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INTRODUCCION

La Ley de la Propiedad Industrial contempla procedimientos
administrativos de caducidad, nulidad e infracciéon, mismos que pueden ser iniciados
mediante solicitudes, como medio para salvaguardar un derecho previamente
adquirido, pero équé pasa? cuando surge un conflicto de intereses que deriva en la
interposicion de dos o mas procedimientos en los que existe identidad de sujetos y/o
registros, en los que se puede correr el riesgo de que sean resueltos por separado y
se emitan sentencias contradictorias, ademas de una perdida econdémica y de

tiempo a los particulares.

Actualmente la Ley de la Propiedad Industrial no contempla articulo
alguno en el que se establezca la acumulacion, figura que tiene como fin la reunion
de expedientes o de acciones, en los que exista una relacion intima, para dar origen
a una concentracion de estos y con ello evitar la duplicidad de situaciones o
relaciones procesales o la emision de resoluciones contradictorias debido a que es

una misma autoridad la que resuelve.

De acuerdo a lo anterior, si bien la ley de la materia dispone que se
apiicara supletoriamente el Codigo Federal de Procedimientos Administrativos,
también es cierto que limita esta aplicacion al establecer en “lo que no se oponga
esta Ley”, situacion suficiente para que la autoridad determine no emplear esta
figura, debido a que este ordenamiento no la prevé, sin embargo aplica el “principio
de economia procesal’ generalmente en aquellos procedimientos en los que se
reconvino una demanda, pero por el contrario determina no acumular

procedimientos iniciados separadamente, esgrimiendo que no les esta permitido ir




mas alld de lo que la ley le permite, aunque en dichos procedimientos exista
identidad de sujetos y registros, lo que ocasiona algunas veces la emision de
resoluciones contrarias que generan un dafio en ocasiones irreparable a los
particulares, violando con ello el principio de seguridad juridica que garantiza a los

gobernados la imparticion de justicia por igual.

Asi, el objetivo de este trabajo, al proponer la adicién de la acumulacion a
la Ley de la Propiedad Industrial, es el evitar la emision de resoluciones en
contrario, el agotamiento innecesario de recursos por separado de las partes y como
consecuencia el ahorro de tiempo, sobretodo se evitara se ponga en duda el
prestigio de esta institucion que fue creada para salvaguardar los derechos de

propiedad industrial en beneficio de los gobernados.




CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES

I.- Marca
1.- Concepto.-

De acuerdo con el articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, marca
es todo signo distintivo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado.

En la doctrina existen un sin fin de definiciones respecto a la marca, pero
habremos de referirnos solo algunos de ellos.

El Maestro David Rangel, define a la marca como “el signo de que se
valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus

mercancias o servicios de sus competidores".!

Por su parte, Nava Negrete la define como “todo signo o medio material
que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que elabora
0 expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales
o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después

conservarla y aumentarla.”

Nacional Autdnoma de México, Instituto de Investigaciones Juridicas, Serie A: Fuentes b) Textos y Estudios
Legislativos, México, 1991, pag. 48.
* Nava Negrete Justo, “Derecho de las Marcas”, 1? Edicion, Editorial Porria, México, 1985, pag. 147.
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), da la siguiente
definicion “una marca es un nombre, término, simbolo, disefio o cualquier signo
visible o bien una combinacién de ellos que sirva para distinguir un producto o un

servicio de otros de su misma clase o especie”.’

Es decir, de los conceptos antes mencionados podemos advertir que la
marca es un signo, nombre, término, simbolo, disefio o medio material que permite
a los comerciantes, prestadores de servicio, ya sean personas fisicas o morales,
distinguir y dar a conocer sus productos o servicios de otros similares que se
encuentren en el mercado, para atraer clientela.

2.- Naturaleza Juridica

Existen diversos criterios respecto a la naturaleza juridica de la marca en
la mayoria de ellos se afirma que la marca no es un derecho de propiedad, por que
al venderse los productos (objetos) que ésta protege, el comprador no adquiere el
derecho de la misma, ya que su titular conserva ese derecho.

A continuacion enunciaremos solo algunos de ellos.

Rodriguez Rodriguez dice “el derecho a la marca en cuanto a derecho al
uso exclusivo de la misma, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien
inmaterial, y que, por lo tanto, tiene todas las caracteristicas de la llamada
propiedad inmaterial (CARNELUTTI)".*

" www.impi.gob.mx
* Rodriguez Rodriguez Joaquin, “Curso de Derecho Mercantil” Tomo |, 24% Edicion, Editorial Porriia, México,
1999, pag. 424,
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Por otro lado, Cesar Sepllveda sostiene que “la marca es un efecto de
comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoria de las legislaciones, es pues,
por tanto, susceptible de apropiacion. Se puede concluir que el derecho sobre las
marcas es un derecho de propiedad *su/ generis; que se agota por el abandono, por
la inaccién y que es cancelable.”

Al respecto Nava Negrete se refiere a lo anteriormente manifestado por
Sepulveda de la siguiente manera “la propiedad 'su/ generis’es un término que no
aclara nada y si se presta a confusion y es empleado muy usualmente, por quienes
tratan de soslayar un problema de una institucién con caracteristicas propias.”

Asi mismo infiere que “el derecho sobre la marca puede considerarse
como un derecho de propiedad pero en su (funcion social) sobre bienes
inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y
disponer de la misma, s6lo en la medida en cuanto a la proteccion concedida por el
Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por
medio de ellas, en cada caso y por exclusion se podra determinar el alcance del
derecho del titular de la marca."”

Ademas de agregar que “existe toda una estructura formal en torno a la
regulacion juridica de las marcas que seria insostenible afirmar juridicamente que el
derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues
tendriamos que admitir un sinnimero de excepciones. Por estas razones,
consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es

* Sepiilveda César, " El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”, 2* Edician, Editorial Porria, México,
1981, pag. 114.

" Nava Negrete Justo, “Derecho de las Marcas”, Op. Cit. pag. 139.

" Ibidem. pag. 125.




un derecho de propiedad en su funcién social y no en su concepcion puramente
privatista.”®

En este orden de ideas podemos observar la diversidad de criterios que
existen para determinar la naturaleza juridica de la marca, hay que recordar que los
derechos reales recaen sobre bienes materiales, que no excluye a los derechos
inmateriales en los que encontrariamos a la propiedad industrial, razén por la cual
consideramos que lo establecido por Antonio de Ibarrola al decir que es evidente que
es un DERECHO REAL AUTONOMO y que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria
que solo recae en cosas,” debe de tomarse en cuenta, ya que Ia ley protege sdlo el
signo distintivo (disefio, simbolo, término, nombre o cualquier otro medio material), no
el articulo en si, sin olvidar que el registro de dicho signo es atributivo o declarativo de
propiedad, y al carecer de él se presume que no existe derecho de propiedad.

3.- Funcion

Son varias las funciones que seguin la doctrina se le pueden atribuir a la
marca, la mayoria coincide en que las mas importantes son las de distincion,
proteccion, indicacion de procedencia, social o de garantia de calidad y de
propaganda.

a).- Funcion de Distincion: “..deriva de la esencia misma de la marca,
obedeciendo a su propia definicion, por cuanto a la marca es el objeto destinado a
distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal funcion es el

® Nava Negrete Justo, “Derecho de las Marcas®, Op. Cit. pag. 141
* cfr. De Ibarrola Antonio, “Cosas y Sucesiones”, 7* Edicidn, Editorial Porria, México, 1991, pag 477
9




producto considerado en si mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su

atencion. "'°

Es decir, esta funcion permite distinguir los productos o servicios con los
de su misma clase o especie, con los de otros competidores, asi, llega a ser un
instrumento idoneo para la adquisicion, conservacion y en su caso aumento de
clientela.

b).- Funcion de Proteccion: "Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta
tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que
sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusion™!

Es importante mencionar que al proteger al titular de la marca de posibles
usurpaciones, se estara protegiendo simultaneamente al consumidor, quien es el
destinatario de la marca para que no sea engafiado. Hay que mencionar que, para
que esta funcion de proteccion cumpla con su cometido ésta deberd reunir los
requisitos establecidos por la ley y estar registrada ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

c).- Funcién de Indicacion de Procedencia: Esta es la finalidad de la marca, se
emplea para indicarle al comprador el origen de los productos.

“La funcion de sefalar la proveniencia de las mercancias se halla

condicionada a que el signo realice efectivamente su funcién individualizadora, pues

" Alvarez Soberanis Jaime, “La Regulacion de las Invenciones y Marcas y de la Trasferencia Tecnologica®, 14
Lad R y Marcds ¥ Ge 1a 1 rasier S o P L

Edicion, Editorial Purria 5.A, México, 1979, pag. 57

"' Rangel Medina David, “Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México”,

Editarial Talleres de la Editorial Libros de México, México, 1960, pag. 172.
10




sin el caracter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los

consumidores acerca del origen de la mercancia.”*?

Es decir, esta funcion indica el origen de la mercancia o del servicio al
consumidor, funcion que actualmente ha perdido importancia, debido a que la
mavyoria de los productores omiten su procedencia u origen derivando con ello que
el consumidor adquiera el producto sin conocer ésta.

d).- Funcion Social o de Garantia: “el comprador de un producto confia en la
reputacion del fabricante para garantizar su calidad, de forma que puede presumirse
que productos de la misma marca conservaran idéntica calidad; ya que si un
consumidor compra un articulo regularmente distinguido por una marca
determinada es por que conoce su relacion calidad-precio y lo positivo de dicha
relacion, lo que hace optar por ese producto determinado entre todos los destinados
a satisfacer la misma necesidad con caracteristicas parecidas procedentes de

distintos empresarios”.'?

Esta funcion garantiza al consumidor que el producto que esta
adquiriendo cuenta con una calidad determinada, lo que obligara a su vez a los
fabricantes y prestadores de servicios a mantener una calidad constante en sus

productos o servicios.

e).- Funcion de Propaganda: En la actualidad la publicidad juega un papel
significativo como funcion de las marcas ya que por este medio se da a conocer al

" Rangel Medina David, "Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México”,
op.cit. pag. 173

"' Segura Garcia Maria José, *Derecho Penal y Propiedad Industrial®, 1* edicion, Editorial Civitas, Madrid,
1995, pag. 175.




consumidor los productos y servicios que amparan la marca en cuestion, asi como

caracteristicas y cualidades.

Al respecto Nava Negrete dice “en la actualidad, es indudable la
importancia que reviste la publicidad no solo en su aspecto puramente informativo,
sino ademas persuasivo, recurriendo a la introduccion de diversas técnicas, que
hacen mas efectiva su utilidad. La marca muy frecuentemente tiende a convertirse
en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad”."

Entonces debe decirse que esta funcion sirve como portavoz dando a
conocer los productos o servicios que ampara la marca, induciendo al receptor
(comprador) a adquirir éstos, y sobre todo no debemos olvidar que la publicidad es
el medio por el cual una marca puede llegarse a considerar notoriamente conocida
de acuerdo con el articulo 90 de la ley de la Propiedad Industrial fraccion XV parrafo
segundo, que a la letra dice:

“Articulo 90.- .....

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en
México cuando un sector determinado del publico o de los
circulos comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacion con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como

consecuencia de la promocion o publicidad de la misma”.

12



Consecuentemente afirmar que la funcion de la marca sera determinada
por el perfil primordial que la misma adopte, y en este sentido sera la funcion que le
sea asignada.

4.- Registro
De conformidad con lo establecido por articulo 87 de la Ley de la
Propiedad Industrial el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante

su registro.

Asi mismo, el registro de una marca debe cubrir las formalidades
establecidas por el articulo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El articulo en comento sefiala que debera presentarse una solicitud™® por
escrito ante el Instituto, debidamente requisitada con los siguientes datos:

a).- Datos del solicitante:

« Nombre del o de los solicitantes (persona fisica o moral) Si se trata de marca
colectiva hay que senalar el nombre de la asociacion.

» Nacionalidad del o de los solicitantes; y

« Domicilio del primer solicitante (en el caso de existir varios solicitantes solo se

requiere el domicilio del primero) calle, nimero, colonia y cddigo postal,

" Esta solicitud sirve para el registro tanto de marcas, como de nombres comerciales y avisos comerciales,
estos dos ultimos seran motivo de estudio mas adelante.

1
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poblacion, estado, pais, ya que si son varios los solicitantes y no actian por
medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizara para notificaciones.

Teléfono, fax y correo electrénico (no es indispensable contar con los

mismos).

b).- Datos del Apoderado:

Solo en caso de que el solicitante sea una persona moral, se debera

tramitar la solicitud mediante su representante legal, acreditando su personalidad

juridica.

Nombre del o de los apoderados,

Namero con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General
de Poderes del Instituto,

Domicilio para recibir notificaciones en el territorio nacional (calle, namero,

colonia y codigo postal, poblacién, estado y teléfono); y

Teléfono, fax y correo electrénico (no es indispensable contar con ellos).

c).- Signo distintivo:

Debe indicarse el tipo de marca que se solicita;



Es importante resaltar que existen 4 tipos de marcas y son nominativa,
innominada, tridimensional o mixta.

“Nominativas: Son las marcas que permiten identificar un producto o
servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en
que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberan ser lo suficientemente
distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su
misma especie o clase.

Innominadas: son figuras que cumplen con la funcién de una marca. Este
tipo de marca pueden reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su
peculiaridad consiste en ser simbolos, disefios, logotipos o cualquier elemento
figurativo que sea distintivo.

Tridimensional: son las marcas que protegen cuerpos con tres
dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, asi como la forma o

presentacion de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos.

Mixtas: es la combinacion de cualquiera de los tres tipos de marcas
mencionadas anteriormente, por ejemplo una palabra con un disefo o una palabra
con una figura tridimensional”.'®

« La fecha de primer uso de la marca si es que la marca ya ha sido utilizada, o
en caso contrario, mencionar que no se ha usado. La autoridad de acuerdo a

sus criterios presume que la marca no se ha usado al no indicarse esta

' pp.cit. impifmarcas.gob.mx.
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situacion.

d).- Clase, productos o servicios:

« El solicitante debe indicar el numero de la clase a la que pertenecen los
productos o servicios para los que solicita la marca.

El articulo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las
marcas se registraran en relacion con los productos y servicios determinados segun
la clasificacion que establezca el reglamento de esta ley, en tanto el articulo 59 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el Instituto publicara
en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificacion
vigente, asi como la lista alfabética de los mismos, con indicacion de la clase en la
que esté comprendido cada producto o servicio.

Las clases que clasifican a los productos o servicios, son 45 de las cuales
34 son para productos y los 11 restantes para servicios, de acuerdo a lo establecido
en la clasificacion internacional de Niza, ademas indicar este mismo articulo, que
sera el mismo Instituto el encargado de establecer los criterios de interpretacion y

aplicacion de esta clasificacion

Es preciso mencionar que se puede incluir en la misma solicitud diversos
productos o servicios, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

« Giro preponderante, esto es sélo para el caso de nombre comercial, materia

de estudio que se analizara mas adelante.

e).- Ubicacion del establecimiento:
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« Senfalar |a ubicacién del establecimiento donde se fabrican o comercializan los
productos o se prestan los servicios con la marca que se desea registrar.

f).- Leyendas y figuras no reservables:

» Este espacio estd destinado sélo para las marcas y se deberd de sefialar las
leyendas y figuras cuyo uso no son reservables, es decir todo aquello que no
forma parte del la marca, por ejemplo: Hecho en México.

g).- Prioridad reclamada:

» Solo en caso de que la marca o aviso comercial hayan sido registrados en
alguno de los paises miembros de los tratados internacionales a los que
México pertenece y solicite el registro en cuestion, se reconocera la fecha de
prioridad en ese otro pais, en los términos y plazos que estos establezcan,

H).- Etiquetas del signo distintivo:

« En este espacio debera de escribirse la denominacion de la marca, nombre
comercial y/o adherirse el disefio de la etiqueta en caso de que la marca sea
innominada, tridimensional o mixta, ademas de anexar a la solicitud etiquetas
en blanco y negro y/o, en su caso, a color, con las medidas no mayores de 10
x 10, ni menores de 4 x 4 centimetros. En el caso de marcas tridimensionales
seran impresiones fotograficas con las mismas medidas en las que en las que
aparezca esta en sus tres planos: frente, perfil y fondo.




« Otros requisitos

De acuerdo con lo establecido por el articulo 114 de la Ley de Propiedad
Industrial a la solicitud del registro de marca debera acompafarse el comprobante
de pago de la tarifa correspondiente que es publicada en el Diario Oficial de la
Federacion.

Asi mismo, la ley establece que si la marca solicitada es presentada por
dos 0 mas personas, se deberan presentar las reglas sobre uso de marca, licencia y
transmisién de derechos.

4.1.- Examen de Forma
La Ley de la Propiedad Industrial establece que:

“ARTICULO 119.- Recibida la solicitud, se procederda a
efectuar un examen de forma de ésta y de la documentacion
exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que
previenen esta ley y su reglamento.”

Es decir, este examen de forma consiste en verificar que la solicitud se
presente con la informacion que anteriormente se sefald con el objeto de darle
ingreso.

En la solicitud se anotara el nimero de expediente; folio; fecha y hora de
entrada una vez ocurrido esto la fecha que aparece en el sello sera considerada
como fecha de presentacion de la solicitud.



4.2.- Examen de Fondo

Al respecto, la Ley de la Propiedad Industrial menciona:
"ARTICULO 122.- Concluido el examen de forma, se
procedera a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la
marca es registrable en los términos de esta Ley.

Si la solicitud o la documentacion exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios; si existe algun impedimento
para el registro de la marca o si existen anterioridades, el
Instituto lo comunicara por escrito al solicitante otorgandole un
plazo de dos meses para que subsane sus errores u omisiones
en los que hubiese ocurrido y que manifieste lo que a su
derecho convenga en relacion con los impedimentos y las
anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del
plazo concedido, se le considerara abandonada su solicitud”.

Es importante establecer que este examen de fondo es realizado a efecto
de verificar que la marca en cuestion cumpla con los requisitos establecidos en la
Ley, y consiste basicamente en la realizacion de un examen fonético de la
denominacién o, en su caso, una revision del signo, dibujo o figura del registro a
solicitar con los que ya se encuentran registrados, para evitar de este modo que se
otorgue un registro idéntico, similar o semejante en grado de confusion a los

previamente otorgados.

Hay que senalar que si el interesado no cumple los requerimientos

formulados por la autoridad dentro del plazo inicial o del adicional establecido por la



Ley, 0 no presenta comprobante del pago de la tarifa correspondiente, la solicitud se
tendra por abandonada.

Una vez concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos
legales, se expedira el titulo; asi mismo, en caso de que el Instituto niegue el
registro de la marca, lo comunicard por escrito al interesado, expresando los
motivos y fundamentos legales de su resolucion, tal como lo establece el articulo
125 de la Ley de la materia.

Cabe hacer mencién que las resoluciones sobre registros de marcas deben
ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial que corresponda al mes en
que se otorgo ésta.

II.- Nombre Comercial

1.- Concepto

La ley de la Propiedad Industrial vigente no da una definicion de nombre
comercial, por lo que los conceptos que se manejaran se limitaran a los establecidos
por la doctrina.

Para el Maestro Rangel Medina “el nombre comercial corresponde al signo
distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona fisica o juridica,
de las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.”"’

" Rangel Medina David, *Derecho de la Propiedad Industrial e intelectual” Op.cit. pag. 62
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Alvarez Soberanis propone una definicion de nombre comercial y es la
siguiente “El nombre comercial esta constituido, en las sociedades, por su razén
social o denominacion y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos
distintivos utilizados para designarlas, cuyo titular en ambas hipotesis, tiene el
derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstos por la
Ley".'8

Existen otras legislaciones y autores que utilizan la denominacion de
“rotulo de establecimiento” como un similar del nombre de comercio, tal es el caso
de Espana en el que se define de la siguiente manera:

Rotulo de establecimiento “es el signo o denominacion que sirve para dar
a conocer al publico un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a
actividades idénticas o similares”."®

Como podemos observar el rétulo de establecimiento tiene como funcién
principal, la de dar a conocer al plblico un establecimiento y distinguirlo de otros;
mientras que el nombre comercial de acuerdo a las definiciones aqui planteadas
identifica a una empresa de las demas ya sea su titular persona fisica o moral con
similar o la misma actividad, asi podemos ver que la funcion de ambos es similar,

pero nuestra legislacion vigente Unicamente regula el nombre comercial.

2.- Proteccion y Efectos

La Ley de la Propiedad Industrial establece:

'* Alvarez Soberanis Jaime, “La regulacion de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnolégica”
op.cit. pag. 74,
" Segura Garcia Maria José, “Derecho Penal y Propiedad Industrial®, op.cit. pag. 181
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“ARTICULO 105.- El nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho
a su uso exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de registro.
La proteccion abarcard la zona geogrdfica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el
nombre comercial y se extendera a toda la Republica si existe

difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo”.

Esto es, que el derecho al uso exclusivo al uso del mismo y su proteccion
no estaran supeditados a la existencia de un registro, pero limita su proteccion
Unicamente a la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o del
establecimiento, exceptuandose esta limitacion si se da difusion masiva y constante
a nivel nacional a éste; sin embargo al mismo la ley establece lo siguiente:

"ARTICULO 106.- Quien esté usando un nombre comercial
podra solicitar a el Instituto la publicacion del mismo en la
Gaceta. Dicha publicacion producira el efecto de establecer la
presuncién de la buena fe en la adopcion y uso del nombre

comercial”.

En virtud de lo establecido por el precepto anterior, y para que se
actualice este supuesto es preciso que se den las siguientes hipotesis:

a) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir

una negociacion mercantil;



b) Que dicha denominacién sea conocida dentro de una zona geografica que
puede ser delimitada por la extension de la clientela efectiva o, en su caso en
toda la Republica;

c) Que el nombre adoptado, usado y conocido ya sea en una zona geografica
determinada o en todo el territorio nacional, tenga caracteristicas propias,
originales, de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar
confusiones o errores entre el plblico consumidor.®

Al darse estos supuestos la autoridad procederd a autorizar la publicacion
del nombre comercial, publicacién que como lo establece la ley producira el efecto
de establecer la presuncion de la buena fe en la adopcién y uso del nombre
comercial.

El nombre comercial surtird el efecto de establecer la buena fe en la
adopcion y uso al ser publicado en la Gaceta, pero asi mismo la ley establece que
estara protegido sin la necesidad de su registro, siendo reconocida dicha proteccion

s6lo por el uso continuo e ininterrumpido de éste.

3.- Publicacion

Si bien se ha dicho que la ley reconoce el derecho al uso exclusivo

[ ]
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del nombre comercial sin que medie de por medio la publicacion, también se ha
dicho que este presupone la buena fe en la adopcion y uso del mismo, razon por la
cual es importante conocer los requisitos que establece la actual Ley de la Propiedad
Industrial para obtener la publicacion de un nombre comercial.

Primeramente, hay que mencionar que el registro de un nombre comercial
es muy similar al de la marca, de conformidad a lo establecido por el articulo 112 de
la ley de la materia, que literalmente dispone lo siguiente:

“ARTICULO 112.- El nombre comercial se regira en lo que sea
aplicable y no haya disposicion especial, por lo establecido en

esta Ley para las marcas”

Asi mismo, la ley menciona requisitos especiales para el nombre
comercial.

“ARTICULO 107.- La solicitud de publicacion de un nombre
comercial se presentara (sic) por escrito a el Instituto
acompanada de los documentos que acrediten el uso efectivo

del nombre comercial aplicado a un giro determinado.”

" ¢fr. Rangel Medina, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual™ op.cit. pag. 64
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Para solicitar la publicacion del nombre comercial hay que acreditar que
éste ya se encuentra en uso, para tal efecto el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial requiere que a la solicitud le sea acompanada una fe de hechos
debidamente requisitaza ante Notario PUblico; en la que se haga constar el giro
preponderante del establecimiento, existencia de un letrero en la parte exterior del
establecimiento, domicilio, asi como una fotografia donde se ostenta el nombre
comercial y fecha de primer uso del mismo, tal como se establece en el formato
oficial de solicitud.

Debemos recordar que se realiza un examen de fondo una vez que se
encuentran satisfechos los requisitos, esto a efecto de verificar que no exista un
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusién aplicado al mismo
giro en trémite o publicado con anterioridad o con una marca en tramite de registro
0 3 una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusién que ampare
servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o
establecimiento que se trate.

De no existir alglin impedimento se procederd a la publicacién del nombre
comercial, misma que tendrd una vigencia de 10 afios a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud del mismo.

I11.- Aviso Comercial



1.- Concepto.-

Otro de los signos distintivos es el aviso comercial, al que la Ley de la
Propiedad Industrial define en su articulo 100 de la siguiente manera:

“ARTICULO 100.- Se considera aviso comercial a las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al publico
establecimientos 0 negociaciones comerciales, industriales o de
servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su
especie”.

Cesar Sepulveda no da una definicion exacta del aviso comercial, solo se
limita a decir que un aviso comercial “sirve para llamar la atencion hacia un
establecimiento o hacia una mercaderia determinada, para realzar las bondades de
éstos y atraer a la clientela. Es en realidad un anuncio”.”!

De igual modo, Carlos Vifiamata no da un concepto, sino simplemente
sefiala que “los avisos comerciales, conocidos también como esloganes, tienen una
funcion eminentemente publicitaria de los articulos o servicios que promueven, asi
como de la marca que protegen esos servicios o productos, pues dentro del aviso

comercial debe comprenderse la marca”?, este autor sdlo menciona a la marca,

! Sepiilveda Cesar. “La regulacion de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnoldgica”, op.cit.

pag. 183

* Vifiamata Paschkes Carlos, “La propiedad Intelectual”, 12 edicion, Editorial Trillas, México, 1998, pag. 291.
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dejando fuera al nombre comercial, el cual también de acuerdo con la Ley de la

materia es susceptible de ser anunciado por un aviso comercial.

En tanto, para el Doctor Rangel Medina el aviso comercial “es el texto del
anuncio publicitario el slogan comercial con el que se dan a conocer al publico, para
efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancias, servicios y
establecimientos comerciales”.”

En este orden de ideas y de acuerdo con las anteriores definiciones se
puede decir que el aviso comercial son las frases, combinacion de letras, dibujos u
oraciones llamadas slogan, que son utilizadas por los comerciantes o prestadores de
servicios que permite dar a conocer al pablico los productos y servicios, asi como
sus respectivas caracteristicas, para distinguirlos de otros.

2.-Importancia

En nuestros dias el aviso comercial es el medio idoneo por el cual las
marcas y nombres comerciales logran captar la atencién del publico consumidor, ya
que una frase, dibujos, enunciados u oraciones logran crear en éstos una influencia

positiva hacia el producto o servicio en cuestion.

' Rangel Medina David, “Derecho Intelectual”,.1* edicidn, Editorial Mac Graw-Hill Interamericana Editores
S.A. de C.V., México, 1998 pag. 91
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Antonio de Ibarrola comenta que el secreto del éxito del aviso comercial
ha dado lugar, inclusive en nuestros dias, a profundos estudios, en los que se
maneja inclusive cual es la reaccion del publico ante cada uno de los colores para
poder triunfar asi en lo que respecta al arte del aviso, al del carteldn, al del

anuncio”®,

Un slogan provoca que un producto o servicio al ser conocidos acrecenten
directamente el nimero de clientes de una marca o nombre comercial, pues quién
no recuerda frases como: “Bic no sabe fallar”, “kola loca pega de locura”, “Mejor
mejora Mejoral”, “Kodak comparte el momento, comparte la vida”, “Todo mundo
tiene un Jetta al menos en la cabeza”, “A Duvalin no lo cambio por nada”, “Para un
apetito feroz Mamut”, “"Con el carifio de siempre Bimbo", estas frases han logrado
acaparar la atencion del los consumidores y han colocado a estos productos en el

gusto de los mismos, por ello la necesidad de que sean protegidos.

Asi, el aviso comercial tiene una importancia trascendental, ya que el
mismo puede significar un aumento en las ventas de productos y servicios
amparados por una marca 0 un nombre comercial, ya que una simple frase o slogan

puede remitir al consumidor a un producto o, a solicitar un servicio.

* Cfr. De Ibarrola Antonio, “Cosas y Sucesiones”, op.cit. pag. 490
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3.- Registro

De acuerdo con el articulo 99 de la Ley de Propiedad Industrial, el

derecho al uso exclusivo para el uso de un aviso comercial se obtendra mediante
registro ante el Instituto.

Al respecto la ley en cuestion establece lo siguiente:

“ARTICULO 104.- Los avisos comerciales se regiran, en lo
que no haya disposicion especial, por lo establecido en esta

ley para las marcas.”

En este sentido, la ley no establece algln otro requisito diferente para el
registro del aviso comercial, por lo que se entiende que éste se regira por los
requisitos establecidos para la marca, mismos que ya fueron estudiados en el punto
correspondiente a la marca.

4.- Diferencia entre Marca, Nombre Comercial y Aviso Comercial

El Doctor Rangel Medina menciona que “la marca tiene por objeto
distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar



establecimientos, negociaciones y empresas”.”®

En tanto, que en términos generales la proteccion que la ley brinda a la
marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que
sea preciso su registro, bastando para que goce de la proteccion legal el hecho de
5U USO.

Por su parte Jalife Daher menciona que “el nombre comercial en cierta
forma arrastra ciertas limitaciones de cobertura, de hecho, por definicién de la ley,
la proteccion abarca Unicamente la zona geogréfica de la clientela efectiva de la
empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y sdlo se
extendera a toda la republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional
del mismo”.%

Asi, mientras que para que una marca sea reconocida como tal debe
contar con el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que
en su caso para el nombre comercial no es un requisito indispensable su
publicacion.

El aviso comercial tiene por objeto anunciar al pablico establecimientos o

negociaciones comerciales, servicios y productos para distinguirlos, es decir, el aviso

* David Rangel Medina, “Derecho Intelectual”, op.cit. , pag.83
* Jalife Daher Mauricio, “Aspectos Generales de las Marcas®, 4% edicion, Editorial Sista, México, 1998,

pag.19
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comercial puede ser el medio por el cual una marca o un nombre comercial se dan a

conocer al publico.



CAPITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS ANTE
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

I.- Procedimiento
1.- Concepto

“Sustantivo cuya raiz latina es procedo, processi, proceder, adelantarse,
avanzar. En general procedimiento es la manera de hacer una cosa o realizar un

acto.”?’

Pina Vara en su diccionario de Derecho establece que procedimiento es
“el conjunto de formalidades o tramites a que estd sujeta la realizacion de los actos
juridicos civiles, procesales, administrativos y legislativos.

La palabra procedimiento referida a las formalidades procesales es

sinénima de la de enjuiciamiento como la de proceso lo que es de la de juicio”.”®

Para Manresa y Navarro uno de los clasicos del procedimiento dice que
"es la aglomeracion o reunion de reglas y preceptos a que debe acomodarse el

curso y ejercicio de una accion”. %

*" Diccionario Juridico 2000, Desarrollo Juridico, Copyright 2000, Dj2k-2082
* De Pina Vara Rafael, “Diccionario de Derecho”, op. cit. pag. 420
“ |bidem Dj2k-2082
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Como consecuencia de anterior, podemos deducir que el procedimiento
regula la actividad procesal, es decir, la forma en que debe sujetarse.

2.- Diferencia entre Proceso y Procedimiento

Uno de los problemas mas complejos que encontramos estriba en la
distincion entre proceso y procedimiento, ambos conceptos suelen confundirse y se
alude indistintamente a cualquiera de los dos, entremezclandose respectivamente.
Asi verbigracia, Acosta Romero infiere que los problemas del proceso vy
procedimiento han ocupado a tedricos, afirma ademas que ambos vinieron siendo
palabras sinénimas, pero en tiempos recientes se reconoce la existencia de éstos
como conceptos diferentes desde el punto de vista tedrico.™

Autores como Carlos Cortés hacen una diferenciacion entre ambos
conceptos estableciendo que el “vocablo procedimiento se refiere a las formas
externas, al tramite o rito que haya de seguirse y al conocimiento empirico de una
practica constante en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional. En este orden de ideas
el proceso —concepto amplio y superior- es el continente y el procedimiento es el
contenido, de ahi que el proceso en si —aplicado a cierta materia juridica especifica-
puede comprender uno o varios procedimientos™!, este autor menciona ademas que
es muy frecuente que proceso sea usado como un sindnimo de procedimiento,
concluyendo que ambos estdn compuestos por actos juridicos procesales
entendiendo por éstos a las manifestaciones de voluntad dirigidas a producir
consecuencias de derecho en el dmbito procesal.*

U Cfr. Acosta Romero Miguel, “Teoria General del Derecho Administrativo. Primer Curso® 15 edicion,
Editorial Porria, México, 2000, pag.886.
¥ Cortés Figueroa Carlos, “Introduccién a la Teoria General del Proceso” 24 Edicion, Editorial Cardenas Editor
y Distribuidor, México, 1975, pag. 26
" Cfr. Cortés Figueroa Carlos, “Introduccidn a la Teoria General del Proceso”, pag. 230-231
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Eduardo Pallares por su parte infiere que “no hay que identificar el
procedimiento y el proceso. Este Gltimo es un todo o si se quiere una institucion.
Esta formado por un conjunto de actos procesales que se inician con la presentacion
y admision de la demanda, y terminan cuando concluyen por las diferentes causas
que la ley admite. El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el
proceso, los tramites a que esta sujeto, la manera de substanciarlo que puede ser
ordinaria, sumaria, sumarisima, breve o dilatada, escrita o verbal con una o varias

instancias, con periodo de prueba o sin el, asi sucesivamente”.”

Podemos afirmar, que tanto en la doctrina como en la practica se habla
de proceso para significar al procedimiento que se sigue ante los tribunales por
quienes desean alcanzar la justicia en una controversia o litigio, en tanto que el
procedimiento no busca la solucién de un conflicto, sino la realizacion de un acto
determinado.

II.- Procedimiento Administrativo

1.- Concepto

La funcién administrativa se manifiesta con la emision de actos concretos
que afectan la esfera juridica de los particulares, la formacion de esos actos se

realiza a través de procedimientos, entre los que se encuentra el administrativo.

Acosta Romero define al procedimiento administrativo como “el conjunto

de actos realizados conforme a ciertas normas para producir un acto”.**

" Pallares Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil®, 26* edicion, Editorial Porria, México, 1991
pag. 639
" Acosta Romero Miguel, “Teoria General del Derecho Administrativo® Primer Curso. Op.Cit. pag. 887
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Por su parte Gabino Fraga se refiere a el como “el conjunto de
formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo.”*

Para autores como Alfonso Nava Negrete el procedimiento administrativo
es “el medio o via legal de realizacion de actos que en forma directa o indirecta
concurren a la produccion definitiva de los actos administrativos en la esfera de la

administracion”.*®

Enrique Pérez de Ledn establece el siguiente concepto “es el conjunto de
actos concatenados y sucesivos que, sefialados por la ley en cuanto a su orden y
forma dan como resultado una declaracion administrativa”.*’

Como podemos observar el procedimiento administrativo esta constituido
por una serie de actos que emite la autoridad administrativa, y éstos actos deben
reunir formalidades que debe de agotar toda autoridad para pronunciarlos y que
estos sean considerados dentro de nuestro marco legal.

Es importante resaltar que el procedimiento administrativo a diferencia de
otros procedimientos (digase el judicial) que terminan con una sentencia, éste
termina con un acto administrativo, es decir, con una decision o declaracion de una
autoridad administrativa.

2.- Caracteristicas y requisitos

* Fraga Gabino “Derecho Administrative®, 33* Edicion, Editorial Porria, México, 1994, pig. 255

' Diecionario Juridico Mexicano. Tomo |Ii. Editorial Porria, México, 1985, pag. 235

7 Pérez de Ledn Enrique, “Notas de Derecho Constitucional y Administrative®, 14* Edicion, Editorial Porria,
México, 1993, pag. 260.
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El procedimiento administrativo como ha quedado establecido constituye
un instrumento regulador de la relacion juridico administrativa, debido a que vincula
a las partes que en €l intervienen, es decir, autoridad y gobernado, creando asi
derechos y obligaciones, en las diferentes etapas en las que se desarrolla hasta
llegar a la decision final.

Sin embargo, debe decirse que esa relacion juridica-administrativa no
excluye la posibilidad de intervencion de otros sujetos particulares que tengan un
interés en el acto final, o de otros drganos administrativos, ajenos a esa relacion
procedimental,

Para algunos autores como es el caso de Delgadillo Gutiérrez dicen que
este procedimiento “no solo tiene como finalidad la emision del acto administrativo,
como la generalidad de la doctrina sostiene, sino que también se usa para producir,
formar o ejecutar la voluntad de la administracion en actos de diversa naturaleza,
pero siempre y cuando sean productores de situaciones juridicas individualizadoras,
bien sea con efectos directos o indirectos.”*®

El procedimiento administrativo doctrinalmente, tiene como principales

caracteristicas:

a) Regular una actividad administrativa

b) Actuacion de oficio por la autoridad

C) Realizarse en forma escrita

d) La participacion de los gobernados en calidad de parte en el procedimiento.
e) Estar apegado a Derecho, bajo el mas estricto principio de legalidad

f) Rapidez en las resoluciones, debiendo éstas resolver el fondo del asunto.

36



Por lo que respecta a las formalidades del procedimiento, éstas pueden
variar debido a que existen un sinnimero de leyes administrativas que contemplan
para cada caso en particular las formalidades del procedimiento en concreto, hay
que resaltar que si bien existe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ésta
en la mayoria de los casos es supletoria a los procedimientos, o mejor dicho sélo en
algunos casos es supletoria a los procedimientos administrativos contemplados en
otras leyes.

Pero de acuerdo con articulo 14 de nuestra Carta Magna el particular
debera gozar de garantias tales como: permitirle su defensa, darle la oportunidad de
allegarse a pruebas que estime pertinentes, manifestar lo que a su interés
convenga, y que en el momento procesal oportuno, es decir, una vez integrado el
procedimiento en su totalidad, se pronuncie una resolucion conforme a la ley.

Acosta Romero menciona que “se ha discutido mucho si existe la
necesidad de cumplir con estos requisitos dentro de nuestra legislacion; sin
embargo, cuando la ley no sefala procedimiento, la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion algunas veces ha estimado que, cuando no hay procedimiento previo, el
particular no tendra derecho a que la autoridad le cumpla un determinado
procedimiento; en cambio, cuando la ley reguladora de la emision del acto que
afecta al particular sefala un procedimiento determinado, la autoridad
administrativa estd obligada a cumplir las garantias constitucionales
correspondientes™®, asi podemos inferir que si una ley administrativa contempla un
procedimiento éste debe estar regulado respetando en todo momento el minimo de
garantias establecidas en nuestra Constitucion.

' Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto, Lucero Espinoza Manuel, “Compendio de Derecho Administrativo.
Primer Curso”, 2* Edicion, Editorial Porria, México, 1997, pag. 219
" Acosta Romero Miguel, “Teoria General del derecho Administrative”, op.cit. pag. 892
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3.-Procedimientos Administrativos Especiales

Existen un diversos de procedimientos administrativos que tienen su
regulacion especial, esto, debido a que existe una ley en especifico que establece
los lineamientos para el desarrollo de mismos, como puede ser el caso de la Ley
Agraria, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Aduanera, etc., sin embargo es
importante establecer que estas leyes en la mayoria de los casos, aplican
supletoriamente el Cédigo Federal de Procedimientos Cix?iles, como es el caso de la
Ley de la Propiedad Industrial que establece en su articulo 187, lo siguiente:

"ARTICULO 187 .- Las solicitudes de declaracion administrativa
de nulidad, caducidad, cancelacion e infraccion administrativa
que establece esta Ley, se sustanciaran y resolveran con
arreglo al procedimiento que sefiala este capitulo y las
formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable
supletoriamente, en lo que no se oponga, el Codigo Federal de

Procedimientos Civiles”.
El articulo anterior, es un claro ejemplo de como determinadas leyes, si

bien, cuentan con su propio procedimiento, se auxilian de otros ordenamientos
juridicos con el proposito de remediar las lagunas que una ley pueda contener.

II1.- Procedimientos Administrativos ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial.

La Ley de la materia contempla procedimientos para salvaguardar los
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intereses de los particulares entre los cuales se encuentran los de caducidad,
nulidad, infraccion y cancelacién, en virtud de que esta Ultima no requiere de un
procedimiento, omitiremos su estudio y nos abocaremos al estudio de los demas
procedimientos.

1.- Caducidad

1.1.- Concepto.-

En sentido etimoldgico “llamase caduco, del latin caducus, a lo decrepito
0 muy anciano, lo poco durable. Se dice que ha caducado, lo que ha dejado de ser o
perdido su efectividad.

Caducidad es la accion efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder
su efecto o vigor, sea por falta de uso, por terminacion de plazo u otro motivo,
alguna ley, decreto, costumbre, instrumento publico, etc. La caducidad pertenece al
campo del dejar de ser™.

La palabra caducidad implica la accidn o efecto de caducar, perder fuerza
una ley o un derecho. Doctrinalmente se entiende como una sancién por falta de
ejercicio oportuno de un derecho. El legislador subordina la adquisicion de un
derecho a una manifestacion de voluntad en cierto plazo o bien permite una opcion.

* *Diccionario Juridico Mexicano”, Instituto de Investigaciones |uridicas, 13* Edicion, Editorial Porria,
Meéxico, 1999, pag. 371
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Si esa manifestacion no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o
la opci6n.™!

Podemos advertir que la caducidad se traduce como la perdida de un
derecho como consecuencia de un acto del titular ya sea por inactividad o por el
transcurso de un plazo, en materia de propiedad industrial la caducidad se traduce
en la perdida de la titularidad de un registro, por no haberlo usado o por no haberse
renovado un registro en el tiempo que establece la ley, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en su pagina de internet sefala lo siguiente “es la accion
mediante la cual se solicita que se declare la caducidad de un registro otorgado por
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por no haberse usado (signos
distintivos)...*

1.2.- Causas y plazos en los que opera la caducidad

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 130, lo
siguiente:

“"ARTICULO 130.- Si una marca no es usada durante tres afos
consecutivos en los productos o servicios para los que fue
registrada, procedera la caducidad de su registro, salvo que su
titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la
hubiese usado durante los tres anos consecutivos inmediatos
anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracion

administrativa de caducidad, o que existan circunstancias

! *Diccionario Juridico Mexicano”, op.cit pag. 371
* www.impi.gob.mx/web/docs/proteccion/index/proteccion htm|
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surgidas independientemente de la voluntad del titular de la
marca que constituyan un obstaculo para el uso de la misma,
tales como restricciones a la importacién u otros requisitos
gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se

aplique la marca.”

De acuerdo a lo anterior se establece que una marca se extingue por no
comprobarse el uso efectivo del registro, cabe sefialar que este articulo es aplicable
no solo para la marca, sino también para el nombre y aviso comercial.

Existe otra forma en que procede la caducidad y es la que contempla el
articulo 152 que la letra dice:

“ARTICULO 152.- El registro caducara en los siguientes casos:
1.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres
afos consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracion administrativa de caducidad, salvo que exista causa
justificada a juicio del Instituto.”

Traduciendo los anteriores articulos, operara la caducidad de un registro,
en los siguientes supuestos:

a).- Durante los tres afios consecutivos al otorgamiento del registro si este no se ha
usado;

b).- Durante el tiempo sefalado para solicitar la renovacion del registro, mas tardar
6 meses después de que su término haya vencido.
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c).- Si se dej6 de usar durante los tres anos consecutivos anteriores a la

interposicidn de la solicitud administrativa de caducidad.

1.3.- Quién puede solicitarla

Durante los términos antes sefialados en los puntos a) y c¢) cualquier
interesado en obtener el registro, en virtud de que dicho registro le haya sido
sefialado como anterioridad en su trdmite de registro de marca, nombre comercial 0
aviso comercial, mientras que la sefialada en el punto b) no es necesaria, la
intervencién de un tercero para que esta se produzca, en este caso la autoridad la
declara de oficio.

2.- Nulidad

2.1.- Concepto

Se dice que nulidad es el “vicio que anula o disminuye la estimacion de
una cosa incapacidad o ineptitud. Ineficacia o falta de valor legal de un acto juridico
por carecer de los requisitos exigidos por la ley”.®

Por su parte De Pina Vara define a la nulidad como la “ineficacia de un
acto juridico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la

' Fernandez de Le6n Gonzalo, *Diccionario Juridico” Toma Ill, 2% Edicién, Editorial ABECE, S.R.L., Buenos
Aires, Argentina; 1961, pag. 449
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carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realizacion o de la

concurrencia de algun vicio de la voluntad en el momento de su celebracién”.*

Es decir, hay nulidad cuando el acto juridico fue otorgado con sus
elementos de existencia, pero falta algin elemento de validez como puede ser la
capacidad, licitud o forma.

La nulidad puede ser absoluta o relativa, el acto afectado por la primera
viola una regla de orden publico pudiendo ser invocada por cualquier interesado,
dicho acto no puede ser convalidado y la accién de nulidad es imprescriptible. Y por
la segunda viola una regla de orden privado pudiendo ser invocada sdlo por
personas determinadas, el acto puede convalidarse y la accion puede prescribir.

2.2.-Nulidad en la Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial sélo menciona los supuestos en los que
deberd darse la nulidad del registro, es por esto que autores como Alfredo Rangel
Ortiz apoyan la distincion que hace Sepulveda entre la nulidad del registro y la
nulidad de la marca, sefalando “la nulidad del registro supone el incumplimiento de
requisitos formales y que en caso de realizarse dicho supuesto, la nulidad obliga al
titular a efectuar un nuevo registro en la forma debida, ya que en caso de no
hacerlo, solo tendra una marca en uso. Y que la nulidad de la marca es
consecuencia de su desaparicion total una vez firme la resolucion de anulacién, no
existe ningun derecho para usarla, resultando su empleo hasta delictuoso en
algunos casos."

" De Pina Vara Ratael, “Diccionario de Derecho” op.cit., pag. 383
¥ Rangel Ortiz Alfredo, “"Modos de Concluir el Derecho a la Marca™ 1? edicion, Editorial Libros de México,
México 1984, Pag. 90
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La distincion que establece Sepiilveda la hace debido a que en aquel
entonces la Ley de Invenciones y Marcas, no distinguia ambas, situacion que en la
actual se repite en su articulo 151, ya que solo menciona las causas en las que sera
anulable un registro.

Sin embargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial define a la
nulidad de la siguiente manera “es la accion a través de la cual se solicita que se
declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, con base en las causales de nulidad establecidas en la ley de la Propiedad
Industrial."*®

2.3.- Causas de nulidad

Como ya se menciond en el punto anterior, la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 151 prevé los casos en los que se puede dar la nulidad de
un registro, por lo que procederemos a estudiar cada uno de los supuestos.

“Articulo 151.- El registro de una marca serd nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de

esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su

registro;”

Esta fraccion establece que sera procedente la nulidad cuando se haya
otorgado en contravencion a las disposiciones de la ley, situacion que nos remite al

* www.impi.gob.mx/, op.cit.
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articulo 90 del mismo ordenamiento, por que este establece lo que no puede ser

registrado como marca.

“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinamica,

aun cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o
servicios que pretenden ampararse con la marca, asi como
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion
usual o genérica de los mismos;

I11.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o
que se hayan hecho de uso comin y aquellas que carezcan de
originalidad que las distinga facilmente, asi como la forma usual
y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o
funcidn industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto
anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o
la época de produccion;
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V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que
estén combinados o acompanados de elementos tales como
signos, disefios o denominaciones, que les den un caracter
distintivo.

VI.- La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica
caprichosa o la construccién artificial de palabras no
registrables;

VIL.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o
divisiones politicas equivalentes, asi como las denominaciones,
siglas, simbolos 0 emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion

verbal de los mismos;

VIIL.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por un estado, sin autorizacion de
la autoridad competente, o monedas, billetes de banco,
monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago
nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacion grafica de condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos

culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geogréficas, propias o comunes, y los
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
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indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacion de ciertos productos, para
amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga
el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seuddonimos, firmas y retratos de personas,
sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su
orden, del cényuge, parientes consanguineos en linea recta y
por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIIIL.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los
titulos de publicaciones y difusiones periddicas, los personajes
ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de
grupos artisticos, a menos que el titular del derecho
correspondiente o autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de enganar al publico o inducir a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos

0 servicios que pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime
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notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusion a otra en tramite de registro presentada con
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos
o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si
la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a
productos o servicios similares, y

XVIL.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusion, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a
un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de
registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo
anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro
nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”

Se puede solicitar la nulidad de un registro al darse cualquiera de estos

supuestos anteriormente mencionados y evocando la fraccion I del articulo 151. Es
menester sefalar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, da a conocer
de manera rapida y sencilla a través de su pagina de internet cada uno de los

supuestos contenidos en el articulo 90.
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Otra hipotesis prevista por el ya mencionado articulo 151, es la contenida
en su fraccion I, que establece:

"II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusidn,
a otra que haya sido usada en el pais 0 en el extranjero con
anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de la
marca registrada y se aplique a los mismos o similares
productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la
fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso
declarado por el que la registro;”

Para solicitar la nulidad de un registro invocando esta fraccion es
necesario que se cumplan los supuestos que el mismo contempla y son los
siguientes:

a) La existencia de una marca usada en el pais con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud;

b) Que la misma se aplique a los mismos o similares productos o servicios y,

c¢) Comprobar el uso ininterrumpido desde la fecha en la que se manifiesta se ha

usado.

Por lo que al no cubrir estos puntos, es improcedente la solicitud de
nulidad de un registro.
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Un tercer supuesto contemplado en el articulo 151 es el siguiente:

“III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud;”

Esta causal se refiere a los casos en los que los particulares con el fin de
garantizar la obtencién del registro en cuestion se proporcionan datos faltos al llenar
la solicitud, pudiendo ser el nombre del titular, el domicilio (por inexistente o falso),
la nacionalidad, la fecha de primer uso etc., ya que esto significa una ventaja para
la concesidn del registro, dejando en desventaja a los demas particulares.

Un supuesto mas que el articulo 151 contempla es el siguiente:

"IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadido,
por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado
de confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o
similares, y...”

Esta hipdtesis se aplica para aquellos casos en los que la autoridad otorga
un registro; ya que al practicarse el examen de novedad al signo distintivo, el
examinador en turno omite por error o inadvertencia citar como anterioridad el
registro de una marca que se encuentre surtiendo todos sus efectos legales o en su
caso un expediente en el cual se haya solicitado el mismo registro con anticipacion
al que se otorgo cuando existe una semejanza en grado de confusion desde el
punto de vista fonético, conceptual e incluso ideoldgico, ademas de estar destinado
amparar los mismos servicios o productos.
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Finalmente la dltima fraccion del multicitado articulo 151 sefala que

procedera la nulidad de un registro cuando:

"V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del
titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y
obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado
de confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la
marca extranjera. En este caso el registro se reputara como
obtenido de mala fe.”

De esta fraccion se desprende que el registro sera nulo cuando alguna de
las personas mencionadas registren un signo distintivo del cual tenian conocimiento,
debido a la relacion que tienen con el titular del registro en cuestion en el extranjero
sabiendo que en el pais no se encontraba registrado este, pero que existia y se
encontraba registrado en el extranjero.

2.4.-Plazo para solicitar la nulidad y quién puede solicitarla.

De acuerdo con lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 151 de la

Ley de la materia, el tiempo para solicitar la nulidad de un registro varia de la

siguiente manera:
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Las acciones de nulidad que se deriven del presente
articulo podran ejercitarse dentro de un plazo de cinco
anos, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos
la publicacién del registro en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones I y V que podran ejercitarse en
cualquier tiempo y a la fraccion II que podra ejercitarse
dentro del plazo de tres afnos.”

Es decir, cinco anos contados a partir de la fecha en que surta sus
efectos la publicacion para aquellos casos que el registro se hubiera otorgado con
base en datos falsos y se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro.

Tres afnos, cuando la marca es idéntica o semejante en grado de
confusién a otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad
a la fecha de presentacién a la solicitud del registro, cumpliendo previamente con lo
establecido en la ley; y

En cualquier tiempo cuando se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de la ley; cuando el agente, representante, usuario o distribuidor del
titular del registro concedido en el extranjero solicite y obtenga el registro a su

nombre.
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Por lo que respecta a quien puede solicitarla, el articulo 188 de la Ley de
la materia establece lo siguiente:

“ARTICULO 188.- El Instituto podra iniciar el procedimiento
de declaracion administrativa de oficio o a peticion de quien
tenga interés juridico y funde su pretensién.”

Asi, cualquiera que tenga interés juridico podrd solicitar la nulidad de un
registro por cualquiera de las causas que contempla el articulo 151, siempre y
cuando se apeqgue a lo establecido por esta ley.

Sirve de sustento la siguiente tesis jurisprudencial:

"MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA
INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR
LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA. Conforme a lo
dispuesto en el articulo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas,
la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un
procedimiento que se inicie, entre otros casos, a peticion de
parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los
numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda
persona que esté usando o quiera usar una marca para
distinguir los articulos que fabrique o produzca, podra adquirir

el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la
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Secretaria de Estado correspondiente satisfaciendo los
requisitos y formalidades que establezca la ley, vy si en términos
de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el
tramite del registro de wuna marca implica todo un
procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye
con la decision de la Secretaria en la que se otorga o niega el
registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido
registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento
de referencia y, por ende, tiene interés juridico para demandar
la nulidad de una marca registrada que representa un obstaculo
para la obtencién de su pretension, pues dicho interés surge no
solo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o
sea, cuando hay una violacion del derecho, sino también
cuando, sin haber una verdadera violacion, existe un estado de
hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es
necesario eliminar mediante la declaracién administrativa para

evitar las posibles consecuencias dafiosas.”

Contradiccion de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el
Segundo vy Tercer Tribunales Colegiados en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995.
Mayoria de cuatro votos. Disidente: Guillermo 1. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: Alejandro
S. Gonzalez Bernabé. Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada
por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesion publica de
veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por

unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan
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Diaz Romero, Genaro David Géngora Pimentel, Mariano Azuela
Giiitron, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre

Anguiano.

Consecuentemente el hecho de que un registro determinado impida la
obtencion de otro registro a un particular, otorga al mismo la facultad suficiente
para solicitar la anulacién de dicho registro, siempre y cuando se halle en alguno de
los supuestos sefialados por la Ley de la Propiedad Industrial.

3. Infraccion

3.1- Concepto

Infraccion.- “es la transgresion, violacién o quebrantamiento de alguna
ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de la infraccion de las leyes, asi
como de los contratos que hubiese celebrado, e inclusive en las penas que
respectivamente estuvieren sefialadas o al menos en la obligacién de resarcir los

dafios y perjuicios.”

Serra Rojas define a la infraccion administrativa como “el acto u omision
que definen las leyes administrativas y que no son considerados como delitos por la
legislacién penal por considéralos faltas que ameritan sanciones menores.™®

En tanto que Enrique Sayagés citado por Acosta Romero establece que “el
concepto general de infraccion alude a la violacion de la ley administrativa, que se

* Enciclopedia Juridica Omeba, tomo XV, Editorial Driskill, 5.A.Buenos Aires Argentina, 1982, pig. 771
*® Serra Rojas Andrés, “Derecho Administrative”, Editorial Porriia, México, 1965
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origina por un hecho o abstencién declarados ilegales por una ley, que amerita una

sancion administrativa, es decir que aplica la misma autoridad administrativa.”*

Finalmente Acosta Romero sefiala que la infraccion administrativa puede
ser impuesta cuando todo acto o hecho de una persona que viole el orden
establecido por la administracién publica.*

Como podemos observar los doctrinarios coinciden en que la infraccion
administrativa nace cuando se viola una ley de caracter administrativo, y esta
conducta no retine los elementos necesarios para que pueda ser considerada como
delito, siendo la encargada de velar por el cumplimiento de la misma la autoridad
administrativa, es decir, infraccion = relacion entre ciudadano y autoridad
administrativa.

3.2.- Infraccion en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante mencionar a este respecto, que en nuestro sistema juridico
mexicano se le ha conferido a una autoridad administrativa el velar y hacer respetar
los derechos de propiedad industrial, por considerar que la aplicacion de medidas
preventivas y de reparacion del dafio, frenaran la violacion a estos derechos,
dejando en segundo plano la via judicial, es decir, la aplicacion de medidas
punitivas, logrando con ello poca efectividad para detener estas conductas.

Algunos autores consideraban que dejar en segundo plano a la via judicial
se traducia en impunidad hacia el respeto del derecho de propiedad industrial,

* Acosta Romero Miguel, *Teoria General del Derecho Administrativo”, op.cit. 1111
** Cfr. Acosta Romero Miguel, Teoria Ceneral del Derecho Administrativo”, op.cit. pig. 1108
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llevando como consecuencia, en la mayoria de los casos, dafios de imposible
reparacion ya que antes de las reformas a esta ley de 1999, para proceder por la via
penal se debia agotar la instancia administrativa; logrando con ello que solo que se
impusiera una multa administrativa que en primer término solo beneficiaba al
estado, claro esto, en el caso de que no se recurriera la resolucion que determinaba
la imposicion de la misma, si era caso, habia que esperar a que la misma quedara
firme para proceder por la via penal.

Sin embargo, y a pesar de esta reforma, actualmente muchos titulares de
registros prefieren agotar la instancia administrativa, al respecto la Ley de la
Propiedad Industrial concede al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las
facultades para realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas
con el objeto de hacer cesar la violacion a los derechos previamente conferidos por
la misma autoridad, es este sentido el Instituto puede ordenar y practicar visitas de
inspeccion, solicitar datos e informacion, ordenar y ejecutar medidas provisionales
tendientes a salvaguardar estos derechos.

Es importante sefalar que la Ley de la Propiedad Industrial no define a la
infraccion, sin embargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de
su sitio web, define a la infraccion como “la accién por la cual se solicita que se
sancione a quien estd realizando actos de competencia desleal o esta utilizando y/o
explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial sin consentimiento de su titular”.”* Asi mismo los autores nombran las
causales de infraccion y mencionan a la competencia desleal, pero no proporcionan
una definicion de la infraccion administrativa.

* www.impi.gob.mx/web/docs/marco_jlindex_marco_j
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La infraccion administrativa contemplada en la ley busca entonces frenar
las conductas encaminadas a lesionar derechos de propiedad industrial cuando se
sustraiga, utilice, explote, copie, imite o reproduzca un registro sin autorizacion de

su legitimo titular.

3.3.- Causas

El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial consagra en sus
diversas fracciones las conductas que son consideradas como infracciones
administrativas, este articulo contiene 25 causales entre las cuales se encuentran
contenidas las relativas a las invenciones (patentes, modelos de utilidad y disefios
industriales), que por no ser materia del presente estudio no se mencionaran en las
causales que establece este articulo.

“"ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en
la industria, comercio y servicios que impliquen competencia
desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

(e

III.- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer
servicios, indicando que estan protegidos por una marca
registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado
o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccion

después de un afo de la fecha de caducidad o en su caso, de la
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fecha en que haya quedado firme la declaracion
correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o
servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
0 semejante en grado de confusion como elemento de un
nombre comercial o de una denominacion o razon social, o
viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o
razones sociales estén relacionados con establecimientos que
operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o
en cualquier parte de la Republica, en el caso previsto por el
articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o
semejante en grado de confusion, con otro que ya esté siendo
usado por un tercero, para amparar un establecimiento
industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VIL.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos,
siglas o emblemas a que se refiere el articulo 4o0. y las
fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del articulo 90 de
esta Ley,

VIIL.- Usar una marca previamente registrada o semejante en
grado de confusion como nombre comercial, denominacion o
razon social o como partes de éstos, de una persona fisica o
moral cuya actividad sea la produccion, importacion o

comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los
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que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la
persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a
confusion, error o engafo, por hacer creer o0 suponer
infundadamente:

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

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o

autorizacion de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacion, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio,
region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de
modo que induzca al publico a error en cuanto al origen
geografico del producto;

X.- Intentar o lograr el proposito de desprestigiar los productos,
los servicios, la actividad industrial o comercial o el
establecimiento de otro. No estara comprendida en esta
disposicion, la comparacion de productos o servicios que
ampare la marca con el propdsito de informar al publico,
siempre que dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o
exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccion al

Consumidor;
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b4 F
XIL.- ...
XIIL=-.
XIV.= .
R,

XVL.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en
grado de confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o0
establecimientos iguales o similares a los que se aplique el

aviso;

XVIL.- Usar un nombre comercial 0 uno semejante en grado de
confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIIL.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios

iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales
o similares a los que se aplica una marca registrada, a
sabiendas de que se uso ésta en los mismos sin consentimiento
de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los

que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
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XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los
que se aplica una marca registrada, después de haber alterado,

sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
X1~ ...

XXIIL.- ...

XXIV.- ...

XXV.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que
no constituyan delitos.”

Viflamata sefiala que las causales de este articulo pueden ser traducidas
en uso ilegal si la marca usurpadora sea idéntica a la registrada; imitacién cuando la
marca usurpadora es similar a una registrada; y actos contrarios a los buenos usos
en la industria, comercio y servicios, los cuales pueden ser clasificados en :

a)  Actos de competencia desleal, que son los tendientes a aprovecharse de la
clientela de un competidor y a desprestigiar a un tercero,

b)  Confusion de productos que son los actos tendientes a inducir al publico al
error respecto de los productos que se venden, haciendo aparecer que los
mismos provienen de la fabrica de un tercero o que estan elaborados segun
las especificaciones y condiciones de un tercero titular de un registrc:.52

3.4.- Medidas Precautorias

* Cfr. Vinamata Paschkes Carlos, “La Propiedad Intelectual”, op. cit. pag. 313
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Manuel Becerril dice que “las medidas precautorias se ejercitan dentro de
un marco juridico especifico, ya que se sustancian mediante un procedimiento en
donde el promovente debera probar varios extremos, Ia existencia de una violacion

a su derecho”.*

La ley establece a este respecto lo siguiente:

“ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de declaracion
administrativa relativos a la violacion de alguno de los derechos
que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las siguientes
medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto
de las mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por
esta Ley,;

I1.- Ordenar se retiren de la circulacion;
a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria,
material publicitario y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rdtulos, papeleria y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

* Becerra Ramirez Manuel “Derecho de la Propiedad Intelectual”, Una Perspectiva Trinacional, Universidad
Nacional Autdnoma de Meéxico, Instituto de investigaciones Juridicas, Serie H; Estudios de Derecho
Internacional Pablico Nimero 26, 1* Reimpresién, México, 2000, pag. 187
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d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacion, elaboracion u obtencion de cualquiera de los
sefialados en los incisos a), b) y c), anteriores;

I11.- Prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos por
esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se
practicard conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a 212
BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el
cese de los actos que constituyan una violacion a las

disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se
clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén
en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o
evitar |a violacion a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los
comerciantes o prestadores tendran la obligacion de abstenerse
de su enajenacion o prestacion a partir de la fecha en que se
les notifique la resolucion.

Igual obligacion tendran los productores, fabricantes,
importadores y sus distribuidores, quienes seran responsables
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de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren
en el comercio.”

Dejando en claro la Ley en el siguiente articulo que:

"ARTICULO 211.- Si durante la diligencia se comprobara
fehacientemente la comision de cualquiera de los actos o
hechos previstos en los articulos 213 y 223, el inspector
asegurara, en forma cautelar, los productos con los cuales
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos,
levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se
hara constar en el acta de inspeccion y se designard como
depositario al encargado o propietario del establecimiento en
que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se
concentraran los productos en el Instituto.”

Dicho aseguramiento podra recaer sobre los bienes que a continuacion se
especifican:

“"ARTICULO 212 BIS.- El aseguramiento a que se refiere el
articulo 211 de esta Ley podra recaer en:

I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios,
especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en
general de cualquier otro medio empleado en la realizacion de
los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones

o delitos;
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II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras,
etiquetas, papeleria, material publicitario, facturas y en general
de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de
prueba, y

III.- Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los
que se materialice la infraccion a los derechos protegidos por
esta Ley.”

Estas medidas tienen como unico fin sacar momentaneamente o
definitivamente (si se comprueba la comision de la infraccion), todos aquellos bienes
0 servicios que constituyen un dafio al legitimo titular de un registro. No hay que
dejar de sefialar que la misma ley contiene las disposiciones necesarias para
garantizar el pago de dafios y perjuicios en los casos que no proceda la infraccion,
como es el caso de una fianza que garantice estos derivados de la imposicion de
estas medidas precautorias.

3.5.- Sanciones y plazos

La infraccion administrativa sera sancionada de acuerdo a lo siguiente:

“"ARTICULO 214 .- Las infracciones administrativas a esta Ley
o demas disposiciones derivadas de ella, seran sancionadas

con:
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I.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada
dia que persista la infraccion;

II1.- Clausura temporal hasta por noventa dias;
IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.”

El articulo anterior esta supeditado a lo dispuesto por el siguiente articulo:
“ARTICULO 220.- Para la determinacion de las sanciones debera
tomarse en cuenta:

L.- El caracter intencional de la accion u omision constitutiva de la
infraccion;

I1.- Las condiciones econdmicas del infractor, y

II1.- 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 directamente afectados.”

Es claro, que la ley deja a criterio de la autoridad la sancion asi como el

monto a imponer por la infraccion cometida, ya que el pago de dafos y perjuicios
tendrd que hacerse valer por la via civil, por lo que Instituto determina la sancion
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basandose en las condiciones econdmicas del infractor, no asi en el dafio que haya
ocasionado.

Por otro lado, la ley menciona que en caso de reincidencia se duplicara la
multa impuesta, sin que esta exceda el triple del maximo fijado por el articulo 214,
de la misma forma prevé que si del expediente formado con motivo de la
investigacion de la infraccion se advierte que de la realizacion de estos hechos se
constituye un delito, se hara constar en la resolucion que se emita, para proceder a
ejercer la accion penal correspondiente.

Es la misma Ley de la Propiedad Industrial la que establece las sanciones
penales en contra de los delitos de propiedad industrial, que deberd imponer la
autoridad judicial al comprobarse la conducta delictuosa del indiciado.

Por lo que respecta a los plazos, nuestra legislacion prevé que el derecho
al uso exclusivo se adquiere mediante el registro ante el Instituto, dicho registro
otorga a su titular la facultad de ejercer en contra de terceros las acciones legales
pertinentes para la conservacion de éste derecho, derecho que estara en vigor
durante la vigencia del registro (10 afios), y esta puede prolongarse indefinidamente
ya que la ley contempla la renovacion cada 10 afios de los registros.

Por lo que el titular legitimamente reconocido por el Estado podra hacer

valer su derecho ante terceros mientras su registro esté en vigor.
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CAPITULO TERCERO

ACUMULACION

I- Acumulacion

1.1.- Concepto

“Del latin, accumulatio, es el resultado de reunir o juntar varias cosas, ya
sean materiales o inmateriales”*

Por su parte Alsina la conceptualiza de la siguiente manera “la palabra
acumulacion deriva del latin cumulus, que significa reunir, sumar, afiadir una cosa a

otra™®

Podemos decir que en el Derecho Procesal la acumulacion consiste en la
reunion de dos o mas acciones o procesos entre los cuales existe una relacion intima
con el Unico fin de evitar sentencias contradictorias ya que seran resueltas por un

mismo juez.

Existen dos clases de acumulacion en el procedimiento la de autos y la de
acciones; la primera consiste en la acumulacion de expedientes para sujetarlos a

una tramitacion comin y que sean resueltos mediante una sola resolucion o

> “Diccionario Juridico 2000, op. cit. DJ2K-103
55 Alsina Hugo, “Tratado Tedrico Practico de Derecho procesal Civil y Comercial, Parte General”, 22 Edicion,
Editorial Ediar Sociedad Anonima Editores, Buenos Aires Argentina, 1963, pag. 536
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sentencia, la segunda la de acciones consiste en el hecho de ejercitar varias

acciones en un mismo proceso.

Al respecto Cabanellas en su diccionario de Derecho establece que “la
acumulacion de acciones es de indole procesal de fondo; en tanto que la de autos
es procedimental, de forma o de tramite y ambas persiguen la economia procesal.
La de acciones, ventilando en un solo juicio diversas pretensiones , la de autos
ofrece la ventaja de concentrar todas las actuaciones escritas en un solo tribunal y

en una sola causa”.*®

I1.- El Principio de Economia Procesal, sustento de la acumulacion

Al hablarse de principios procesales debemos decir, que éstos son los
encargados de dirigir el procedimiento para lograr que el mismo pueda desarrollarse

adecuadamente de acuerdo con la naturaleza de la controversia planteada.

Eduardo Pallares los llama principios rectores del procedimiento, ademas
de considerar que estos determinan la finalidad del proceso, las reglas para

tramitarlo, asi como la correcta aplicacién de las normas procesales.”

El principio de economia procesal basicamente consiste en que el proceso
debe de desarrollarse con la mayor economia de tiempo y gastos para las partes,
generando con ello un ahorro en la actividad procesal y celeridad en las resoluciones

lo que se vera traducido en un beneficio para los gobernados.

¢ Cabanellas C. Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo A-B, 212 Edicion, Editorial Heliasta,
Buenos Aires Argentina,1989,pag. 153.
57 Cfr. Pallares Eduardo “Derecho Procesal Civil”, 122 Edicion, Editorial Porria, México, 1986, pag. 69
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Al respecto, Rafael de Pina enunciado por Arellano Garcia “asevera que
por este principio se afirma la necesidad de que los conflictos de interés susceptibles
de ser resueltos mediante la actividad jurisdiccional en un proceso, sean sometidos
a reglas que permitan llegar a una decision de menor esfuerzo y gastos y en el
menor tiempo posible, en beneficio de los litigantes y, en general, de la

administracion de justicia”.*®

Asi, podemos deducir que la acumulacion encuentra sus bases en este
principio ya que como pudimos observar dicho principio tiene como fin que la
actividad procesal se realice con la mayor economia de tiempo y gastos, y asi lo
afirma GOmez Lara al establecer que “nosotros si pensamos que las razones
fundamentadoras de toda acumulacion radica en el principio de economia

procesal.”®

Podemos afirmar entonces que tanto la acumulacion de autos como la de
acciones tienen por objeto un ahorro en la actividad jurisdiccional y en la actividad
accionadora, siendo susceptible con ello la concentracion, evitando la duplicidad o
multiplicidad de situaciones y relaciones procesales, sobre todo que sean dictadas
sentencias contradictorias que violen el principio de seguridad juridica que garantiza
a los ciudadano toda imparticion de justicia y pongan en duda el prestigio judicial y

el respeto que merece la cosa juzgada.

%8 Arellano Garcia Carlos, “Teoria General del Proceso”, 82 Edicion, Editorial Porrtia, México, 1999, Pag. 34
%® Goémez Lara Cipriano, “Teoria General del Proceso” 92 Edicion, Editorial Oxford University Press, México,
2001, Pag. 263
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III.- Acumulacion de Autos o de expedientes

1.- Concepto.-

Rafael de Pina define en su diccionario de Derecho que “es la reunion de
los autos de varios procesos con objeto de resolver en una sola sentencia las

pretensiones formuladas en los mismos”®

Arellano Garcia establece “que es una institucion juridica procesal, en
cuya virtud el juzgador, fundado en una disposicion legal que lo autorice para ello,
de oficio, o a peticion de parte, determina que se retinan expedientes diversos, para

evitar decisiones contradictorias®

En tanto que para Alsina la define como “la existencia de varios procesos
originados en momentos distintos que se tramitan independientemente, pero por
razon de su vinculacion juridica, se retinen para que sean decididos por un mismo

juez con un mismo criterio.”®?

Finalmente Gomez Lara se refiere a la acumulacion de la siguiente
manera “mas que nada se trata de una union de expedientes. Cabe advertir al
respecto que esa union de expedientes puede ser mediante una verdadera fusion,
caso en el cual los expedientes se convierten en uno solo; o bien, simplemente en
reunir los expedientes para que corran juntos, es decir, se lleven paralelamente,

aunque por cuerdas separadas”®

% De Pina Vara Rafael, “Diccionario Derecho”, op. cit. pag. 28
" Arellano Garcia Carlos, “Teoria General del Proceso.”, op. cit. pag. 107
62 Alsina Hugo, “Tratado Teérico Practico de Derecho procesal Civil y Comercial, Parte General”, op.cit. pag.
552
* Gomez Lara Cipriano, “Teoria_General del Proceso”, op.cit. pag. 266
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Podemos definir a la acumulaciéon de autos como la reuniéon material de
varios expedientes en poder de un mismo juez con el Unico objeto de continuar su
desarrollo hasta su conclusion, haciendo posible la emisién de sentencias no

contradictorias.

2.- Cuando procede

La teoria clasica determinaba que procederia la acumulacion de autos en
los siguientes casos:

“I).- Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los
pleitos cuya acumulacién se pida produzca excepcion de cosa
juzgada en el otro,

II).- Cuando en juzgado competente haya pendiente pleito
sobre lo mismo, que sea objeto del que después haya
promovido,

III).- Cuando haya un juicio de concurso o de quiebra al que se
halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se
formule cualquier demanda;

1V).- Cuando haya un juicio de testamentaria o ab intestato a
que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o
se formule una accion de las declaradas acumulables a estos
juicios;

V).- Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se divida la
continencia de la causa, entendiéndose esto Gltimo de la
siguiente manera: a) cuando haya entre las dos partes

identidad de personas, cosas y accién; b) cuando haya
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identidad de personas y cosas, aun cuando la accion sea
diversa; c) cuando haya identidad de personas y acciones aun
cuando las cosas sean distintas; d) cuando las acciones
provengan de una misma causa, aunque se den contra muchos
y haya por consiguiente, diversidad de personas; e) cuando las
acciones provengan de una misma causa, aun que sean
diversas las personas y las cosas; f).- cuando haya identidad de

acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas.”*

Como podemos observar la teoria clasica mencionaba de manera muy
completa los casos en los que deberia decretarse la acumulacion de autos, sin
embargo en la actualidad los autores mencionan que solo procedera la acumulacion

cuando:

a) Se declaren procedentes las excepciones de conexidad v litispendencia;
b) Exista una resolucion de competencia;

¢) En actos preparatorios y diligencias precautorias

d) En concurso civil;

e) En juicios sucesorios®

Actualmente el Cddigo Federal de Procedimientos Civiles no contiene en
su texto capitulos equivalentes y se limita Unicamente a reglamentar en forma
general algunos aspectos de la acumulacion de autos, tales como los que se

originan en virtud de las excepciones de litispendencia y conexidad.

4 Chiovenda José, “Principios de Derecho Procesal Civil” Tomo |, Editorial Instituto Editorial Reus, Madrid,
pag. 721
% Cfr. Pallares Eduardo, “Derecho Procesal Civil”, op. cit. Pdg.131
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En tanto, la siguiente tesis jurisprudencial establece que la acumulacion
de autos procede:

“ACUMULACION.- La acumulacién de autos procede cuando
siguiéndose separadamente los pleitos, se divida la continencia
del caso; y esto sucede; cuando hay entre los dos pleitos
identidad de personas, aunque la accion sea diversa, si las
acciones provienen de una misma causa, aunque se den contra
muchos y haya, por consiguiente, diversidad de personas;
cuando haya identidad de acciones o de cosas, aun que las
personas sean diversas; y cuando las acciones prevengan de

una misma causa, aunque sean diversas las cosas.”

Tomo XXXVII. Amato De Zermefio Ethel. Pag. 614. 6 De Feb.
De 1933.

SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 32 SALA. TOMO
XXXVIL. Pag. 614.

En la actualidad ell criterio de nuestros mas altos Tribunales se inclina por
emplear la teoria clasica, ya que dicha doctrina estableci6 de manera clara y
especifica cuando debia de proceder la acumulacion de autos.

3.- Acumulacion por conexidad

La palabra conexidad se deriva del “latin conexus a su vez del verbo
connectare, atar juntos. Por conexidad debe entenderse a estrecha relacion que

existe entre dos 0 mas procesos por lo que la resolucion que se dicte en uno de
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ellos puede influir en los otros, y por ello resulta conveniente que se sometan al

mismo tribunal, evitando la posibilidad de sentencias contradictorias”.®®

Autores como Arellano Garcia se pronuncian al respecto de la siguiente
manera “en virtud de la conexidad se decreta la acumulacion de autos al expediente
que se tramita en el juzgado en que primeramente se previno el conocimiento de la

causa conexa”®’

Brisefio Sierra por su parte establece de forma mas ejemplificada para
referirse a la acumulacién, “si la continencia de la causa o la conexidad son el

supuesto, la acumulacion es el resultado.”®

El Cddigo de Procedimientos Civiles establece que la conexidad es una
excepcion que debe hacer valer el demandado al contestar la demanda
manifestando que el asunto planteado esta intimamente relacionado o vinculado con
otro asunto, sin embargo hay doctrinarios que no coinciden con esta postura ya que
consideran que “no puede considerarse una verdadera excepcidn, por no existir

defectos en los presupuestos o en la relacién juridico procesal”.®

Un claro ejemplo de la acumulacion por conexidad es el que contempla el
articulo 72 del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, que si bien en dicho
ordenamiento legal no se establece como excepcidon como es el caso del Codigo de
Procedimientos Civil para el Distrito Federal que contempla en su capitulo de
excepciones articulo 39 dicha figura juridica, a continuacion transcribiremos ambos

articulos que aunque de manera por demas diferente, prevén este supuesto.

¢ “Diccionario Juridico 2000, op.cit. DJ2K-586

¢ Arellano Garcia Carlos, “Teoria General del Proceso” op.cit. pag. 108

% Brisefio Sierra Humberto, “Derecho Procesal” Vol. IV, 1ra Edicién, Editorial Cardenas Editor y Distribuidor,
México, 1970, pag.147

9 ibidem. DJ2K-586
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“ARTICULO 72.- Dos o més litigios deben acumularse cuando
la decision de cada uno exige la comprobacion, la constitucion o
la modificacion de relaciones juridicas, derivadas, en todo o en
parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que
comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al
mismo efecto, o cuando, en dos 0 mas juicios, debe resolverse,
total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda
la acumulacion es necesario que los juicios no estén para
verificarse la audiencia final de la primera instancia. La

acumulacion se hara del mas nuevo al mas antiguo.

La acumulacién no procede respecto de procesos que se

ventilen en el extranjero.”
Por su parte el cddigo de Procedimientos para el Distrito Federal, sefiala:

“ARTICULO 39.- Existe conexidad de causas cuando haya:

1.- Identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean
distintas;

II.- Identidad de personas y cosas aunque las acciones sean

diversas;

III.- Acciones que provengan de una misma causa, aunque

sean diversas las personas y las cosas, y

1V.- Identidad de acciones y de cosas, aunque las personas

sean distintas.
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El que oponga la conexidad debe senalar precisamente el
juzgado donde se tramita el juicio conexo, acompanando copia
autorizada de las constancias que tenga en su poder o
solicitando la inspeccion de los autos conexos. En este Ultimo
supuesto la inspeccidén deberd practicarse por el secretario,
dentro del plazo de tres dias, a quien de no hacerla en ese
término se le impondra una multa del equivalente al importe de
cinco dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal.

La excepcion de conexidad tiene por objeto la remision de los
autos del juicio en que ésta se opone, al juzgado que previno
en los términos del articulo 259, fraccion I, de este cddigo,
conociendo primero de la causa conexa, para que se acumulen
ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una

sola sentencia.”

Podemos finalizar sefialando que el objetivo de ambos articulos de los
diferentes ordenamientos, es la de establecer el momento procesal en el que habra
de efectuarse la acumulacion por conexidad y de que manera, sin embargo como
pudimos darnos cuenta el Cddigo Procesal Civil para el Distrito Federal regula de

manera mas completa estos supuestos.

4.- Acumulacion por litispendencia

El significado de la palabra litispendencia tiene sus raices latinas en el
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vocablo “litigium, litigatus: querella, pleito, rifia, disputa; litigo, as are: disputar
pleitar, litigar. Por otro lado, pendeo, es ere: estar atento, pendiente, estar indeciso,
estar sujeto “a”, de lo anterior se desprende que etimolégicamente litispendencia

significa la existencia de un pleito que todavia no se resuelve””®

Pallares explica que “se ha definido por los autores clasicos como el
estado de litigio que se halla pendiente de resolucion ante un tribunal, o lo que es
igual, es el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto

por sentencia ejecutoria””’!

En tanto, Gdmez Lara define a la litispendencia como “una excepcién
procesal que puede interponer el demandado alegando que la misma cuestion
planteada en el juicio en el cual se interpone, esta pendiente de resolverse, esta
tramitandose, a raiz de una demanda previamente entablada, ante otro juez o ante

el mismo juez que conoce el segundo asunto,””?

aqui es importante sefalar que la
litispendencia a que se refiere este autor siempre ha de promoverse como una
excepcion procesal que el demandado hace del conocimiento del juez al contestar la
demanda; también menciona que a la litispendencia se le ha considerado una
excepcién miniatura de la cosa juzgada, en virtud de que tiene similitud con ella,
debido a que mientras en la litispendencia el demandado informa que ese asunto
esta siendo conocido por otro juez, en la cosa juzgada el actor expone al juez que
el asunto ya fue conocido por otro juez, es decir, la litispendencia proyecta hacia el

presente y la cosa juzgada hacia el pasado.”?

Lo anterior se ve apoyado por la siguiente tesis jurisprudencial:

7% “Diccionario Juridico 2000” op.cit. DJ2K-1710

7" Pallares Eduardo, “Diccionario de Derecho Procesal Civil”, 20% edicién, Editorial Porrda, México,1991.
pag. 553

72 Gémez Lara Cipriano, “Teoria General del Proceso.”, op.cit. pag. 267

7 cfr. Ibidem. pag 267.
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“LITISPENDENCIA, SINE ACTIONE AGIS Y COSA
JUZGADA. El principio de que nadie puede ser demandado dos
veces por la misma prestacion, es, en el fondo, el que rige
como denominador comun, las defensas de litispendencia, de
sine actione agis y de cosa juzgada. cuando se llama por
segunda vez a una persona a un mismo juicio, la litispendencia
tiene por objeto que no se pronuncien dos sentencias sobre el
mismo pleito y que no se produzcan dos cosas juzgadas
contradictorias. cuando por el estado del primer pleito o por
cualquiera situacion procesal, no tiene posibilidad legal o de
hecho el desarrollo de la litispendencia, la sine actione agis, 0
sea, la negativa de la segunda demanda, descansa en el
principio mismo de que no es posible un segundo juicio y un
segundo pronunciamiento sobre el propio pleito ventilado en un
juicio anterior, y persigue el fin de que se respete la cosa
juzgada que llegue a establecerse en el primer pleito, por el
nico camino posible de desestimacion del segundo. por Ultimo,
cuando el primer juicio ya concluyd por una ejecutoria firme
que constituye la verdad legal, entonces la defensa puede

singularizarse con el nombre de excepcion de cosa juzgada.”

Vazquez de Vazquez Mellado Luisa. Pag. 403 Tomo XCII. 14 de
abril de 1947. Cinco Votos.

Asi los principios que se aplican a esta figura son los de la unidad del
proceso del conocimiento y el de la economia procesal, ademas la de evitar el
pronunciamiento de sentencias contradictorias, partiendo de que esta figura se da

cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolucion en el mismo
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juzgado o en otro diferente y en ambos conflictos existe identidad de los elementos
del litigio planteado en dos procesos, estos elementos son sujeto, objeto y
pretension.

Por ultimo, hay que mencionar que de acuerdo con el articulo 38 del
Cddigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que oponga la
litispendencia debe sefalar el juzgado donde se tramita el primer juicio, para que
posteriormente se de vista al contrario con el objeto de que el juez declare o no
procedente la acumulacidon por litispendencia. Siendo el caso que se declare
procedente, se remitiran los autos al juzgado que primero conocid, en el caso de
que ambos jueces se encuentren en la misma jurisdiccion; en caso contrario se dara
por concluido el procedimiento si el primer juicio se tramitd ante un juez de
diferente jurisdiccion.

IV.- Acumulacion de acciones o de pretensiones

1.- Concepto.-

La acumulacién de acciones “técnicamente consiste en la conexion

procesal de dos o mas acciones en un solo proceso con el objeto de que sean

resueltos mediante una sentencia Unica”. ’*

Manresa al referirse a la acumulacion de acciones sefiala que es “el

ejercicio, uso o reunidon de varias acciones en una demanda, para ventilarlas a la

vez en un sélo juicio y que se resuelvan en una misma sentencia.””®

" “Enciclopedia Juridica Omeba”, op.cit., pag. 448
7> “Nueva Enciclopedia Juridica”, Tomo I, Editorial Francisco Six, Barcelona Espana, 1983, pag. 355
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Pallares por su parte define a la acumulacion de acciones como “el hecho

de ejercitar varias acciones en un mismo proceso”’®.

Al respecto la siguiente tesis jurisprudencial senala lo siguiente:

“ACCIONES, ACUMULACION DE. (LEGISLACION DEL
DISTRITO FEDERAL). El primer parrafo del articulo 31
del Cddigo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal regula
el caso especifico en que existan varias acciones contra una
misma persona y en que, ademas, se refieran a una misma
cosa 0 provengan de una misma causa. En esa situacion no
solamente no se prohibe la acumulacién, sino que es forzosa
hasta el extremo de que se sanciona el no hacerla. En el
segundo y en el tercer parrafo del precepto se establece una
regla, ya de caracter general, que precisa los casos en que la
acumulacion no procede. Una interpretacion correcta de esta
norma permite afirmar, razonando a contrario sensu, que no
estandose en los casos especificamente sefialados en el
precepto, la acumulacién esta permitida. Con tanta mayor razon
es posible la acumulacién cuando se trata de acciones que no
solo no caen dentro de ia prohibicion del articulo 31 sino que
son conexas en los términos de la segunda parte del articulo 39

del Cddigo citado.

7 Pallares Eduardo, “Diccionario de Derecho Procesal Civil” op.cit. pag.55
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Amparo directo 2000/61. Manuel Sudrez y Sudrez y coag. 7 de
noviembre de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José
Castro Estrada.”

Asi la acumulacién de acciones, a diferencia de la de autos, tiene como fin
resolver en una sola sentencia dos 0 mas acciones, un ejemplo puede ser el caso de la
contrademanda también llamada reconvencion en el que se ventilan diferentes

pretensiones.

2.- Tipos de acumulacion de acciones

En materia procesal ocurren diversas posibilidades de acumulacion en
cuanto a los sujetos que ejercitan sus acciones y en cuanto a las retenciones que
pueden plantearse en la demanda.

En efecto, en una misma demanda pueden concurrir actores y de modo
semejante pueden encontrarse en un proceso varios demandados o, finalmente
puede haber pluralidad de actores y de demandados, al mismo tiempo, de ahi se

parte para la clasificacion de la acumulacion de acciones y es la siguiente:

a) Acumulacién Subjetiva o Litisconsorcio; y

b) Acumulacion Objetiva o reunion de varias pretensiones.

a) Acumulacion Subjetiva




Hugo Alsina sefiala que “en la acumulacion subjetiva los sujetos se hallan
vinculados por una misma relacion procesal y en la sentencia puede en algunos

casos decidir de manera distinta las diversas pretensiones”.”’

La acumulacion subjetiva es también conocida como litisconsorcio y se
divide en:

Activa.- Cuando existe pluralidad de actores.
Pasiva.- Cuando la pluralidad es de demandados.
Mixta.- Cuando se encuentran pluralidad de actores y de demandados.

La acumulacién subjetiva o litisconsorcial puede ser voluntaria o
necesaria, es voluntaria “cuando no obstante de poder plantear demandas
independientes dos 0 mas personas, prefieren obrar conjuntamente y al efecto
proponen una sola demanda. Por el contrario es necesario el litisconsorcio cuando
uno de los sujetos de la accidn no puede ejercitar ésta sin la concurrencia de otro o
de otros sujetos vinculados a la relacion substancial en que se ha originado el
litigio”.”®

El articulo 53 en su primer parrafo del Codigo de Procedimientos Civiles

para el Distrito Federal establece lo siguiente:

“ARTICULO 53.- Existira litisconsorcio necesario, sea activo o
sea pasivo, siempre que dos 0 mas personas ejerzan una

misma accién u opongan la misma excepcion, para lo cual

77 Alsina Hugo, “Tratado Tedrico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial” op.cit., pag. 552
78 “Diccionario Juridico 2000” op.cit. DJ2K-103
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deberan litigar unidas y bajo una misma representacion.

"

Sirve de sustento a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

“LITISCONSORCIO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL.
CONCEPTO. El litisconsorcio es wuna modalidad del
procedimiento y puede ser de dos tipos: voluntario o necesario.
El voluntario se presenta cuando la ley concede la facultad para
que se constituya. El necesario, en cambio, trae como
consecuencia que el juicio no pueda iniciarse, sino a condicion
de que acudan o se llame a todos los interesados, porque los
cuestionamientos juridicos que habran de ventilarse pueden
afectarles; es decir, si la sentencia que decida el fondo del
negocio puede tener por objeto determinar un nuevo estado de
derecho debido a la naturaleza juridica de las acciones que se
ejercitan, no podra pronunciarse sin oir a todos los que deben
intervenir en la relacion juridica procesal, pues el litisconsorcio
requiere que los actores o demandados, segun el caso,
mantengan una comunidad juridica con respecto al objeto de la
litis planteada, tengan un mismo derecho 0 se encuentren
obligados por igual causa; ya que cuando ocurre una situacion
asi, la sentencia afectara a todos los interesados, y por ello es
indispensable que sean llamados a juicio. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.”
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Amparo directo 804/92. Braulio Martinez Gutiérrez. 11 de
noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raul Solis

Solis. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.

b) Acumulacion Objetiva

La acumulacién objetiva también conocida como la reunion de varias
pretensiones en una misma demanda, esta prevista en la primera parte del articulo

31 del Cddigo de Procedimientos Civiles, que a la letra dice:

“ARTICULO 31.- Cuando haya varias acciones contra una
misma persona, respecto de una misma cosa, y provengan de
una misma causa, deben intentarse en una sola demanda; por

el ejercicio de una o mas quedan extinguidas las otras.

No pueden acumularse en la misma demanda las acciones
contrarias o contradictorias, ni las posesorias con las petitorias,
ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son
acumulables acciones que por su cuantia o naturaleza

corresponden a jurisdicciones diferentes.

Queda abolida la practica de deducir subsidiariamente acciones

contrarias o contradictorias.”

De cuerdo a este articulo el actor en principio puede formular todas las

acciones que tenga en contra del demandado, haciéndolo en una demanda, sin
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embargo de acuerdo con este mismo articulo en su parte final la acumulacion en

una misma demanda se prohibe en los casos que:

a) Existan pretensiones contrarias o contradictorias;
b) Cuando una dependa del resultado de la otra; y

¢) Cuando por su cuantia o naturaleza correspondan a jurisdicciones diferentes.

Respecto a los dos Ultimos parrafos de este articulo en lo que
corresponde a las pretensiones contrarias o contradictorias, Eduardo Pallares
estimaba que deberian de aplicarse las reglas de la ldgica formal en lo relativo a

contrariedad o contraccion de las proposiciones.”®

5.- Sistema adoptado por el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Hemos podido observar a lo largo de todo este capitulo que el Cddigo
Federal de Procedimientos Civiles no regula de manera especifica a la acumulacion
como en el caso del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esto
se debe al sistema de flexibilidad con limitaciones que ha sido adoptado por el

Cddigo Federal, Bricefio Sierra sefiala a este respecto lo siguiente:

“Frente al criterio distrital el Cddigo Federal de Procedimientos Civiles
mexicano, ha introducido lo que califica de principio de flexibilidad, en virtud del
cual , en tanto dure el proceso, ha de ser apto para dar solucién a todos los motivos
de controversia, que en relacion con la causa a debate, puedan surgir entre las
partes principales y aun respecto de terceros. Lo que la ley ha buscado es eliminar

el prejuzgamiento sobre los limites de informacion que requiere el juez, situacion

79 cfr. “Diccionario Juridico 2000”, op.cit. DJ2K-103
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que afirma existente en el procedimiento tradicional, lo que ha dado motivos para
las resoluciones en desacuerdo con la realidad juridica, ocasionando la multiplicidad

de juicios para decidir cuestiones que pudieron y debieron decidirse de una vez.”®

Este autor ademas sefiala que “con el sistema flexible se permite a los
interesados lldmense partes o terceros ampliar el campo de debate y aun autoriza al
juzgador para ordenar se extienda el litigio o debate procesal a cuestiones no
sometidas a su resolucion, cuando asi sea necesario para poder decidir las que ya

conoce.”®!

Podemos advertir que la intencién del legislador al redactar el Cddigo
Federal fue la de no limitar el actuar del juzgador, y con ello evitar que pronuncien

resoluciones que pudieran afectar la realidad juridica de las partes.

8 Briseio Sierra Humberto, “Derecho Procesal”, op.cit.,pag. 155
" ibidem, pag. 155
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CAPITULO CUARTO
PROBLEMATICA ACTUAL Y PROPUESTA

I.- Ley de la Propiedad Industrial

El beneficio de una ley reside en que la misma debe prever situaciones
genéricas e inclusive futuras evitando con ello situaciones que compliquen aun mas
la realidad juridica de los gobernados, es decir, la Ley no debe considerar un espacio
temporal y espacial de aplicacion, que en determinado momento limite o impida la
imparticion de justicia.

Ahora bien, la actual Ley de la Propiedad industrial es un ordenamiento
juridico que adolece de ambigiiedades, quizas por que en el momento nuestros
legisladores consideraron que la misma contenia los supuestos necesarios para
resolver conflictos futuros, pero no ha sido asi en la practica, por lo que es necesario

se considere una reforma a esta ley.

De acuerdo a lo anterior, uno de los tantos supuestos que la Ley de la
Propiedad Industrial no prevé, es el de la figura de la acumulacion, que como hemos
visto tiene como propdsito la reunion de expedientes o de acciones, en los que
existe una relacion intima para dar origen a la concentracion de estos, evitando con
ello la duplicidad de situaciones o relaciones procesales o la emision de resoluciones

contradictorias.

Una solucidn a la laguna que presenta la legislacion de la materia que nos
ocupa, seria la aplicacion supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, tal
como se encuentra previsto en el articulo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial,
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sin embargo debe aclarase que para que proceda dicha supletoriedad de una ley, es

necesario que se den las siguientes hipotesis:

a) Que la ley que se pretenda suplir lo admita expresamente y sefale la ley
aplicable;

b) Que la ley a suplirse contenga la institucion juridica de que se trata;

c) Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras de dicho
ordenamiento sean insuficientes para su aplicacion al caso concreto que se
presente, por falta parcial en su reglamentacion necesaria; y

d) Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia, no contrarien

las bases esenciales del sistema legal de sustentacion de la institucion suplida.

Se debe de tener bien claro, que la supletoriedad de las leyes solo aplica
para ampliar las regulaciéon de alguna institucion o figura juridica prevista en la ley
especial, o bien para efectos de interpretar las disposiciones que en ella se
contengan y que puedan prestarse a una posible confusion; pero tal circunstancia
solo puede darse siempre y cuando se haga la remision expresa en la ley a suplir,
pues en caso de no ser asi los gobernados y autoridades no encontrarian
fundamento legal alguno para auxiliarse de otro ordenamiento juridico cuando en la

ley especial exista una omisién parcial.

Al respecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

“"SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUANDO OPERA - La
supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una
figura juridica en un ordenamiento legal, esta no se encuentra
regulada en forma clara y precisa, sino es necesario acudir a

otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades.”
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Amparo directo 2276/88 Marco Glas

Amparo directo 1376/92 Lazaro Bello Garza
Amparo directo 1576/92 Maria Vda. De Lopez
Amparo directo 1626/92 Equipos y Ga, S.A. de C.V.
Amparo directo 1746/92 Maria Vda. De Lopez

Como consecuencia de lo anterior, la figura de la acumulacion no puede
ser aplicada en los procedimientos administrativos llevados ante Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), en virtud de que la ley de la materia no contempla
la misma, y consecuentemente no es factible la aplicacion supletoria del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, para tales efectos, y en el caso de que la
autoridad aplicara, estaria violando los principios de legalidad y seguridad juridica
que regulan la actividad de toda autoridad.

II.-CASOS CONCRETOS

A continuacién procederemos a exponer algunos casos practicos que se
han presentado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los que la
autoridad ha determinado no aplicar la figura de la acumulacién y en cambio, a su

libre albedrio alude al principio de economia procesal.

1.- Nombre Comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO y Marca
534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISENO

En el afo de 1999, la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas,
S.A de C.V,, titular del registro marcario 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO vy
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DISENO y del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO, solicitd al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la declaracion administrativa de
infraccion en contra de la empresa Farmacias del Ahorro Comitan, S.A de C.V., por
el uso indebido de los registro antes mencionados, la demandada, contesto en

forma extemporanea las solicitudes administrativas de referencia.

Con posterioridad la empresa Farmacias del Ahorro Comitan, S.A de C.V.,
solicitd la nulidad del registro marcario 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y
DISENO, y la cesacion del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO, por
considerar que le asistia mejor derecho para usar los signos distintivos de
referencia, por haber utilizado una denominacion semejante, como lo es “Farmacias
del Ahorro”, con anterioridad a la fecha de primer uso manifestada por

Comercializadora Farmacéutica de Chiapa, S.A. de C.V.

En razdn de lo anterior, se integraron dos procedimientos de nulidad, que
guardaban relacion directa con la solicitud de infraccion, ya que los tres expedientes
aluden a los signos distintivos "A FARMACIAS DEL AHORRO” y “FARMACIAS DEL
AHORRO".

Dado lo anterior, el representante legal de la empresa Farmacias del
Ahorro Comitan, S.A. de C.V., con el fin de evitar que se pronunciaran resoluciones
contradictorias, que pudieran afectar los intereses de su representada, solicitd, que
el expediente de infraccion se resolviera conjuntamente con las nulidades, o bien
que se suspendiera el procedimiento de solicitud administrativa de infraccion, hasta
en tanto se resolvieran las nulidades mencionadas, peticion que la autoridad omiti6

acordar de conformidad.



Un afo, después el representante legal de la empresa Farmacias del
Ahorro Comitan, S.A. de C.V., solicitd nuevamente la nulidad de los signos distintivos
534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISENO, y 20045 FARMACIAS DEL AHORRO,
con la diferencia de que en esta ocasion lo hizo a nombre de la persona fisica
Belisario Dominguez Solérzano, quien aparentemente habia utilizado |la
denominacion antes que la empresa Farmacias del Ahorro Comitan, S.A. de C.V.,
debe mencionarse que el sefior Dominguez Soldrzano es familiar de los socios de la

empresa antes citada.

No obstante lo anterior, el Instituto determind, resolver la solicitud de
infraccion de manera independiente a los procedimientos de nulidad, declarando
procedente la infraccion administrativa en contra de la empresa Farmacias del
Ahorro Comitan, S.A. de C.V., imponiéndole una sancion por 2000 dias de salario
minimo general vigente al dia en que se interpuso la solicitud de infraccion a cada
uno de los socios; abstenerse de seguir usando las denominaciones y disefio aludido
con antelacion o cuales quiera otro semejante en grado de confusion con los

registros.

Como consecuencia la empresa Farmacias del Ahorro Comitan, S.A. de
C.V., interpuso un juicio amparo indirecto en contra de esta resolucion; en el
informe de ley rendido por el IMPI justifico el acto, manifestando que no se podia
aplicar la supletoriedad de la ley adjetiva, por que la suplencia de una ley hacia otra
se da en caso de que la figura esté contemplada en el ordenamiento juridico a
suplir, lo que no ocurria en el caso concreto; de acuerdo a esto El Juez de Distrito
considero que de acuerdo con los Principios Generales del Derecho que rigen a
nuestro sistema procesal, la acumulacion es necesaria para evitar que existan
sentencias contradictorias, por lo que determind conceder el amparo y proteccion de

la Justicia de la Union a la empresa Farmacias del Ahorro Comitan, S.A. de C.V., al
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considerar que la responsable omitié decretar la acumulacién de los procedimientos

de nulidad con el de infraccion.®

Por considerar que esta sentencia causaba agravio al Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de revision en el que sefialo entre otros
agravios, el hecho de que en la Ley marcaria no existe fundamento legal alguno
para que se aplique supletoriamente el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles
respecto de la figura de la conexidad, ya que dicha figura juridica no se encuentra
contemplada por el ordenamiento en virtud del cual se emitié el acto reclamado, por
lo cual no se puede aplicar la supletoriedad de la Ley Adjetiva para esta figura
juridica.”?

Por otro lado, en tanto se resolvia la revision antes mencionada, el IMPI
emitid resolucion en las solicitudes de nulidad presentadas por el Sr. Belisario
Dominguez, declarando la nulidad de la marca 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO
y DISENO, y la cesacion de efectos del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL
AHORRO, y como consecuencia, en esa misma fecha, el IMPI emitié oficios en los
otros dos expedientes de nulidad, iniciados primeramente por Farmacias del Ahorro
Comitan S.A. de C.V., declarando la caducidad de éstos expedientes, por haber

desaparecido substancialmente la materia de los mismos.
Consideraciones
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al no resolver de manera

acumulada los cinco procedimientos relacionados con la marca 534560 A
FARMACIAS DEL AHORRO y DISENO, y el nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL

82 Sentencia de fecha 22 de enero de 2000, pronunciada en el Juicio de Amparo 869/2000
# Recurso de Revision No. 0395 de fecha 8 de febrero de 2000, interpuesto por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial
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AHORRO, afecto de manera importante los intereses de los particulares
involucrados, ya que por un lado impuso una infraccion a la empresa Farmacias del
Ahorro Comitan S.A. de C.V., por el uso indebido del nombre comercial 20045
FARMACIAS DEL AHORRO vy la marca 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y
DISENO, reconociéndole la titularidad de estos a la empresa Comercializadora
Farmacéutica de Chiapas S.A. de C.V., y por el otro, determina anular el registro de
la marca y la cesacion de la publicacion del nombre comercial, en razon de lo
anterior nos encontramos que el Instituto resolvid de manera contradictoria,
afectando la esfera juridica de estos particulares, acto de autoridad que derivd en la

interposicion de cuatro juicios de amparo.

Ahora bien, de haber aplicado la acumulacion, el Instituto primeramente
debid haber entrado al estudio de las nulidades interpuestas por Farmacias del
Ahorro Comitan S.A. de C.V., en contra de Comercializadora Farmacéutica de
Chiapas, S.A. de C.V., y determinar a quien le pertenecia la titularidad de estos
registros, o en su caso debid acumular los subsecuentes procedimientos a la causa
principal, con el objeto de tener a la vista todos los elementos necesarios para
pronunciarse de manera acorde en todos los expedientes, beneficiando a las partes
involucradas con los principios de economia procesal, justicia expedita, congruencia

en las sentencias.

2.- Marca 577866 INNOMINADA

En el afio 2000, la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., solicitd al IMPI
la declaraciéon administrativa de nulidad de la marca 577866 INNOMINADA, cuya
titularidad pertenece a la empresa Tequila Cazadores, S.A. de C.V., por considerar

que le asistia un mejor derecho por uso anterior e ininterrumpido.
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Posteriormente, la empresa Tequila Cazadores S.A. de C.V., solicitd al
Instituto la declaracion administrativa de infraccion y la imposicién de medidas
provisionales en contra de la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., por la
supuesta competencia desleal que ésta empresa hacia al comercializar el producto
denominado TEQUILA CABRITO, empleando un signo distintivo semejante en grado
de confusion con el registro 577866 INNOMINADA.

La empresa Tequila Centinela, S.A. de C.V. procedio a dar contestacion a
la solicitud de infraccion en tiempo y forma, oponiendo las excepciones y defensas
que considero pertinentes, y ofrecid las pruebas necesarias para desvirtuar las
manifestaciones sefialadas por la empresa Tequila Cazadores, S.A. de C.V., y

reconvino la nulidad de los registros.

Cabe sefialar, que dentro del expediente de la solicitud administrativa de
infraccion Tequila Centinela, S.A. de C.V., solicit6 la suspension del procedimiento,
en tanto fueran emitidas las resoluciones en los procedimientos administrativos de
nulidad ya que guardaban relacion con el expediente de infraccion, lo anterior fue
con la intencidén de evitar se emitieran resoluciones en contrario; peticion que el

IMPI omitid acordar.

Por otro lado, Tequila Centinela, S.A. de C.V., procedid a solicitar
administrativamente la caducidad del registro marcario 577866 INNOMINADA, por
falta de uso. Ahora bien, es importante resaltar que la empresa Tequila Centinela
S.A. de C.V., solicitd con antelacion a la interposicion de la solicitud administrativa
de caducidad, el cierre de instruccion en el expediente de nulidad interpuesto

primeramente.
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Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvid
primeramente el Ultimo de los procedimientos, es decir, el de la caducidad,
declarando la caducidad del registro marcario 577866 INNOMINADA, cuya titularidad
pertenecia a Tequila Cazadores, S.A. de C.V., pero en esa misma fecha el Instituto
determind en el expediente de nulidad original que al declararse
administrativamente la caducidad del registro marcario 577866 INNOMINADA
propiedad de la Tequila Cazadores, S.A. de C.V., no se entraba al estudio del fondo

del asunto, por haber desaparecido substancialmente la materia del mismo.

En resolucién por separado, pero de paralela la autoridad resolvié la
infraccion y las nulidades interpuestas en via de reconvencion determinando que
estas Ultimas no eran procedentes, debido a que no existia semejanza entre los
registros marcarios propiedad de Tequila Cazadores, S.A. de C.V., con el que venia
utilizando la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., por lo que en el mismo sentido
fue negada la solicitud de infraccion administrativa interpuesta por Tequila
Cazadores, S.A. de C.V.

Consideraciones

Como hemos podido darnos cuenta las resoluciones no fueron emitidas en
contradiccion por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que en este
sentido no se causa un perjuicio directo a las partes, sin embargo si la autoridad
hubiera resuelto acumular los dos primeros procedimientos, es decir, el de nulidad
con el de infraccidn, hubiera evitado poner a los particulares en una situacién de
incertidumbre  juridica, misma que origind la interposicion de diversos

procedimientos (cinco).

Sobre el particular, es importante mencionar que la autoridad determina

acumular solo parte de los procedimientos, debido a que estos fueron interpuestos
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en via de reconvencion, lo que si bien convino hacer, no debid hacerse de manera
parcial, ya que con ello creo a las partes un gasto econdmico y de tiempo, que se ve
reflejado en los diversos juicios interpuestos en otras instancias por ambas
empresas, lo que ha significado un litigio de 4 afios (hasta el momento), rompiendo
con esto el principio de economia procesal al no obtener las partes el maximo
resultado en los procedimientos con el menor empleo posible de la actividad

accionadora.

3.- Registros marcarios 607020 y 683165 EL REY DEL CABRITO Y
DISENO.

En el afo 2002, la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., solicitd de
manera independiente la nulidad de los registro marcarios 607020 y 683165 ambos
denominados EL REY DEL CABRITO Y DISENO, cuyo titular es la empresa El Rey del
Cabrito, S.A., de C.V., por considerar que el Instituto otorgd por error, inadvertencia
o diferencia de apreciacion dichos registros, mismos que resultaban semejantes en
grado de confusion con la marca 478978 CABRITO, de su propiedad.

La empresa El Rey del Cabrito, S.A., de C.V., dio contestacion a las dos
solicitudes de nulidad y reconvino la caducidad del registro propiedad de la empresa
Tequila Centinela S.A. de C.V., por considerar que el mismo no se habia utilizado por
mas de 3 afios de manera ininterrumpida, para los productos que fue registrado,

sumandose asi dos expedientes mas.

Acto seguido, la empresa Tequila Centinela, S.A., de C.V., procedio a dar

contestacion a éstas solicitudes de caducidad oponiendo entre otras excepciones la
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de litispendencia, manifestando que la misma cuestion se encontraba planteada en

otro expediente, en el que existia identidad de sujetos, objeto y pretension.

De acuerdo a lo anterior y una vez que estuvieron debidamente
integrados los procedimientos, el Instituto Mexicano de la Propiedad procedid a
resolver los expedientes en la misma fecha. Es menester sefalar que cada
resolucion resolvia una nulidad y consecuentemente la caducidad interpuesta en via
de reconvencion, cada resolucion determinaba que por principio de economia
procesal y por cuestion de método, la autoridad se pronunciaba por estudiar en esa
misma resolucion los procedimientos administrativos citados al rubro que se
encontraban vinculados en el mismo cause procesal, siendo procedente estudiar en
primer término el expediente reconvencional con el objeto de evitar resoluciones
contradictorias, ya que la suerte del principal que dio origen a dicha reconvencion se

determina por el resultado de la contrademanda.®

Finalmente, debemos sefialar que ambas resoluciones determinaron negar
las solicitudes de nulidad de las marcas por considerar que no se invadian derechos
de terceros ya que cada registro cuenta con caracteristicas propias que distingue
uno del otro, en tanto que se negd también la caducidad del registro 478978
CABRITO al haber comprobado la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., que ha

venido utilizando dicho registro interrumpidamente.

Consideraciones

Asimismo, comprobamos que la autoridad determina aplicar la figura de la

acumulacién de manera parcial y a su libre albedrio, provocando en su caso una

84 Cfr. Resolucion No. 19630 de fecha 29 de noviembre de 2002, emitida por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en los expedientes P.C. 111/2002 y 311/2002
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imparticion de justicia deficiente y en determinado momento incitando a recurrir
ante otra instancia, ya que cuando una de las partes ocurre a la litispendencia como
excepcion para evitar se emitan sentencias contradictorias, la autoridad determind
que no era procedente dicha figura por no esta contemplada en la ley de la materia,
y en cambio resolvié “conjuntamente” procedimientos que considero conveniente
fueran acumulados, cuando de acuerdo con la Ley de la materia no procede aplicar

la figura de la acumulacion.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, pudimos darnos cuenta la
importancia que tiene el adicionar la figura de la acumulacién a la Ley de la
Propiedad Industrial, ya que ello permite resolver de manera congruente las

controversias que puedan suscitarse entre los particulares.

I11.- Adicion de la acumulacion a la Ley de La Propiedad Industrial

Derivado de todo lo analizado en el presente trabajo propongo se adicione
la figura de la acumulacion a la Ley de la Propiedad Industrial vigente en los

siguientes términos:

“ARTICULO 198-Bis.- Cuando el Instituto haya admitido una
nueva solicitud administrativa que tenga vinculacion con otro
procedimiento, de oficio o a peticion de parte y con el objeto de

evitar resoluciones contradictorias, procedera la acumulacion.

ARTICULO 198-Bis-1.- La acumulacién procederd en los

siguientes casos:
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I Cuando las acciones provenga de una misma causa, aunque
se den contra muchos y haya por consiguiente diversidad de
personas;

IT Cuando haya identidad de acciones o de registros, aunque
las personas sean diversas;

III Cuando una controversia anterior se encuentre pendiente de
resolverse, y en ambos procedimientos exista identidad de
sujetos registros y pretensiones, para tal efecto el que oponga
tal situacion se deberd sefialar el nimero de expediente en el
que obra el primer procedimiento;

IV Cuando dos o mas acciones iniciadas en contra de una
misma persona se refieran a un mismo registro o provengan de
una misma causa;

V Cuando haya identidad de acciones y de registros, aunque
las personas sean distintas;

VI Cuando sean reunidas varias acciones en una misma
solicitud, siempre que estas no sean contrarias, ni cuando una
dependa del resultado de la otra y;

VI En los casos que sea procedente siempre que no sea

contrario a derecho.
ARTICULO 198-Bis-2.- Una vez acordada la acumulacion, el

Instituto lo notificard a las partes, para que manifiesten en un

plazo de 3 dias, lo que a su derecho convenga.”
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- En materia de propiedad industrial, la Ley de la materia contempla
procedimientos administrativos de caducidad, nulidad e infraccion como medio para

salvaguardar derechos previamente adquiridos por los particulares.

SEGUNDA.- La caducidad se traduce como la perdida de la titularidad de un
registro por no haberse usado o por no haberse renovado en los plazos que
establece la Ley de la Propiedad Industrial, y esta puede ser solicitada por cualquier
persona interesada o puede ser decretada de oficio por la propia autoridad de

acuerdo a lo establecido por la Ley de la materia.

TERCERA.- La nulidad es la accion a través de la cual se solicita a la autoridad se
declare la anulacion de un registro por considerarse que fue otorgado en
contravencion de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial; o que es
semejante o idéntico a otro previamente otorgado por el instituto; o se hubiera
otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud; o se haya otorgado por
error o inadvertencia o diferencia de apreciacion de la autoridad, entre otros

supuestos.

CUARTA.- La infraccion administrativa establecida por la Ley de Propiedad
Industrial es la accion por la cual se solicita que se sancione a quien realiza actos de
competencia desleal o esta utilizando o explotando un derecho concedido por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento del titular del
registro, estas conductas estan previstas por la Ley de la Propiedad Industrial misma
que contempla las medidas precautorias que debera aplicar la autoridad para estos

casos, asi como la imposicion de las sanciones respectivas.
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QUINTA.- La acumulacion tiene por objeto un ahorro en la actividad jurisdiccional y
en actividad accionadora siendo susceptible con ello la concentracion de acciones o
expedientes, evitando la duplicidad o multiplicidad de situaciones y relaciones
procesales y sobre todo que sean dictadas sentencias contradictorias que violen el
principio de seguridad juridica que garantiza a los gobernados toda imparticion de
justicia y que pueda poner en duda el prestigio judicial y el respeto que merece la

cosa juzgada.

SEXTA.- La acumulacion de autos es también conocida como de expedientes, y
consiste en la reunion material de varios expedientes en poder de un mismo juez,
con el Unico objetivo de continuar su desarrollo hasta su conclusién, haciendo
posible la emision de sentencias no contradictorias, esta misma puede darse por

conexidad o por litispendencia.

SEPTIMA.- La acumulacion por conexidad se lleva acabo cuando existe una
estrecha relacion entre dos o mas procesos por lo que la resolucién que se dicte en
uno puede influir en los otros, en virtud de la conexidad se decreta la acumulacion
de autos al expediente que se tramita en el juzgado en que primeramente se
previno el conocimiento de la causa conexa.

OCTAVA.- En tanto que la acumulacion por litispendencia se da cuando una
controversia anterior se encuentra pendiente de resolverse en el mismo o en otro
juzgado y en ambos conflictos existe identidad de elementos del litigio planteado en

dos procesos, estos elementos son sujeto, objeto y pretension.

NOVENA .- La acumulaciéon de acciones o también llamada de pretensiones tiene

como fin resolver en una sola sentencia (resolucion), dos 0 mas acciones iniciadas



en contra de una misma persona que se refiera a una misma cosa o provengan de

una misma causa.

DECIMA.- En la acumulacién subjetiva también conocida como litisconsorcio, los
sujetos se hallan vinculados por una misma relacién procesal y la sentencia puede
en algunos casos decidir de manera distinta las diversas pretensiones; esta
acumulacion se divide en activa, pasiva o mixta, de acuerdo a los sujetos que

participan en esta relacion procesal.

DECIMOPRIMERA.- Por su parte la acumulacion objetiva se da cuando son
reunidas varias pretensiones en una misma demanda, siempre que estas no sean
contrarias o contradictorias, ni posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa

del resultado de la otra.

DECIMOSEGUNDA .- El Codigo Federal de Procedimientos Civiles seria una opcion
para la aplicacion supletoria de la figura de la acumulacion, sin embargo la Ley de la
Propiedad Industrial no contempla esta figura, por lo que no es factible la

supletoriedad del mismo, para tales efectos.

DECIMOTERCERA.- Dada la complejidad en la practica de la materia y que
encontramos deficiencias o lagunas en la Ley de la Propiedad Industrial que evitan
exista la imparticion de justicia pronta y expedida, y el respeto a las garantias de
legalidad y de seguridad juridica de los gobernados y autoridades, propongo la

adicion a la Ley de Propiedad Industrial de la figura de la acumulacion.
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