio de impugnación pertinente, sobre todo si se toma en 
cuenta que por virtud del articulo segundo transitorio de la propia Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. se derogaron los recursos 
administrativos previstos en las diversas leyes especiales, y se 
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constituyo en el mencionado artículo 83. el Recurso de Revisión, como 
único medio de impugnación de los actos administrativos regidos por 
dicha Ley, con la finalidad de eliminar situaciones procesales confusas 
que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los gobernados; 
de lo contrario, es decir, de estimar que el Juicio de Amparo resulta 
improcedente cuando no se agota el medio de defensa ordinario, a pesar 
de que este no se haya mencionado en el acto administrativo, las· 
disposiciones antes señaladas, establecidas por el legislador para 
beneficiar a los aflJctados por esos actos. podrían generarles más 
problemas y confusión sobre la pertinencia de la v1a por la multiplicidad 
de recursos administrativos que ex'stian en las diversas leyes 
especiales, máxime que la mayoría de estas legislaciones no hacen 
remisión alguna a la referida Ley adjetiva. Además, si el aludido requisito 
del acto administrativo tiene por objeto informar al afectado sobre los 
medios . de defensa legales que puede interponer, no seria jurídico 
de.ciaré.. 1..i i.n~rocede:r..;ia d1...: juicio motiv;:;dc. ¡Jor :a i:io'..lzervoncia de esc
disposición que se estableció en beneficie' del administrado, para su 
defensa, y no para confundirlo. 

Contradicción de tesis 35/2002-SS- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Séptimo, Cuarto y Duodécimo, todos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.- 7 de junio de 2002.- Unanimidad de 
cuatro votos.- Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano 
Azuela Güitrón.- Integró Sala el Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Ponente. Juan Díaz Romero.- Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. 
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CONCLUSIONES 

1.- El .derecho de la propiedad industrial concede a los industriales, 

comerciantes y. prestadores de servicios la posibilidad de obte.ner por p.arte del 

Estado el recor.ocimiento de un derecho exclusivo de uso y explotación respecto 

de las creaciones que éstos realicen, ya sea que éstas Impliquen la invención de 

un producto o un proceso que perfeccione la actividad de su ramo (patentes, 

modelos de utilidad, diseños industriales) o se traduzcan en medios 

diferenciadores de los productos o servicios que presten a fin de distinguirlos de 

.entre· .los demás en el mercado (marcas, avisos comerciales, nombres 

c~merc.;aies), sienC.:o e.n .1uastro ,J.:iis ;a Ley C:e la ?ro¡_,iodad lndu::;trial el 

ordenamiento que prevé y regula tal situación. 

2.- La gran importancia económica que han alcanzado estos activos 

inmateriales dentro de las empresas ha llegado ser tan importante que hoy dia 

puede decirse que no hay empresa que pretenda ser lider y competitiva en su 

ramo si no es a través de una verdadera inversiór. en la obtención, desarrollo y 

explotación de estos activos intangibles, al grado de constituirse en pilares del 

buen desarrollo de cualquier economía nacional. 

3.- Así, la.existencia de estos derechos de explotación y u.so exclusivo que 

por determinado tiempo otorgan la titularidad de éstos bienes inmateriales a sus 

propietarios, se traducen hoy dia en ventajas competitivas .que a su titular le dan 

una mejor posición dentro de la comP.etencia en el mercado .. 

4.- La posibilidad de que tales derechos e)t'clusivos sean .viciados e.n el 

curso normal del mercado provocará, sin duda, una competencia. c:i~.sieaf en el 

mercado en detrimento del titular de los mismos y desanimará la creativfdac:i de los 
. :. . ; ' . . ~:·· ;: i' > " • .. · 

industriales, comerciantes o prestadores de servicios del ramo. Igualmente, la· 

constitución' y protección de tales derechos exclusivos sin que la creación objeto 

de la misma cump.la con las cualidades que la ley demanda para ello, se 
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convertiran en indebidas ventaj~s para ~~u' . titÚlar en detrimento de sus 

competidores, obliga¡;idolo~ •. indebida;.;,'~nt~ á 'c~Íripeiir· en' desventa]•··. 
~. -. .. 

•'.-_·. 

5.- Tanto en· l~s: ~~t~~éls;Üni~Ós c!e(~órt~~n1érica como en Inglaterra, 

observamos que la reguladÓ~n':éie la~ materia· se ~ni:uentra integrada no sólo por 

normas eseritas, sino que' t~mblén; '/ "con' 9ian,'.abundancia, en los precedentes 
' ' 

judiciales en razón dé ser ambos paises de'la familia del common law. 

6.- En estos dos países las controversias que se suscitan en r.1ateria de 

marcas y ;:¡atentes son resueltas, la gran mayoría. por los tribunales judiciales en 

razón de la importancia del precedente judicial. Incluso, vale la pena comentar que 

Inglaterra es de los pocos países que titmti un tribuna: E:>spec1alizado en la ITidlcria. 

7.- En España, la propiedad industrial se encuentra regulada solamente por 

norma escrita. como es propio de los sistemas jurldicos de las familias romano 

germanicas, expresado en dos leyes, donde por un lado cada una .regula de· 

manera específica el campo de las invenciones y por el otro 8'"1os· ·signos 

distintivos. Destaca el hecho de que, a diferencia de los otro.s··t~~S"Pª.lses 
analizados así como del nuestro, el derecho español deja en ·cla'ró.C:iu~ 'íos unicos 

órganos del Estado que conoceran de :as controversias eJ"lim'atE!ri~(dé-:propíedád 
industrial, seran los tribunales judiciales, lo que trae como.coris~cÜ~ncia qÚEl la 

Oficina Española de Patentes y Marcas no tiene facultades j~ri~di66íb~",;IE!~; .. 

8.- Un punto común a destacar de las legislaciones dé·los Esfodos'.Uniclos; 

Inglaterra y España es que la autoridad competente para decl~raf'la ~iÓl¿ciÓ~ de 

un derecro de propiedad industrial. también lo es para condenar,:si:fue solicitado 

en la demanda, el pago de los di!ñOS causados. Esta situación lle es ·p6sible en 

nuestro pais ni en Perú, donde son autoridades distintas las c_ompétentes para una· 

u otra pretensión. 
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::~~f ~:J~¡:;,:~~:;~;~:~~~}E:~;¿;Ji:t!~~~lt~f t~~r 
las invenciones y los signos distintivos, lo es para·:ccÍn~cer:y'reiiolver;•qr.;e se 

susciten por la violación d~ las normas de la legi~lación d~ l~,rn~t~;¡~: > .. .. - .-- · .. -- --- ·,· -·· : 

10.- El articule' .17 .cónstitucional se constituye den'fro de nuestro sistema 

jurídico corno el pilar y fundarn~nto filosófico y jurÍdi6o de la función jurisdiccional 

del Estado. La importancia de dicha función dentro de la vida de cualquier Estado 

re:..ulta en que su debido ejercicio ta. ;dr3 come .:onsecuer.~:a l::i cor,sta:ite 

observancia y aplicación del derecho en la vida de la sociedad, sociedad que ve 

en el Derecho y su perpetua aplicación el instrumento único para mantener vigente 

la coexistencia pacifica entre sus miembros. 

11.- La administración de justicia en nuestro país debe ser, según ,lo .. 

sanciona como norma fundamental el articulo 17 constitucional, ejercida por. úri_ 
órgano cuya independencia e -imparcialidad se encuentre'.· sfompr~ : ~arántiZ.ada: 
Asimismo. la prestación del servicio jurisdiccional por parte- del Esiadci Mexicano 

debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita, caract~rí~ti6~s «qGe'~~berá~ 
siempre ser observadas por cualquier órgano del Estado que re~li6e fu~-r.;iones 
jurisdiccionales en su nombre. sin importar su naturaleza si es parte 6 _no del 

Poder Judicial. 

12.- La independencia e imparcialidad ·del órgano jurisdiccional son 

cualidades esenciales al ejercicio de la delicada función de administrar_ jústicia, 

pues sólo asi se garantizará a los justiciables verdaderamente que la resolución· 

de sus conflictos sea emitida verdaderamente por un verdadero ''tercero''..que no 

tenga más sumisión a la norma asl como que su situación o circunstancias con 

relación a las partes le permita analizar el conflicto de manera objetiva, corno lo 

requiere la emisión de un fallo justo. 
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13.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad 

competente y encargada de la propiedad industrial en nuestro país cuyas 

funciones van desde las meramente registrales y constitutivas de los derechos de 

exclusividad, hasta las de promoción y difusión de la misma como instrumento de 

desarrollo y competitividad para las empresas y el desarrollo económico nacional. 

14.- Dentro de la gama de facultades y labores del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial le ha 

encomendado ejercer funciones materialmente jurisdiccionales al ser la autoridad 

compe;cntt: para .esolver los conf:ictos en;rd partas der:1ad:>s del C::erec:~o de 

propiedad industrial, función que realiza a través del conocimiento .y resolución de 

'os procedimientos de declaración administrativa establecidos en la misma Ley. 

Asi, la Ley de la Propiedad Industrial ha instituido al Instituto Mexicano de Ja 

Propiedad Industrial como el tribunal del Estado competente para conocer la gran 

parte de los conflictos que derivan de los derechos de propiedad industrial en 

nuestro país, debiendo para ello emitir una resolución que ponga fin a tales 

controversias, resolución que resulta ser vinculatoria para las partes en conflicto, y 

en consecuencia, ser un verdadero acto de autoridad por parte del Instituto en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

15.- Al ejercer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial funciones 

jurisdiccionales dentro del Estado Mexicano en razón de que la Ley de la 

Propiedad Industrial lo ha instituido como el tribunal del Estado que ha de conocer 

y resolver los conflictos que se susciten en razón del derecho .de propiedad 

industrial. debemos ineludiblemente de concluir que el Instituto se encuentra 

obligado a prestar tal función bajo los lineamientos y exigencias que el .artículo 17 

constitucional establece, con la consecuencia que de no hacerlo. así su función 

jurisdiccional se estaria realizando en contravención a lo d_ispuesto a Ja norma 

fundamental y con ello su actuar seria inconstitucional. 
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16.- La función jurisdicéionai :que realiza el Instituto resulta contraventora 

del articulo 17 constituddna1F'é~' virt~d .: de violar el principio de gratuidad 

consignado en el niisrno: en .razón de establecer como pre~upuesto. para la 

admisión y tramite de .ladeníanda respectiva, el hecho de que. el accionante 

acompañe el ccmprobante del pago de la tarifa por el conceptode "estudio y 

tramite" de una solicitud de declaración administrativa, tarifa que se traduce en un 

verdadera costa judicial, . toda vez que la misma resulta ser el .• pago que ha de 

realizar el gobernado al.órgano jurisdiccional del Estado para,qúeé~te administre 

la justicia que el accionante le solicita en materia de propiedad i.ndu¡;triat 

17.- lgualmen:a, h:: fL.,1c;6n qu.J re:::li.z:a el lns~ituto:~.Jst.:l!f.serviolatcr1a del 

articulo 17 en virtud de rio ser imparcial. Ello resulta:asi e~. i~s .~ases d~~de _el 

objeto de la controversia se centra en aquellos ~onfli~Íós dónde el accionante 

solicita la nulidad de una patente o registro, es decir;;cuestlona la .validez del acto 

de registro emitido por el Instituto, por considerar qu~··el mismo _se otorgó sin que 

la invención o el signo distintivo cumpliera con las conéÚciones de fondo y forma 

que para el otorgamiento del mismo se exigen.por l~·ley,.máxime cuando es el 

Instituto quien tiene la obligación de analizar ciué\a1es"condiciones sean cumplidas 

para poder decidir si ss otorga o no dicha patente o registr~. 

Es por ello que la cualidad de ... i~par_dalidad en el Instituto resulta 

cuestionable en estos casos, puesto que ."es el instituto quien decidirá sobre la 

validez o nulidad de sus mismos actos, sobre todo en los casos donde la causa de 

anulación es imputable al mismo al ser él quien de acuerdo a la Ley debe analizar 

que las invenciones o signos distintivos para ser registradas cumplan tanto con las 

condiciones de fondo como de forma que la legislación exige. Asi pues, el hecho 

de que el Instituto sea el competente para analizar la validez o no de sus registros 

hace desvanecer cualquier posibilidad de imparcialidad en el juzgador, e incluso, 

crea incertidumbre en cuanto a los criterios de registro por parte del mismo 

Instituto. 



18.- La función jurisdiccional del Instituto resulta contraventora d-. lo 

preceptuado en el artículo 17 ·de nuestra Norma Fundamental, pues éste, exige 

que la misma sea realizada por un órgano independiente. Ello no sucede en ·el 

caso del Instituto pues· al ser éste un organismo descentralizado del. gÓbi.erno 

federal, encuentra sus funciones supeditadas a las decisiones y control del 

Ejecutivo Federal, máxime si consideramos que por la estructura y organización 

interna del mismo Instituto, los funcionarios que ejercen las funciones 

jurisdiccionales del mismo carecen de manera absoluta de instrumentos o 

garantias que les permitan no solamente poder actuar con independencia en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sino que tampoco cuentan con los 

mt:ldiob 11ec..t:lsariob para hacer vale:r esa ind.:!pendc.ncia ldn 1.e.::esa1 ie1 paré. una 

correcta administración de justicia al carecer de una estabilidad en sus puestos, 

por lo que sus decisiones pueden verse influenciadas por factores externos· en 

lugar de sujetarse solamente a la letra de la Ley, como la función Jurisdiccional lo 

demanda. 

19. Asi pues, hemos de concluir que las condiciones y características bajo 

las cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desarrolla su función 

jurisdiccional no cumple con las bases y principios establecidos por el artículo 17 

constitucional: específicamente, el no cumplir con el principio de gratuidad de la 

función jurisdiccional. ni con la cualidad de independencia e imparcialidad que 

exige el citado precepto constitucional al órgano que tenga a su cargo el realizar 

dicha función. Es por lo anterior que el ejercicio de tal función no tiene base 

constitucional e incluso la contradice. 

20.- En razón de lo anterior. resulta necesario para que la·admini~tratión dei . . . , ,,_. ,., . 
justicia en materia de propiedad industrial se desarrolle de manera •acorde;a .16 
sancionado por el articulo 17 constitucional, ·es . menester qu~;; l~~;;¡~g~Í~nes 
jurisdiccionales desarrolladas por el Instituto le sean retiradas y;. ~ri '~J:i~efar: ~e 

-- - - . - - ·-- ., ___ - ' - -:,-,,-. ,,_ ---· -- :_-. ---~ ----- . 

trasladen a un tribunal judicial o administrativo, como pudiera se'r el ''.caso del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en. su def~d~. la ~re~ciÓn 
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de uri tribunal especláiizado;Sn :1~ materia en razón de la cada vez mayor 

importancia del derec;ho de pro~iecl~d 1ndUs_tria1: 

21.- Finalmente, las re.solu~iQ'~;,;~ qÚe emita el Instituto Mexicano de la 

· Propiedad Industrial en ·ejercicio de . sus fÚ~ciones jurisdiccionales pueden ser 

impugnadas a través del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió 

la resolución, o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

mediante el juicio contencioso administrativo que se interponga en contra de la 

resolución emitida por el Instituto. En contra de la resolución que emita el Tribunal 

dc1 Justicia Fisi;al y Ado11inistréitiva, ei ,;¡obernc.do podrá im¡:.ugndo' ia misma a trav¿,s 

del amparo directo correspondiente y del cual conocerá los Tribunales Colegiados 

de Circuito en materia administrativa. 

Sin embargo, en razón de la Contradicción de Tesis 35/2002 emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo indirecto 

sigue resultando un medio de impugnación pr_ocedente, toda vez que la citada 

contradicción ha establecido que no es necesario agotar los recursos ordinarios en 

contra de las resoluciones del IMPI. (principio de definitividad) si el acto de • 

autoridad no cumple con la fracción ·xv del articulo 3º de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, es decir •. que la resolución administrativa no señale 

al administrado los recursos ordinari.os que procedan, ley que resulta·, según lá 

jurisprudencia. aplicable de manera sÚpletória a los actos del lnstitut_o, per~-~ue': 
sin embrago tal aplicación supletoria· resulta cuestionable al ser la_ propiedad 

industrial parte integrante a la competencia económica. 
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