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LIC. SANDRA LUZ HERNANDEZ ESTEVEZ
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Por este medio me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que he
concluido la revision del trabajo de tesis realizada por la alumna PERALTA
VARGAS CONCEPCION,. que curso en esta Institucion la Licenciatura en
Derecho; el cual lleva por titulo “PELITOS E INFRACCIONES EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.”, mismo del cual fungi como asesor, y a (mi
consideracion retne los requisitos de fondo y forma conforme a la Legislacién )

Universitaria y al Reglamento de Titulacién de la Universidad Latina

Por lo antes expresado, solicito a usted que turne el presente trabajo para continuar
con los tramites que establece el Manual de Titulacién de la UNILA.
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INTRODUCCION

La relevancia que ticne a propiedad Industrial es tan extensa y exhausta, que no se
puede medir. El contenido de la Ley de Propiedad Industrial determina y afecta la cconomia
de un pais, y Ia relaciéon que éste tenga con otros ya que sus legislaciones tienen que estar
perfectamente adeccuadas a las necesidades de éstos y sobre todo a la vanguardia, ya que

queramos o no estamos inmersos en un mundo en el que ya es palpable la globalizacion.

E! derecho se transforma constantemente, reformar una ley en ocasiones es muy
necesario, mis mis cuestionamientos son: ¢;La reincidencia es necesaria para la tipificacion y
por ende persecucion de un delito?, jHay infracciones penales v administrativas?, Qué
papel juega el IMPI para la tipificacion de un delito o infraccion? fistas interrogantes
motivaron la realizacion de este trabajo de investigacion cuyo objcto es participar en el
debate nacional sobre una clara diferenciacion entre los delitos y las infracciones en materia
de propiedad industrial, asi como la creacién necesaria de un 6rgano intermedio e imparcial
entre el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial y la Procuraduria General de la
Republica que permitiria la persecucion de los delitos en esta materia como tales, ¥ no solo
como infracciones. para lo cual aporno ideas y propuestas a través de una exposicion clara,
imparcial y objetiva.

En el capitulo primero realizo un estudio breve sobre los antecedentes de la propiedad
industrial asi como a que personas protege la ley del mismo nombre, los cuales son
clementos muy basicos pero medulares para ¢l desarrollo de los subsccuentes capitulos.

En el capitulo segundo hablo de la legislacion aplicable en la materia, como son, las
facultades que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de acuerdo a la ley que
lo rige y su Reglamento, las recientes reformas del Codigo Penal para el Distrito Federal y
Federal, asi como ¢! Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial a fin de entender el funcionamiento de estos

con respecto a los delitos e infracciones en esta materia.
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LEn cl tercer capitulo realicé un gjercicio de derecho comparado con las legislaciones de

Brasil. Estados Unidos, Canada y la Unién Europea asi como los tratados internacionales que

Meéxico a celebrado en esta materia.

Por ultimo, en el capitulo cuarto expongo mis razonamientos y criterios por los cuales
se debe de reformar la ley de la Propiedad Industrial diferenciando los delitos de las
infracciones a fin de propiciar una reforma justa y equitativa para la efectiva imparticion de la

justicia nacional y por ende internacional.




Ce\l’l’l‘ULOl ANTECEDENTES

1.1 Breve Reseia Histérica

LLa propiedad intelectual fue erigida sobre fundamentos que en principio parecieron
inaltcrables: el derecho de autor reservado a las obras literarias y artisticas, el derecho de
marcas a los signos distintivos de productos y servicios. Sin embargo, la evolucién de las
formas creativas fue complicando las cosas, ya que poco a poco aparecieron objetos que no

eran obras, en un sentido puro, pero que tampoco constituian invenciones.

Es un hecho que ¢l arte ha sido capturado por la industria, y que ésta a su vez se ha
dado a la tarea de ponerlo al alcance publico. En la actualidad, se habla de bienes culturales e

industrias culturales. En esas expresiones se encierra la labor industrial que gira alrededor de

las obras literarias y artisticas

*Por muchos afios se luché por encontrar un sitio a los disefios industriales. Definirlo
fue la primera complicaciéon. La convencion de la Unidon de Paris de 1883 establecié un
primer intento de proteccion de caracter internacional, adoptando el principio de asimilaciéon
del extranjero con el nacional, de trato nacional, como se le conoce también. Sin embargo
esta Convencion no contenia normas privativas, como es el caso de la marca y las patentes

. . . . ¥
que concedieran ventajas especiales por encima de la ley local.'

rdustrial se remontan a los siglos XV1 y XVII, en

- . .
Los origenes de la propiedad
Italia e Inglaterra, paises en los que se dieron los primeros descubrimientos asociados a la

. . . 2
ctapa pre-industrial que caracteriza a nuestro actual mundo Comcmporanen.r"

Estos acontecimientos no dejan de estar exentos de eventos insdlitos, por gjemplo, en
Inglaterra el invento de un telar para fabricar medias en seric expuso a su inventor a la horca

por atentar contra la tradicion y los derechos de los gremios artesanales. Tampoco es casual

5. Protec crons biternacional a tos asenos Indusiriale s, Revista NMexiac

PSEPULNVEDA, Cés
Artishici, Vols 27 % 28 enero - dicicinbre, Mésaico 1976, p 45
£SO TN IV pomicra 1 Tnstituto Mexicanao de B Propiedad tndustral,

ul de lIa Propicdind Industrial y

Neveo rov 1990, pag. 4
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que una vez que se comenzo a adquirir conocimiento sobre la importancia de proteger estas
invenciones para lograr ventajas competitivas, la autoridad prohibiera 60 afios después su

exportacion a terceros paises.

De esta manera, la intensificacion del comercio y la apertura de nuevos mercados,
gracias al avance de la tecnologia, especialmente la relacionada con los medios de
comunicacion, ha conllevado la necesidad de proteger las creaciones de aplicacion industrial

y las distinciones comerciales.

Para poder proteger adecuadamente el valor comercial que posee la tecnologia y la
diferenciacion comercial a través de marcas, en los Ultimos cien afios se ha ido creando un
marco internacional que permita regular los flujos comerciales que involucran derechos de

propiedad industrial.

Este sistema juridico esta conformado por un conjunto de tratados y acuerdos
internacionales que tienen como objetivo constituirse en instrumentos que permitan dar un
tratamiento adecuado a la comercializacidon de las invenciones e innovaciones de aplicacion
industrial y a las distinciones comerciales, incluido el tratamiento al comercio de mercancias

falsificadas.

Este marco de caracter multilateral se basa en principios generales ue pretenden dar
una protecciéon minima a los derechos de propiedad industrial en los paises firmantes, asi
como facilitar su adecuado intercambio comercial mediante la armonizacién juridica de los

multiples ordenamientos legales que posce cada pais.

César Septlveda sciiala que la formacion de la rama especial de los disefios obedece a

un mero accidente historico:

"Napoleon pasaba por Lyon, tras dec su victoria cn Austerliz, v los fabricantes de tclas
Samosas en ol mundo entero que Ic recibicron con un gran lujo. le expusicron los males que
aquejaban a su industria, sobre todo. por la falta dec proteccion de las lLeyes dcl
Régimen. El emperador sc propuso auxiliaries. v expidio 1a célebre Ley del 18 de n
180G, (|uc‘pro|c‘_ los dibujos industrisiles de telas. principalmente de seda. seda v dorados.

etedtera

TRSEPULVEDA, César. opat B 4o
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Esec dia se cred un sistema de proteccion independiente para los disenos industriales,
tica, y las cosas se complicaron. El mundo partié de esta base para

distinta a la propiedad arti
la adopcion de leyes nacionales y tratados. Se hablo, primero en Francia de los dibujos de
relieve, y posteriormente de "las obras artisticas aplicadas a la industria”. Por la concepcion

de un sistema sui géneris, apartado de las férmulas del derecho de autor, vino el

dcbilitamiento de la proteccion de los disefios industriales, eliminando, por lo tanto, de la
proteccion, "toda discio que sea una forma de arte puro, como si no existiera unidad en el
w4

arte

Para Plaisant no hay distincion entre el arte puro y las manifestaciones infinitas de las

artes aplicadas. Por su parte Stephen Ladas observa que:

"Las fornus de produccion artistica son mualtiples, que la inspiracida ticne las fucntes
mus diversas v que los dibujos v modelos industrinles pucden desaparccer conto una rantis
separada de la propicdad indusirial ¥ scr absorbidos bien como invenciones. bicn dentro de las

obras ;rtisticiis 0 como marcas ”

Lo anterior nos demucstra que desde entonces reinaba la preocupacion por enderezar

lo que, segiun l.adas, fue causado por el gran Napoleén, en su afan por proteger a sus artistas

industriales. Sin embargo, los gobiernos parecen no haber tenido intencidon de

replanteamientos. Después del diseno industrial, tocd el turno al arte aplicado en buscar un
espacio dentro del universo de la propiedad intelectual. Si para el primero hubo dificultad,
para el scgundo la discusion se mantiene vigente. Muchos intentos se han hecho por
otorgarle un sitio apropiado, pero la combinacion de arte y funcionalidad ha confundido a
muchos. Derivado de ello, las legislaciones nacionales parecieron apartarse mas y mas de los
principios  del maestro Poullict. *Por su parte, los tratados internacionales han sido

exageradamente cautelosos, por lo que hace al Convenio de Paris, con excepcion de la

meses para los

Revision de la Haya de 1925, que establecio derecho de prioridad de s

disenos industriales, las demas revisiones, no contienen grandes avances mas alla de los del

texto original. Por su parte, La Convencion de Berna deja la opcion a los Estados la

proteccion del arte aplicado por el derecho de patentes o de autor. Una prueba de lo

cautelosos que han sido los estados es ¢l fracaso aparente del Tratado de [a Haya, lo cual para

ladem. p. 47




una autora suecd, se debe justamente a los bajos estindares que los paises firmantes hubieron

de adaoptar ¢ implementar.”

Hoy en dia el disefio representa una forma de arte contemporaneo, aplicado al
producto industrial. Respecto de su proteccién se han formado tres grupos basicos: aquellos
paises que protegen el arte aplicado por el derecho de patentes o por un sistema sui géneris,
que no es otra cosa que un sistema modificado, que no impone un nivel de inventiva tan

elevado como el caso de patentes.

Por otro lado existen otros casos, como el de Estados
Unidos, en el que se parte de la "separacion fisica” y "separacion conceptual”. Dicha postura
solo demuestra lo dificil que resulta disasociar el elemento artistico de su medio de

objetivacion

La propicdad industrial es un derecho patrimonial de caracter exclusivo que otorga el
Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las
invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una
maquina o aparato., un disefio original para hacer mas Gtil o atractivo un producto o un
proceso de fabricacion novedoso; asi como guienes adoptan indicaciones comerciales para
distinguir sus productos y servicios de otros de su misma especie cn el mercado. Es el
conjunto de estas normas las que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes

reconocen v establecen a favor de sus creadores

1.2 México y Ia Propiedad Industrial

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad

intelectual, la otra es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor.

BECERRA RANMIREZ, Manuel. Estudios de Derecho Intelectual en Homenape al Profiesor Daved Rangel AMedia. UNAM.
NeNICo. TOUR. p oty 48




Las modalidades de propiedad industrial existentes en México efecthan su proteccion

por medio de:

“Otorgamiento de patentes
Registro de modelos de utilidad
Registro de modelos industriales
Registro de marcas

Registro de avisos comerciales

Declaracion de proteccion de denominaciones de origent®

Un producto técnicamente nuevo, una mejora a una maquina o aparato, un proceso de
fabricacion novedoso, una indicacion distintiva del fabricante o distribuidor, una
denominacién identificadora de un establecimiento, un aviso publicitario, asi como una
aclaracién sobre el origen geografico que distingue y hace especial un producto, son
creaciones que se utilizan dia con dia y son indispensables en las actividades de produccion y

comercializacion de bienes y servicios.

*Con el proposito de estimular este tipo de creaciones, como motor de la innovacion
mercantil y el progreso tecnologico e industrial, el Estado Mexicano, desde hace mas de siglo
vy medio, concede derechos con caracter exclusivo y por un tiempo determinado a personas o
cmpresas. Este conjunto de derechos conforman lo que conocemos como propiedad
industrial. En México el primer ordenamiento en materia de propiedad industrial fue el
Decreto de las Cortes Espafiolas expedido el 2 de octubre de 1820. Posteriormente, el dia 7
de mayo de 1832 aparece la primera Ley mexicana, por ser la expedida por las autoridades
de la naciente nacién. conocida como Ley sobre el derecho de propiedad de los inventores o

. . . W7
perfeccionadores de algan ramo de la industria?

Follcto no 12, lastitnto Mevicano de ba Propicdad Industrial, Editado IMPL, México 2001, p. Sy 7.
CANMACHO VARGAS. Antonio Sistemiee de Propuedad ntelectual en México: Su Aplicactin en el Contexto Académico v
Fampresarta d INIPL NExIco 1999, P Sy o

Teas oo
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Mediante dicho instrumento la autoridad buscaba garantizar ¢l derecho de propiedad
y de uso exclusivo a los inventores, perfeccionadores o introductores de una rama industrial

novedosa.

Desde estos afos la autoridad previé la publicacion de una Gaceta como medio de
comunicacion oficial, a fin de hacer del conocimiento publico el registro de las invenciones.
De igual manera, los expedientes respectivos estaban a disposicion del publico con el
propésito de que cualquiera pudicra realizar una mejora o estuviera en posibilidad de juzgar

si su invencion pudiese ser objeto de registro.

Cabe destacar que este ordenamiento precisaba la duracion de los derechos de
acuerdo con la caracteristica de lo solicitado: Si se trataba de una invencion, la duracién era
por diez afos; si era una mejora, la proteccion era por siete; si a criterio de la autoridad lo
ameritaba, éste plazo podia ampliarse sin exceder de quince afios para las invenciones, diez

para las mejoras y siete para las ramas industriales nuevas.

El ordenamiento en cuestion también sefialaba las penas por invasion de derechos, las
cuales podian ser del equivalente al costo del dafio cuando no habia mala fe, hasta cuatro

veces el monto del perjuicio causado se considerase fundado el dolo.

Cabe sefialar que esta Ley no preveia la existencia de un examen de novedad ni

tampoco si el objeto de la patente tenia una utilidad o no, si no si lo solicitado no era

contrario al orden, las buenas costumbres y la seguridad y salud publicas " y no siéndolo -

ordenaba la Ley-, no podran negar su proteccion al que la hubiere solicitado".

De igual manera, la priinera reglamentacion en materia de marcas fueron los articulos
1418 a 1423 del Codigo de Comercio promulgado el 20 de abril de 1884, en el referido
Cdodigo se mencionaba que una marca podia consistir en el nombre o razon social del
fabricante. el nombre de su establecimiento, alguna letra o contrasefia. Para obtener su

proteccion debia ser depositada en la Secretaria de Fomento.

Bajo esta tesitura mencionare los mas destacables cambios legislativos:




El 7 de junio de 1890 se promulga un nuevo ordenamiento, la Hamada Ley de
Invenciones y Perfeccionamiento. Lo sobresaliente de esta Ley es el precedente que
establece sobre lo que es y lo que no es patentable y la duracion de su vigencia por veinte
afios contados desde el dia de su expedicion. Asimismo, se establecen determinadas
sanciones por falta de explotacion que la misma tuviera,."Cabe sefalar que de esta fecha data

el inicio de la numeracion para ¢l registro de patentes que actualmente tiene”®

Asimismo, para la concesion de patente, la solicitud se publicaba en el diario Oficial
de la Federacion por un periodo de dos meses en intervalos de diez en diez dias y todos los
interesados tenian derecho a oponerse a su concesidon. Los derechos de propiedad podrian
trasmitirse por los medios tradicionales, pero para tener efectos contra terceros la transmision

deberia registrarse en la secretaria de Fomento.

En agosto de 1903 se expide la Ley de Patentes de Invenciéon como una
consecuencia directa de la adhesion de México al Convenio de Paris. Lo caracteristico de
esta Ley es que ratifica la duracion de la vigencia a 20 afios pero a partir de su fecha legal de
presentacion; suprime la posibilidad de expropiacién por falta de explotacion pero incorpora
el de licencia obligatoria, incluye, asimismo, las figuras de modelo y dibujo industrial e

incorpora el concepto de prioridad

Posteriormente en julio de 1928 se promuliga la Ley de Patentes de Invencion, la que
establece las invenciones susceptibles de ser patentables; establece lo que no es patentable; lo
que se prohibe y los tipos de patentes: Patente de Invencion con plazo de vigencia de veinte
anos; Patente de Modelo o de dibujo Industrial, con plazo de vigencia de diez afios y patente
de Perfeccionamiento, con plazo de vigencia por el término legal subsistente para la patente

principal

EEn 1942 se expide la primera ley en la materia que conjuga en un solo ordenamiento
las disposiciones relativas a las patentes y a las marcas: La Ley de Ia propiedad Industrial,
que abroga las Leyes de Patentes de Invencion y la Ley de Marcas y Avisos y Nombres

Comerciales

Timdem p 6
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Lo caracteristico de esta Ley es la incorporacion del concepto moderno de
divulgacion de una invenciéon y de los mecanismos de proteccidén de la misma, al darse al
inventor un plazo de un aio para la proteccion de su tecnologia después de haberla publicado
o haberla usado industrialmente. Asimismo, por primera vez se establece la obligatoriedad
por parte de ta autoridad de realizar un examen de novedad de las patentes concedidas o en
proceso. Ademas de que precisa que Ia falta de explotacion posterior al tercer afio de haberse
otorgado una patente, otorga a quien lo solicite la posibilidad de obtener una licencia

obligatoria.

Bajo ecsta Ley se inicia el procedimiento propiamente contencioso para dirimir
disputas o sancionar violaciones a la Ley en el que interviene la autoridad administrativa.
Con anterioridad. era directamente el Juez el encargado de dar seguimiento a los recursos de
inconformidad de los particulares. recabando a través del ministerio puablico los datos e
informes que debia proporcionar el Departamento de la Propiedad Industrial. A partir de esta
Ley, la figura de declaracion administrativa emitida por el Departamento de Propiedad

Industrial sera esencial para iniciar un procedimiento contencioso.

En esta Ley se menciona -seguramente como consecuencia de la 11 guerra mundial-,
Ia posibilidad de expropiacion de alguna patente por causa de utilidad publica, o por existir
interés del estado por motivos de seguridad v defensa nacional. Por otra parte, en el cuerpo
de la ley se menciona que se permitia a cualquier persona, a la Secretaria o por mandato
judicial y durante la vigencia de la patente, realizar un examen cuyo fin fuera comprobar la
novedad o falta de ella de una invencién protegida. Esto, para fines practicos, en la
actualidad se equipararia a la causal de nulidad, por haberse otorgado un derecho en

contravencion a la propia Ley

En ¢l afo de 1976 s¢ publica la Ley de Invenciones y Marcas que de manera
explicita plantea un nuevo esquema conceptual al definir los criterios explicitos de la
patentabilidad v en especial de la actividad inventiva, asi como el detalle de las areas
excluidas de la patentabilidad, especialmente las relacionadas con las variedades vegetales,
las razas animales y los procedimientos biotecnologicos; los productos quimicos y cuimico-

fhrmacetiticos, la energia nuclear, los aparatos v equipos anticontaminantes, entre otras




Asimismo, el plazo de vigencia se establece en catorce afios a partir de la concesion. Dentro
de esta ey se destaca el precepto que sefiala la obligatoriedad de registrar las transmisiones
de derechos y licencias de acuerdo con la Ley sobre el control y el Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas. Esta Ley

introdujo la figura de Certificado de Invencion para tecnologias que no eran patentables, pero

no otorgaba derecho exclusivos

En el afio de 1987 se realizan reformas a la LLey de Invenciones y Marcas, con las que
ademas de incorporarse conceptos novedosos relacionadas con las areas de proteccion se

incorporan sanciones contra actos que signifiquen competencia desleal.

Como vemos, la teoria y el objeto de la proteccion de los productos del intelecto, es
decir, la propiedad intelectual en sus diversas manifestaciones técnicas y artisticas, ha estado
sujeta a cambios y adecuaciones determinadas fundamentalmente por el avance tecnologico
de las sociedades. Esta influencia se observa en forma evidente y directa en la esfera de las
invenciones y los signos distintivos, como es de esperar, pero también y de una manera cada
vez mas acusada en los ultimos afos, en relaciéon con el derecho autoral, influencia causada
por las amplias posibilidades para almacenar, transmitir y reproducir informacion en forma
digitalizada, lo que ha pucsto cn el centro de la discusion mundial los conceptos tradicionales
del derecho autoral, oblizando asi a los paises a participar en estas discusiones con el
propdsito de establecer nuevos instrumentos juridicos de caracter nacional ¢ internacional,
que debidamente armonizados garanticen ¢! acceso publico a las obras y permitan por una
parte proteger adecuadamente a los autores y titulares, y por otra recompensarlos

apropiadamente.

En la actualidad ¢l IMPI e¢s la autoridad en nuestro pais para administrar el Sistema de
Propiedad Industrial. Cabe senalar que el antecedente de nuestro Instituto, fue la Direccion
General de Desarrollo Tecnologico que pertenecia a la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial (SECOF1).

Los cambios derivados de la actual revolucion tecnologica y la creciente

sificacion de  las relaciones economicas y comerciales internacionales, han hecho

necesario ¢l establecimiento de nuevos mecanismos de cooperacion internacional y de un




mayor estuerzo de armonizacién de las. diversas legislaciones en materia de propiedad

industrial.

Esto ultimo explica la necesidad de impulsar un proceso de revision del marco
juridico de la propiedad industrial en nuestro pais. Con la entrada en vigor de la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial en México, en junio de 1991, se establecen
las bases para cue en las actividades industriales y comerciales del pais se diera un proceso
permanente de perfeccionamiento de sus procesos productivos; se propiciara e impulsara el
mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los

consumidores y se ofreciera una mayor proteccion a la propiedad industrial.

La experiencia internacional nos indica que el alcance en los niveles de proteccion
que ofrece un sistema de propiedad industrial en un pais esta intimamente relacionado con el
papel que juegan las politicas industrial y tecnoldgica en la modernizacion de sus distintos

sectores.

De esta manera, si la economia de un pais se encuentra en un ambiente caracterizado
por una intensa competencia internacional, como es el caso nuestro, sera necesario que éste
cuente con una sélida politica de defensa de los derechos de propiedad industrial que

promueva el desarrollo tecnolégico entre las empresas.

A continuacién haré referencia sobre los aspectos mas importantes que han

contribuido a la modernizacion de nuestro sistema de propiedad industrial en los ultimos

afios.

*La actualizacion de nuestro sistema de propiedad industrial se inicio practicamente
con Ja promulgacion de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991,
fa cual establecio las bases para que en las actividades industriales y comerciales se diera un
continuo perfeccionamiento de sus procesos productivos; se propiciara ¢ impulsara el
mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los

. -~ . . . . P
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Esta legislacion buscd ofrecer en México una proteccion a la propiedad industrial
comparable a la que existe en los paises industrializados con los que nuestro pais mantienen
una amplia relacion econdmica y comercial, de modo que significara un importante apoyo al
desarrollo industrial y comercial de México. Al mismo tiempo esta Ley propicio un ambiente
de certidumbre y confianza para la inversion extranjera y la transferencia de tecnologia,
insertaindose incluso en forma anticipada a las nuevas tendencias internacionales que se

estaban observando.

A partir de esa Ley se abre el patentamiento a practicamente todas las areas del
conocimiento, independientemente de los campos tecnologicos que correspondan. se
intensifico la simplificacion de procedimientos administrativos; se otorgd una mayor
proteccion y se establecid por primera vez la creacion de una institucién altamente

especializada en la administracion de la propiedad industrial.

Con la Ley de 1991, ademas de definirse un marco juridico de mayor confianza y
certidumbre en materia de protecciéon a las innovaciones y signos distintivos, se establece la
creacion de una Institucion especializada para brindar apoyo técnico a la SECOF1 en materia

de propiedad industrial.

Este nuevoe marco juridico representa un instrumento fundamental para apoyar la
competitividad de las empresas mexicanas que desean incursionar en otros mercados, asi

como para aquellas extranjeras que deseen iniciar negocios en nuestro pais.

Internacionalmente, esta Ley ha sido reconocida como una de las mas avanzadas en la
materia, por los niveles de proteccion que otorga para los titulares de los distintos derechos

de propiedad industrial

Como resultado de la aplicacién de la Ley de 1991 en los ultimos anos, estos, en
términos generales han sido satisfactorios, ya que han fomentado la competitividad de la
industria a través de la actualizacion tecnoldgica y la modernizacion comercial, ampliando
signitficativamente la expedicion de certificados oficiales de los distintos derechos de

propiedad industrial




Sin embargo, y con el propdsito de perfeccionar el marco juridico de 1a Ley de 1991,
a la luz de la realidad administrativa observada durante su aplicacion de agosto de 1994 fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion Industrial, conocida

actualmente como Ley de Propiedad industrial..

Los objetivos de estas reformas son: perfeccionamiento del sistema de propiedad
industrial; consolidar la infraestructura administrativa necesaria para la administracion de
estos derechos; otorgar mayor proteccion a los mismos; establecer un sistema mas eficiente
para sancionar la violacién de tales derechos y armonizar la Ley con las disposiciones de los

tratados internacionales de los que nuestro pais es parte en esta materia.

*El 10 de diciembre de 1993 se crea por decreto presidencial el Instituto Mexicano de

Propiedad Industrial®'®

Con las reformas a la Ley en 1994 se adicionan, reforman y derogan diversas
disposiciones. Uno de los propositos de estas reformas fue establecer un sistema mas

eficiente para sancionar la realizacion de actos de competencia desleal.

Con estas reformas, el IMPI se convirtio en una entidad descentralizada del gobierno
federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, con facultades de autoridad para

administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro pais.

Los Objetivos mais importantes que persigue el IMPI son:

* Proteger la propiedad Industrial mediante la regulacion de las figuras juridicas que
54
seiiala la ley.

* Prevenir los actos que atenten contra la propiedad Industrial o que constituyan
competencia desleal y establecer las sanciones correspondientes.

* Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras
técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores
productivos.

Iyrario oficral de o Federacion, México 10 de diciembre de 1993, pag 19




La proteccion juridica de la propicdad industrial estimula a las empresas a emprender
mejoras en sus procesos de produccion, productos y formas de comercializacion, para
reforzar su competitividad y obtener un mayor beneticio econdmico, sin verse afectadas

negativamente por la copia o imitacion no autorizada de las mismas.

El ordenamiento legal que en Meéxico protege la propiedad industrial y sanciona su
violacion es la Ley de la Propicdad Industrial y su reglamento, y la institucion encargada de

su aplicacion como ya mencioné anteriormente es el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.
Entre las atribuciones del Instituto encontramos:

* Fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial.
* Orientar y asesorar a personas fisicas y morales en la materia.

* Promover la creacion de invenciones de aplicacion industrial e impulsar la
transferencia de tecnologia.

* Realizar investigaciones sobre el estado de la técnica en ramas productivas.
* Ser un organo de consulta ante entidades de la administracién pablica federal.
* Contribuir en la formacién de recursos humanos especializados en 1a materia.

* Fomentar una cultura de propiedad industrial y la actualizaciéon tecnoldgica de las
empresas.

* Cclebrar convenios de colaboracion con organismos pablicos y privados.

Con fecha 24 de diciembre de 1996, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion,
la nueva Ley Federal del Derecha de Autor, la cual abrogo la anterior Ley Federal Sobre el
Derecho de Autor publicada en 1956, Esta nueva Ley, en términos de su articulo primero
transitorio, entrd en vigor a los noventa dias de su publicacién, esto es, el 24 de marzo de

1997

*Por otro lado, por disposicion expresa de los articulos 2° y 234 de la Ley Federal del

Derecho de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene facultades para




conocer de las infracciones administrativas en materia de comercio, las cuales, sancionara
con arreglo a los procedimicntos y formalidades previstas en los Titulos Sexto y Séptimo de
la Ley de la Propiedad Industrial, asimismo, dichos articulos le otorgan facultades para
realizar investigaciones, ordenar y practicar visitas de inspeccion, asi como requerir

informacion y datos™’

En virtud de lo anterior, ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene la
necesidad de crear una area especializada que conociera de las infracciones administrativas
en materia de comercio, motive por el cual, se publicd en el Diario Oficial de la Federacion
el Acuerdo por ¢l que se delegan facultades en el Director de Asuntos Juridicos det Instituto,
para conocer de dichas infracciones conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, de esta
forma, a partir del mes de marzo de 1997, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a

de la Direccion de Asuntos Juridicos, se encontrd facultado por la Ley Federal del

trave:
Derecho de Autor, para sustanciar los procedimientos de declaracion administrativa de

infraccion en materia de comercio.

No obstante lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, considerd
que la Direccion de Proteccion a la Propiedad Industrial, era quien contaba con los medios e
infraestructura necesaria para conocer de las infracciones administrativas en materia de
comercio, motivo por el cual el 31 de marzo de 1999, se publicod en el Diario Oficial de la
Federacion, el Acuerdo por el que se delegaban facultades en el Director de Proteccion a la
Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para conocer de las
infracciones administrativas en materia de comercio, conforme a la Ley Federal del Derecho

de Autor.

Es hasta el mes de junio de 1999, que se realiza formalmente la entrega de los asuntos
relativos a los procedimientos de infracecion administrativa en materia de comercio a la

Direccién de Proteccion a la Propiedad Industrial.

B Cuadernos SECOFL, Wnformacion Basica sohre la Loy de Fonento v Proteccion de ta Propiedad Indusericd, Jalio 1991,
Nexico, p. 22 v 24




Con el proposito de determinar la organizacion y competencia de las autoridades del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le
contieren la ey de la Propiedad Industrial, la Ley Fedcral del Derecho de Autor y demas
disposiciones aplicables en la materia, con fecha 14 de diciembre de 1999, se publico en el
Diario Oficial de la Federacion el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, el cual contempla en sus articulos 3° fraccion V incisio ¢), 11 y 14 a la Direccion
Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual, la cual entre otras competencias, tiene la

tacultad para conocer de las infracciones administrativas en materia de comercio.

Asimismo con fecha 15 de diciembre de 1999, se publica en el Diario Oficial de la
Federacion, el Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos,
Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores
Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, que igualmente contempla la competencia de la Direccién Divisional

de Proteccion a la Propiedad Intelectual.

En virtud de lo anterior y a fin de regular la adscripcion y organizacion interna de las
areas administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 27 de diciembre de
1999, se publicé cn el Diario Oficial de la Federacion el nuevo Estatuto Organico del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se estipula la distribucion de las
funciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de
Autor, ¢l Decreto por medio del cual se cred el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
v demas disposiciones aplicables en la materia, contemplando en sus articulos 5° 18 y32 ala

Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual.

Del Estatuto Organico antes mencionado, se desprende la creacion de la Subdireccion
Divistonal de Intracciones Administrativas en Materia de Comercio, la cual se encuentra
adscrita a la multimencionada Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual,
y que tiene como competencia, conocer de las infracciones administrativas en materia de

comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

B2l pasado 27 de julio del afio 2002 sc llevd a cabo la inauguracion de la nueva sede de

la propicdad industrial en nuestro pais. en el marco del simposio "Fortalecimiento de las




Relaciones Economicas entre Meéxico y Europa a truvés de un Sistema Reforzado de

Propiedad Industrial”.

Dando relieve al evento, el propio IMPI, a través de ia pluma de Jorge amigo su
director, suscribié convenios de cooperacidn con la oficina Europea de Patentes y la Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas, en lo que sefiala la consolidacion definitiva de nuestra

decision de ser miembros activos del sistema internacional de propiedad intelectual.

Entre los beneficios inmediatos cue estos acuerdos habran de arrojar para nuestro
pais, se incluye el de contar con informacion de bancos de datos de patentes, disponibles en

versiones comerciales de CD

*El evento que en una perspectiva podria ser simplemente descrito como de manteles
largos, creo que tendra el efecto de determinar los antes y los después cn los asuntos de
propiedad industrial en este pais. El cambio diametral y acelerado que la materia empezoé a
acusar a partir de la promulgacion de la nueva ley en junio de 1991, seguida de la firma del
TLC con un capitulo completo sobre estos asuntos, mas la sustancial reforma que de manera
inminente fue promulgada, sin olvidar la reciente adhesion en nuestro pais al Tratado de

Cooperacion en materia de Patentes (PCT), contravergen y culminan en la apertura de la

PP L]
co?

nueva casa de la propiedad industrial en Més

on de adherirnos al PCT no es otra que la de

La impresion que me causa la deci
adelantar el marco juridico a las expectativas y necesidades de la comunidad empresarial,
circunstancia poco comun en nuestro medio. Ofrecer a las empresas mexicanas la
permeabilidad que supone la incorporacion al PCT es un escalon mas, muy solido y muy

valioso, hacia la modernizacion de nuestro pais en estos temas. La adhesion de Meéxico al

onaria.

PCT, aunque a muchos les pese, es una decision valiente y v

Il reconocimiento que €l tema venia demandando de las instancias oficiales
tinalmente se ha obtenido, en forma incluso generosa, no solo para ser destinatario de los
recursos quc permitan su sano crecimiento, sino por la conviccion de los trascendentales

beneficios que derivan de la observancia de un adecuado sistema de propicdad industrial. Por

I DAHER. Nauncio, Cromica de Propiediad Tnretectual, 1abinonal Sista, Méxicoe 2000, pag, 37




algo Alvin Toffler refiere al esquema normativo internacional de la propiedad intelectual

como una de las principales bases del nuevo sistema de generacion de riqueza.

El camino que se han iniciado para la propiedad industrial en México, aunque suene
trillado y decididamente cursi, requiere de la activa participacién de quienes en una forma u

otra estan involucrados con su tematica: investigadores, academias, universidades, empresas

de todos tipos, gobierno y asesores.

Finalmente, la propiedad industrial en México esta dando un salto que le ubica en una
posicién de alcanzar la estatura que necesita para convertirse en un eficiente catalizador del
proceso de modernizacién. Sin una comprension cabal del papel de la propiedad intelectual,

no es posible explicar la economia de nuestros tiempos.

Es importante comentar, que el procedimiento administrativo para determinar la
infraccion se regira con fundamento en la Ley Federal del Derecho de Autor y su
Reglamento, en los Titulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial y su
Reglamento, y de manera supletoria, en los casos en que no se oponga. el Codigo Federal de

Procedimientos Civiles, esto es, que a falta de disposicion legal expresa de las leyes antes

mencionadas, podra ser aplicado dicho Cédigo.

De acuerdo a lo anterior es importante y para mayor compresion de éste trabajo es

necesario tener presente los siguientes CONCEPTOS.

PROPIEDAD INDUSTRIAL: Es una de las dos ramas que conforman la Propiedad

Intelectual, a través de la cual se protegen las patentes, disefios industriales, marcas, marcas

colectivas, avisos comerciales y denominaciones de origen.

ible que sirve para distinguir un producto o un servicio de

MARCA. Es todo signo vi
otros de su misma clase o especie, diferenciando los origenes de los productos y de los
servicios, teniendo una vigencia de 10 afos, pudiendo renovarse por periodos iguales

indefinidamente. Y que tiene que satisfacer varias condiciones, entre las principales estan:

La marca debe permitir que el poblico distinga los productos o servicios de otros de su
clase ( no se admiten nombres genericos o tormas de dominio publico)




istradas antes o que scan notoriamentc conocidas.

La marca no (h.b&. ser tgual a otras reg
para los o < pr o servicios. ni confundirse con cstas.

La purrea no dcbc ser igual a un nombre comerci ll previamente publicado y que
corr aoun cuyo giro principal sca la fabricacion o venta de los mismos

productos o servicios.
Tampoco debe describir Lits cualidadces del producto.

No debe inducir o) piblico al crror respecto a los productos o servicios, isimismo [a
vigencii del derecho exclusiva de explomcion a partir de Ia solicitud es de 10 anos renovables

indcfinidamente.
Podemos definir a la patente como un documento emitido, a solicitud

una oficina  gubernamental (INSTITUTO MENICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL). que describe una invencion y que crea un privilegio legal en un Estado
determinado, durante un plazo fijo ( en Meéxico de 10 afios improrrogables), para que pueda

PATENTE:

por

ser explotada por su titular o por un tercero que tenga autorizacion para ello y que vencido el
término de la vigencia de la patente, pasa a ser del dominio publico

los derechos consagrados en una patente, se mantienen vigentes a través

Asimismo,
de la anualidad de vigencia, tramite que debera efectuarse durante los primeros 6 meses de

cada afo.

DISENOS INDUSTRIALES. Los cuales comprenden:
A) DIBUJOS INDUSTRIALES, que son toda combinacion e figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den

un aspecto peculiar y propio; y
B) NMODELOS INDUSTRIALES, estos son aquellos que se encuentran constituidos
por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto

industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos
Los disefios industriales (dibujos modelos) tendran una vigencia de 15 afios

improrrogables a partir de la fecha de presentacion de la solicitud

FECHA LEGAL. Es la fecha en la que se presenta la solicitud de cualquiera de las
ante el Instituto Nexicano de la Propiedad

figuras integrantes de la propiedad industrial,




Sdireceton de asuntos juridicos.,

Industrial, siempre y cuando cumpla con los requisitos que seiiala la ley de la materia y su

reglamento, a partir de la cual se computan los términos para efectos de la vigencia.

> - oo
TEXAMEN DE FORMA. Consiste en verificar el cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos de las solicitudes de marca o patente que se presentan ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

EXANMEN DE FONDO. Consiste en la busqueda de elementos que pudieran
constituirse como impedimentos para el registro de las marcas o patentes presentadas ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

ESPERA DE EXPEDICION DE TITULO: Es el lapso de tiempo que tarda el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una vez satisfechos los examenes de forma y
de fondo, para expedir el titulo oficial que comprueba los derechos que se ticnen sobre los

registros marcarios y patentes®®

COMPETENCIA ILICITA :Todo proceder abusivo, deshonesto en el ejercié del
comercio industrial o empresarial, manteniendo la rivalidad profesional, a través de medios
reprobables y con transgresion a expresas normas prohibitivas contenidas en leyes,

reglamentos O contratos.

COMPETENCIA DESLEAL: Toda practica alevosa de quien pretende desviar, en
su favor, la clientela ajena . particularmente de alguan establecimiento mercantil, industrial o
empresarial, sirviéndosc para tal fin de equivocos, coincidencias causales de nombre, falsos

indicios o cualquier medio de propaganda o publicidad engaiosas.
“Téngase por elementos constitutivos en lo que atafie a uno u otro concepto lo
siguiente:

a) Una norma que prohibe vy sanciona a la conducta incorrecta o un uso que
tutela la libertad comercial,

b) Una obligacion de no hacer;

NANS Intirrme de Propedad Industriad Unversitaria, oficing del abogado general Abril 1995,

v



<) Una rivalidad practicada por quienes compiten (comerciantes)

d) Un comportamiento tal de los rivales que vulnera principios, normas o usos
que permiten dedicarse libremente al trabajo, industria, comercio o empresa,
licitos;

e) Un propédsito del infractor para obtener una ventaja por los actos
practicados. Ventaja indebida, a la que no se tiene derecho y la cual no
necesariamente habra de ser econdmica;

3] Un perjuicio que resulta al contender en esas condiciones, y

) Un bien juridicamente protegido (la libertad de comercio, de competencia,

N - . . . P - B 4
mejor igualdad de todos en ejercicio de sus actividades economicas)’’.

La accion tipica en la competencia desleal debe encaminarse a conseguir una ventaja,
la mayoria de las veces econdmica, pues lo buscado en la rivalidad mercantil, se requiere la
forma dolosa; el dolo especifico de provocar un dafio en el competidor.Esta clase de
conductas al tipificarse como delitos admiten la tentativa, ya que el precepto prescribe que se
trate de " todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga dificultar”, por otra parte
estas actuaciones forman parte de los delitos de peligro. Nuestro sisitema juridico cuenta con
normas genéricas y preceptos especificos sobre la libertad comercial, de competencia, en

ocasiones considerandolos como delitos, a veces como infracciones administrativas.

La regulacion genérica comprende toda conducta competitiva dentro del campo de la
actividad comercial. La reglamentacion especial, precisa la tutela contra determinadas
conductas a favor de ciertos bienes o actividades. Dentro de la normatividad genérica se

distinguen normas generales absolutas y normas generales realtivas.

A las primeras pertenccen entre otras el articulo 10 bis inciso 2) del Convenio de
Paris, que citaré mas tarde, de obligatoria aplicacion para nuestro pais. Las relativas, fijan
algunos casos especiales de tal artificio por ejemplo, desacreditar a un competidor (articulo
10 bis, inciso 3 dc la convencion de Paris: articulo 2210 fracciones IX v X de la Ley de
Invenciones v Marcas. Por otra parte el Codigo de Comercio, impide ejercer el comercio a

quien por sentencia ejecurtoriada haya sido condenado por delitos contra la propiedad lo cual

YU e ctensrarro Juricicn Mevicana, Instituto de Investigaciones Juridi Editorial Pormia. México 1999 g, 874
MTIOTO
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podria hacerse extensivo a la propiedad industrial., el mismo ordenamiento preceptaa que *
las convenciones ilicitas no producen obligacidon ' ni accién, aunque. recaigan sobre

operaciones de comercio.

EMPRESA: Conjunto de recursos humanos, bienes y derechos organizados para

producir y/ comercializar bienes, o prestar servicios con animo de lucro.

De los conceptos mencionados anteriormente, podemos decir que la proteccion
juridica de la propiedad industrial estimula a mejorar procesos de produccion, productos y
formas de comercializacion utilizadas en diversas actividades de produccion, comercio y
prestacion de servicios para acrecentar la competitividad, mejorar la calidad de los servicios
y obtener un beneficio econdmico sin verse afectada negativamente por la copia o imitacion

no autorizada de las creaciones intelectuales.

1.3 La Propiedad Industrial y los Beneficiarios de su Proteccion Juridica.

La propiedad industrial consiste de todas aquellas creaciones -tales como un producto
técnicamente nuevo, una mejora a una maquina o aparato, un disefio original para hacer mas
util o mas atractivo un producto, un proceso de fabricacion novedoso, una indicacion
distintiva del fabricante o distribuidor particular, una denominacion identificadora de un
establecimiento, un aviso publicitario, una aclaracién sobre el origen geografico que
distingue y hace especial un producto, etc.-, que dia con dia se presentan y se utilizan en las
actividades de produccion y comercializacion de bienes y servicios y que redundan tanto en

un beneficio econdémico para sus creadores, como en mayor bicnestar para los consumidores
o usuarios.
Para estimular este flujo de creaciones, El Estado Mexicano ha concedido desde hace

mas de siglo y medio derechos exclusivos por un plazo determinado a tavor de individuos,

empresas o instituciones que realizan innovaciones o invenciones y de quienes adoptan

nuuir sus servicios o productos ante la

indicaciones comerciales particulares para dis

clientela en el mercado y estos derechos exclusivos son entonces la base legal para que los




creadores de cosas de aplicacién industrial y comercial puedan combatir la imitacion de sus

creaciones, que sin su consentimiento o autorizacion realice cualquier otra persona.

“Los beneficiarios de la proteccion legal a la propiedad industrial son, directamente.
todas las personas fisicas u orales-es decir, los individuos, empresas o instituciones- que
aportan creaciones Gtiles para las actividades productivas?'®

Por ejemplo: los obreros técnicos, operarios y artesanos que conciben mejoras en sus
herramientas de trabajo; los ingenieros y trabajadores que idean mejoras técnicas a los
productos de fabricacion que supervisan o ponen en practica diariamente; los investigadores
que en grandes empresas crean productos industriales de alta tecnologia; los investigadores
de laboratorios universitarios que mejoran la apariencia de, configuracion o utiiidad de los
productos, los cultivadores de nuevas variedades de vegetales obtenidas por mejoras

genéticas; ctc.

Indirectamente, los beneficiarios son los consumidores, porque la proteccion legal a
las innovaciones e invenciones e innovaciones de aplicacion productiva, asi como a las
indicaciones comerciales de uso particular, al propiciar un flujo abundante de creaciones, se

traduce en la aparicidén continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Cabe sefialar que la gran mayoria de los paises del mundo cuentan con leyes
nacionales en materia de propiedad industrial, y ante la creciente competencia que se observa
en la economia mundial, no son pocos los paises que en el presente estan revisando y
actualizando sus leyes respectivas. Lo anterior ha sido consecuencia de grandes foros
multilaterales como son la Organizacion Mundial de la Propicdad Intelectual -que es un
organismo de Naciones Unidas- y ¢l Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
GATT. Estas tendencias sefialan claramente la importancia que tiene ¢l tema de la proteccion
juridica de la propiedad industrial en el mundo moderno y sobre todo con grandes tendencias

globalizadoras.

' Cuaderno:




Cz\l’l’l‘ULO 11 LEGISLACION APLICABLE

2.1 Ley de la Propiedad Industrial

Establece en su articulo primero que las disposiciones seran de observancia general
sin perjuicio de lo que establezcan los Tratados Internacionales de los que México sea parte,
bajo esta tesitura se indica que esta Ley Establecera las bases para que, en las actividades
Industriales y comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento
de sus procesos ¥y productos; Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion
industrial, las mejoras técnicas y la difusiéon de conocimientos tecnoldgicos dentro de los
sectores productivos, Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

Favorecer la creatividad para el diseno y la presentacion de productos nuevos y utiles;.

Asi como proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de
patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos
comerciales; publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccion de
denominaciones de origen, y regulacion de secretos industriales, y prevenir los actos que
atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con

sanciones y penas respecto de ellos.

la misma y establecer las

ablece al Instituto Mexicano de la Propiedad

Asimismo v como mencioné,
Industrial como entidad descentralizada del gobierno federal con personalidad juridica y
patrimonio propio, responsable de administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro

uientes atribuciones:

pais, el cual tiene, entre otras, las

* Prevenir v combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o

constituyan competencia desleal, asi como aplicar las sanciones correspondientes.

* Promover la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras técnicas y la

ditusion de los conocimientos tecnologicos dentro de los sectores productivos, fomentando la




transferencia de tecnologia para coadyuvar a la actualizacion tecnologica de las empresas,
mediante la divulgacién de acervos documeniales de informacién tecnologica, que en la
actualidad ascienden a mas de 8 millones de documentos de patente de distintos paises,
contenidos en medios electronicos, microfilmes y papel y de la situacion que guardan los

derechos de propiedad industrial en el extranjero.

* Promover la cooperacidon internacional mediante el intercambio de experiencias
administrativas v juridicas con instituciones encargadas dcl registro y proteccion legal de la

propiedad industrial en otros paises.

Lo importante para este trabajo respecto a esta Ley es lo establece como delitos e
infracciones a la propiedad industrial. Las sanciones establecidas en esta Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, se impondrian ademas de la indemnizacidén que corresponda

por dafios y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislacion comun

estas so

as infracciones administrativ

Respecto s

1.- Recali actos contrarios a los bucnos usos v costumbres cn la industria, comercio y servicios que
umnpliquen competencia desleal v que se relacionen con la materia que esta Ley regula: (competencia desleal)

I1.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha ¢aducado o
fue declarada mitla, sc ineurrira on la infraccion después de un aio de La fecha de caducidad o, en su caso. de 1a
fecha en que haya quedado firme la declaracion de nulidid. (engaio- fraude)

Ly venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que cstin protcgidos por
UNA GG FCRIStT sin que lo estén Si el registro de marea ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado.
s¢ incurriri ¢n infraccion después de un ano de la fu de caducidad o cn su caso, de la fecha en que hayva
quedado firme L declaracion correspondiente: (engano- fraude)

(11.- Poner

T

. para amparar los mismos o

V.- Usar una marca parcaicda en grado de confusion a otra registrad
similarcs productos o scnicios quc los protegidos por I registradal (imitacion)

V.- Usar, sin consentinnento de su tiular, una marca regastrada o semgjante en grado de confusion
como clemento de un nombre comercial o de un denominacion o razon social, o viceversil. sicmpre que dichos
nombres, denomiaciones o razones sociiles estén relacionados con establecimicntos quc operen con los
producios o sen Ia10s protegidos por L nuircil. (imitacion)

scoprifica de la clientela efectiva o en cualquicr parte de la Repablic:
v, un nothbre comercial idéntico o e en grado
un estableciiiento industrial, comercial o de

V- Usar, dentro de fa cona
¢l caso previsto por ¢l atticulo 105 de estis Ley
CONn VIO Que Y este siIcndo usido por un lercero, puar
semvicios del mnsmo o sendar giros (uso slepal o mitacion)




. siglas o emblemas a que se reficre ¢l
rticulo Y0 de esta Ley i

VII.- Usar como marcas
articulo 4o, y las fracciones VIL VI, IN. XTI XTI, \IV ¥ XV del :

VII.- Usdr una marca previ i la o ] en grado d¢ confusion como nombre
comerciasl. denominacién o razén sociil o como p.lnt-: dc ¢stos. de una persona fisica o moral cuya actividad
produccidn, importicion o comercializacion de bicnes o scrvicios iguales o similares a los quc sc aplica la
tradii. sin cl conscntimicento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona

B
que tenga facultades para cllo; (imitacion y uso ilcgal)

IX.- Efcctuar, en ¢l gjercicio de actividades industriales o mercantilcs, sictos que causcen o induzcan al
publico a confusion. crror o enganio, por hacer creer o suponer infundadinnente:

¢t de un tercero;

a) La existencia dec una relacion o & iacion entre un
b) Que sc fabriquen productos bajo especificaciones, liceucias o autorizacion de un tercero;

ias o especifi i de un

¢) Quc sc prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion,
tercero,

d) Quc el productio de quc se trite proviene de un territorio, region o localidad distinta al verdadero
lugar de origen, de modo quc induzca al publico a error ¢n cuanto al origen geogrifico del producto:

X.- latentar o lograr ¢l propdsito de dc<prcsu;,:.|r los productos, lns SCI’\ICIOS 1a actividad industrial o

comerc |l o ¢l establccimicnto de otro. No estard comprendida en csta disp . 1 comp, ion dc pre

o servicios que ampare la mirca con ¢l proposito de informar al publico, slcmprc quc dicha comp«mlmén 1o sea
i falsa o gerada en Jos términos de Ly Ley Federal de Pr al C dor; P

desleal)

XI.- Fabricar o claborar productos amparados por una patcnic o por un registro de modclo de utilidad o
diseno industrial. sin consentimiento de su titular o sin la licencia respecti

X11.- Ofrccer en venta o poncr en circulacion productos ampirados por una patente o por un re
muodelo de utilidad o discito industrial. a sabiendas de que fucron fabricados o claborados sin consentimicnto det

titutar de la patentic o registro o sin 1a hicencia respectivi: (usurpacion de patente)

1.~ Utikiear procesos patentados. sin conscntinuento del titular de la patente o sin la licencia

(usurpacion de patente)

respecti

NIV.- Ofrecer en veula o poner ot circulacion productos que scin resultado de la utilizacion de
procesos pitentados. o sabiendas que fueron utilizados sin ¢b consentimicnto del titular de 1a patenie o de quicn
tuviern una licencia de explotacion; (usurpacion de paenic)

XV .- Reproducir o inutar disclos industriales protegidos por un registro, sin ¢l consentimiento de su
ttular o sin la licencia respectivin, (usurpacion de patente)

NVIE - Usar un aviso comercial registrado o uno semcjante en grado de confusion, sin ¢l consentimiento
1r o sin Lo licencia respectivit p nunciar bicnes, servicios o establecimicntos iguales o similares a
plique ¢l aviso: (usotegal o imutacion)

de s titu
los que se

o de conli n. sin cl conscntimiento dec su
blecimivmo industrial, comercial o de servicios del

Xwvit - u
finlar o s o hicencia respecti
nusimao o sindar giro. (uso ilegal o vustacion)

r un nombre comerc




licencia respectiva, cn

XVIL- Usar una tuarca regi 1a. sin el imi de su titudar o sin
productos o servicios iguales o similares 1 105 que la marca se aplique: (uso tlegal)

NIX.- Ofrecer en venta © poncr en circulacié rod ales o similares o los que sc aplica una
. P .p hed - . -
marca registrad; sabicndis de que sc uso ésta on los sin imi de su titutar: (uso ilegal)

.~ Ofrecer on venta o poner en circulacion proditctos i los que se aplica una murca registrada que
herados: (flsificacion)

dar.

XXIl.- Ofrceer en venta 0 poner en circulacion productos o 10s que s¢ aplica una marca registr
despudés de haber alterado. sustituido o suprimido parcial o totalmente éstiv; (falsificacion)

XXIE- Usar sin autorizacion o licencia corr una nac16n de origen: (engaio fraude)

XXIIL.- Reproducir un esquema de trazado protegido. sin In autarizacion del titular del registro, en su
totalidad o cualquicr parnte que sc considere original por si sola, por incorporacion ¢n un circuitoe integrado o cn
otra forma;

XXIV.- Importar. vender o distribuir en contravencion i lo previsto en csta ley, sin la autorizacién del
titular del registro. on cualquicr forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido:
b) Un circuito integrado en ¢} que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

©) Un bien quc tncorpore un circuito intcgrado que a su vez incorpore un csquema de trazado protegido
reproducido ilicitamente, ¥

XXV.- Las demas v a las disposici dc esta Ley que no constituyan delitos,

LLa ubicacion de las infracciones que se han sefialado entre paréntesis, pretende ser
una clasificacion para facilitar la compresion tanto de delitos como de infracciones, dentro de

unos parametros muy generales como lo son:
USO ILEGAL: cuando la marca usurpadora es iddéntica a la registrada.
IMITACION: cuando la marca usurpadora es similar a la registrada.

L.a misma clasificacion puede hacerse para los nombres comerciales, razones sociales

o establecimientos industriales o comerciales.

Actos contrarios a los buenos usos en la industrial, comercio y servicios, los cuales

pueden ser:




a) ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, tendicntes a aprovecharse de la
clientela de un competidor; tendientes a desprestigiar a un tercero, etcétera.

b) CONFUSION DE PRODUCTOS, actos tendientes a inducir al publico al
error respecto a los productos que se venden, haciendo aparecer que los
mismos provienen de la fabrica de un tercero o quec estan elaborados segun

las reglas y condiciones iguales o similares a los de un tercero, etcétera.

Cabe resaltar que para las anteriores infracciones la Ley en comento establece como
sanciones las siguientes:

I.- Multa hasta por ¢l importe dc veintc mil dias de salario minimo geueral vigente en el Distrito
Federal:

11.- Multa adicional hasta por ¢l imporic de quinicntos dias de salario minimo general vigente cn cl
Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccién;

I§1.- Clausur:s temporal hasta por noventa dias;
1V.- Clausura definitivas
V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En los casos dec reincidencia se duplicarin las multas impucstias anteriorinente, sin que su monto
exceda el triple del midximo fijado en la fraccion 1y 1.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demas disposiciones
derivadas de clla, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas
dentro de los dos afos siguientes a la fecha en que se emitid la resolucion relativa a la

infraccion.

Las clausuras podran imponerse en la resolucion que resuelva la infraccion ademas de
1a multa o sin que ésta se haya impuesto. Sera procedente la clausura definitiva cuando el
establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos
anos, si dentro del mismo se reincide en la infraccion, independientemente de que hubiere

variado su domicilio.

Asi mismo se establece que la investigacion de las infracciones administrativas se

realizara por ¢l Instituto de oficio o a peticion de parte interesada y dependiendo de la




naturaleza de la infraccion administrativa ameritard o no visita de inspeccion; en caso de que
si lo amerite, el Instituto debera correr traslado al presunto infractor, con los elementos y
pruebas que sustenten la presunta infraccion, concediéndole un plazo de diez dias para que

manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.
Para la determinacion de las sanciones debera tomarse en cuenta:

1.- El caracter intencional de la accion u omisidén constitutiva de la infraccion;

I1.- Las condiciones economicas del infractor, y

111.- La gravedad que la infraccién implique en relacion con el comercio de productos o la

prestacién de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Asi, si del analisis del expediente formado con motivo de la investigacion por
infraccién administrativa el Instituto advierte la realizacién de hechos que pudieran constituir

alguno de los delitos previstos en esta Ley. asi lo hara constar en la resolucién que emita.

Son competentes los tribunales de la Federacion para conocer de los delitos, asi como
de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con

motivo de la aplicacion de la Ley en comento,

Cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares, podrian conocer de
cllas a eleccion del actor, los tribunales del orden comun, sin perjuicio de la facultad de los

particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.
“El articulo 10 bis del Convenio de Paris, establece:

1. Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los bacionales de los

paises de la Unidn una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

e




Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia

2.
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial de un
competidor. '

3. En cualquiera deberan prohibirse: Dl ,

a) Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cuélﬁuier med‘io que sea,
respecto del establecimiento, los productos o.la activicia'd industrial o
comercial de un competidor; L )

b) Las aseveraciones falsas en el ejercicio  del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o ia~'adtrividad industrial o
comercial de un competidor;

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo,. en el e¢jercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud del empleo o la cantidad de
productos®®

En ¢l caso de la competencia desleal o la confusion de productos, no se puede alegar

solamente que ya se cometid violacion al articulo 10 bis del Convenio de Paris, pues nuestra

Ley de la Propiedad Industrial recoge los principios internacionales en su articulo 213.

Sirve de base al criterio anterior la ejecutoria que se cita a continuacion.

MARCAS. IMITACION DE. La figura llamada confiexion de productos, en términos
del articrdo 10 de la Convencion de la Urion de Paris de 1883, establecio principios

gencrales

mrernacionales que fucron recogidas por el articulo 263 de la Ley de la

Lropicdad incustriad, el cual se relactona con ol 264, gue nos repnte expresamente al

capitulo 1

UI del Tiulo Tercero de la propia Ley: por o qiee. entre nosotros, el

procedimicato por seguir cra ol relativo a la declaracion de falsificacion, imitacion,

wuxer ilegal
productos

E

1 Su ar

I.- Reincidi
que L primera sian

de marcas, no debiendo aplicarse directamente la imvocada confision de
criérpunos del Convento nternacional.

iculo 223 establece como delitos los siguientes:

1ones Ha XX del articulo 213 de esta Ley, una vez
a quedado firme:

r en las conductas previstas en las frat
cion administeativa impuest: por esti razén hay

11 - Falsificar cn forma dolosa ¥ con fin de especulacion comercial, marcns protegidas por esta Ley:

VINANMATA PASCHKES,

- Carlos La Propeedad Intelectual, Fditoreal Trillas, Aléxies 1999, piag. 311, 315,

[




1

Loy De La Propiedad Industrial, Publicada ¢l 27 de Junio de 1991, modificada cl
1997, tado publicidoe en ¢l Di:

dolosa ¥ con fin
1si como
ion de

1.~ Producir. almacenar. transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en form
de especnlacion cotuercial, objetos que ostenten falsificaciones de n 15 por csta Loy
aportar o proveer de cualquicr forma, o sabiendas. uaterias primas o i d ados a la pr
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidias por csta Ly

1V.- Revelar o un tercero un scereto industrial, que sc conoscia con motivo de su trabajo. pucsto. curgo.
descmpeno de su profesion, relacion de ncgoctos o en vintud del otorgamiento de una licencia para su uso. sin
consentimicnto de fa persona que guarde ¢l seerete industrial. habiendo sido prevenido de su confidencialidad.
con ¢t propostto de obiener un bencticio econonuco pisra si o para ¢l tercero o con €l fin de causar un perjuicio
a la persona que guarde el secreto,

V.- Apoaderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimicnto de la persona que lo guarde o
de st usuario autorszado, para irlo o revetarlo o un tercero. con el propésito de obtencr un beneficio
cconomiIco pitrit si 0 para ¢l tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que pguarde el sccreto
industrial o o su usuarno autorizado, v

VI- Usar la informacion contemda €1 Ui SCereto industrial, quc conozca por virtud dc su trabajo.
curgo. pucsto. ¢jercicio de su profesion o relaciéon de iy de quien lo guarde o de su
usuario autorizado. o que Ic haya sido revelado por un fercero, o sabiendas de que ésie no contaba para cilo
con el consentimicnto de la pcrsou.- que guarde ¢l secreto industrial o su usuario autorizado, con cl propasito
de obtencr un bencticio econdémico o con <l fin de causar un perjuicio a la persona que guarde ¢l secrcto
mdustria 0 su usuaro autorizado.

Sc¢ ipondri de dos s seis anos de prision ¥ multa de cien a dicz mil dias de salario minimo general
vigente cn ¢l Distrito Federal, que venda o cualquicr consuntidor final en vias o en lugares publicos, cn
forma dolosa » con fin de especulacion conicrcial. objetos gue ostenten falsificaciones de marcas protegidas
por esta Ley

“Para cl ejercicio de la accion penal, en los supuestos previstos en las fracciones 1 y 11,
se requerira que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las
acciones civiles o penales que procedan, e independientemente del ejercicio de la accion
penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podra demandar
del o de los autores de los mismos, la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos

con motivo de dichos delitos™”

2.2 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

ste ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial y su

aplicacion ¢ interpretacion, para efectos administrativos, corresponde al Instituto Mexicano

i0 Oficial de la Federacion con las anteriores fechas referi
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de la Propiedad Industrial. En ¢l que establece todas y cada uno de los requisitos que
deberan contener las solicitudes de inscripcion de licencias de uso, transterencias de
titularidad o licencias de derechos relativos a dos o mas solicitudes en tramite, patentes o
registros que sec presenten ante cl Instituto o ante sus Secretarias, asi como las obligaciones
por parte del Instituto al recibir éstas, ademas de respetar el término de dos meses establecido

por el Reglamento en comento a tin de resolver lo que corresponda.

Las resoluciones. requerimientos y demas actos del Instituto se notificaran a los
solicitantes o terceros intcresados por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que
hubicsen sefalado al efecto  También podran notificarse personalmente en el domicilio
sefialado. en las oficinas del Instituto o por publicacion en la Gaceta, para lo anterior el
Instituto podra emplear otros medios de notificacion tales como servicios de mensajeria, el

cual sera con cargo al particular que lo solicite.

A su vez nos indica los requisitos que contendran los poderes que presenten los
terceros a fin de que el propio Instituto le reconozca su personalidad para actuar, los
expedientes podran consultarse y permancceran en el archivo del Instituto durante la vigencia
de los derechos de propiedad industrial a que se refieran, salvo aquellos casos en los que el

Instituto considere que deberan permanecer por mas tiempo.

Un capitulo importante para este Reglamento y si puedo decir el mas consultado es el de
solicitudes de patentes, en que ademas de los requisitos que establecen para registros,
solicitudes o promociones, debe indicar la fecha en que la invencion haya sido objeto de
divulgacion previa. conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley de Propiedad
Industrial, identificando el medio de comunicacion por el que se haya dado a conocer, los
datos referentes a la exposicion en que la invencion haya sido exhibida, o los relativos a Ia
primera vez en que la invencion se haya puesto en practica, ademas, la denominacion o titulo
de la invencion debera ser breve, debiendo denotar por si misma la naturaleza de la

invencién. No scran admisibles como denominaciones, nombres o expresiones de fantasia,

indicaciones comerciales o signos tintivos

El Instituto reconoceria como techa v hora de presentacion de una solicitud de patente,

dtante, siempre que la misima campla con los

aquella en la gque le sea entregada por ol soli
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requisitos. Si la solicitud no cumpliere cualquiera de los requisitos legales y reglamentarios
indicados, el Instituto s6lo reconocera, salvo en el caso a que se refiere el articulo 180 de la
ey, como fecha y hora de su presentacion, la fecha y hora de recepcion de la promocion por
la que el solicitante cumpla los requisitos sefialados en el primer parrafo, que faltaren en la
solicitud o subsane la omision de dichos requisitos. La publicacion en la Gaceta de la
solicitud de patente en tramite. contendra los datos bibliograficos comprendidos en la
solicitud presentada, el resumen de la invencidon y. en su caso, el dibujo mas ilustrativo de la
misma o la formula quimica que mejor la caracterice. Si el Instituto estimase que ningin
dibujo es 1util para la comprension del resumen, la publicacién no ira acompaiiada de ningan

dibujo cuando se realice.

Para autorizar los cambios en las patentes , el Instituto podra requerir al solicitante
para que presente, en un plazo de dos meses, las correspondientes madificaciones a la
descripcion, reivindicaciones, dibujos o resumen. De no cumplir el salicitante con el

requerimiento en el plazo sefialado, se tendra por abandonada la promocion de que se trate.

Pero ademas de patentes, licencias etc. estipula lo relativo a las licencias obligatorias y de
utilidad publica. una vez que el solicitante pruebe ante el Instituto que tiene la capacidad
técnica y econdmica, se dara vista al titular de la patente, para que dentro de los dos meses

siguientes a la notificacion manifieste lo que a su derecho convenga

*Si el titular se opusiere al otorgamiento de la licencia obligatoria, se dara vista de
dicha oposicion al solicitante para que en el término de 15 dias habiles manifieste o que a su
derecho convenga. Vencido el plazo fijado para el desahogo de la vista, el Instituto resolvera
lo que corresponda, considerando las manifestaciones del solicitante, del titular y las pruebas

: LY
rendidas
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2.3 Reglamento del Instituto Mexicano de Ia Propiedad Industrial

De conformidad con su articulo Primero transitorio, entré en vigor a los quince dias
siguientes a su publicacion, habiéndose abrogado el Reglamento de la Ley de Invenciones y

marcas del 30 de agosto de 1988.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial describe la forma como deberan
ser presentadas las solicitudes o promociones ante el propio Instituto o ante las Delegaciones
de la Secretaria de Economia, sefalando los requisitos que deben cumplirse para que la

autoridad las reciba para su estudio.

Establece la manera en que deberan realizarse las notificaciones referentes a las

resoluciones, requerimicntos y demas actos del Instituto.

Sefiala que la Gaceta es el organo de difusion del Instituto, la cual se editara
mensualmente dividiéndose en secciones, en la primera se haran las publicaciones relativas a
las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales y en otra, las que se refieren a
marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen. En la Gaceta se
publicaran ademas de los actos que deben publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones

que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la

materia.

También se definen las reglas para la presentacion y Registro General de Poderes,

para la acreditacion de la personalidad de apoderados y representantes.

Establece las bases para la consuita de expedientes y su permanencia en el archivo del

Instituto durante la vigencia de los derechos de la Propiedad Industrial.

Se define la forma para presentacion de los documentos que acompaifien las
solicitudes de patentes, modelos de utilidad y disefios industriales, tales como dibujos y
reivindicaciones, sefialando también los requisitos de una licencia obligatoria o de utilidad

publica.




Por lo que se refiere a lo dispuesto por el articulo 92, fraccion Il de la Ley, cl
Reglamento prevé los supuestos para la presuncion de que los productos que se importen
como legitimos cumplan con los requisitos siguientes: que la introduccion de los productos al
comercio del pais del que sec importen, se efectiie por la persona en ese pais sea titular o
licenciatario de la marca registrada y que los titulares de la marca registrada en México y en
el pais extranjero sean, en la fecha que ocurra la importacién de los productos, la misma
persona 0 miembros del grupo econémico de interés comin o sean sus licenciatarios o

sublicenciatarios.

Sec detalla la clasificacion de productos y servicios en 42 clases para el registro de las
marcas y se establecen reglas para los procedimientos administrativos ante el Instituto,
sefialando el procedimiento que de be seguirse para la inspeccion y vigilancia de los derechos

de la propiedad industrial.
Estas reformas tuvieron como objetivos los siguientes:

Perfeccionar el sistema de propiedad industrial de nuestro pais a través de la
resolucién de los problemas que se venian ostentando a partir de la promulgacion de la Ley
de 1991 y la adopcion de medidas de simplificacion administrativa que faciliten la

tramitacion y el otorgamiento de estros derechos.

Otorgar mayor protecciéon a los derechos de propiedad industrial, a través de
disposiciones que permitan a la autoridad emitir ordenes dirigidas al probable infractor de un
derecho, para impedir que causen dafios al titular del mismo o exigir una adecuada

reparacion de dichos dafios, una vez que éstos se¢ han producido.

Establecer un sistema mas cficiente para sancionar la violacién de los derechos de la

propiedad industrial.

Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que

nuestro pais es parte en esa materia




Consolidar la infraestructura institucional necesaria para la administracion de los
derechos de propiedad industrial, otorgandose al Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial las facultades de autoridad en esa materia.

Cabe resaltar que respecto del procedimiento que debe seguir la Jefatura de asuntos
juridicos respecto a los delitos, no establece nada, mientras que para las infracciones,

establece la competencia de la Direccion Divisional de Proteccién a la Propiedad Intelectual

para:

Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad
industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio
previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor; emplazar a los presuntos infractores;
substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las
declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley
Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan

conforme a dichas leyes:

Ordenar y practicar visitas de inspeccién; requerir informaciéon y datos;, decretar
medidas provisionales y de aseguramiento de bienes; requerir fianza a los solicitantes de
dichas medidas, asi como realizar cualquier diligencia con el proposito de aplicar las
disposiciones legales v administrativas en las materias de propiedad industrial y de derechos

de autor, segin corresponda;

“Asi como para modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las
oOrdenes para practicar las visitas de inspeccion, antes o durante su desahogo, cuando ello sea
necesario para posibilitar o facilitar la realizacion de las mismas. Cuando se haga uso de esta

facultad?”

U Reglamcento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federacion. México 14 de diciembre
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2.3.1 Estatuto Orginico de la Propiedad Industrial

Tiene por objeto regular la adscripcidon y organizacion interna de las areas
administrativas del Instituto. asi como la distribucion de las funciones previstas en la Ley, la

Ley Federal del Derecho de Autor ¥ demas disposiciones aplicables.

Establece en su articulo primero que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
es un organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene
como objeto, como autoridad administrativa, la aplicacion de la Ley de la Propiedad

Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, y demas disposiciones aplicables.

Para el despacho de los asuntos competencia del Instituto, éste contara con las

siguientes areas administrativas:

Junta de Gobierno
Direccidn General
Direcciones Generales Adjuntas de:

Propiedad Industrial

Los Servicios de Apoyo

Coordinacion de Planeacion Estratégica
Direcciones Divisionales de:

Patentes

Marcas

Proteccion a la Propiedad Intelectual

Sistemas y Tecnologia de ta Informacion

Promocion y Servicios de Informacion Tecnologica

Reclaciones internacionales

Oficinas Regionales

Administracion

Asuntos Juridicos

El Instituto cuenta con una Contraloria Interna, érgano de control interno.
Respecto a nuestro tema de tesis, compete a la Direccion Divisional de Proteccion a la

Propiedad Intelectual:

Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad

industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio




previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor; emplazar a los presuntos infractores;
substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las
declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley

Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan

conforme a dichas leyes;

Ordenar y practicar visitas de inspecciéon; requerir informacién y datos; decretar
medidas provisionales y de aseguramiento de bienes; requerir fianza a los solicitantes de
dichas mecdidas, asi como realizar cualquier diligencia con el propdsito de aplicar las
disposiciones legales y administrativas en las materias de propiedad industrial y de derechos

de autor, segun corresponda;

Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las ordenes para
practicar las visitas de inspeccion, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario
para posibilitar o facilitar la realizacién de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad

se hara constar en el acta circunstanciada que se levante en la diligencia practicada;
Y en cuanto a los delitos unicamente:
“Emitir los dictamenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Publico
Federal, de acuerdo a lo que prevé la Ley2?
2.4 Caodigoe Penal Federat

Al respecto de esta Icgislacion se han becho muchas modificaciones a fin de
adecuarlas a nuestra materia, tal y como la Reforma publicada en el D.O.F. del 24 de
diciembre de 1996 por ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos:

N pistaruto Organico de la Propiedad edustrial, Diario Oficial de la Federacion, México 13 de Octubre de
1097 pag 13
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1 de Dervechos de Autor

2.4.1 De los Delitos en Mate
Articulo 424 - Se impondra prision de seis aios y de trescientos a tres mil dias multa:

1. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la

Secretaria de Educacion Puablica;

11. Al editor, productor o grabador que ha sabiendas produzca mas niimeros de ejemplares de

una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular

de los derechos;

111. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene, transporte, distribuya o arriende
obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, a escala

comercial y sin autorizaciéon del titular de los derechos, y

1V. A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar

los dispositivos electrénicos de proteccidon de un programa de computacion.

Avrticulo $425- Se impondra prision de seis meses a dos afios o de trescientos a tres
mil dias multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretacion

© una ejecucion.

Articulo 426.- Se impondra prision de seis meses a dos afios o de trescientos a tres

mil dias multa, en ios casos siguientes:

I A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una
senal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorizacion del distribuidor legitimo de

dicha sefal, v

11 A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una sefal de
satélite cifrada. portadora de programas, sin autorizacion del distribuidor legitimo de dicha

sefal
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Articulo 427.~ Se impondra prision de seis meses a dos afios o de trescientos a tres
mil dias multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por

otro nombre.

Articulo 428.- Las sanciones pecuniarias previstas en el presente titulo se aplicaran
sin perjuicio de la reparacion del daiio, cuyo monto no podra ser menor al cuarenta por ciento
del precio de venta al publico de cada producto o de la prestacion de servicios que impliquen

violacién a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de

Autor.

“Articulo 429 .- Los delitos previstos en este titulo se perseguiran por querella de parte
ofendida, salvo el caso previsto en el articulo 424, fraccion I, que sera perseguido de oficio.
En el caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio publico, la querella la

formulara la Secretaria de Educacion Puablica, considerandose como parte ofendida™!
REFORMA PUBLICADA EN EL D.OF. DEL 17 DE MAYO DE 1999:

Articulo 424 bis.- Se impondra prision de tres a diez afios y de dos mil a veinte mil dias

multa:

A quien produzca, reproduzca, introduzca al pais, almacene, transporte, distribuya,
venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley
Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulaciéon comercial y sin la
autorizacion que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de

autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondra a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma,
materias primas o insumos destinados a la produccion o reproduccion de obras, fonogramas,

videogramas o libros a que se refiere el parrafo anterior, o

A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea

desactivar los dispositivos electronicos de proteccion de un programa de computacion.
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Articulo 424 te Se impondra prision de seis meses a seis afios y de cinco mil a treinta mil

dias multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vias o en lugares publicos, en

torma dolosa, con fines de especulaciéon comercial, copias de obras, fonogramas,

videogramas o libros, a que sc refiere la fraccion | del articulo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente,

w

¢ estara a lo dispuesto en el articulo 424 Bis de este Cédigo.

ARTICULO CUARTO.- Se reforman los articulos 194 y 282, y se adiciona el articulo 193
Bis, del Cédigo Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Articulo 193 bis.- En casos urgentes el Ministerio Pablico podra, bajo su
responsabilidad, ordenar por escrito la detencion de una persona, fundando y expresando los

indicios que acrediten:

a. Que el indiciado haya intervenido en la comision de alguno de los delitos sefialados
como graves en €l articulo siguiente;

b. Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la accién de la
justicia, y

c. Que por razon de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante

autoridad judicial para solicitar la orden de aprehension.

I.a violaciéon de ecsta disposicion hara penalmente responsable al Ministerio Publico o
funcionario que decrete indebidamente Ia detencién y el sujeto sera puesto en inmediata

libertad.

Articulo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de
manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos

legales siguientes:
Pirateria. previsto en los articulos 146 y 147,

En materia de derechos de autor, previsto en el articulo 424 Bis.
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De In Ley de la Propiedad Industrial, los dcelitos previstos en el articulo 223,

fracciones 11y 1.

La tentativa punible de los ilicitos penales mencionados en las fracciones anteriores, también

se califica como delito grave.

‘Articulo 282.- Los documentos pablicos procedentes del extranjero, se reputaran

auténticos, cuando:

1.-Sean legalizados por el representante autorizado para atender los asuntos de la
Repuablica, en el pais donde sean expedidos. La legalizacion de firmas del representante se

hara por el funcionario autorizado de la Secretaria de Relaciones Exteriores;

18. Haya sido certificada su autenticidad, por cualquier medio previsto en Tratados

internacionales de los que México y el Estado del que procedan, sean parte, i
[11. Cuando sean presentados por via diplomatica.*

Estas reformas y adiciones son las mas importantes desde 1991 aiio en el cual a través
de dichas reformas se hace una modernizacion institucional importantisima a fin de que
nuestro pais fuese miembro de importantes acuerdos y convenios internacionales y participe
en foros multilaterales y bilaterales es por ello de las multiples reformas de las que nuestro
Codigo Penal fue objeto. Asi por ¢l 17 de septiembre 1999 se derogo el titulo vigésimo sexto
del Codigo Penal el cual contenia todas las disposiciones relativas a los delitos en materia de
derechos de autor y que mencioné anteriormente, quedando los delitos en esta materia
contenidos unicamente en la ley de la Propiedad Industrial, lo anterior en el Codigo Penal
para el Distrito Federal, pero encontramos que en ¢l Cadigo Penal Federal tinicamente se
encuentran contenidos los Derechos de Autor respecto a los libros que emite la Secreataria de
Educacion  Publica basicamente y no asi otros que al gual que éstos son de suma

importancia

SUDLARICY OPICLUL DE LA FEDFRACION, México 6 de agosto de 1999
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Cabe resaliar la gran importancia que tiene el Ministerio Pablico Federal a través de
la Fiscalia especializada en materia de delitos de la propiedad industrial ya que debe ser
personal especializado y con conocimiento y experiencia suficiente para poder enfrentar a los
probables responsables de este tipo de¢ delitos, ya que en nuestro pais muchos de los
probables responsables tienen como inicio para ser sujetos a proceso una infraccion v desde
luego la reincidencia de ésta para que sc tipifique el delito, por lo anterior el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y el Ministerio Pablico Federal tienen que caminar y
avanzar a la par a fin de que sean sujetos de la accion penal los que han reincidido en alguna
infracciéon y que no por la omision de alguna autoridad queden libres dichos sujetos y
organizaciones delictivas y sigan haciendo tanto dafio a la economia de un pais y de sus

empresas.
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ULO 111 DERECHO COMPARADO

Ct\l’l

3.1 Estados Unidos

Como sabemos se trata de una republica tederal de 50 estados, y quien emite las leyes
es el congreso formado por dos asambleas: Camara de Representantes y el Senado, quien las

cjecuta y controla la constitucionalidad

Respecto a la propiedad industriaf, merece especial mencién, el "Trademark Act of
1946" de los Estados Unidos de América o "Lanhham act" del afio 1946 que fue objeto de
posteriores modificaciones, es una de las normas mas avanzadas en cuanto al tratamiento
que brinda el tema de la indemnizaciéon, regulando de manera acertada los remedios
disponibles al titular cuyos dercchog han sido conculcados, distinguiendo entre ellos la
cesacion del acto infractor, las ganancias percibidas al infractor, los dafios sufridos por el
titular, remedio que incluyc la posibilidad de otorgar dafios triples, los honorarios de los

abogados en casos excepcionales y los costos del proceso.

Para propdsitos de recuperacion pecuniaria en los Estados Unidos de Norteamérica, la
Lanham Act distingue entre casos de infraccion “ordinaria” y el mas grave acto de

"falsificacion”.

En ¢! caso de infraccion, la Seccion 35 sefiala diversos tipos de recuperacion
pecuniaria, un demandante puede recuperar las ganancias obtenidas por el demandado;
indemnizaciones por dafos y perjuicio sufridos por el demandante y los costos de la accion.
Ademas, en casos excepcionales, el tribunal también podra conceder indemnizacion por

honorarios razonables de los abogados

En general los tribunales requicren de alguna evidencia de mala fe para distar una
sentencia condenatoria al papo de dainos y perjuicios en casos de infraccion ordinaria. A falia
de dicha evidencia, los tribunales consideraran las medidas cautelares como suficientes para

reparar los danos causados al demandante. Sin embargo, cuando es conveniente, coma en el
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caso de infraccion intencional, la Seccion 35(a) permite a un tribunal incrementar el monto
de la indemnizacion a una suma que éste considere “justa ", asi como conceder un monto
indemnizatorio de hasta tres veces la dimension de dafios y perjuicios reales sufridos por el

demandante.

Tipicamente, en el caso de infraccion por un competidor, la dimension de la
indemnizacion sera igual a las ganancias percibidas por el demandado, y una doble
recuperacion (ganancias percibidas por el infractor/ danos sufridos por el titular legitimo) no
sera permitida. Cuando los dafios constituyen un perjuicio independiente, deben ser
demostrables con razonable certeza. Ademas, los tribunales exigen evidencia de verdadera

n en ¢l mercado como requisito para otorgar indemnizacién por dafos y perjuicios,

confu
La indemnizacion, por egjemplo, puede compensar a un demandante por los costos de asumir

la "publicidad correctiva” necesaria

“En caso de daiio especial asociado con la falsificacion, La Lanham Act 35 (b)
establece medidas mas severas para dicha conducta. En caso de falsificaciones, los
tribunales, a talta de "circunstancias atenuantes” deben conceder montos indemnizatorios
equivalentes a tres veces la cantidad de ganancias recibidas por el infractor o dafios y
perjuicios sufridos por el demandante, lo que sea mayor, junto con los honorarios de los
abogados. Los intereses, calculados desde la fecha en que la demanda le fue notificada al

demandado, también pueden ser incluidos en el monto de indemnizacion™?

El tratado de libre Comercio de Ameérica de! Norte dedica el Capitulo XVII a la
proteccion de los Derechos de Propiedad Intelectual, en la cual se estipularon las bases que
los paises intervinientes, debian tomar en consideracion para realizar las reformas respectivas
cn las leyes de la materia de cada uno, principalmente siguiendo las reglas de los Convenios
Internacionales, es decir, ¢l Convenio de Paris para la Propiedad Industrial, el Convenio
Internacional para la Proteccién de Obtenciones Vegetales y la Convencion Internacional

para la Proteccion de Nuevas Variedades de Plantas

venologia, ano X1 Niuncro 135p 1-3. Bucnos itires Argentina. Noviembre 1999

a3



A pesar de que nuestra legislacion evolucioné de manera significativa con la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991, creada precisamente para cumplir
con los requisitos que exigia la firma del Tratado, fue necesario que se reformara y

adicionara en cumplimiento a las disposiciones del mismo.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial creado a partir de 1991, era el érgano
de consulta y apoyo técnico de la SECOFI y fue con las reformas de agosto de 1994 a la Ley
de la Propiedad Industrial en la que se le otorgaron todas las facultades referentes
principalmente a la proteccion y otorgamiento de los derechos de propiedad industrial. Las
reformas mencionadas, son principalmente referentes a la ampliacién de la proteccién de la
propiedad industrial, y a los procedimientos para la obtencion de la titularidad de los

derechos de la misma.

Dentro de estas facultades y en relacion al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, se pactd que las partes intervinientes facultaran a sus autoridades encargadas de 1a

proteccion y defensa de los derechos de propiedad industrial,

“Para ordenar a la parte cormtraria la prestacion de pruebas con apego a
las condiciones que gararticen la proteccion de informacion de manera
confidencial.

Para dictar resoluciones preliminares y definitivas de naturaleza positiva
o negariva, con base en las pruchas presentadas, a condicion de que se conceda
a las partes la opormmidad de ser oidas respecto de los argumentos o | as
pruchas.

Para ordenar a una parte en un procedimiento gue desista de una
infraccion de un derecho de propiedad intelectual enmtren en los circuitos
comerciales de su_jurisdiccion,

DPara ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que
pagne al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensacion
por el dafio que el titwlar del derecho haya sufrido como consecuencia de la
infraccion.




Para ordenar a una parte erroneamente sometida o restringida en ol
procedimicnto, por concepto del dufio sufrido a cansa de dicho abuso y para
pagar los daiios de dicha parte. "

También se encuentra pactado que las partes prevean que sus autoridades judiciales
estén facultadas para ordenar que las mercancias encontradas que infrinjan los derechos de
propiedad industrial asi como para que los instrumentos y materiales utilizados para la

fabricacion de las mismas, se retiren del mercado sin indemnizacion alguna.

En cumplimiento con lo establecido por el articulo 1716 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el Instituto fue facultado para ordenar que se tomen
medidas precautorias para evitar la violacion de los derechos de la propiedad industrial,
disposicion que fue agregada a la Ley con las reformas de 1994, en el articulo 199 Bis, estas

medidas precautorias son:

1. Cada una de las partes dispondrd que sus autoridades judiciales tengan facultad

para ordenar medidas rapidas y eficaces:

a) Para evitar una infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual y,
en particular evitar la introduccion de mercancias presuntamente infractoras
en los circuitos comerciales en su jurisdiccion, incluyendo medidas para
evitar la entrada de mercancias importadas al menos inmediatamente
después del despacho aduanal; y

b) Para conservar las pruebas prevera cue sus autoridades judiciales tengan la
facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que
presente ante cllas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y
que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado

suficiente de certidumbre si

2.- Cada una de las partes prevera que sus autoridades judiciales tengan facultad para
exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas cualquier prueba
a la que razonablemente tenga acceso v que esas autoridades consideren necesaria para

determinar con un grado suficiente de certidumbre si

Y Draradeo de Labre Comercro de dmérica del Norte, Testo oficial. Editorial Pormia x SECOFL México 1Y97.mi
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a) El solicitante es titular del derecho;

b) El derecho del solicitante esta siendo infringido, o que dicha infraccién es
inminente; y

c) Cualquier demora en la expedicion de esas medidas probablemente podrian
causar un dafio irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo

comprobable de que se destruyan dichas pruebas.

Cada una de las partes dispondra que sus autoridades tengan la facultad para exigir al
solicitante que aporte una fianza o garantia equivalente, que sea suficiente para proteger los

intereses del demandado y para evitar abusos.

En nuestro derecho positivo las cuestiones referentes tanto a derechos de autor como
a derechos de propiedad industrial, se dirimen ante la propia autoridad administrativa en
primera instancia, y en esa misma instancia se llevan a cabo las inspecciones de las que se

desprende la necesidad de ejecutar medidas precautorias.

Para ser congruentes con lo estipulado por el TLC y con los articulos 14 y 16 de
nuestra Constitucion, la autoridad administrativa, una vez llevada a cabo la inspeccion y si lo
considera pertinente, con auxilio de la autoridad judicial deberia llevar a efecto la aplicacion
de las medidas precautorias, pues compete a la autoridad judicial y a nadie mas el realizar
medidas cautelares. "Esto es, que ¢l aseguramiento de bienes, clausura o cualquier acto de
autoridad privativo de derechos debera hacerse por mandato judicial, aunque dicho mandato
pueda derivarse de un acto de autoridad administrativa®*&omo lo puede ser 1a inspeccion?®

Sin embargo. de los dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, se desprenden las
facultades que se les dan a las autoridades administrativas parca llevar a cabo medidas
precautorias, lo que lejos de destinar la resolucion de tondo en los contlictos de derechos de
propiedad industrial, originara la elaboracion de infinidad de amparos contra ley, por la
inconstitucionalidad de la misma, con el consecuente gasto para las partes, pérdida de
tiempo, alargamiento del procedimiento. y continuacion en la fabricacion o comercializacion
de los productos supuestamente lesivos de los derechos de propiedad industria, ya que como

Articulo | 7868 del Tratado de [ibhre Comercio do merica del Narte
" Articulos 203 a0 212 de L ey de Propicdad Incdustrial




vimos con antelacion, al no haber reincidencia en la sancion, no hay delito, por lo que no
existe. pena corporal, sino sOlo precautoria. Y es precisamente por motivos pecuniarios,

perfectamente calculados, que se infringen los derechos de propiedad industrial.

Otra facultad con que cuenta el IMPI en cumplimiento a lo pactado en el Tratado, es
el que disponga el que disponga el otorgamiento de una fianza como garantia para proteger
los intereses del presunto intractor y evitar abusos, al igual que la facultad de ordenar que se
tomen medidas precautorias escuchando solo a una de las partes, cuando exista el riesgo

comprobable de que las pruebas sean destruidas.

La facultad de¢ que el Instituto pueda revocar o dejar sin efecto las medidas
precautorias tomadas cuando no se inicien los procedimientos que resuelvan el fondo de los
asuntos en cl plazo fijado para cllo, también le fue otorgada en base al Tratado de Libre

Comercio de América del Norte.

Por ultimo y con base a lo pactado en el articulo 1719 del Tratado, el IMP1 tiene la
atribucion de llevar a cabo la cooperacién internacional en materia de procedimientos, y de
capacitacién de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad

intelectual.

En general, todas las facultades inherentes al otorgamiento de los derechos de
propiedad industrial, a la proteccién y fomento de la misma, fueron otorgadas al IMPI, con el
objeto de que se contara con un organo especializado con el que se cumpliera lo pactado en

¢l Tratado de Libre Comercio

La proteccion que otorga el IMPl a los extranjeros es para toda aquella persona que
solicite el otorgamiento y reconocimiento de un derecho de propiedad industrial en su favor
que cumpla con los requisitos sefialados para ello, contara con la proteccién que se otorga en
¢sta materia, sin gque puedan recibir un trato menos favorable del concedido a los propios

nacionales para la proteccion y defensa de sus derechos.

Los extranjeros (ue soliciten la obtencidon de una patente, registro de un modelo de

utilidad o diseno industrial, asi como el registro de marcas y avisos comerciales o la




publicacion de un nombre comercial, que cuente con secretos industriales, la autorizacién
para el uso de una denominacion de origen o bien que se declare la nulidad, caducidad,
cancelacion, caducidad o infraccion administrativa de un derecho otorgado en Meéxico,
contara con todos los derechos que para ello seiiala la legislacion.

De igual manera podra contar con el otorgamiento de su derecho que ya hubiere sido
reconocido en el extranjero y que pretenda introducir al nuestro. El interesado debera cubrir
los requisitos que para cada caso establece la ley, siempre que se encuentre dentro de los

términos para el reconocimiento del derecho de que se trate.

También se le proporcionara la informacion que requiera respecto a patentes y
registros otorgados, marcas y avisos registrados, la existencia de avances tecnolégicos en
alguna rama y cn general la bilsqueda tanto nacional como internacional relacionada con

algin campo particular, todo lo cual se lleva a cabo a través de la Direccion Técnica del

Instituto.

3.2 Canada
*El régimen juridico de la propiedad industrial canadiense se basa fundamentalmente

en cinco leyes:

* Ley de Patentes®” ™

* Ley de Marcas comerciales

* Ley de Diseiio Industrial

* Ley sobre la Reproduccion de Vegetales

* Ley de la Topografia de Circuitos Integrados

Estas son las leyes federales, opuestas a las de las provincias. En efecto, bajo la

constitucion Canadiense. ¢l gobierno federal esta facultado explicitamente para legislar en

Tratado de Cooperacion Parentaria (PCT. por su nombre cn inglés, nota ded traductor) finmado en Washington ¢l 19 de junio

de 1970, reformado el 2 de octubre de 1979 v ¢l 3 de fecbrevo de 1983
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materia de patentes y derecho de autor. Sin embargo, su facultad para adoptar las demas
leyes la adquiere indirectamente, ya sea a través de sus jurisdicciones, o bien en virtud de las

facultades gencrales para regular el comercio.

Cabe resaltar que no hay una legislacion federal sobre la proteccion del secreto

comercial, ya que esta previsto que es una materia, fundamentalmente, de la propiedad y de

los derechos civiles, y en consecuencia, materia de la jurisdiccion provincial.

"Los procedimientos contra la violacion de derechos de la propiedad industrial son
materia de la ley ordinaria®* Tampoco en este momento hay un régimen especial en Canada
para la proteccion de las denominaciones de origen, aparte de las medidas genecrales en
contra de la competencia desleal. que son materia del derecho provincial. En este pais
existen tres areas importantes dela propiedad industrial: las patentes, las marcas comerciales
y los disefios industriales. Ya que Canada es miembro de la Convencién de Paris y algunas
de sus disposiciones son similares a las de este Tratado, el cual no establece ningtin patrén
detallado para la legislacion nacional sobre propiedad industrial, solo contiene principios

generales y fundamentales. Estos principios estan contenidos en la legislacion canadiense.

Por ejemplo, el principio de trato nacional (articulo 2 de la Convencion de Paris), el
cual es fundamental en todas las reglas sobre propiedad industrial cubiertas por la
Convencion de Paris; es decir, las reglas sobre patentes, marcas y disefios industriales.
También el derecho de prioridad ( articulo 4 de la Convencién de Paris), sobre Patentes,
Marcas y Disefos Industriales. Mas alla de estos principios generales, Paris establece pocas
reglas comunes, las cuales se refieren esencialmente a la independencia de las patentes
concedidas en diferentes Estados partes de la misma invencion; el derecho para el inventor
de ser recanocido como tal en la patente; el hecho de que el otorgamiento de la patente no
puede ser rechazado ni tampoco puede ser invalidado en virtud de limitaciones ©
restricciones aplicables a un producto en particular, y de conformidad con el derecho local;
asimismo, algunas posibilidades, bajo el derecho interno, de permitir el otorgamiento de
licencias obligatorias para prevenir el abuso de derechos; con respecto a las marcas

comerciales, se prevé que las condiciones para presentar las solicitudes v el registro de una

I PROPIEDAD INTELECTUAL. Patent Act, Dicicinbre 31 dc 1998,
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marca comercial se determinen en cada estado contratante, de conformidad con la ley
interna, y que cuando una marca comercial esté debidamente registrada en el pais de origen,
debe, si asi se solicita, ser aceptada su solicitud y protegida en su forma original en otros
estados contratantes. Las anteriores reglas obviamente estan insertas en la legislacion

canadiense.

Pese a que los derechos de marcas comerciales en Canada son adquiridos a través del
uso mismo de la marca comercial, ¢l beneficio de registrar una marca comercial bajo la Ley
de Marcas, es que se concede al propietario de dicha marca el derecho exclusivo de usarla en
Canada por el término de quince afios, renovable indefinidamente por plazos similares. En
general, el régimen de Marcas de este pais es considerado como satisfactorio; sin embargo,
los conceptos de la actual Ley de Marcas datan de 1954, por lo que se hicieron ajustes para

ponerla a tono con las practicas comerciales actuales.

En el derecho canadiense, los derechos de marca se adquieren a través de su uso. Esto
tiene dos consecuencias: primero, con la finalidad de obtener el registro de una marca para
bienes especificos o servicios, el solicitante debe establecer que ha usado dicha marca
comercial en relacion con dichos bienes y servicios, y segundo, aun cuando una persona haya
presentado primero la solicitud de registro de una marca comercial ¥y haya obtenido el
registro, una tercera persona podia tener precedencia sobre el solicitante, o por lo menos
atectar los derechos del solicitante que pudo haberla adquirido bajo la ley, si este tercero

demanda haber hecho uso de la marca comercial en una fecha anterior a la del solicitante.

Lo anterior me parece una caracteristica muy importante en el régimen canadiense
sobre marcas comerciales, toda vez que estudiando los precedentes encontramos que es una
caracteristica casi Gnica en ¢l mundo y que se comparte, aundue en menor extension, sélo en
Estados Unidos y Filipinas. Estos tres paises son los iinicos miembros de la Unidn de Paris
que ticnen el sistema marcario que se conoce como "basado en el uso”. Todos los demas
miembros de la Union de Paris tienen un régimen en el cual lo primero es el registro de la
marca, la cual se opone a los derechos que se pudiera obtener por el uso de Ia marca en el

mercado




La coexistencia de dos concepciones diferentes fundamentales respecto de la
adquisicion de los derechos marcarios es posible ya que la Convencion de Paris nada dice
acerca de las bases de los regimenes de marcas ya que el articulo 6 (2) de la citada
convencion meramente prohibe los requisitos (para que una demanda sea aceptada en otro
pais de la Unidn) que puedan afectar los derechos en el pais de origen. También, podemos
observar que bajo la ley canadiense, una solicitud o demanda de marca se puede basar en un
uso proyectado opuesto a un uso actual En tal caso, el registro no se realizara hasta que haya

evidencia de un uso actual ante el registro de marcas.

Al respecto de la Ley de disefio Industrial, el régimen marcario canadiense tuvo que
hacer algunos ajustes para poder cumplir con sus nuevas obligaciones internacionales y, de
esta manera, adecuarse al mundo moderno. Actualmente y desde 1928, uno de los mas altos

tribunales de Canada declard que

“ex dificil lograr una concepcion definitiva del alcance de esta Ley. Es
una pieza legislativa que parece poco solida e incompleta, mal adapirada a sus

objetivos, y necesita una reformea”.

Como sabemos para que un disefio se registre debe ser nuevo. La antigua ley
canadiense establecia un periodo de gracia, de acuerdo con el cual una vez que ¢l disefio era
publicado en este pais, el registro de tal diseiio se obtendria al afo siguiente, en un caso
extremo, alguien podria llegar apresurado a la Oficina Canadiense de Industria en la semana
51 de la publicacion del disefio, y la Oficina deberia apresurarse para procesar la demanda,
examinar el disefo y expedirlo, o si no, el solicitante perderia su derecho de proteccion. Esta
extrafia regla cra tolerable en el siglo XIX, cuando fue concebida, y una solicitud de registro
de un diseio industrial era una cosa rara. $in embargo ahora, que la Oficina recibe cerca de
2,200 solicitudes al ano, surgiad la necesidad de cambiar la regla, en el sentido de que el
periodo de gracia deberia ser determinado no por la fecha de registro sino por la fecha de

presentacion de la solicitud. Esta reforma finalmente se realizo en 1991.

La legislacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), trajo

consigo una atinacion en esta regla. Ya que era costumbre que solamente lo publicado en
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Canada era tomado en cuenta a fin de establecer la fecha inicial del periodo de gracia;
despucs de la legislacion del TLCAN el disefio no sera registrado si ha sido registrado en
cualquier parte del mundo, con mas de un afio de anticipacion a la presentacion de la

solicitud en Canada.

“Finalmente considero necesario aludir algunas lineas a la propiedad industrial, porque
es bueno hablar de los derechos sustantivos contenidos en la legislacion, pero no debemos
olvidar que la habilidad para hacer efectivos los derechos es un elemento crucial para
cualquier régimen y me parece oportuno hacer mencién a un estudio llevado a efecto en 1989
el cual reveld que las quejas mas comunes formuladas por las grandes y pequefas industrias,
en relacion con el régimen de propiedad industrial, estaban relacionadas con los costos y las
demoras asociadas con el litigio™ Por lo tanto se ordend un minucioso estudio sobre el
sistema de resolucion de controversias en materia de propiedad industrial, y fueron emitidas
cerca de 70 recomendaciones en 1991 Mas tarde estas fueron discutidas y aplicadas por las
comunidades de comercio y juridicas. Actualmente se esti desplegando gran actividad en
tres areas respectivas relativas a la propiedad industrial, las cuales son: Biotecnologia,

denominacion de origen y resolucion de disputas.

3.3 La Union Europea

Antes de hablar del sistema de propiedad industrial de esta union economica es
necesario hacer referencia a sus antecedentes y estructura, esta compuesta por quince Estados
democraticos —365 millones de ciudadanos— unidos voluntariamente en un proyecto de

unificacion politica para responder en comun a los grandes desafios de nuestra época.

La Union europea, tal como la conocemos hoy, cs ¢l resultado de un largo proceso en
1950 por los promotores de la europa comunitaria. Es en esa fecha cuando nacen dos
corrientes de pensamienta que han dado cuerpo al proceso de integracion comunitaria:
federalista v funcionalista. Ambos confluyen hoy en el convencimiento de que debe existir

un poder europeo gque se asiente en unas instituciones democraticas ¢ independientes, con
Detlec tual property and Canada’'s Cononcreral Interests. A sunvnary report. Consainer and Corporate adTairs Canada, 1990,
tatogo inero RG33-22/1990, bilingie)
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capacidad para regir aquellos sectores en los que [a accion coman resulta mas eficaz que la

tados individualmente: mercado interior, moneda, cohesidon econdmica y social,

de los

politica exterior y seguridad.

*Tras la Segunda Guerra Mundial, es Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores
quien, inspirado por Jean Monnet, lanza el 9 de mayo de 1950 la revolucionaria propuesta de
poner en comuan la produccion franco-alemana de carbon y acero, creando una organizacion a
la que pudiera sumarse otros paises. Ademas del evidente interés econdomico, nace asi la
Comunidad Europea del Carbon y del Acero (CECA), constituida por medio del Tratado de
Paris el 18 de abril de 1951, sobre la base del principio de que, en palabras de Monnet
"Europa no se construiria e golpe, sino a través de realizaciones concretas, creando una
solidaridad de hecho " En la CECA se integran Francia, ltalia, Alemania, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo™*'

Posteriormente y después de varios tratados entre Estados en 1981 y 1986, las
adhesiones de Grecia, Espaila y Portugal suponen el reforzamiento del flanco sur de la
Comunidad, haciendo evidente la necesidad de aplicacion de programas estructurales que
contribuyan a reducir sus disparidades de desarrollo econdémico en la Comunidad de los
Doce. En el mismo afio en que la Comunidad se convierte en la curopea de los doce, se firma
el Acta Unica Europea, que supone una nueva e importante etapa en el proceso de
construccion curopea, v que entré en vigor en julio de 1987, esta acta Unica amplia los
objetivos de la comunidad sc establece como meta la realizacién de un Mercado Interior
para cl 31 de diciembre de 1992, un espacio sin fronteras interiores en el que debera quedar

tinalmente garantizada la libre circulacion de mercancias, personas, servicios y capitales.
“Entre sus objetivos encontramos:*?

* Promover la unidad de Europa.
* Mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos.
* Fomentar el desarrollo economico, el comercio equilibrado y la libre competencia.

* Reducir las desigualdades econdmicas entre las regiones

»



* Ayudar a los paises en vias de desarrollo.

* Garantizar la paz y la libertad *

Para llevar a cabo los fines anteriormente. citados la unidad europea cuenta con una
legislaciébn comunitaria, aplicable de manera uniforme. en los quince paises miembros.

El presupuesto, s financiado por recursos propios de la Comunidad.

El personal administrativo y técnico esta al servicio de las Instituciones comunitarias.
Sus organos e Instituciones son:

El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal directo, es el representante de los
pueblos de la Comunidad. Participa en el proceso legislativo y en la elaboracidn del presupuesto, y

ejerce un poder de control limitado, pero creciente.

El Consejo, compuesto por quince miembros (un Ministro por Gobierno), adopta decisiones
y aprueba la legislacion comunitaria. Su composicion varia en funcion de la materia de que se trate

(Ministros de Asuntos Exteriores, de Agricultura, de Transportes, de Hacienda, etc.).

La Comisién, que cuenta con veinte miembros independientes, propone la legislacion

comunitaria, vela por que se respeten la legislacion y los Tratados y ejecuta las politicas comunes.

El Tribunal de .Justicia, establecido en Luxemburgo desde su creacion, garantiza,
conjuntamente con el Tribunal de Primera Instancia, el respeto del Derecho en el proceso de

integracion comunitaria.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, controla la ejecucion del presupuesto de la Comunidad.

Paralelamente a estas Instituciones, el Comité Econémico y Social, organo de caracter
consultivo, asocia al proceso de elabaracion de la legislacion comunitaria a los representantes de los

sindicatos y de los grupos socioprofesionales. Otro organo auxiliar del Consejo y de la Comisién, el
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Comité de las Regiones, representa a los entes regionales y locales dentro del sistema institucional

comunitario y ejerce funciones consultivas,

Por altimo, el Banco Europceo de Inversiones tiene como mision contribuir financieramente

al desarrollo equilibrado de la Comunidad.

Una vez que hemos desglosado brevemente las Instituciones que estan al frente y su actividad
primordial, tenemos que ver lo referente a la propiedad industrial y los importantes lazos que en la

actualidad existe entre nuestro pais y esta comunidad:

El veintisiete de noviembre del aito dos mil, tue firmado en nuestro pais el Tratado de Libre
Comercio entre México v los Estados de la Asociacion Europea de Libre Comercio, que aunque es
un tratado que tiene los mismos objetivos y principios que cualquier otro es notablemente diferente
ya que las disposiciones del mismo aplican al comercio y las relaciones econdnticas entre, por una
parte, los Estados de la AELC (Republica de Islandia, el principado de Liechtenstein, el Reino de
Noruega y la Confederacion Suiza) en lo individual y, por otra, México; pero no en las relaciones
comerciales entre los Estados de la AELC y que por separado pudieran tener con nuestro pais. Asi en
este Tratado establece que las partes otorgaran y aseguraran una adecuada, efectiva y no
discriminatoria proteccion de los derechos de propiedad intelectual, y estableceran medidas para
proteger esos derechos contra ia talsificacion, pirateria, en todo momento haciendo alusion al
Principio de trato nacional establecido en el GATT del cual México es parte desde hace mas de 10
anos, establecen como autoridad y 6rgano de consulta sobre cuestiones referentes a la propiedad

intelectual al Comité Conpunio quien estara integrado por representantes de cada Parte

En ¢l anexo NXI en su articulo 1 establece la definicion y alcance de la "proteccion de la
propiedad intelectual”, en particular, la proteccion del derecho de autor, incluidos los programas de
computacion y las bases de datos, asi como los derechos conexos; las marcas de bienes y servicios;

las indicaciones geograficas, incluidas las denominaciones de origen. los disefios industriales; las

patentes; las variedades vegetales; las topogratias de circuitos integrados, asi como la informacion

no divulgada




3.4 Brasil

El Régimen de propiedad industrial de este gran pais y potencia de Iberoamérica no es
muy diferente al nuestro ya que incluso tiene instituciones con los mismos objetivos aunque
no con los mismos logros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo me
parece importante analizar su sistema de propiedad industrial por la apertura comercial que

tiene en la actualidad con nuestro pais.

En Brasil se cuenta con una Ley de Propiedad Intelectual en donde estan
contemplados los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial a diferencia de
nuestro pais en donde contamos con una Ley que protege exclusivamente los derechos de

propiedad industrial.
~ .. . .
Su proteccion se realiza a través de:

Concesion de patentes de invencion y de modelo de utilidad;
Concesién de registro de disefio industrial;
Concesion de registro de una marca,

Represion de las falsas indicaciones geogrificas; y

Represion de la competencia desleal ™,

La diferencia con la protecciéon que se da en nuestro pais radica en los avisos

comerciales, a los cuales esta legislacion Brasilefia no los contempla.

Respecto a los delitos contra la propiedad industrial encontramos que estan
perfectamente especiticados cuales seran para las patentes, disefios industriales, marcas,
indicaciones geograticas y competencia desleal a diferencia de nuestra legislacion en la que
los delitos estan previstos haciendo referencia al capitulo de infracciones. Cabe resaltar que
no se imponen infracciones en este pais y que las penas que se imponen por la comisién de
algun delito son irrisorias si tomamos en cuenta el dafio que ocasionan a la economia, ya que

van de:
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DELITOS CONTRA PATENTES Pena -detencion, de 3 (tres) meses a 1(un) afio, 0 multa.

DELITOS CONTRA LOS DISENOS INDUSTRIALES Pena -detencion, de 3 (tres) meses a
1(un) afio, o multa.

DELITOS CONTRA LAS MARCAS Pena -detencién, de 3 (tres) meses a 1(un) afio, o
multa.

DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE MARCA, TITULO DE ESTABLECIMIENTO
Y SENAL. DE PROPAGANDA Pena -detencion, de 1 (un) a 3(tres) meses, o multa.

DELITOS CONTRA INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DEMAS INDICACIONES.
Pena -detencion, de 3 (tres) meses a 1(un) afio, o multa.

Cabe resaltar que las penas citadas seran aumentadas de un tercio a la mitad si el
agente es o fue representante, mandatario, socio o empleado del titular de la patente o del
registro, o si la marca alterada, reproducida o imitada sea de alto renombra, notoriamente

conocida, de certificacion o colectiva.

Asi las multas podran ser aumentadas o reducidas, en hasta 10 veces, dependiendo de
las condiciones personales del agente y de la magnitud de ventajas auferidas. Cabe resaltar
que solo se ejercita accién penal a peticion de parte salvo que se reproduzcan o imiten, de
modo que pueda inducir al error o confusién, armas, blasones oficiales nacionales,
extranjeros o internacionales sin que haya la debida autorizacion, en este caso, la accion

penal es publicada.

Como mencione al principio tenemos en comun instituciones que protegen a la
propiedad industrial que para este pais se trata del Instituto Nacional de la Propiedad
intelectual (INPI1) el cual se rige por la Ley 5.648, del 11 de diciembre de 1970 y en la cual

encontramos los fines de dicho Instituto que son:

"Art. 2¢ -El INPI tiene por finalidad principal ejecutar, en ¢l dambito
nacional, las normas que regulan la propiedad industrial, teniendo en vista su

Juncion social, economica, juridica y técnica, bien como pronunciarse cuanto a




let conmvertiencia de firma, ratificacion y denuncia de convenciones, tratedos,

N . : ;. +
convenios y acuerdos sobre propiedad industrial. "

3.5 Tratados Internacionales
Los Tratados que constituyen el marco de la propiedad industrial internacional se

pueden dividir en tres categorias.

*TRATADOS QUE PROVEEN UNA PROTECCION SUSTANCIAL A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

*TRATADOS QUE FACILITAN LA PROTECCION INTERNACIONAL, Y
*TRATADOS QUE ESTABLECEN LAS CLASIFICACIONES INTERNACIONALES.

México, después de cambiar su legislacion en 1991 en sus aspectos sustantivos, tal y
como lo detallé en el capitulo 1, mas tarde tuvo que modificar su legislacion en 1991 para
adecuar su normatividad fundamentalmente en materia adjetiva. En efecto, el gran problema
es la falta de mecanismos o de efectividad en el cumplimiento de la legislacion sobre la
propiedad industrial; aunque también podemos decir que eso no es privativo de México, sino
de muchos otros paises que se han incorporado nuevas legislaciones sobre la materia dentro
de su sistema juridico. La inexistencia o la falla en los mecanismos de represion de la
violacion de derechos de la propiedad industrial parece que es el “Talon de Aquiles" del
sistema mexicano. que cuenta con una nueva normatividad tendiente a la mayor proteccion,

pero que en muchos casos quedan en letra muerta.

Nuestro pais es, a simple vista, un “paraiso” de la pirateria de propiedad industrial.
Basta simplemente con caminar por ciertos barrios comerciales de la ciudad y uno se puede
encontrar con material pirata; algunos de cllos en forma soberbia ostentan la leyenda "Disi a

la pirateria”, parodiando la propaganda oficial " Di no a la pirateria®. informacion
propag p
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periodistica menciona que es tal la magnitud de la pirateria que:™er 1995 dejo ganancias

superiores a 300 millones de dolares™?

aunque es dificil cuantificar lo que se produce en un mercado que es fundamentalmente

informal, por lo cual es dificil medir su impacto en cifras claras.

Con eso, aunque no tenemos pruebas, intuitivamente podemos inferir que el
desconocimiento de la materia es nulo o casi nulo en las instancias judiciales, no obstante que
hay unidades especializadas en esta materia, muchas veces por la constante movilidad del
personal judicial. Por otra parte, las universidades, que pueden ser el factor preparador, con
excepciones, no imparte cursos sobre la materia. De lo que, no hay duda es, de que el factor
fundamental en la transformacién de nuestro marco juridico en materia de propiedad
industrial ha sido la apertura de México al comercio exterior, lo cual ha empujado a

transformar nuestro sistema.

El tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, como sabemos, en
su capitulo XV1I establece normas concretas sobre propiedad intelectual y se refiere también
a la propiedad industrial, contiene medidas de caracter adjetivo. Lo mismo sucede en el caso
de las disposiciones sobre propiedad industrial del TRIPS, por lo cual ambos instrumentos
juridicos son consideradas como una innovacién en los tratados internacionales de caracter

multilateral.

Por lo anteriormente sefialado me es conveniente hacer mencion a los diversos tratados
o foros de los México ha sido participante, tal y como son:

* FOROS MULTILATERALES;

* FOROS REGIONALES; y

* FOROS BILATERALES.

Respecto a los FOROS MULTILATERALES, encontramos a la Organizacién
Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), que es una organizacion intergubernamental
con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. En la actualidad cuenta con 175 Estados miembros.
Meéxico pertenece a la OMP! desde el 14 de junio de 1975. La Organizacion Mundial, se cred

en 1967 para promover la proteccion de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la

YUNADAL, Alciandro. 7 Distrito Foederal, paraiso de e fulse, La Jornada, 28 de dicicinbre, 1996
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Conferencia de Estocoltmo. En 1974 se transformé en un organismo Especializado de la
Organizacién de las Naciones Unidas (ONU) y recibio el mandato de administrar los asuntos
de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de la Naciones Unidas. Hoy

es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

A partir de la década de los ochenta. nuestro pais ha participando activamente en
negociaciones para el establecimiento de tratados multilaterales sobre propiedad intelectual y
en reuniones internacionales sobre propiedad intelectual en el marco de la OMPI. En la
actualidad, somos miembros activos de cuatro Tratados Internacionales administrados por la

OMP1 en materia de propiedad industrial, los cuales son:

* El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883), desde el 7
de septiembre de 1903,

* El Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Simbolo Olimpico (1891), desde el 16
de mayo de 1996.

* El Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su

Registro Internacional (1958), desde el 25 de septiembre de 1966. (Acta de Lisboa).

En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos:

* Convenio Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas (1886), desde
el 11 de junio de 1967.

* Convenio de Roma sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusion (1961), desde el el 18 de
mayo de 1964.

* Convenio de Ginebra para la Proteccion de los Productores de Fonogramas contra la
reproduccion no Autorizada de sus Fonogramas (1971), desde el 21 de diciembre de
1973,

* Tratado de la OMP1 sobre Derecho de Autor (1996), firmado el 24 de febrero del
2000.

Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas (1996), tirmado el
11 de mayo de 1999,




En cuanto a su estructura organizativa, la OMPIl esta compuesta por la Oficina
Internacional, una Asamblea General, una Conterencia y un Comité Coordinador.

Entre sus objetivos principales encontramos:

a) Fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en ¢l mundo, mediante la

cooperacion entre los Estados y, eventualmente, con otras organizaciones

internacionales.

b) Ascgurar la cooperacion administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual.

La funcion de la OMPI es promover la proteccién de la propiedad intelectual en el
mundo entero mediante la cooperacidén de los Estados y administrar varios tratados
multilaterales que tratan de los aspectos juridicos y administrativos de la propiedad

intelectual.

La OMPI promueve la adopcién de tratados internacionales, asi como el
establecimiento de un moderno sistema de proteccion para el desarrollo nacional e
internacional y la cooperacion administrativa entre todos sus miembros. Actualmente la
OMPI administra 22 tratados internacionales; 16 sobre propiedad industrial y 6 sobre

derechos de autor.

Otro Foro multilateral muy importante cs la Organizacién Mundial del Comercio
(OMC) la cual es un organismo internacional con sede en la Ciudad de Ginebra, Suiza,
creada el 1° de enero de 1995, en virtud de las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-

1994)
Actualmente cuenta con 135 paises miembros y sus principales funciones son:

* Administra los acuerdos comerciales de la OMC

*

Foro para negociaciones comerciales

*

Trata de resolver las diferencias comerciales

*

Supervisa las politicas comerciales nacionales




* Asistencia técnica y cursos de formacion para los paises en desarrollo
* Cooperacién con otras organizaciones internacionales

En 1995 México suscribio el Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial
de Comercio (OMC), el cual contiene en su Anexo 1C el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).Desde que fue
suscrito este acuerdo, se inicio la implementacion gradual de los compromisos que adquirid
nuestro pais con dicho Acuerdo, ef cual ha abarcado aspectos legislativos en institucionales
en todas las areas de propiedad intelectual, mediante un proceso de notificacion de
legislacion. Es importante sefalar, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual,

participa activamente en las reuniones del Consejo dei Acuerdo ADPIC.

El Acuerdo establece ciertos estandares primero, requiriendo que las obligaciones
sustantivas de los principales acuerdos de la OMPL, es decir el Convenio de Paris y el
Convenio de Berna, se cumplan, con algunas excepciones y segundo, el Acuerdo ADPIC
afade un numero considerable de obligaciones sustantivas en las areas en donde los

Convenios existentes eran insuficientes, estas areas que se afiaden son:

Observanc

a: Esta parte que se refiere a los procedimientos y recursos nacionales
para la observancia de los derechos de propiedad intelectual es uno de los aspectos mas
importantes del Acuerdo ADPIC. El Acuerdo establece ciertos principios generales aplicables
a todos los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos;
medidas provisionales; requerimientos especiales para medidas de observancia en la frontera;
y. procedimientos penales. Estas disposiciones especifican con detalle los procedimientos y

recursos que deben ofrecerse a 1os titulares para el ejercicio de sus derechos.

Prevencion y Solucién de Controversias: Esta Parte indica ue con relacion a las
diferencias entre los Miembros de la OMC respecto de las obligaciones del Acuerdo ADPIC,

éstos de tendran que someterse a los procedimientos de solucion de controversias de la OMC.

Entrada en Vigor: Dentro de la parte "Disposiciones Transitorias" sc establece la

entrada en vigor del Acuerdo, dando periodos de transitorios para la aplicacion del Acuerdo a




fos paises en desarrollo, a fin de que introduzcan en sus leyes, reglamentos o practicas las
disposiciones del presente Acuerdo. En México el Acuerdo ADPIC entro en vigor el 1°d e

enero del aiio 2000.

"Dentro de los FOROS REGIONALES encontramos al Foro de Cooperacion

Econdémica Asia-Pacifico (APEC) el cual se establecio en 1989 como respuesta a la creciente
interdependencia entre las economias de Asia y el Pacifico. En sus inicios APEC representaba
un Foro de dialogo informal, vy desde entonces se ha convertido en el principal mecanismo
regional para promover ¢! libre comercio y la cooperacion econdmica. La meta de APEC es
lograr avanzar hacia una cconomia dinamica con un sentido de comunidad=°

La agenda de Accion para la Aplicacion de la Declaracion de Bogor por parte de las
economias del APEC se aprobo el 19 de noviembre de 1995, en Osaka, Japon. En esta Agenda
de Accion se previo el tema de la Propiedad Intelectual y se establecio la elaboracién de un
Plan de Accion Individual por cada Economia parte de APEC y una serie de Acciones

Colectivas.

Con el objeto de consolidar la presencia de México en la regidon Asia-Pacifico, como
un pais que cuenta con un sistema legal adecuado para la proteccion de la propiedad
intelectual se han desarroilado trabajos derivados de las acciones colectivas sobre la materia
para alcanzar los objetivos ya establecidos dentro de la Agenda, participando activamente en

las reuniones.

El objetivo de la Agenda sefala el establecimiento de una proteccion adecuada y
efectiva por parte de las economias, incluyendo las leyes, la administracion y la observancia
de los derechos dec Propiedad Intelectual en la regidn Asia-Pacifico, basandose en los
principios de trato nacional ¥ transparencia establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

La elaboracion de la parte de Propiedad Intelectual del Plan de Accion de Meéxico

correspondiéd al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1) y al Instituto Nacional
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del Derecho de Autor (INDA) de la Secretaria de Educacion Pablica, para lo cual se tomo en

cuenta el objetivo y los lineamientos de las Agendas de Accion.

En el 2000 se acordé que el Plan de Accion se modificara y se elaborara de manera

electronica. Este nuevo Plan de Accion incluye los siguientes puntos:

* Implementacién del Acuerdo ADPIC

* Aseguramiento de la concesion expedita de los derechos de propiedad intelectual
* Observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual

* Educacion pablica sobre propiedad intelectual

* Cooperacion en APEC sobre propiedad intelectual

Es importante manifestar que el Convenio de Paris establece una serie de medidas
cautelares que México debe respetar por ser firmante del mism, dentro de las limitaciones que
le impone el articulo 133 de nuestra Carta Magna, es decir, que la Constitucion, las leyes del
Congreso de la Unidn que emanen de ellas y los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica con aprobacién del Senado,

seran la Ley Suprema de toda la Union.

El articulo 9 del Convenio de Pa’ris sefiala en el inceso 1: Todo producto que lleve
ilicitamente una marca de fabrica o de comercio o un nombre comercial sera embargado al
importarse en aquellos paisese de la Union en los cuales esta marca o este nombre comercial

tengan derecho a la proteccion legal.

La excepcion la contiene el inciso 4 del propio numeral, cuando sefala que las

autoridades no estan obligadas a efectuar el embargo en caso de transito

El embargo puede darse ya sea en el momento de la importacion o bien en el interior
del pais, segun convenga o lo dispongan las leyes de cada pais contratante, es por lo anterior la

importancia que tiencn las acciones colectivas las cuales cito a continuacién.




Acciones Colectivas estan orientadas a contribuir a la facilitacion del comercio en la
regidn y son desarrolladas por parte de las Economias del APEC. Se designé a Japon como

coordinador del tema de la propiedad intelectual.

Las acciones colectivas y las economias que las coordinan son las siguientes:
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El IMP1 en coordinacion con el INDA de la SEP participa activamente en la realizacion
de las acciones colectivas preparando oportunamente las propuestas y la informacion
requerida. Asimismo, México es la economia encargada de coordinar la accion colectiva e-2)
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En ¢l afio 2000, y como consccuencia de la implementacion del Acuerdo ADPIC por
parte de las cconomias de APEC y de la finalizacion de algunas acciones colectivas, el IPEG
decidioé reelaborar las acciones colectivas con base a las nuevas necesidades del grupo y a las
tendencias en la materia. Por ¢l momento, el grupo se encuentra deliberando para la
aprobacién ¢ implementacién de las nuevas acciones colectivas, que probablemente se
adoptaran en la proxima Reunion del IPEG que esta programada para marzo del 2001, en

Sydney. Australia.

‘Otro foro regional importantc es el Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA)*™ la cual no es mas que el esfuerzo por unificar las economias del Hemisferio
Occidental en un solo acucrdo de libre comercio, fue iniciado en la Cumbre de las Américas,
ltevada a cabo en diciembre de 1994, en Miami, Florida. Los mandatarios de los 34 paises de
la regién acordaron establecer un "Area de Libre Comercio de las Ameéricas" (ALCA) y
concluir las negociaciones para el acuerdo a mas tardar en el afio 2005. Asimismo, estos
mandatarios se comprometicron a lograr un avance sustancial hacia el ALCA para el afio

2000,

Estas decisiones se encuentran delineadas en la Declaracion de Principios y en el Plan

de Accion de la Cumbre.

El esfuerzo por establecer el ALCA ha sido un proceso dindmico que inicialmente,

involucraba tres clementos basicos:

*Los Ministros de Comercio del Hemisferio, que desarrollaron el plan de trabajo completo

para el ALCA;

*Los 12 Grupos de Trabajoe del ALCA establecidos por los Ministros, recopilaron informaciéon

del estado actual de las relaciones comerciales entre los paises del Hemisferio; y

*Los Viceministros de Comercio del Hemisferio, coordinaron los esfuerzos de los Grupos de

Trabajo y asesoran a los Ministros
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Desde la Cumbre de Miami, los Ministros de Comercio se han reunido en cinco
ocasiones para formular y ejecutar un plan de trabajo para el ALCA. La primera reunion fue
en Denver, Colorado, en 1995; la segunda en Cartagena, Colombia, en 1996; la tercera en
Belo Horizonte, Brasil, en 1997; la cuarta en San José, Costa Rica, en 1998; y la quinta en
Toronto, Canada , en 1999, La sexta reunion se llevo al cabo en el mes de abril del 2001, en

Buenos Aires, Argentina.

A la fecha se han integrado 12 Grupos, quienes s¢ han reunido en diversas ocasiones y
en diversos paises de América para obtener y compilar informacidén relevante en cuanto a las
relaciones comerciales en sus respectivas areas, de acuerdo con sus mandatos, a fin de

determinar posibles vias que condujeran a las negociaciones.

E! ambicioso objetivo de crear un area de libre comercio, propuesta por los mandatarios
de los 34 paises durante la Cumbre de las Américas de Miami en 1994, recibié un importante
impulso gracias a la Declaracion Ministerial de San José, del 19 de marzo de 1998. Este
documento, acordado por los Ministros, ha servido de base para la puesta en marcha formal de
las negociaciones hemisféricas, mismo que fue presentado a los Jefes de Estado y Gobierno, en

la Segunda Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile, en abril de 1998.

La gran importancia de la Declaracién de San José radica en que inician las
negociaciones del ALCA, y de este modo la estructura y organizacion de las mismas. En
primer lugar, los 12 Grupos de Trabajo fueron transformados a 9 Grupos de Negociacion. Cada
Grupo con un Presidente y un Vicepresidente que seran seleccionados para ejercer su cargo en
un periodo de 18 meses. Asimismo, para guiar el trabajo de cada uno de los Grupos de
Negociacion, los Ministros establecieron principios y objetivos generales, asi como objetivos

especificos (mandatos).
Grupos de Negociacion del ALCA:

Acceso a mercados; Inversiones, Servicios; Compras del Sector Publico; Solucion de
Controversias; Agricultura, Propiedad Intelectual; Subsidios, antidumping y derechos

compensatorios, y Politica de competencia.




En segundo lugar, para guiar ¢l trabajo de estos Grupos de Negociacion, seleccionar sus
Presidentes y Vicepresidentes, y decidir la ‘estructura general del acuerdo y los asuntos
institucionales, se establecio el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) a nivel

Viceministros.

Las negociaciones del ALCA se desarrollan bajo una estruciura acordada que asegura la
amplia representacion geografica de los paises participantes. LLa Presidencia del ALCA rotara
al final de cada Reunién Ministerial. Los paises que ejerceran las Presidencia durante el
proceso de negociacion seran: Canada, Argentina, Ecuador, y conjuntamente Brasil y Estados

Unidos y del mismo modo, seran sede de las Reuniones Ministeriales y presidiran al CNC.

Grupo de Negociacion sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (GNPI)fue
establecido en la Reunidén Ministerial de san José, en 1998. Inicié el proceso de negociacion
respetando los principios orientadores que forman parte de la Declaracion de San José y
contando con la informacion aportada por €l Grupo de Trabajo de acuerdo a las tareas que

habian sido realizadas meses anteriores.
El objetivo especifico del GNPI, de acuerdo al mandato de dicha Declaracion es:

"Reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una adecuada
y efectiva proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Se deberan tomar en cuenta los

avances tecnologicos.”.

Para el primer periodo de negociaciones de 18 meses (1998-1999), se eligio a
Venezuela como Presidente del Grupo y a Ecuador como Vicepresidente. Durante este periodo

el GNPI se reunid en cuatro ocasiones en Miami, Florida.

Al finalizar el periodo de negociaciones, el GNPI presentd al Comité de Negociaciones
Comerciales un esquema anotado del area dc propiedad intelectual, que refleja detalladamente
todos los temas en los que ¢l Grupo alcanzd consenso y aquellos en los que no se llegd a
consenso. Este esquema sirvié como insumo al CNC (Comité de Negociaciones Comerciales)

para su informe en la Reunion Ministerial de Toronto, en noviembre de 1999,

TRSIS O
TALLA T

oY



Esta Rcunion Ministerial dio fin al primer periodo de negociaciones (1998-1999) y al
mismo tiempo dio inicio al siguiente periodo de 18 meses que abarca el afio 2000 y 2001. Se
dieron a conocer los progresos y logros alcanzados por los Grupos de Negociacion, la nueva
nomina de paises que serviran como Presidentes y Vicepresidentes durante estos 18 meses asi

como, los proximos pasos en las negociaciones.

Asimismo, para el periodo de negociaciones 2000 y 2001, México tuvo a cargo la

Presidencia del GNP y Paraguay la Vicepresidencia.

Para este segundo periodo de negociaciones, el Grupo se ha reunido en tres ocasiones,

en Miami, Florida.

Respecto a los TRATADOS BILATERALES O TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO: En la actualidad México ha firmado ocho tratados de libre comercio. En el
caso especifico del Sistema de Propiedad Industrial, durante los Gltimos afios ha adquirido
gran importancia en la economia tanto a nivel nacional como internacional, por su
vinculaciéon con ¢l comercio mundial y por la innovacion tecnologica y trasferencia de
tecnologia. por lo que es imperativa la necesidad de contar con un sistema de proteccién mas

amplio tanto a nivel nacional como internacional para la propiedad industrial.

Para Meéxico. un elemento importante dentro de su economia ha sido el incremento de
acuerdos comerciales que a su vez han sido entre otras cosas, fuentes de materias primas e
insumos industriales y equipo, y han fomentado el flujo de inversiones, servicios, tecnologia

v personas, obteniendo crecimiento v bienestar nacional.

Actualmente, los ocho tratados de libre comercio mencionados otorgan un régimen de
proteccion para los derechos de propiedad industrial, ademds, ante este proceso de
globalizacion, los paises se preocupan por reforzar sus legislaciones respecto a estos

derechos, garantizando que la proteccidn sea adecuada, estos tratados son:

"‘“VTRAT/\DO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE ENTRE
CANADA. ESTADOS UNIDOS Y MEXICO (TLCAN) (Sexta Parte, Capitulo XVI1
Propicdad Intelectual)




* TRATADO DCE LIBRE COMERCIO ENTRE [LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA (Capitulo X1V Propiedad Intelectual)

* TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES (G3)
(INTEGRADO POR MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA) (Capitulo XV1I1 Propiedad
Intelectual)

* TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS ¥V LA REPUBLICA DE BOLIVIA ( Capitulo XV1 Propiedad Intelectual)

* TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA ( Capitulo XVIl Propiedad
Intelectual)

* TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CHILE ( Capituio XV Propicdad Intelectual)

* TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA UNION EUROPEA (Titulo IV. Propiedad Intelectual)

* TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL™?*

El contenido de las disposiciones relativas a los derechos de propiedad. intelectual
incluidas en estos tratados varian, sin embargo, la mayoria incluyen disposiciones generales y
principios basicos dentro del Capitulo de Propiedad Intelectual. Estas disposiciones y
principios se constituyen de los siguientes puntos:

* Disposiciones sobre la materia

* Definiciones

* Proteccion de Jos derechos

* Trato Nacional

* Excepciones

* Trato a la Nacion mas favorccida

* Control de Practicas abusivas o contrarias a la competencia

* Cooperacion para eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de

propiedad intelectual

SERRANO MIGALLON. Fernando, La Propiedad Industrial en Aféxico, 3% Edicidn corrcgida. México. Editorial Pareia
2000, pig 500,
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YA pesar de que estos principios y disposiciones se estipulan de forma uniforme en cada
uno de los tratados, en cada uno de ecllos, se incorporan diferentes figuras para su
proteccion.®””

Con el fin de desarrollar y fortalecer la gestion administrativa y la modernizacion del
sistema de propiedad industrial, el IMPI ha mantenido actividades de coopecracion con
diversas Oficinas y Organizaciones internacionales relacionadas con la propiedad industrial.
Las modalidades de cooperacién que se han seguido se centran basicamente en la

capacitacion de personal, intercambio de informacion y cooperacion técnica, y educativa.

Asi, los principales organismos y oficinas con los que el IMPI mantiene actividades de

cooperacién son:

* Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

* Oficina Europea de Patentes (EPO)

* Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI)
* Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI)

* Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (QAMI)

* Agencia de Cooperacién Internacional de Japon (JICA)

* Secretaria de Integracion Econémica Centroamericana (SIECA)
* Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO)

* Oficina Esparfiola de Patentes y Marcas (OEPM)

genes/cooperacion gif.. consultida el 30 de octubre 2¢(02.
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CAPI'I'ULO IV CRITICAY PROPUESTA

4.1 Respecto de las Infracciones:

Son la contravencion a normas de caracter administrativo derivada de una accion u

omision. Las leyes administrativas constituyen un conjunto de normas juridicas que tienden a

asegurar el orden publico, otargando derechos y obligaciones a los gobernados, limitando asi

la actuacion de los individuos. Sin embargo, hay ocasiones en que los ciudadanos no respetan

esas normas de caracter general, impersonal y abstracto, ya porque las cuestionan o porque

son objeto de controversia o violacidon, es entonces cuando el estado interviene para hacer

respetar el derccho violado, a través de la potestad sancionadora de la administracion

publica.

Existen infracciones administrativas que se consideran delitos , por ello es importante

distinguir entre infraccion y delito.

a)

b)

<)

)

e)

La infraccidon es sancionada generalmente por una autoridad administrativa
subordinada, mientras que al delito lo sanciona el poder judicial a través de
tribunales independientes.

El acto u omision que da lugar a la infraccion viola disposiciones de
caracter administrativo, leyes, reglamentos, circulares etc. El delito vulnera
leyes de caracter penal que protegen la vida, la salud el patrimonio, etc.

La infraccion puede ser atribuida a personas fisicas y a personas morales;
el delito anicamente puede ser llevado a cabo por personas fisicas.

La sancion aplicable en el caso de la infraccion se traduce en multas,
mientras que el delito priva de la libertad generalmente.

Los elementos de dolo y culpa no son esenciales para que la infraccién
administrativa exista, por el contrario, los delitos contra propiedad

industrial requeriran siempre el elemento de culpabilidad para existir.
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Es por lo anterior que al ser dos figuras distintas el delito y las infracciones no

podemos referirnos a las infracciones como delitos cuando se ha configurado la reincidencia.

Originalmente, la Ley de 1991 contenia un articulo 213 que se referia a las
infracciones de caracter administrativo, el cual a su vez correspondia, o tenia su cquivalente
en el articulo 210 de la Ley de 1976. Sin embargo. en 1994 el articulo 213 sufrié
modificaciones que ticnen que ver con las nuevas tendencias en materia de proteccion a la
propiedad industrial; cs decir, con la tendencia hacia la despenalizacion de las infracciones

del derecho de la propiedad industrial.

De acuerdo con el articulo 213 vigente se enumeran 25 tipos de infracciones. En la
altima, en forma muy amplia y vaga, a manera de un saco o costal en el que pueden caber
muchas cosas, s€ menciona que también son infracciones administrativas: "/as demcs
violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos”. De estos 25 tipos de

infraceién, la ley de 1991 en su version original solamente reconocia 11.

Las violaciones marcadas con los nimeros romanos X1, XI11I, XIII, XIV, XV, XVI son
"nuevas" en este lugar; porque antes el legislador las tenia colocadas en el articulo 223 y eran
consideradas como delitos. Esto significa que la ley se inclina mas a aplicar medidas
preventivas y de reparacion de daio que a la aplicacion de medidas punitivas. Enfoque que
tiene que ver con la tendencia, de alguna manera traida por el TLCAN, en donde la esencia
es la sancion econdmica y el mantenimiento de los lazos comerciales mas que la sancion de

caracter corporal, como lo seria en ¢l caso de la sancion penal.

Ademas hay que notar que este tipo de infracciones, también estan sancionadas por la
legislacién en materia de proteccion al consumidor. En efecto, la Ley Federal de Proteccion

al Consumidor sanciona también este tipo de infracciones.

Los elementos con que cuenta el IMPI para sancionar la violacidn de las normas
sustantivas de proteccion de la propiedad industrial, son multas, clausuras, y el arresto
administrativo. Asi, de conformidad con la Ley de la propiedad industrial, las sanciones en
iguientes:

caso de las infracciones administrativas son las

2
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I8 Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimao
sreneral vigente en el Distrito Federal;

No se sefala si la multa que se aplicara se debera determinar por el salario minimo
que estaba vigente ¢n el momento de cometerse la infraccion, o bien, si es el salario vigente
al momento de dictar resolucion o que ésta quede firme, pues procede el juicio de amparo
ante el Juez de Distrirto y el recurso de revision ante el Tribunal Colegiado de Circuito, lo
cual hace que entre una cosa y otra transcurran varios afos, durante los cuales el salario

habra variado considerablemente, maxime si esto acontece en momentos de inflacion.

1. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario
minimeo general vigene para el Distrito Federal, por cada dia que persista la
infraccion;

Se hace la misma observaciéon que para la fraccion que antecede.
11 Clausura temporal hasta por noventa dias;

La clausura es una medida inconstitucional, pues se esta coartando una libertad;
se estd molestando en sus bienes, papeles, posesiones o derechos, a una persona que
esta ejerciendo su libertad de comercio, sin que medie juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y conforme a las leyes dictadas con anterioridad al hecho.
1438 Clausura definitiva,
Con las mismas observaciones ue la fraccién anterior
1% Arresto adnunistrativo hasta por 36 horas.?? ™
El articulo 215 sefiala: La investigaciéon de las infracciones administrativas se

realizara por cl Instituto de oficio o a peticion de parte interesada.

El articulo 218 de la ley en la materia, dispone que en el caso de reincidencia se
duplicaran las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del tripla del

maximo fijado en el articulo 214 del propio ordenamiento.

" Articalo 24 de

Lev e da Propuedad Indusirial,
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El articulo 219 de la ley de la Propiedad Industrial establece: Que las clausuras
podran imponerse ademas de la multa o sin que esta se hayva impuesto y sefiala el caso en que
procedera la clausura definitiva. Sera procedente la clausura definitiva cuando el
establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos
afios, si dentro del mismo se reincide en la infraccién, independientemente de que hubiere

variado e! domicilio.

Aqui hay que anotar que las reformas a la Ley de Propiedad Industrial. en agosto de
1994, incrementan el monto de la multa a pagar, de diez mil dias de salario minimo general
vigente, a veinte mil dias de salario, que es como actualmente se encuentra. La imposicion de
estas sanciones por parte del IMPI se hace en un marco aparentemente limitado, de
conformidad con ta Ley de propiedad Industrial, es decir, en la imposicion de las sanciones
antes mencionadas, el IMP! debe tomar en consideracion los siguientes elementos: el
caracter intencional de la accidon u omision constitutiva de la infraccion; las condiciones
economicas del infractor, y la gravedad que la infraccion implique en relacion con el
comercio de productos o la prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los

dircctamente afectados.

Aparentemente, esto constituye una limitacién, sin embargo, no lo es tanto ya que los
clementos que acabo de mencionar, de alguna manera son subjetivos (por ejemplo "el
aracter intencional de la acciéon u omisién constitutiva de la infraccion”) por lo que al no
estar debidamente delimitados conceden a la autoridad administrativa, es decir, al IMPI, un

amplio margen de discrecionalidad que, por supuesto, aumenta su poder.

El IMPI realiza la investigacion de las infracciones administrativas de oficio, o bien a

s . arr . . R L R .
peticion de parte interesada.*'"Para eso, si es necesario realizar una visita de inspeccion.“En
caso de que no lo sea, se inicia el procedimiento; el IMPL, con los elementos con que cuente

y las pruebas que sustente la presunta infraccion, corre traslado al presunto infractor para que

ATHenio 215 de ta Loy de ba Propredad ndusiral,
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conteste y presente las pruebas en el plazo de diez dlas"zADcspucs de lo cual, con los

eclementos que cuente, dicta su resolucion.

De acuerdo con el derecho mexicano, sobre esta resolucion definitiva que dicte el
IMP1, procede el juicio de amparo, lo que puede alargar todavia mas la resolucién de un

asunto y puede llevar a mas abusos por parte de los infractores.

Por otra parte, la ley sanciona en forma mas severa la reincidencia, ya que en esos
casos se duplicaran las multas impuestas anteriormente o bien con la clausura definitiva, si
anteriormente, en el lapso de dos afios, se hubiera clausurado temporalmente por dos veces,
independientemente de que la reincidencia se tipifica como delito lo cual veremos

posteriormente.

Ahora bien, las multas tienen como consecuencia el aumento de la recaudacion del
gobierno; por su parte, la clausura y el arresto tienen por objetivo evitar que el infractor se
mantenga en su actividad violatoria. Pero esto no seria suficiente para el titular de un derecho
de la propiedad industrial que, en términos generales, le interesa mas la cuestion economica,
es decir, explotar su bien protegido y recibir ingresos por esa explotacidn, lo que no se logra
con multas y arrestos. Es por eso que independientemente de esas sanciones, de caracter

administrativo, la ley habla del resarcimiento de dafos y perjuicios.

La Ley de la Propiedad Industrial menciona que las sanciones antes descritas se
aplican independientemente de lo que pudiera resultar por la indemnizaciéon a los afectados

mediante el pago de dafos v perjuicios.

Por supuesto, el pago de los dafios y perjuicios se debe hacer valer ante los tribunales
federales en materia civil. En virtud de que el pago de dafios y perjuicios en muchos casos es
dificil de probar, ya que no sc tiene parametros, el legislador mexicano introdujo una férmula
que consiste en el establecimiento de un minimo:

"La reparacion del daiio meterial o la indenmizacion de dafios y

perjuicios por la violacion de los derechaos que confiere esta Ley, en ningtin
caso serd nferior al cuarenta por ciento del precio de la venra al priblico de

2 Articulo 216 de la Lev de da Propredad ndustrial




cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacion de

algunc o algunos de los derechos de propicdacd industrial regulados en esta

e w3

Esta disposicidon es nueva, y tiene su razon de ser en €l hecho de que anteriormente sc
cuestionaba la efectividad del derecho potencial a la indemnizacion de los dafos y perjuicios.
Eso también significa que no hay mucha confianza en los procedimientos civiles en el
sistema mexicano, a pesar de lo cual es necesario sepalar que independientemente de lo
anterior, s posible recurrir en forma supletoria a lo dispuesto en los articulos 2108,2109 y
2110 del Codigo Civil para el Distrito Federal., supletorio en materia federal y que se refiere

a la detinicion de dafio y perjuicio.

Que al respecto seifialan, se entiende por daiio, la pérdida o menoscabo sufrido en el

patrimonio por falta de cumplimiento de una obligacién.

“Se reputa perjuicio, la privacién de cualquiera ganancia licita que debiera haberse
obtenido con cf cumplimiento de la obligacion. Los dafios y perjuicios, deben ser
consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligacion, ya esa que se

hayan causado o que necesariamente deban causarse.*® ~

Asi la Ley establece diferentes tipos de procedimiento contra las infracciones de
caracter administrativo, y toma como ordenamiento suple torio el Coédigo Federal de
Procedimientos Civiles. En efecto, el capitulo Il se refiere al procedimiento de declaracion
administrativa, que puede ser de diferentes tipos: nulidad, caducidad y cancelacion e

infraccidon administrativa.

Dicho procedimiento se inicia de oficio o a peticién de quien tenga interés juridico, y
se sustancia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ademas, la ley da una serie
de reglas destinadas a los requisitos de forma: cual debe ser el contenido de la solicitud de la

declaracion, y los documentos que serviran como prueba;

Y Articulo 221 bis de s Lev e ba Propredad Dndiustrial
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Una vez que sea admitida la declaracion se tomaran dos caminos: en lo que respecta a
la solicitud de declaracion administrativa de nulidad, caducidad y cancelacion, el Instituto
notificara al afectado para que conteste en un mes; en cl caso del procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion;, que es el que nos interesa, el procedimiento es
diferente, por que la Ley de Propiedad Industrial manda que, en caso de que asi lo amerite, se
realice una visita de inspeccion: si no lo amerita, entonces el IMPI correra traslado al
presunto infractor, concediéndole un plazo de dicz dias para que manifieste lo que a su

derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Durante el procedimicnto. y con la evidente finalidad de evitar las demoras en su
tramitacién, no se admitiran los procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino
que se resolveran al emitirse la resolucion que proceda. Es posible conceder un plazo
adicional de quince dias para presentacion de las pruebas en el caso de que se encuentren en

el extranjero y asi lo manifieste en su escrito de ofrecimiento.

En materia de proteccion de la propiedad industrial, las medidas rapidas, de sencilla
tramitacion y, por su pucsto, cfectivas, para detener, corregir la violacion de los derechos de
lIa propiedad industrial, generalmente, esas medidas, en diferentes sistemas (por ejemplo en el
sistema canadicnse y estadounidense), recaen en el area de competencia del Poder Judicial, en
la institucion de la injuction,. Sin embargo, ¢l sistema mexicano prefirio confiar esas

atribuciones al IMP1, en cl cual se encuentran las facultades en materia de medidas

onales. Aunque hay que notar que tiene limitaciones si pensamos que el resarcimiento

provi

de danos y perjuicios no sc hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la via civil

para lograrlo.

En materia de medidas precautorias, el IMPI, de conformidad con la Ley de Propiedad

Industrial, podra adoptar las siguientes medidas:

w . ie : I3
1. Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta respecto de las
mercancias que infrinjan derechos de los mirelados por esra Ley:

11 Ordenar se retiren de la circnlacion:

a)los ohjeros fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empagues,
cnvases, embalayes, papeleria, material publicitario v similares que fringan
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alguno de los derechos tutelados por esta Ley; ¢) Los anuncios letreros, ratilos,
papeleria y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta
Lev, ¥ o) Lox wensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacion,
elaboracion u obrencion de cualgquiera de los sefialados en los incisos a). b) y

c), criteriores;
111, Prohibir, de inmedicato la comercializacion o uso de los productos con

los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

117 Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de
los actos que constituyarn una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

V1 Ordenar se¢ suspenda la prestacion del servicio o se clausure el
establecimicnro cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores
no  sean suficientes para prevenir o evitar la violacion a los derechos

protegidos.””

Por supucsto, estas medidas precautorias se gjercitan dentro de un marco juridico
especifico, ya que se sustancian mediante un procedimiento en donde el promovente debera
probar varios extremos, la existencia de una violacidon a su derecho: que la violacién a su
derecho sea inminente, la existencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparable, y la
existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren;
ademas, otorgar fianza y la informacién necesaria. Por su parte, el presunto infractor tiene

derecho a otorgar contrafianza.

En todo momento, ¢! IMPI tiene la funcién de caracter conciliatorio, lo que aumenta

sus facultades, o bien sus responsabilidades en materia de propiedad industrial.

Dentro de las amplias funciones del IMPIl también estan las de realizar inspecciones y
la requisicion de datos. Esta figura de la inspeccion no es nueva en la legislacion mexicana,
ya que también estaba regulada en la Ley de 1976, y, en este caso, correspondia a la

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la facuitad de aplicarla.

Se entiende por visitas de inspeccion las que se practiquen en los lugares en que
fabriquen, almacenen, trasporten, expidan o comercialicen productos o en que se presten

servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestacidon de servicios y

los documentos relacionados con la actividad de que se trate. La visita de inspeccion, cuyo

' Articulo 199 bis dw
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procedimiento se establece detalladamente en la Ley de la Propiedad Industrial, en caso que
haya infracciones de caricter administrativo ( a que se refiere el articulo 213, o algan delito a
que se refierc el articulo 223) puede desembocar en un aseguramiento cautelar, dice el
articulo 211: si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comision de
cualquivra de los actes o hechos previstos en los articulos 213 y 223, el inspector asegurara,
en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometen dichas
infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual hara constar
en el acta de inspeccion y se designara como depositario al encargado o propietario del
establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo;, si no lo fuere, se concentraran los

productos en el IMPL.

Si se trata de hechos que posiblemente constituyan delitos, €l mismo IMPl lo hara

constar ¢n la resolucion que emita al efecto.

Asi existen reglas precisas sobre la disposicion de los bienes ascgurados, lo cual es
muy acertado, ya que llena un vacié que contenia la legislacion anterior, con lo cual se da
seguridad y transparencia juridicas. Me estoy refiriendo al caso de que el IMPI dicte una
resolucion definitiva, declarando que se ha cometido una infraccion administrativa. En este

caso el IMPI decidira, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados.

Por todo lo anterior me parece que nuestros legisladores deben de modificar la Ley de
la Propiedad Industrial a fin de que se diferencien perfectamente los delitos de las
infracciones ya que cn caso contrario se seguiria lastimando mas a nuestra economia y no

solo eso, sino que personas sigan delinquiendo cada dia en la impunidad total.

4.2 Respecto de Ia reincidencias

“La reincidencia no es una figura autonoma, por esta se entiende la realizacion del
mismo acto producto de la infraccion administrativa dentro de los dos afios siguientes a que
la infraccion administrativa haya quedado firme, también la situacion penal en que incurre el

delincuente  que habiendo sido juzgado y condenando por un delito, comete otro u otros
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delitos.'"".:\si el Libro primero capitulo VI del Codigo Penal Federal habla de reincidencia, al
respecto menciona que hay reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria
dictada por cualquier tribunal de la Republica o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no
ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un
término igual al de la prescripcion de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley. La
condena sufrida en e} extranjero se tendra en cuenta si proviniere de un delito que tenga este
caracter en este Cadigo o Leyes especiales. Si el reincidente en el mismo género de
infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasion o inclinacion viciosa,
sera considerndo como delincuente habitual, siempre que las tres infracciones se hayan
cometido en un periodo que no exceda de tres afios. en las prevenciones anteriores se
comprenden los casos en que uno solo de los delitos, o todos,. queden en cualquier omento
de la tentativa, sea cual fuere ¢l caracter con que intervenga el responsable, para lo anterior
nuestra legislacion penal prevé en que casos no se aplicara, que son: tratandose de delitos

politicos y cuando el agente haya sido indultado por ser inocente.

Por lo anterior es de notar que el IMPl primero tuvo que haber determinado la
infraccién la cual es de aproximadamente 3 meses en determinarla a partir de que la parte
ofendida le a hecho la notificacion de la realizacion de una probable infraccion o delito en su
contra, para ello y para no dejar en estado de indefension al presunto infractor se le notifica si
es que no se encuentra in flagranti y éste puede recurrirla a través del juicio de amparo, el
cual aproximadamente tarda en resolverse en 6 meses. ¥y ademas si en la sentencia del juicio
de ampara no lo ampara ni lo protege nucvamente puede recurrirlo a través del recurso de
qucja, el cual tarda de 3 a 4 meses en resolverse dependiendo de la carga de trabajo del
juzgado, lo cual hace tardia la imparticion de justicia ademas que el ofendido se desgasta ya

que practicamente lo que a este le interesa es que se le resarzan los dafios sufridos.

La reincidencia es un tema muy amplio pero el fin tnico y su razén de ser es que se
aplique una pena mayor a la impuesta toda vez que s¢ entiende que si la persona vuelve a

delinquir es por que dicha pena no fue suficiente. La reincidencia tiene que ser perfectamente

configurado ya que en caso de error se estaria en posibilidad de interponer amparo en contra




de la sentencia en donde se le aplica la pena por reincidente, por lo anterior es menester hacer
mencion de las siguientes tesis:

REINCIDENCIA . La confesion del acusado en ¢l sentido de cncontrarse gozando de
libertad condicional por anterior searencia  impuesta por ¢l mismo ucgador guee
conoce del nuevo dehito. v Ia certificacion del Sccrerario del Juzgado de que tal
antecedente existe. constiiuyen pruchba de la remncidencia del agente.

REINCIDENCIA. CUANDO NO HAY. £y primer elemento para considerar que hay
reincidencia. wia condena por sentencra efecntoria previa la comision del segundo
delito. Fn el caso concreto, la condena impuesta al inculpado en diverso proceso por el
delito de robo. lo que mediunte sentencta que causd ejecutoria segin rexolucion de
cuarro de noviembre de pul novecientos sesenta, en tanto que el segundo delito de robo
o comeni ol mcudpado con fecha vetnasiete de mave de mil novecientos cincuenta 3
nueve, de donde no se sanstizo ol requisito de una condena previa que hayva quedado
firme, y por wal motvo la pena impeesta al inenlpado como reincidente debe revocarse.

REINCIDENCIA. DECLARACION DE LA PRIMERA. Pura que vahidamente se
pucda tener g un acusado comoe remncidente. es preciso, entre orros fctores. que se
demuestre fehacientemente que fiee condenado con anterioridad por sentencia que
haya canusado cpecutoria. Steste dato no gqueda comprobado en autos, la declaratoria

corresponcdicnte ex violatoria de garantics.

Pero en este tema de propicdad industrial como sabemos las personas que cometen los
delitos o infracciones no actuan en singular si no que se trata de personas organizadas para
delinquir, pero que pasa cuando la persona reincidente se trata de un menor de edad que una
vez que le impusicron una infraccion y esta ha quedado firme comete una infraccion
nuevamente, obviamente le corresponderia una pena de prisidon y no ya tan solo una multa
pues no es asi ya (ue no se trata en si de un reincidente, pues en los delitos por los que se
hizo acreedor a dicha reclusion correccional no es culpable, ya que la culpabilidad, o sea el
conjunto de presupucstos que  tundamentan la reprochabilidad penal de la conducta
antijuridica, supone, como presupuesto, la imputabilidad, o sea la capacidad de entender y de

querer, ¥ un menor obviamente no esta en la aptitud intelectual y volitiva del presupuesto
on de

que es necesario para la culpabilidad vy, en consecuencia, no puede incurrir en la comi

un hecho delictivo. Puede incurrir, como en el caso de hechos antijuridicos, en cuya

consumacion su conducta se adecua a las hipotesis que seiiala en este caso la Ley de la
Propicdad industrial. pero su actividad no es constitutiva de delito. por que no existe

culpabilidad. Es por lo anterior que las personas que dirigen a estas organizaciones delictivas

. para ¢stos y para ellos

por lo general emplean a menores de edad a fin de evitar la pri
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mismos. Toda vez que como lo cita ¢l Cédigo Penal Federal en su Libro Primero Capitulo

[11, articulo 13 Son autores o participes del delito:
.- Los que acuerden o preparen su realizacion.
I1.- Los que los realicen por si:
ill.- Los que lo realicen conjuntamente;
IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
V1.- los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comision;

Vil.- Los que con posterioridad a su ejecucién auxilien al delincuente, en

cumplimiento de una promesa anterior al delito y

VIil.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en sut comision, cuando no se

pueda precisar el resultado que cada quien produjo.

Los autores o participes a que se refiere el presente articulo responderan cada uno en
la medida de su propia culpabilidad. Para los sujetos a que se refieren las fracciones V1, VII1
y VIII, se aplicara la punibilidad que establece el articulo 64 bis que es pena hasta de las tres
cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la
modalidad respectiva. La reincidencia & que se refiere el articulo 20 sera tomada en cuenta
para la individualizacion judicial de la pena, asi como para el otorgamiento o no de los
beneficiarios o de los sustitutivos penales que la ley prevée. En caso de que el inculpado por
algon delito doloso calificado por la ley como grave, ftuese reincidente por dos o mas
ocasiones por delitos de dicha naturaleza | la sancidon que corresponda por el nuevo delito
cometido se incrementara en dos terceras partes y hasta en un tanto mas de la pena maxima
prevista para eéste, sin que exceda del maximo sefialado en e! Titulo Segundo delLibro

PPritnero del Cadigo Penal Federal
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Otra cuestion importante respecto a la reincidencia es que no es suficiente para su
comprobacién el informe que rinda el Reclusorio Preventivo en el que estuvo el sentenciado
ya que para tener por comprobada la reincidencia ésta debe de ser hecha por medio de

certificacion, bien sea de la autoridad judicial que conocio del caso o de alguna otra que

tenga fe publica conforme a la Ley.

Como mencioné al principio la reincidencia no es una figura autonoma y depende de
la realizacion de otro acto para integrarse, pero no debe ser tomada como un requisito para
configurar la figura autonoma del delito, ademas en la actualidad si depende de la pericia del
agente del Ministerio Pablico y de las redes que propongo en este trabajo de tesis se lleven a

cabo para terminar con la delincuencia en esta materia de delitos de la propiedad industrial.

4.3 Respecto de los delitos
‘Se entiende por delito segin el articulo 7 del Cédigo Penal Federal vigente, el acto u

omision que sancionan las leyes penales?””

Como mencione anteriormente, la via penal en la legislacion de 1991 se ve

disminuida con las reformas de 1994. En principio de cuentas, los delitos de persiguen por
querella de parte ofendida. Esto tiene consecuencias. Ya que. Anteriormente mencione que el
IMPI1, como resultado de la inspcccion, se pueden encontrar hechos que posiblemente son
constitutivos de delitos, en ese caso el IMPI " lo hara constar en la resolucion que emita al
efecto”, pero eso no significa que el IMPI tenga la obligacién de querellarse. Entonces, la
querella esta limitada para los ofendidos, lo que evidentemente limita la actuacion de las
autoridades. A esto aunemos el hecho de que en materia federal " el ofendido no tiene
caridcter de parte en el procedimiento penal”, lo que, por supuesto, limita su capacidad de

accion.

El articulo 223 de la Ley de Propiedad Industrial enumera los delitos que el infractor
puede cometer: "I. Reincidir en las conductas previstas en las {racciones Il a XXII del
articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta

razon haya quedado firme”

Awrenda Penal Federal s del istrito Fedeeal, Editorial Pornia, NMéxico 2003, pag 123,
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FHay que hacer notar que en lo que se refiere a la reincidencia. Para que ésta proceda
es necesario que * la primera sancion administrativa impuesta por ésta razon haya quedado
firme", lo cual dilata ¢! ejercicio de la querclla. Esto es trascendente, pues no se pueden echar
a andar todos los mecanismos que se derivan de la accion penal. Como ejemplo, en materia
penal existen medidas cautelares, las cuales, evidentemente, no podran ponerse en accién
mientras no exista una resolucion firme. Ahora bien, la exigencia de la "resolucién firme"

e tal resolucion en el caso de que la parte

también nos lleva al cuestionamiento de si exis

demandada interponga una demanda de amparo.

Por ultimo. de acuerdo con este articulo, cl hecho de realizar actos contrarios a los
buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia
desleal y que se relacionen con la materia que la ley regula, siempre sera considerado como

una infraccion de caracter administrativo aun cuando sc realice en forma reiterativa.

I~ Falsificar en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegideas por esta Ley;

De acuerdo con esto, no es suficiente falsificar una marca; es necesario, ademas., que
la falsificacion sea dolosa y a escala comercial. Dos requisitos bastante vagos. En principio,
fica una marca. Ademas podriamos

habria que ver quien de buena fe, u ocasionalmente fal

preguntarnos, (Qué es "escala comercial?, jlo de "escala comercial" significa una cierta

cantidad? En realidad, son conceptos imprecisos que pueden dar motivo a que abogados

habiles se aprovechen de ello para evadir la proteccion a la propiedad industrial,

111 - Producir, almacenar, transporiar, roductr al puis, distribuir o vender, en
Jorma dolosa y con fin de especulacion comercial, objeros que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de o cualquicr formea, a
sabicides, materias primas o misumos destinados a la produccion de objetos qre ostenren
falsificacianes de marcas prrotegidas por esee foey:

I = Revelar a un tercero un secreto prdustrial, que se conoszca con motivo de su
trahaje, puesto, cargo, desempeiio de su profesion, refacicn de negocios o en virtud del
ororganriento de urna licencra para su uso, sin consentimicinyo de la persona que guarde el
sceorero industrial, habiendeo sido prevendo de su confidencialidad, con el propaosite de
abtencr e beneficto cconomico para si o para ol tercero o con el fin de causar un perjuicio
a let porsona que guarde el secrete,
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V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que 1o guarde o de st usuario auiorizado, para usarlo o revelarlo a un rercero, con
el proposito de obrener nun beneficio cconGmico parea sioo para el rercero o con el fin de
causar un perjteicio a la person que guarde el secreto indusirial o a su usuario autorizado,
¥
VI.- Usar la informacion conienidea en un secreto industrial, que conosca por virtud
de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios. sin
consentimicnto de quien lo guarde o de su nsuario antorizado, o que le haya sido revelado
por un rercero, a sabicndas de que ésie no conaba para ello con el consentimiento de la
persona que guarde el scorcto industrial o su usucrio autorizado, con el proposito de
ohtener un beneficio cconcmico o con ¢l fin de causar un perjuicio a la persora que guarde

el secreto industric o su usuario aurorizado.
Estas Gltimas fracciones son lo que constituyen el complemento a la proteccion que el
titulo tercero de la Ley de la Propiedad Industrial hace a los secretos industriales, es decir, se

le otorga sancion. Hay que notar que el legislador prefirid la sancion de caracter penal antes
que la administrativa.

Ahora bien, las sanciones por la comision de tales delitos son las siguientes: dos a seis
ailos de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal. La sancion de prision es menor a Ia medida aritmética de cinco

afios, por lo que quien lo comete tiene derecho a salir bajo fianza.

El ejercicio de la accion penal esta limitado a la emision de un dictamen técnico por
parte del IMPI ¢cn dos casos concretos: primero cuando se reincida en las conductas previstas
en las fracciones I1 a XXII del articulo 213 de la Ley, es decir, en la comision de infracciones
administrativas, una vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta razdn haya

ficacion de marcas en forma dolosa.

quedado firme; y dos, en caso de fal
La existencia del dictamen técnico en esta Ley da motivos a una serie de
cuestionamientos por parte de la doctrina, Sobre todo el cuestionamiento gira alrededor de la
aturaleza juridica del dictamen técnico; esto es, jqué fucrza juridica tiene dicho dictamen?,
es decir, gticne fuerza vinculatoria? Por ejemplo, el especialista en materia de propiedad
industrial Sergio Vela Trevifio puntualiza una secrie de aspectos alrededor del dictamen

técnico que estin sin resolver:
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"Quién tiene capacidad para emitir el dictamen téenico;

Fx necesario respetar la garantia de avdiencia durarire la rramitacion y
entision del dictamern técnico;

s impugnable por recurso administrativo a través del juicio de amparo el
cantenido del dictamen récriico, '™

Dec esta manera, sc¢ cuestiona la legalidad del dictamen técnico y se pone en

entredicho la idea de que existan “recursos expeditos para prevenir las infracciones

refiere ¢l TLCAN en su articulo 174,

a que se

Independientemente del multicitado dictamen técnico, este es un requisito de

procedibilidad para el ejercicio de las acciones civil, penal y de las medidas de declaracion

administrativa de violacion, que los objetos de la violacion contengan las leyendas de

"patente en tramite”, o "patente otorgada", o "marca registrada® o "M. R." o"R".

Por otra parte, independientemente de los delitos en que se incurra, el perjudicado por

tales delitos podra demandar la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con

motive de los mencionados delitos. En ello que se refiere a la jurisdiccidén, son competentes

para conocer de los delitos y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas

precautorias que se susciten con motivo de la aplicacion de la Ley de la Propiedad Industrial,

los tribunales tederales; sin embargo, la ley también prevé que en caso de que las

controversias afecten solo intereses particulares podran conocer de ellas, a eleccion del actor,

los tribunales del orden comun, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al

procedimiento de¢ arbitraje

Una de las soluciones a un procedimiento largo e incierto en cuanto a la calidad del

juicio, por la posible carencia de preparacion del juzgador, es el arbitraje. En los afios de
1989 y 1993 el viejo Codigo de Comercio mexicano que data de 1980 fue reformado para

crear un capitulo que moderniza y pone al dia el juicio arbitral.

udios de propicdad indusirial. México, 1992, put

- TESISCON.
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*Con las reformas de 1993, practicamente se incorporan al Coédigo de Comercio las

partes sustanciales de la Ley Modelo del UNCITRAL sobre arbitraje comercial

1a puedc ser una opcidn adecuada para las contrataciones sobre

internacional®™”’ E
transferencia de tecnologia, es decir, en donde exista una contratacidon. Sin embargo, dado el

caracter voluntario del arbitraje, esta solucion no funciona cuando se trata de una actividad

de pirataje, en donde no exista la intencion de someterse al arbitraje.

En este punto me parece oportuno mencionar algo respecto a la averiguacion previa,
la cual como sabemos es llevada a cabo monopolisticamente por ¢l Ministerio Puablico,
cuando esta referida a los delitos en contra de la propicedad industrial se rige por los mismos
criterios y disposiciones aplicables a la averiguacion previa general u ordinaria, y en segundo
lugar a que para la culminacion de la averiguacion y eventualmente para el ejercicio de la
accion persecutoria, cuando se trata de delitos relacionados con la propiedad industrial,
existen requerimientos extraordinarios, por lo anterior es menester consignar el conjunto de
normas que resultan aplicables a las averiguaciones previas que son de naturaleza federal, y
al respecto puede decirse que la fraccion primera del articulo 1° de! Cédigo Federal de
Procedimicntos Penales, seiala entre los distintos procedimientos que son motivo de
coditicacion adjetiva, al que se denomina de averiguacion previa a la consignacion a los
Tribunales, que establece las diligencias necesarias para que el Ministerio Publico pueda

resolver si cjercita 0 no la accion penal

En relacion con esta misma etapa, sefiala el articulo 3° del Codigo Federal de
Procedimientos Penales, la posibilidad de que la policia judicial federal, cuando exista alguna
dificultad o impedimento para iniciar alguna averiguacion previa, tiene la tacultad para
recibir las denuncias de particulares o de cualquier autoridad sobre hechos que pueden
constituir delitos  de orden federal Se entiende desde luego que esta intervencion de policia
Judicial es excepcional ya que o normal es que la averiguacion previa se inicie a través de la

dentro del mismo articulo encontramos la

recepcion de alguna denuncia o querella. a
obligacion de buscar las prucbhas necesarias o suticientes para acreditar la existencia de los
delitos v asi determinar la probable responsabitidad de quienes hubicren intervenido o
participado en la comision de tales ilicitos

HOSIQUEIROS, Joseé Lais, Arbitraze Mexicano- ¢f Nuevao Fstatuto, Nol, 30, nimero?, pPrinuner 199s p 229
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De acuerdo con la ey Organica del Ministerio Pablico o de la Procuraduria General
de la Repablica. cabe la posibilidad de que la practica de la averiguacion previa culmine con
una resolucion de no ejercicio de la accion penal por haberse comprobado que los hechos no
son constitutivos de delito o que operd en ¢l caso alguna circunstancia de exclusion de la
responsabilizas penal o que las personas imputadas en la indagatoria no son en realidad

quicnes cometicron el hecho iicito si es que el mismo existe.

Una vez que se trataron las generalidades correspondientes a la averiguacion previa,
es menester analizar la situacion procesal que debe cumplirse al culminar ésta con
comprobacion de los datos necesarios para ejercitar la accidn penal, entre los aspectos mas

relevantes encontramos

a) Que no existe requisito de procedibilidad para que el Ministerio Publico inicie la

averiguacion previa relacionada con los delitos de propiedad industrial, puesto que en forma
expresa se dice que tiene la facultad para investigar tan pronto como tenga conocimiento de
hechos que puedan tipificar tales delitos sin que se mencione algun requisito como el de

tformulacion de querella, en otras palabras se tratan de delitos perseguibles de oficio.

b) Se confiere al propio ministerio Piblico atendiendo lo que dispone el Cadigo
Federal de Procedimientos Penales, la capacidad para dictar medidas cautelares , es decir las

medidas de aseguramiento v garantia.

¢) Aparece un obstaculo procesal, por asi decirlo, ya que para el cjercicio de la accion

penal ©s necesario contar con un dictamen técnico que al efecto emita el IMPL

De este conjunto de datos significativos y debidamente establecida la relacion entre
ellos, puedo wrribar a una pequeia conclusion: que la averiguacion previa que en materia de
delitos contra la propiedad industrial compete al Ministerio Pablico Federal, tiene como
caracteristica comun con toda otra investigacion la de culminar con la integracion de los
clementos del tipo y la obtencion de indicios relativos a la probable responsabilidad de
alguna persona, ¥ ademas que esta limitada al dictamen técnico, va que a pesar de que la

integracion de la averiguacion haya quedado en forma satisfactoria respecto del articulo 16

Consttucional. no es posible deducir ante los tribunales la accion perscecutoria ya que
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forzosamente se tiene que contar con el multimencionado dictamen técnico respecto del cual
no existe una normatividad clara que permita con certeza absoluta identificar su naturaleza

juridica y condiciones que deba satisfacer al respecto encuentro dos puntos absolutamente

obscuros que son:

a) El dictamen técnico que recibe ¢l Ministerio Publico, tiene fuerza de prueba plena

para los efectos de la consignacion ante los Tribunales, y.
b) Es vinculante el dictamen técnico o carece de ese atributo.

En este dltimo punto encuentro una gran importancia, ya que si se considera que el
dictamen técnico es vinculante, ¢s decir que obliga al Ministerio Publico a actuar en el
sentido en el que se emita el dictamen, en alguna forma drastica se estaria desvirtuando el
alcance quc a la capacidad persecutoria del Ministerio Publico puede actuar en contra de la
opinion técnica, lo cual haria que se perdicra totalmente el sentido de este dictamen, y el
IMPl estaria determinando la naturaleza delictuosa de un hecho y la responsabilidad de
alguna persona violando el principio de inocencia conocido actualmente y expresado en las
convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos que Meéxico ha incorporado e su

legislacion interna

La idea de creacion de tribunales especializados en materia de propiedad intelectual
es muy atractiva Ademds, es una opcion que ya han probado algunos paises, como la Gran
Bretana y Alemania, v otros mas, como Rusia, lo contemplan en su legislacion, aunque no
han dado ¢l paso definitivo hacia su creacion. Sin embargo, ia realidad es otra, en cuanto a
costos de creacion v ooperacion. Creo que no seria un problema de caracter juridico el
establecimiento de este tipo de tribunales; mas bien seria un problema econdmico. Aqui se

puede referir la experiencia canadiense. Pero es posible encontrar soluciones intermedias,

como la creacion de organismos intermedios entre la Procuraduria y el IMPL, asi como contar
con una red como la que existe en materia de delitos contra la salud, asi como, que los jueces
de distrito que son quienes llevan este tipo de procedimientos y juicios penales tenga un
amplio conocimiento acerca de la materia ya que aungue son peritos de peritos en muchas

stan a la vanguardia

ocasiones carceen de conocimientos o no ¢
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Cabe insistir en que la autoridad encargada de perseguir este tipo de delitos en contra

de la propiedad industrial es el Ministerio Pablico Federal quien esta facultado para realizar

todo tipo de diligencias para descubrir fa verdad histérica de los hechos, pero que en muchas
ocasiones ve obstaculizado su trabajo por falta del informe técnico que debe expedir el IMPI
para poder configurar el tipo penal, no obstante de que en muchas ocasiones los delincuentes
son detenidos en flagrancia y por falta del informe no pueden consignar la averiguacion
previa ya que es requisito indispensable para cllo, ademas de que también depende del dia en
que sean detentdos ya que el Instituto trabaja de Lunes a Viernes y el Ministerio Publico
unticamente pueden retenerlos por 48 horas por lo que en caso de que no llegue el multicitado

informe tendra que dejarios en libertad al igual que el Juez de Distrito en caso de que no vaya
debidamente formulado

Recardemos que para que se configure el delito en 13 de los 16 casos que seiiala el
articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial es necesario la reincidencia, lo cual es casi
imposible ya que los delincuentes al aplicarseles una multa por parte dei IMPI al haber
cometido una infraccion se cambian de lugar para seguir delinquiendo o pagan a otras
personas para que realicen su actividad razones por las cuales nunca se configura el delito a
pesar de quc el Ministerio Pablico v ¢l IMPI realicen operativos ya sea conjuntamente o

asi puedo decir que se trata de delincuentes perfectamente organizados v

individualmente,

que se les debe perseguir como tales y no tan solo por la comision de alguna infraccion o
delito, lo que repercutiria en que el Ministerio Publico tendria mas tiempo en recabar todos

los elementos del tipo ya que recordemos que cuando se trata de delincuencia organizada el

tiempo para que ¢l Ministerio PPublico integre la averiguacion se duplica, para lo anterior

tengo que mencionar que la delincuencia organizada es aquella donde tres © mas personas se
organizan bajo las reglas de disciplina y jerarquia para cometer de forma permanente o
vez integrada debidamente consignarla a tin de que sean

reiterada algan delito, v una
e hacen tanto daiio a fa economia y a las

procesados y sentenciados dichos delincuentes qu

as nacionales y extranjeras

En lo que respecta a la persecucién de los delitos la salida de Ernesto Soriano de ta

Fiscalia de Dvelitos de Propiedad Intelectual de la PGR., marca et fin de una época y pudiera
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ser el inicio de nuevos derroteros en el campo de marcas, secretos industriales y derechos de

autor.

Durante casi cuatro afios, Soriano enfrentd la reduccion abrupta de la participacion de
la PGR en el conocimiento de ilicitos de propiedad industrial, como consecuencia de las
reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en 1994 y de la nueva normatividad en materia
autoral. La despenalizacion de muchas de las conductas que historicamente habian sido
definidas como delitos, se explicd como un signo de modernidad que buscaba. en la
imposician de multas, un efectivo medio de represion a las formas mas reiteradas de

competencia desteal.

La persecucion criminal y la pena de prision para este tipo de delitos habia mostrado
todas sus atrofias ¢ incapacidades, de modo que la decision parecia responder
apropiadamente a los renovados objetivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Entre otras modalidades, un bien nutrido catalogo de medidas provisionales otorgo al IMPI
las facultades necesarias para responder con prontitud a las muchas facctas que suele
presentar la pirateria. Sin embargo, las altas calificaciones del IMP1 en el rubro de combate a
la usurpacion de marcas, llevada a cabo por empresas regulares, contrastaba con la incficacia

de la PGR para contrarrestar la alta incidencia de pirateria clandestina

El nuevo ciclo parcce delinear la pauta de que el trabajo criminal en estas materias no
puede ser relegado, y que ciertas formas de pirateria solo pueden ser reprimidas mediante la
utilizacion de los recursos mas enérgicos del aparato estatal. La PGR tendra que avocarse a

llenar ese evidente hueco que su propia marginacion ha dejado.

Sin embargo, los reclamos de eficiencia que los diversos scctores tormulan, chocan
ahora con la sccucela de una legislacion incompleta que la negligencia legislativa ha dejado
comao legado. De un clenco exhaustivo que en materia de delitos nuestras leyes consignaban,
hemos pasado, al menos en materia de marcas, a una hipotesis anica general, ambigua y las
mas de las veces irrealizable En este momento, ese delito consiste en la falsiticacion de
marcas, de manera dolosa v a escala comercial; si el sujeto es encontrado en posesion de

ico de los mismos, ol tipo penal no se colma por

productos ilegales o incluso en abierto t

no estar falsiticando, esto ex, fabricando, al momento del cateo
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jueces

V de la escala comercial y el dolo, mejor ni hablar. Seran muchos los casos en que los

dictaran autos de libertad por no poderse definir que pretendia el legislador al

incorporar un tipo penal propio del derecho estadounidense a nuestro sistema legal, que en el

ambito

intelect

detenid

penal exige una precision milimétrica.

Es bajo estas consideraciones que correspondera al nuevo fiscal de propiedad
ual crear las condiciones parar que las averiguaciones prosperen, los presuntos sean

os, los expedientes consignados y, lo mas importante, los responsables sometidos a un

proceso penal.

bien es

4.4 Jurisprudencia

La Jurisprudencia es una fuente importante de conocimiento, pero en nuestro pais si

nutrida por la doctrina, tiene la desventaja de no estar sistematizada, porque solo

resuelve conflictos individuales y es cambiante en el tiempo, lo cual dificulta el

conocimiento y aplicacién, en virtud de lo cual sefialo algunas tesis jurisprudenciales a fin de

robustecer de alguna manera mi propuesta:

“MARCAS. RESULTA ILEGAL LA CLAUSURA. POR INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS O LA COMISION DE ALGUN DELITO Confarme a lo
dispresto cn el arncrdo 211 de la Ley o de Fomento y Proteccion de la Propredacd
Induserial Loy de Lo Propiedad Didustrial vigente). la comprobacion fehaciente de
mifraccrones adpunisirativay o la comision de algin delito. da Tegar o asegurar cn

Jorma canaclar los prodiucios con los cuales presumiblemente seoocometan dichas

mpracctones o delios, o gue tal precepto antorice la colocacion de sellos de
clatesura, por 1o gque la imposicion de exta medida residia tlegal cn tanto que se aleya
do do dispucesto exproesamente on el precepto legal mmvocado, con la consignicnte
mfracaion doeogarantios odividuales en o virtnd de oqre e omite la consecncion del
procedinuenio contenciosao admmisiranvo, on donde se e dé aportidad al presunto
mifractor de conocer de la acusacian, v osi lo estima procedente alegar 1o que o su

dercehio convengag
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En esta tesis como cn muchas otras vemos que nuestro derecho mexicano da una
proteccion unica a diferencia de otros paises al probable infractor, ya que se le da el derecho u

oportunidad en este caso de recurtir al amparo indirecto en materia administrativa, lo cual es

demasiado desgastante para la parte ofendida a 1a cual solo le interesa el resarcimiento del

dafio.

"DECOMISO. PARA QUE SE ORDENE EL. BASTA QUE EL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL CONOZCA LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE PUEDAN
TIPIFICARSE COMO DELITOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. /{ara que se
ordene un deconiso bavit que se actualice ¢l supucsto del articulo 40 del Codigo
Denal Federal v 123 del codigo penal adjetivo. D articulo 222 de la Ley de Fomenta y
Protecerin de la Propredad Industrial. dispone que st del andlisis del expediente
formado con motive de la imvestgacton por mfraceron administrativa, la Secreraria de
Comercio 3 Fomento Industrial advierte la realizacion de hechos que pudieran
constiiar alguno de los delios previstos en esta Ley. deberda dar caviso al Mousterio
publico Federal, repuncndole los elementos que obren en su poder. Por su parte el
numceral 2235 del o propio ordenapuento establece que la averigiacion previa
refacionadea conn fos delitos a gue se refiere ol articudo 223 La niciara ol Afonsterio
Pablico Pederal. tan pronto como tenga conocirnento  de hechos  gue puedan
npificarfos v dentro de o clla podra dictar las omedidas cantelares que establezca el
Codigzer Foderal de Procedimientos Penales, pero para ol cjercicto de la aecron penal
S reguerira contar con el dictaren eenico gue al efecto ennta la Necretearia, pusmo en
ol gue no se projucgard sobre lay acctones civiles o penales que procedan. Ahora bien,
ol primero de los precepros tiene aplicacion ciaemdeo con o motive o una investigacion
por infracaton admpnstranva, la Secrcraria de Comercio 3 Fomento Industrial advieree
hechos que pudicran constitar algnn delito proviseo por esa Lev, debiendo dar aviso al
Aosterio P'ublico Federal. pu dicha dispositivo no pucde tener aplicacton gencérica
o extensiva al punio de que cualquier ofendido por alguno de los delicos previstos en la
Loy o mencion, renga que acidr necesariamente anie la Secretarics on ctia, aries que
af Mousierio ublico v swgetarse a wn o procedpmiento admomstrative ante dicha
Secratarne, pues se st otorgando decimahiemenre runciones de pvestgacton de
icttas, Jo gue arentaria corttra lo exstablecido en el articulo 21 e la Constitucion
Politticg de Tos Parados Dhardos Mexicanaos, of cual dispone que al Moasterio Priblico y
policic udicral crmbe la porsecucron de fos delitos. Axsi pusmo, of segundo de los
romcrales citados . Clavamonte precisa que o avertguaciont previa relactonada con los
ddelitens que e tipitican et la Loy de Fomenta v Proteecian de la Propeedad Daduserial,
fopnctara c NMsiorio Publico Pederal al tener conocimiento de iechos gque praedan
consttnar aquellos podiva dicrar fas medidoy cantelares gque ostablezca ol Codigo
Foderal e Procedinentos Pesales. pore para cpercitar la o accion penel
correspondicnte. ol representaonte social dehera contar con ol dictamen teenico gue
canttar la Secretarias pasma en el gue o se projuseard sobre lay aecrones civiles o
penales gue procedan, os decir, ol propao moneral seictla que ol Mousterio Pablico
Lederal esta facultado pava dictar Tas medidas de sestoidad que seiala la ley penal.
cntre cllas ol decomisa v ogque solo para cpercitar laoaceron penal se requertra el
cictamen de la SECOL] por aneeo, para gue Seoordene ol decomise de lox brenes del




Ministerio Publico no puede en ningiin momento determinar o ejercitar la accion penal si no

guejoso solo basta que of representante social conozea la existencia de los hechos que
pucdan uptficarse como delitos de conformidad con la Ley referida. s

En esta tesis es claro ¢l obsticulo procesal al que me referi con anterioridad ya que el

se encuentra dicho dictamen técnico.

"MARCAS. INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, LO TIENE QUIEN FORMULA
UNA DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN
DELITO. EN CONTRA DCL DICTAMEN TECNICO NEGATIVO DE LA
AUTORIDAD DE. ('no de los fines de la ley marcaria es el de proteger los dervechos
personales de quienes, dentro del comercio o de la industria, son titilares de algin
registro marcario. nomhre o denommacion social, de mancera tal que no pueden ser
wtithizadoy a favor de otras personas gue no estén autorizadeas para hacerlo. fntre csos
derechos se encuentra ol relativo a denunciar hechos que pruedan ser constitutivos, en
poerjuicto de suomarca. de alguno de los delitos previstos en el articrdo 223 de la Ley de
Fomento 3 Proteccion de la Propucdad Industrial, derechao qree no se agota con la sola
denuncien. sino que otorga al tddar el vieres quridico necesario para acudir al juacio
de conparro, en contra del dictamen negativo de la scorcraria, en el gue se o considere
que no procede hacer del conocimiento del Mmisterio Priblico Federal la denuncia
formulada por aqudl. La existencic de exe interes juridico deriva del heche de gue. st
bren no purcde obligarse a las autoridades ante quicnes se ventilan deriorcras como T
agqui controvertida a resolverias posittivamente (pues puadiceran no encontrar clementos
de practo swficientes para concluir que existe algurio de los delitos previstos por le
Ley), ello no jas exime de emir wna resolucion debidamente fundada y monveda, en la
gre se expongan las razones 3 los pundamentos legales que fa hicieros arribar a o
conclusion de que la denuncia promovida no resuliaba procedesite Lo arnierior se
confirmea S1ose toma en consideracion gqre aun Chiando con antertoridlad  alsenas
legaslactones no otargaban ! demnciante la posibilidad de ampugnar exie tpo de
resolucrones, on la actualvdad cse espirite ha cambiado. To gque se advierte de la
redaccion del actual  arncudo 20 constitnctonal. que otorga ol o derechir a oy
gohernados para impigenar las resolucrones del Aousterio Publico, ciando este deciede
sobre ol no cpercicis v odesistimicnto de la accton penal. Adepiis. en ol cavo de
denunctas como la que nos ocupa ol referndo imterés quridico deviene de manera
trascendente de la posibilicdad legal gue tene el denunciante de hacer efectivo, con
base en la resolucton dictada en la misme, of pago de danos v perjuicios, (al como lo
establece ol articido 226 Jde la Loy de Fomento v Protecenm de ta Propredad

Dacustrad. vagente en fa fecha de comiaon del acto reclameado.

Esta tesis me

parece realmente interesante ya que al titular del derecho violado se le

prohibe interponer querella ¢en caso de que el dictamen técnico que emite el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial sca en contra de los intereses del perjudicado, por lo que
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viola el articulo 21 de la Constitucion en el que se le da la facultad exclusiva al Ministerio
Publico de investigar hechos que probablemente sean constitutivos de algin delito, por lo que
si el denunciante o perjudicado se encuentra en csta situaciéon puede interponcer juicio de
amparo en contra de dicha resolucion emitida, al igual para el probable ya que si la resolucion

es en contra de sus intereses puede solicitar el amparo y proteccion de la justicia tederal.

"NMARC INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE
DE INTERES JURIDICO PARA INPUGNAR EN AMPARO LA DECISION DE NO
SANCIONARLAS  Aluchas actos tlicitos afecran tntereses particulares. coma sucede,
por cemplo, con los hamados delitos  patrimoniales v algnnas infracciones
adnunistrativas como las provistas en el articulo 213 de la Ley de Fomento y
Proteceron de la Propicdad dusiral; sin embargo, cuando ol legislador decide que
tales acrox se dehen sancronar v oles da el rango de delitos o infracciones, es porque
encrentra gque con cllos e lesiona directamente a la colectividad, independientemente
de que se o danien o no atereses particulares. Asi, por ejemplo, mediante ol delio de
roha se pro wntes que ada. ol respeto a la propredad privada, en abstracto,
dospues ol derecho privado dola victima, que puede 3y debe ser reparado. crertamente,
prero no s esta la pinalidkad esencial del procedimiento. stno la de castigiar al infiactor
pror haber cometido un aoto annsacial. Asi entendida la finalidad del procedimiento
sunctonador. os claro el paralelismo que existe, ciuando menos en ese aspecta, entre la
meiteria poenal 3 o la o sancion deomfracciones adnunistrativas, puesto que. en ambos
casos, la tinalidad ex exenciadmente punitiva v no cormmtativa. Por ende. el interdés
~sacral prevaleee sobre los derechios particulares que pudicran resudtar afectados; 1anto
ex asio gquee fa accron por pago de daitos ¥ perpractos es indoependicnte de fas sanciones
establecidas en la lev en comento, coma se desprende de sw articulo 2210 De ahi que,
al 1l que on maieria penal. ol denunciante de la infraccion carece de legiiimacion
procesal activa para promover ol ampero en contra de la decision de no sancionarka,
pres o misma no le produce wn agravio personal y directo comao lo exige ol articulo
o de fo Ly de Amgares

Podria mencionar una desventaja que se advierte para €l denunciante cuando la
autoridad administrativa, en este caso el IMPIL, decide no imponer una infraccion, ya que si
bien es cierto no le causa un agravio personal y directo a éste, si es un agravio para su

patrimonia y de ahi deviene su legitimacion para interponerlo

MARCAS COMPUETENCIA  DESLEAL REQUISITOS PARA QUE SE
ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE
INVENCIONES ¥ MARCAS  Lu Ley de Invenciones ¥ Marcas on s articile 210,
scfiala doe manera enunciativa doce actos que consitngven infracciones admirstrativas,
POr ser aotos comtrarios a los buenos nsos v ocostumbres de ke pedustric. comerclo y
servcios que ampliguen competencna desteal. entre los que se encuentean, ol efectrar
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en el cjercicio de activickades industriales o mercantiles, actos gque causen o mduzcan
al priblico a confiston. crror o engaiio, por hacer ereer o suponcr mfundadamente, la
existencia de wna relacion o asoctacton entre dos establecimientos, gue la fabricacion
de rar producto se realiza bajo normeas, lieencia o autorizacion de o te s O Que S
Presta ua servicte o se vende wn producto con antorizaeron o hicencia de ot (ereero
(inciso bl fracaon N doe esta manera encontramos en el citado precepto dos
clementos pdispensablos para que se actualice la ingraccion adnunistrativa e ¢
prevesia, o primero se reticre a la existencia de i conducta contraria o los buchnos
usox v costumbres de la dustria o conercio gue implique competencia desleal 3ol
segrndo clemerto consiste e gy esa conducta cause o mndnzea af publico a conficsion,
crror o cagaiio en rclacion con ol producto o serviclo que requicre o ocon el
estabiccimtento que lo onece: por o que respecta al primer clemento. debemaos
ateador a los hmeanmuentos del legivlador, en ol sentido de considerar guce todo acte
contrario a los usos. cosiumbres v leves que rgen la odiustria o ol comercio gie
menoscahe la libre competencia o perjudique al priblico consupndor constinge
competencia desleal. o onuestro sistemia quridico. Ja o hibre compotencia esta
conspinectonalmente garantizada por los articulos 3oy 28 de nuestra Carta Alagnc. v
conforme a dichos precepiros a nadie puede impedirse gue se dedique a la profeston.
mdrustria o comercio gue e acomaode, stendo licito v cuando no se ataquen los
dercchios de terceras e otendon los derechos de La o sociedad: se prrohiben Tos
monopohios. a exceporon hecha Jdooagucellos gque por su natiraleza corresponden al
Iistarcder v de lox provilegios gue conceden fas leves sobre derechos de autar yode
pvenctones v omarcas. Alrora Brens en mareria de propredad imduserial, nuestro pais se
crmarca en un tratada mmrernacional. que os el Convenro de la Union de Paris, vigente
desde pul novecientos ochenra votres, prismo gue on wrminos del artcndo 133
constinctonal, ox la ley on nuestro pais: este convenro fie publicado e el Drarto
Oficial dv la Federacion ol vemtisiete LIL'/III‘() de mil noveciCntos Setenia v seis, v en su
articrdo 10 bis sehdala exprosamente que. los paises de la Umon estian obligados a
asegurar o los nactonales, wia proweccion eficaz contra la comperencia desieal.
aclara Tconstituye acto de competenca destoeal todo acto de comperencia contrarto o
lox 1ivos honestos en mareria mdusieial o comercield” Con base en esto, a Ley de
Invenciones v Alarca e, trata de oevitar fa competencia desleal reprinnendo los
actos doshonestos en piateria de tndis tria ¥ comercio. ¥ agqudllos que sean contrarios o
faas divposiciones que coonaura Para el oestndio de estoy acros deshiosniestos. ex
pmporate tener prosente gue to sancionahle, es o abuso dol bioen puridico tutelado por
clarricndo 28 constitucional os decirs ol abuso a la libertad de o competencia que en of
S Censagrd, s spendo admisable Loaoresiriectany de esta Libortad son la exestencia de wora

CONdncta e se adecne ovactamente al supiesto juridico contempladeo por la norma
legsal L loy senala wna serie de actos deshonestos que constdera cameo corrductas de
comperencia desteal. que aparte de ser actos contrarios a las disposicrones que ta
pusmo cstabloce, cansaot porpuaicio e sola al tercero de quecnt obene beneficro o
catiaanr dahio, o tambicrn al desarrollo det comercto v la mdus e, repercationdo a
Nuevez en o daito para ol publico gue requeere de los productos o servicros que fe
otrecen Avic romnndo cn o cuenta Jox actos desROnestos que se sanctonan conto
HPACCIONes aedmpnstrativas v como delitos, podemaos definie a la competencia desloecal,
carto la conducra de wun compeidor gne withizando cnalguier procedimiienio en contra

dv Jas bucnas covtumbros o de algiena disposieron legal, sustrarga, wutilice o explote wun
dorccino comercral o prdustrial deoorro recurrente, con el fin de obtener venragos
padehidas para S1oopara carias persorray, o pard casarle 1 daiio anagucl. para tal
el cencepro de Prenas costiombres o sidor nierprctada pos
T dacrana oo los o apron dectincihles de ormas postivas gree son daceptados pros
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ol sentimiento juridico de una comunidad. Asl, costumbres comerciales comeo anuncios.
promociones de ventas, campanas de descuento, etedtera, son liciras v permitidas pare
atraer chentela o un establecimiento o hacia un producta, sicmpre que no se empleen
medios reprochables para cllo. Siguiendo con ¢l concepto de competencia desleal
que hemos legado. os requasito premordial para que haya deslealicd. gque primero
exista competencia entre los comerciantes, es decir, gue doesarrollen una activided
cncannada o relacionada con el mismo fin, toda ves quc podrica darse una conducta
licita Cnire Comerclanies que no compien entre si. v ésta, independieniemente de gque
sea sancionable por oros medios, no constituye comperencia desteal fambiién cabe
dectr, que la conducta deshonesta del comerciconte deslieal pucde seractiva o pasiva, e
decir, consisur o hacer o on ot omision. realizada con laniencion de obtencr un
hoencticio propio o cansar daio a otro recurrente. ARlara bien. para que esd
competencia desloal sea sancionable como infraccion admpnstratva. cn el supnesto
gue estudiamos, es indispensable gque se aetnalice el segundo supucesto, consistente cn
que exa conducta caltficada de desleal canse o induzcea al prublico ¢ confixion, crror o
engaiio cn relacion con ol producto o servicio que requiere o con ol cstableciouento
qree lo ofrece Para entender exte segundo supuiesto. e importante extablecer lo gue se
cntiende por cansar o mductr al publico. esto ex. producir en ¢lun darmmo mcitandaolo
o persuadiondolo g moverse en determinado sentido, con el fin de obrencerlo como
clicnte, exto ex valido on la hbre competencia pero no o a o raves de conductas
deshonestay. Lo que resulia reprochablie, exs obtencr este fin mediane la confusion, el
crror o el engano on que se hace cacr al priblico. Conforme al diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espanola, confission, sigmitica la mezcla de dos o mas cosas
diversas de modo quee las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de
claridad. la aceporon de error, oy concepto equivocado o jracto falso voengano: la falta
de verdad en lo que se dice. hace, cree. piensd o discurre. e esta nemera, la condecta
del comercranie cncarunada a contundir, equivocar o enganar al prblico. es wna
conducta deshonesta, pero salo encruadra en el supuesto de infracciin que anclizamaos.
81 la contision. el crror o ol engano lo Hevan a suponer que cxiste relacion o
avociccion entre un extablecimucnto ool de un tercero. como por oepemplo en las
cadenas de nendas o negoctos gue ostentan la pusma o semejanie denominacion, o
hien. que lo hagan supaoner que se fabrican o venden productos o se prestan servicios
bajo lay normas, licencia o antorizacion de wn terecro, comoe por cpempilo. las agencias
e carros gque companren o vendoen piezas origimales de La puasma empeesa g fabriean
Jos antomovilos. Para gue wna conducta sea sancionahle conforme a la ey es
neCesarto que se cramplan todos los requuastitos previstos en las upotesis pormativas, on
varnd, de gqre en nuestro Sistema Juridico, o exceporon de gue expresamente ta senale
ler Tey, no ox adrnusible la aplicacion de sanciones por conductas analogas o las
previstas o estas condicumes, resulia necesario para que surta la causa de
Dffaccion admpnstrativa, qie se den los dos elementos que han swdo analizados. "

Al respecto se establecen dos requisitos  esenciales para que se imponga una

infraccion, la importancia que le doy a esta tesis radica en todos los requisitos que pide la

legislacion para en primer momento imponer una infraccion los cuales son condiciones sine

qua non para la existencia de ¢sta, para lo cual la autoridad administrativa tiene que hacer un
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estudio exhaustivo para imponceria o no, lo cual le lleva tiempo lo que no es redituable para el

quejoso por lo que en muchas ocasiones decide no hacerlo del conocimiento de 1a autoridad.

independientemente de ue las actuaciones que realice la autoridad administrativa tengan

valor probatorio plena, pues el Ninisterio Pablico tendra que analizar estas v configurar el

“DILIGENCIAS PRACTICADAS EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR
AUTORIDAD AUNXNILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO. VALOR DE LAS. St lay
primeras diligencias, fiecron practicadas por el Direcror de la Propredad Indnsericl,
sux actuaciones fenen pleno valor probatorio comao auxtliar gue os del Aousterio
'nblico Federal. atento o contenido de la Fraceion VIE del articulo 33 de la Ley
Orgamica el AMpusterto Publico Federal, v es  mdndable que las diligencies
pracricadas e ol expediente admpustrative pucden ser tenidas en cuenta, con pleno
valor probatoriy por las aroridades pudicrales. prees of hecho de que la declaraciaon
adprrnstrativa no prequsgine sobre la existencia de wn delito, abedece semplemente a

quee e privativo de las aurorcdades judictales declarar la existencra de Tos delitos, pereo
ello no significa gue dichos actuactones carezean de valor probatorio en las
averignaciones penales

Obviamente la autoridad judicial no puede prejuzgar ni ejercitar accion penal a ciegas

delito y asi ejercitar accion penal si ¢s que se integran los elementos del tipo

Publico para scguir de oficio ciertos actos u omisiones
¢sta yia que en ese caso se trata de delitos que se persiguen de oficio, para lo cual el Ministerio

Publico Gnicamente puede notiticarle al otendido para que aporte prucbas

tnformes, Tot

anario Judiaal de ls F

"MARCA  REGISTRADA USO  ILEGAL DE (LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL). Awn cuando ki ley especial hace alusiaon a la guerella (articulo 268)
referica a los delitos que describe, ello no significd que su ausencia impicda ol crercicio
el accton penal correspondicnte. con obligacion del ofendido de hacer relacion de
hechos al AMinisterio Fublico. manpestandole su voluntad de que se persiga al auror
G daflo s pntereses. pres de acuerdo con la hermendutica juridica, se colige gne la
wtencron del legislador fue oo de maranrar un reqiusito prejudicial consistente en que
fo Secrctaria de Feonoma Nocional (hox Industria 3y Comercio). previa solicitnd del
atectado, haga la decharacion de gue on el caso inho mmitacton. radsificacion o s
el de marca registrada para gue ol Monsterio Publico proceda conforme o sus
airihrctones (arnculo 1970 ¢ oo, ot Hlenarse o reqguistto, autoriza a e Cwna v
pucido el proceso. se continnara de oficto. de todos modos” (articido 264);
consecnesitemente. fos delitos que enuncta o ley espectal. son de loy que se persiguen

e aticio v ne por querclla necesaria

Observamos  la importancia de la querella y fa atribucion que tiene ¢l Ministerio

deracion. Tomo CNXNXIN, [nstan Primera Sala Quinta Epoca. 1 749,
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independientemente de [a existencia de
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inmediato al IMPl para que realice el dictamen técnico, lo cual si es obligatorio que el

Ministerio IPGblico cuente con él ya que en caso contrario no podra ejercitar acciéon penal.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Han transcurrido mas de cinco siglos desde que se promulgd la ley
veneciana de 1474, primera ley de propiedad intelectual que ordenaba al infractor e! pago de
una indemnizacién a favor del titutar de la patente de invencidn, igual a las regalias que el

titular dejaba de percibir y mas aun, ordenaba la destruccion del producto.

SEGUNDA.- No ha sido inutil el esfuerzo de la comunidad de propiedad industrial,
que por mas de cinco siglos ha ido madurando desde la etapa en que establecieron normas de
identificacién de actos infractores, hasta permitir hoy en dia que casi todos los paises del
mundo cuenten con una normatividad comidn que permita a los titulares de derechos de
propiedad intelectual conseguir cl cese del acto infractor y la justa indemnizacidon por

violaciéon a sus derechos.

TERCERA.- Es tarea de todos hacer un esfuerzo para que en este nuevo milenio
ayudemos a perteccionar las legislaciones, mecanismos y método de valorizacion, para que
las autoridades judiciales y administrativas de nuestro pais se encuentren capacitadas para
ejercer en forma mas eficiente su autoridad, sancionando ejemplarmente a los intractores y

compensando a los titulares de derechos con una justa indemnizacion.

CUARTA.- Nuestro pais requiere buscar mayor soporte de las entidades
internacionales, agencias gubernamentales y no gubernamentales y por sobre todo educar a
los consumidores acerca de sus derechos sus obligaciones, asi como el riesgo que corren al
comprar productos a infractores, ef incentivo que produce a estas persones (ue compren su
mercanaa, y el perjuicio que en tantos aspectos, la actividad delictiva que consiste en la

infraccion de la propiedad industrial ocasiona una economia de libre mercado.

QUINTA.- S¢ comprueba que anterior a la celebracion del Convenio de Paris de
1883, las marcas, patentes de invencion, modelos de utilidad, derechos de autor, comparten
un tronco comun derivado por la existencia de criterios unitormes, que determinan su

tfuncionalidad tal como la percibimos en la actualidad, imperando la creacion de una nueva
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rama del derecho, especializada para los nuevos acontecimientos predominantemente de

caricter subjetivo.

SEXTA.- La propiedad industrial se establece como un subgénero de la propiedad
intelectual, integrada por la capacidad que en base a su repeticion, se materializan en
productos finales tutelados bajo cualquier figura que la integra, ya sea mediante los signos
distintivos como las marcas. denominaciones de origen, nombres y avisos comerciales; asi
como las patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos industriales, y con el avance
incesante de la tecnologia, los esquemas de trazado o chips, las variedades vegetales

incluyendo los quimicos, que en su representacion son parte de la propiedad intelectual.

SEPTIMA.- Los cfectos de la anunciada uniformidad de la propiedad industrial en
los paises en desarrollo, resultan tatales derivado de sus condiciones cconomicas
concatenado con el evidente atraso tecnoldgico, al no contar con la experiencia suficiente del
manejo de la industrializacién, las aplicaciones adoptadas en sus sistemas internos, solo
propician subordinacion ante las tecnologias provenientes de las naciones potenciales, con
respecto a las innovaciones incipientes de aquellas absorbidas ante las técnicas de

elaboracion complejas.

OCTAVA.- Nuestro pais a pesar de los multiples esfuerzos realizados para alcanzar
el desarrollo econdmico, tecnolagico y cientifico, desde su existencia como nacion libre y
soberana hasta nuestros dias, no ha logrado consolidarse debido a los diversos obstaculos que
le impiden llegar al objetivo senalado, propiciado por la inexperiencia del manejo de las

efecto de la monarquia

ideas desarrolladas y aceptadas en las naciones industrializadas
espafiola que no permitio la evolucion de las colonias, a fin de no representar una
competencia econémica que por sus caracteristicas podria quedar relegada heredando de tal

forma las deficiencias que en la actualidad no se han radicado en su totalidad.

NOVENA.- La averiguacion previa en materia de delitos de la propiedad industrial,
no se distingue de cualquier otra referente a la investigacién de los delitos, sino por el hecho
de que en la primera existe en llamado obstaculo procesal que se entiende como un
impedimento para el cjercicio de la accion persecutoria. El obsticulo de gue se trata lo

nde ¢l IN11

constituye el dictamen técnico que
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DECINMA - La integracion de la averiguacion previa, en términos gencr'alcs y en
particular, tratandose de la clase de delitos que nos ocupa, tiene por objeto acreditar los
elementos materiales constitutivos del tipo penal involucrado, al mismo tiempo que debe
aportar indicios suficientes para responsabilizar a alguna persona fisica determinada por la

realizacion del hecho tipico.

DECIMA PRIMERA.-El delito es una figura autdonoma, por lo que no necesita de la

figura denominada reincidencia, para configurarse como tal.

DECIMA SEGUNDA.-Las medidas cautelares tendientes al aseguramiento de los
objetos y bienes materia del delito y para la reparacion del dafio es permisible, a criterio del
Ministerio Publico investigador de toda clase de delitos. incluyéndose en este sentido los

correspondientes contra la propiedad industrial.

DECIMA TERCERA.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe
preocuparse no tan solo por aplicar infracciones y ayudar a que se paguen los dafios y
perjuicios por la comision de éstas a los infractores sino que también debe de estar en franca
v permanente cooperacion con la Procuraduria General de la Republica entidad encargada de

la persecucion de delitos en contra de la propiedad industrial.

DECIMA CUARTA.- Se debe crear un organismo independiente del IMPI y de la
PGR que mantenga a estos dos organismo al tanto de los delitos e infracciones que se
cometen y realicen bases de datos como en materia de delitos contra la salud a fin de acabar

con grupos organizados para delinquir en esta materia.

DECIMA QUINTA.- Se debe proteger a la economia de nuestro pais pero también
es menester que se persigan los delitos hasta la consignacion ante los Tribunales ya que en
caso contrario los delincuentes de Propiedad Industrial siguen distrutando de los frutos
ilicitos que ésta les proporciona y sobre todo a la luz de las autoridades que pareciera que dan

su anuencia para que se sigan realizando..
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