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OBJETIVO

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la
institucién juridica de la Infraccion Administrativa en la
Ley de la Propiedad Industrial, analizando cada una de
las fracciones contenidas en el articulo 213 de la ley
en cita, delimitando la potestad tutelar de la
administracion publica sobre los derechohabientes de
derechos industriales y comerciales asi como la
responsabilidad con el pablico consumidor. Tiene el
propésito de profundizar en el concepto de las
infracciones administrativas en materia de propiedad
industrial, para lograr delinear cada una de ellas y
sefalar sus diferencias especificas, para encuadrar y
adecuar al precepto legal conducente las distintas
conductas ilicitas que las constituyan, evitando
confundir una infraccién por otra y por este motivo
evadir la sancién correspondiente.

Se estudia también la declaracién administrativa de
infraccion y las sanciones conducentes.



INTRODUCCION

La proteccién a los Derechos Intelectuales (Derechos
de Autor y Derechos a la Propiedad Industrial) empezé
en el mundo occidental desde el ultimo tercio del siglo
XIX, como resultado del desarrollo econémico
alcanzado con la Revolucién Industrial. En este tiempo
se expidieron leyes nacionales y se suscribieron
tratados internacionales para la proteccion de la
creatividad intelectual, inventiva industrial y comercial
de las personas, instituyendo las normas juridicas que
definieran y delimitaran esos derechos, asi como, las
instituciones juridicas necesarias para lograr la tutela
coercitiva de los Estados, indispensable para
conseguir la proteccion a los derechos derivados del
quehacer intelectual.

México no se mantuvo ajeno a esta corriente y desde
1889, tiempos de gobierno del Presidente Porfirio
Diaz, aparecen en nuestro pais los primeros cuerpos
juridicos destinados a ejercer la tutela legal a los
derechos de propiedad industrial. En dichos

ordenamientos, ya aparecen figuras como la



“falsificacion de una marca de fabrica", “imitacion de

n n

una marca de fabrica” "falsificacion de patentes de
invencion”, que desde esa época y a través de
distintas leyes se ha dispuesto el castigo a dichas
conductas desleales que merman los derechos de
propiedad industrial de particulares y los derechos de

los consumidores.

Resulta por lo tanto, muy importante, el estudio de las
infracciones administrativas en materia de propiedad
industrial; ya que a pesar de tratarse de conductas
ilicitas que se han venido castigando en todos los
cuerpos de leyes que se han legislado sobre la
materia, no se han podido erradicar, sino que por el
contrario, al irse refinando las actividades industriales
y comerciales, del mismo modo las diligencias
ilegitimas dedicadas al aprovechamiento de
beneficios ajenos en el campo de la propiedad
intelectual lato sensu, se han perfeccionado hasta el
punto de convertirse en negocios que reportan
agravios que se pueden estimar en millones de pesos
en pérdidas para los legitimos propietarios de los

derechos de propiedad industrial o artistica.

En el primer capitulo de este trabajo se hace un

estudio de las figuras juridicas protegidas por la



propiedad industrial, con el objeto de delimitar la
materia de nuestro estudio desde un punto de vista
doctrinal. A continuacion se estudia el concepto de
infraccién administrativa, analizando su naturaleza
juridica y la importancia del poder sancionador de la
administracion publica. En el siguiente capitulo se
citan los antecedentes legales de las infracciones
administrativas motivo de nuestro estudio, en las
distintas leyes que han tenido vigencia en nuestro
pais. El cuarto capitulo es la parte medular de este
trabajo, ya que es aqui donde se examinan una por
una, basandonos en los antecedentes que se
estudiaron en los primeros capitulos de esta
investigacion, cada una de las veinticinco infracciones
administrativas en materia de propiedad industrial
contenidas en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial reformada en el afio de 1994 y vigente hasta
la fecha. En el quinto capitulo se tratan los
procedimientos de declaracion administrativa de
infracciéon. En el sexto capitulo se estudian las
sanciones derivadas de conductas que constituyen

infracciones administrativas.

Esta tesis se realizé con el propésito de profundizar
en el concepto de las infracciones administrativas en

materia de propiedad industrial, con la finalidad de



delinear cada una de ellas y demarcar sus diferencias
especificas, para lograr encuadrar y adecuar al
precepto legal conducente las distintas conductas
ilicitas que las constituyan, evitando confundir una
infraccion por otra y por este motivo evadir la sancién

correspondiente.



CAPITULO PRIMERO

LOS DERECHOS INTELECTUALES

1. La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual abarca el conjunto de derechos
reconocidos por el Estado, resultantes de las concepciones u
obras de la inteligencia y del trabajo intelectual, tanto en su
manifestacion  artistica como cientifica, contemplados
principalmente desde el aspecto del provecho material que de

su explotacién exclusiva se puede obtener. *,

La obra intelectual es el resultado material, el efecto sensible
en el mundo exterior, del ejercicio de las facultades creadoras

del individuo. *;

El objeto propio de la propiedad intelectual es la creacion del

espiritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal.

1) RANGEL Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial
Libros de México, D.F. 1960. p.89
2) Op. cit. p. 91



La propiedad intelectual comprende, tanto los derechos
relativos a las producciones literarias, artisticas y cientificas,
como los que tienen por objeto las obras pertenecientes al
campo de la industria, entre ellas las patentes de invencion y
los modelos y dibujos industriales. Las marcas y otros signos
distintivos de la empresa, aunque no siempre puedan
considerarse creaciones intelectuales, también caen dentro del

marco de la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual suele clasificarse en dos grandes

ramas:

a) Derechos de Autor o Propiedad Intelectual en strictu sensu.

b) Propiedad Industrial

1.2 Los Derechos de Autor

Los derechos de autor son aquellos derivados de las obras de
la inteligencia y del ingenio y, que se manifiestan en el campo
de la estética, de las artes y de las ciencias.

Los derechos de autor se subdividen en:

Derecho moral: es el derecho que tiene el autor de crear, de

presentar 0 no su creacion al publico bajo una forma elegida



por €él, de disponer de esa forma soberanamente y, de exigir de
todo el mundo el respeto de su personalidad, en tanto que ésta
se halla unida a su calidad de autor.*;

Derecho pecuniario: es la facultad que tiene el autor al disfrute

econémico de los productos de su actividad intelectual, es decir,
esta parte pecuniaria del derecho de autor deriva del hecho de
poner en circulacion las producciones del espiritu a semejanza

de los bienes materiales.*4

1.3 La Propiedad Industrial

Este nombre designa el conjunto de institutos juridicos o leyes
que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la
actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la

lealtad de la concurrencia industrial y comercial.*s

Las figuras juridicas que protege la Propiedad Industrial son:

3) Op.cit.p.95
4) Op.cit.p.95
5) Op.cit.p.99



1.3.1 Patentes

La Ley de la Propiedad Industrial considera invencién toda
creacion humana que permita transformar la materia o la
energia que existe en la naturaleza, para el aprovechamiento
del hombre y que satisfaga sus necesidades concretas.
(Articulo 15)

Dicha Ley considera como patentables las invenciones que
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible

de aplicacion industrial, en los términos que la misma preve.

1.3.2 Modelos de Utilidad

La Ley de la Propiedad Industrial considera como modelos de
utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,
como resultado de una modificacion en su disposicion,
configuracion, estructura o forma, presenten una funcion
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en

cuanto a su utilidad. (Articulo 28)



1.3.3. Disefios Industriales

Se consideran por la Ley de la Propiedad Industrial
registrables los disefios industriales que sean nuevos vy
susceptibles de aplicacion industrial. (Articulo 31)

1.3.4. Secretos Industriales

Toda informacién de aplicaciéon industrial o comercial que
guarde una persona fisica o moral con caracter confidencial,
que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
econdmica frente a terceros en la realizacion de actividades
econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma, son considerados por la Ley de
la Propiedad Industrial como Secretos Industriales. (Articulo
82)

1.3.5. Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo
signo visible que distinga productos o servicios de otros e su

misma especie o clase en el mercado (articulo 88)



Marcas Nominativas. Se constituyen en un vocablo, en una

palabra o frase. Lo que se protege con ellas es el sonido, la
palabra en si, independientemente de como se escribe.

Marcas Figurativas o Innominadas. Cuando el signo distintivo
se forma con un emblema, un dibujo o una combinacién y
distribucion de colores mostrados en una superficie, en ellas no
hay contenido fonético y se representan al exterior
graficamente, a través de un dibujo, un logotipo o una

combinacién de colores. Con ellas se protege una imagen.

Marcas Mixtas. Se integran por elementos nominativos y

figurativos. También se incluyen en esta categoria las marcas
que se conforman por una denominacién representada con un
disefio de letra suficientemente distintivo.

Marcas Tridimensionales Se llaman también de envase. Se

constituyen de un cuerpo, una forma tridimensional dotada de

anchura, altura y volumen.

1.3.6. Avisos Comerciales

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que

tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o

negociaciones comerciales, industriales o de servicios,



productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.
(Articulo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial)

1.3.7. Nombres Comerciales

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 abarcara la zona geografica 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.(Articulo 105 de
la Ley de la Propiedad Industrial).

Quien esté usando un nombre comercial podra solicitar al
Instituto, la publicacién del mismo en la Gaceta. Dicha
publicacién producira el efecto de establecer |la presuncién de

la buena fe en la adopcion y uso del nombre comercial.

1.3.8. Denominaciones de Origen

Se entiende por denominacion de origen, el nombre de una
region geografica del pais que sirva para designar un producto

originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban



exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en éste
los factores naturales y los humanos. (Articulo 156 de la Ley de

la Propiedad Industrial)

1.3.9. Circuitos Integrados

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 178-bis-1
considera como:

|.- Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una
forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno
por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las
interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la
superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté
destinado a realizar una funcién electrénica;

Il.- Esquema de trazado o topografia: la disposicion
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los
elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento
activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito
integrado, o dicha disposicién tridimensional preparada para un
circuito integrado destinado a ser fabricado;

[ll.- Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de
circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las
condiciones de proteccion previstas en el presente Titulo, y

IV.- Esquema de trazado original: el esquema de trazado de

circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo
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intelectual de su creador y no sea habitual o comun entre los
creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de

circuitos integrados en el momento de su creacion.
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CAPITULO SEGUNDO

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

2.1 Concepto de infraccion administrativa

Toda trasgresion o quebrantamiento a una norma juridica,

moral o légica es una infraccion en sentido lato.

Cuando el quebrantamiento es contra una norma juridica de
caracter administrativo, la infraccion es administrativa y por lo
tanto correspondera a un érgano del poder ejecutivo imponer la

sancién que conforme a la ley proceda.

La sancion es el elemento diferenciador para la clasificacion de
la norma, por lo tanto una y otra dependen de su propia
naturaleza.

Un criterio para clasificar las sanciones puede ser al tipo de
castigo que se impone; corporal, patrimonial o privativo de

derechos.

Otro criterio atiende a la autoridad que impone la sancion, y por

lo tanto pueden ser administrativas o judiciales.



Segun la rama del derecho de la que se desprende la norma
violada, las sanciones pueden ser civiles, penales,

administrativas, internacionales, etc.

Las infracciones administrativas tienen como consecuencia
juridica una sancidbn cuya imposicion compete a la
administracion publica.

En cambio los delitos administrativos se integran al cuerpo del
derecho penal, no obstante estar previstos en una ley ajena a
esa materia, toda vez que la determinacion de su sancion, en
este caso la pena, le corresponde Unicamente a la autoridad
judicial. Existe gran diversidad en nuestra legislacién de este
tipo de delitos tipificados en distintos ordenamientos como la
Ley Forestal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
Ley Federal de Juegos y Sorteos y por supuesto en la Ley de
la Propiedad Industrial. El ejemplo mas representativo se

encuentra en el Cédigo Fiscal de la Federacion, al describir los
delitos propios de esta materia y prescribir sus sanciones
respectivas, ya sea por querella de parte a cargo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, o por denuncia
presentada por cualquier persona ante el Ministerio Publico

Federal.

Por lo tanto la diferencia mas marcada entre las sanciones

administrativas y las penas, consiste en que las primeras



(consecuencia juridica de las infracciones administrativas)
seran impuestas por la administracion publica; y las segundas
(consecuencia juridica de los delitos) son dictadas por la
autoridad judicial.

Existe una distincion basica entre las infracciones cometidas en
contra de la administraciéon publica, por cuyo medio se violan
normas que regulan su organizacion y orden internos, y las
infracciones cometidas en contra de normas juridicas que

regulan el orden social en general.

2.2 Poder sancionador de la Administracion Puablica

En el articulo 21 de la Constitucién Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, se instituye a la administracion publica para
imponer sanciones en materia administrativa:

“Compete a la autoridad administrativa la aplicacion
de sanciones por infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policia...”
En el articulo 89, fraccion |, de la misma Carta Magna, se
faculta al Presidente de la Republica a ejecutar las leyes

(facultad reglamentaria) lo que es posible gracias al poder

sancionador de la administraciéon publica.



El articulo 21 Constitucional, sefiala que solamente se podra
imponer multa o arresto hasta por 36 horas como sancion
administrativa, pero a este respecto la Suprema Corte de
Justicia de la Nacidén, ha sefalado que lo que se podria
considerar como una limitante para imponer sanciones como el
decomiso, la clausura o la cancelacion de licencias, solamente
trata de distinguir competencias en materia de ilicitos,
correspondiendo lo penal al Poder Judicial y las infracciones

administrativas al Poder Ejecutivo.

2.3 Naturaleza de las sanciones que se aplican a las
infracciones administrativas

Se considera sanciones administrativas, a las consecuencias
represivas de un ilicito, previstas en disposiciones juridicas y

cuya imposicion le corresponde a la autoridad administrativa.

Existen penas corporales en ninglin caso deben exceder las 36
horas, (articulo 21 Constitucional), ademas de penas de
caracter patrimonial (multas, decomiso) o privativas de algun

derecho (clausuras, cancelacion de permisos).



CAPITULO TERCERO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

La revolucion industrial del siglo XIX, y su consecuente
expansion tecnolodgica trajo como consecuencia la busqueda de
formas de proteccion y regulacion de todo el flujo de la inventiva
humana que brotaba espontaneamente como resultado de lo
que se ha llamado la “conciencia universal’. Pareceria que la
evolucién del pensamiento humano es homogénea en todo el
mundo, de esta suerte se dan coincidencias de inventos, ideas,
descubrimientos similares en puntos opuestos del globo, en
lugares incomunicados unos de otros, distinto espacio pero
tiempos iguales. Es conocida la anécdota del invento de la
lanzadera para la maquina de coser; a dos personas, una en
Alemania y otra en Estados Unidos se les ocurrié lo mismo,
llegandose a acusar de espionaje industrial y comprobandose

que habian sido ideas genuinas las de cada uno.

Surgen entonces las primeras leyes de proteccion a la
Propiedad Industrial, en Europa el Convenio de Paris, Yy
legislaciones nacionales, principalmente en todos los paises que

vivian la corriente tecnoldgica del siglo.



3.1 Marco Constitucional
La proteccion legal a la propiedad industrial tiene su fundamento
constitucional en el articulo 28 de nuestra Carta Magna.

Articulo 28. “ En los Estados Unidos Mexicanos quedan
prohibidos los monopolios, las practicas monopdlicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. EI mismo tratamiento se
dara a las prohibiciones a titulo de proteccion a la
propiedad industrial.

...... Tampoco constituyen _monopolios los privilegios
que por determinado tiempo se concedan a los autores y
artistas para la produccion de sus obras y las que para el
uso exclusivo de sus inventos, se oforquen a los
inventores v perfeccionadores de alguna mejora.....”

La base constitucional de la legislaciéon en materia de propiedad
industrial la podemos encontrar en el articulo citado;
exceptuando a los detentadores de derechos de autor y de
propiedad industrial de que sus privilegios se consideren
practicas monopélicas.

El Congreso de la Unién queda facultado segun lo dispuesto por
el articulo

73 fraccion XXIX F. “Para expedir leyes tendientes a la
promocion de la inversiéon extranjera, la regulacion de la
inversiéon extranjera, la transferencia de tecnologia y la
generacion, difusion y aplicacion de los conocimientos
cientificos y tecnoloégicos que requiere el desarrollo de la
Nacion.
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3.2 Ley sobre Marcas de Fabrica de 1889

La Ley Sobre Marcas de Fabrica fue expedida el 28 de
noviembre de 1889 durante el gobierno del Presidente Porfirio
Diaz.

Definia a las marcas de fabrica como cualquier signo
determinante de la especialidad para el comercio de un
producto industrial, concediéndole al propietario de una marca
de fabrica, ya fuera nacional o extranjera, residente en el pais o
fuera de él, el derecho exclusivo de usarla en la Republica,
sujetandose a las formalidades de dicho ordenamiento legal.

La declaracién hecha por la Secretaria de Fomento, Industria y
Comercio de la Republica Mexicana otorgaba la prioridad

exclusiva de una marca por una duracion indefinida.

Esta ley ya consideraba figuras como la falsificacién, imitacion y
la confusion de marcas, imponiendo sanciones especificas

ademas de la accién de danos y perjuicios al establecer:

“El uso de marcas de fabrica que sean una reproduccion
exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya
reservada y cuando la imitacion sea de tal naturaleza
que, presentando una identidad casi absoluta en el
conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la
marca de confundirse con otra legalmente depositada”.



Esta ley consideraba culpables del delito de falsificacion,
cualquiera qué sea el lugar en que se haya cometido, los que
hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada,
siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza
industrial o mercantil.

3.3 Ley de Patentes de 1890
La Ley de Patentes fue expedida durante el gobierno del
Presidente Porfirio Diaz el 7 de junio de 1890

.Concedia a todo mexicano o extranjero, inventor )
perfeccionador de alguna industria o arte, o de objetos a ellos
destinados, el derecho a la explotacion exclusiva de ellos
durante un cierto nimero de afos bajo las reglas y condiciones
que se prevenian en esta ley. Estaba previsto en este
ordenamiento lo relacionado al delito de las patentes, dejandolo
sujeto a lo prescrito por el Cédigo Penal del Distrito Federal y

por los de Procedimientos respectivos.

3.4 Ley de Patentes de Invencion de 1903
Esta ley fue expedida bajo la presidencia del Gral. Porfirio Diaz,
que de esta forma responde a la expansiéon industrial de

principios del siglo XX.



La Ley de Patentes de Invencién se publico el 1° de septiembre
de 1903 y entré en vigor un mes después, el 1° de octubre del
mismo ano.

Esta ley regulaba unicamente la materia correspondiente a
invenciones o patentes.

La infraccién administrativa tipificada en el articulo 213 fraccién
Il de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene como antecedente
el articulo 63 de la Ley de Patentes de Invenciéon que a la letra
dice

“Se castigara con multa de cincuenta a mil pesos y arresto
mayor o una de ambas penas a las que marque sus
productos patentados sin que lo estén. La accion para
perseguir este delito podra intentarse a instancia de parte o
del Ministerio Puablico, y tanto esta acciéon como todas las
penales de que habla este capitulo se perseguiran dé todos
modos de oficio, una vez que hayan sido iniciadas.”

3.5 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903
Esta ley regulaba la materia relacionada con las marcas; fue
publicada el 2 de septiembre de 1903 y entré en vigor el 2 de

octubre del mismo ano.
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Varias de las infracciones administrativas contenidas en el
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial tienen como
antecedente a esta ley.

El articula 18 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio
establecia:

“Se castigara con uno o dos afios de prision y multa de
cien a dos mil pesos, 0 una u otra pena a juicio del Juez,
al que ponga a los efectos que fabrique o expenda una
marca ya registrada legalmente a favor de otra persona
con el fin de amparar articulos similares.”

Este primer parrafo es antecedente de los delitos tipificados en
el articulo 223 Fracciones V y VIl de la Ley de la Propiedad

Industrial.

El parrafo segundo que transcribimos a continuacion;

“Se castigara con la misma pena al que de igual modo
que previene el parrafo anterior ponga a sus efectos una
marca que sea imitacién de la legalmente registrada, de
tal modo que a primera vista se confunda con la legal y
que solo por medio de un examen detenido pueda
distinguirse una de otra.”

Es antecedente de la fraccion IV del articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial. Cabe hacer notar que en la redaccion de la
ley de 1903 se usaba expresamente la palabra imitacion,
desaparecida en la redaccion actual, en la cual solamente

subsistio la expresion “parecida en grado de confusion”, pero sin
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lugar a dudas se trata de la misma figura juridica conocida como
imitacion.

El tercer parrafo del mismo articulo 18 de la Ley de Marcas

Industriales y de Comercio establecia:
“El que, sin cometer ninguno de los delitos que senalan los
dos articulos anteriores, hiciere uso de una marca en la
que bien sea por su simple aspecto o bien por las
leyendas o indicaciones que la acomparien, pueda inducir
al publico en error sobre la procedencia de los efectos en
que se haya fijado dicha marca, incurriré en la pena de
uno a dos afios de prision y multa de cien a dos mil pesos

0 una u otra a juicio del Juez.”

No existe la tipificacidon de esta figura expresamente como
infraccion administrativa en la Ley de la Propiedad Industrial;
pero basandonos en la fraccion | del articulo 213, se podria
intentar accion legal relacionandola con el articulo 90 fraccién X,
en la que se sefiala que no se registraran como marca: “las
denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas,
asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la
procedencia de los productos o servicios y puedan originar

confusion o error en cuanto a su procedencia’.

El articulo 23 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio:



“ El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes

o etiquetas, etc., en los que se hagan indicaciones falsas,

ya sea de una manera expresa O Insidiosa sobre la

naturaleza y constitucion de los objetos que amparen,

sera castigado con uno a dos arios de prision y multa de

segunda clase, o una u otra pena a juicio del Juez; y al

que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o

circulacion efectos asi marcados, incurrira en la pena de
arresto menor y multa de segunda clase.”

Este articulo es antecedente de la infraccién sefalada en la

fraccion VII del articulo 213 en relacién con la fraccién XIV del

articulo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antecedente del articulo 213 fraccién VIl relacionado con el
articulo 90 fracciones VII, VIl y IX de la Ley de la Propiedad
Industrial es el articulo 24 de la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio :

“El que, teniendo una marca legalmente registrada
no le ponga la leyenda que previene la fraccion Il del
articulo 9, o no haga en su caso la anotacion a que se
refiere la parte final del articulo 14, incurrira en la pena de
arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a
juicio del Juez, y aquel que ponga indicaciones falsas, se
le impondré la misma pena que sefala el articulo 20 y se

encontrara también en el caso previsto en el articulo 22.”



La fraccion Il del articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial tiene su antecedente en el articulo 25 de la Ley de
Marcas Industriales y de Comercio :

‘Al que ponga en una marca la indicacion de estar
registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo
esté, incurrird en la pena de arresto menor y multa de
segunda clase, o una u otra a juicio del Juez.”

3.6 Ley de Patentes de Invencion de 1928

La Ley de Patentes de Invencion fue publicada en el Diario
Oficial del 27 de julio de 1928 y su vigencia se inici6 el 1° de
enero de 1929.

De igual forma que en 1903 existieron una ley para regular lo
relacionado con las patentes y otro ordenamiento legal
separado para abarcar al mundo de las marcas industriales y de
comercio, en 1928 la Propiedad Industrial se reguld por

separado.

La fracciéon |l del articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial tiene como antecedente el articulo 99 de este
ordenamiento que sancionaba como delito y castigaba de
cincuenta a mil pesos y arresto mayor o una de ambas penas, al
que senalare sus productos patentados sin que lo estuvieren; o
al que los senalare a base de una patente extinguida, o que

hubiere sido nulificada.
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3.7 Ley de Marcas y Avisos y de Nombres Comerciales de
1928

Esta Ley fue publicada el 27 de julio de 1928 e inicid6 su
vigencia el 1° de enero de 1929.

Los articulos de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales que
sirven de antecedente a la Ley de la Propiedad Industrial
tipificaban delitos que en esta ley esas conductas son

consideradas como infracciones administrativas.

La imitacibn de marcas, sancionada como infraccién
administrativa en el articulo 213 fraccion IV de Ley de la
Propiedad Industrial, estaba sancionada en el articulo 73 de la
Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales que establecia:

“Se sancionara con pena de uno a dos afios de prision

y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio

del Juez, al que pusiera en sus efectos una marca que
fuera imitacion de la legalmente registrada, de tal modo,
que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los
elementos que de ésta dltima hubieran sido reservados,

pudieran confundirse una con otra.”



La Ley de la Propiedad Industrial, articulo 213 fraccion Il tiene
como antecedente el articulo 80 de la Ley de Marcas y Avisos y
Nombres Comerciales que establecia:

“El que ponga en una marca la indicacion de estar
registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial, sin
que lo esté, incurriréd en la pena de arresto menor y multa de

segunda clase, o una u otra, a juicio del Juez.”

La redaccion del articulo 75 del mismo ordenamiento es similar
al articulo 20 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, y
puede considerarse como antecedente del articulo 213 fraccion
VIl en relacion con el articulo 90 fraccion XIV ambos de la Ley
de la Propiedad Industrial. El articulo de referencia de la Ley

de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales a la letra decia:

“El que sin cometer ninguno de los delitos sefialados en
los dos articulos anteriores, hiciere uso de una marca
registrada o no, en la que bien sea por su simple aspecto
o por las leyendas o indicaciones que la acompanen,
pueda inducir al publico en error sobre la procedencia de
los efectos en que haya sido fijada dicha marca, incurrira
en la pena de uno a dos afios de prision y multa de cien
a dos mil pesos, o una u otra a juicio del Juez. Se
considerara como agravante de tercera clase, el hecho de
que se agregue un nombre comercial ficticio.”

El articulo 79 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres

Comerciales es antecedente de la fraccion VIl del articulo 213,



en relacion con la fraccion XIV del articulo 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

“El que en sus efectos ponga o fijjle marcas,
marbetes o etiquetas, etc., en las que se hagan
indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o
insidiosa, sobre la naturaleza y constitucion de los
objetos que amparen, sera castigado con uno a dos
anos de prision y multa de segunda clase, o una u
otra, a juicio del Juez;, y el que con dolo,
simplemente venda, ponga en venta o circulacion
efectos asi marcados, incurrira en la pena de arresto
menor y multa de segunda clase.”

El articulo 78 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres
Comerciales es antecedente de las fracciones IX y X del articulo
213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y a la letra dice:

“Se castigara con arresto menor y multa de
segunda clase, o una u otra pena a juicio del Juez,
al que con falsas pretensiones en el ejercicio del
comercio tienda a desacreditar los productos de un
competidor; o que por cualquier medio trate de
producir confusién de sus productos con los de este
ultimo.”

3.8 Ley de la Propiedad Industrial de 1942
La Ley de la Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre
de 1942, y entré en vigor el 1° de enero de 1943.

El articulo 244 de la Ley de la Propiedad Industrial establecia:

“Se impondra prision de tres dias a un afo y multa
de diez a mil pesos o una sola de estas penas, a
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Juicio del Juez, al que haga aparecer sus productos
como patentados sin que lo estén por no existir la
patente, o porque ésta haya caducado o hubiere sido
nulificada.”

Este articulo es antecedente del articulo 213, fraccion || de la
Ley de la Propiedad Intelectual de 1994.

El articulo 251 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 es
antecedente de la fraccién VIl de la Ley actual, en relacion con
el articulo 90 fraccién VII.

“Se impondra prision de fres dias a dos afos y
multa de diez a dos mil pesos, 0 una sola de estas
penas a juicio del Juez, al que utilice, sin
autorizacion de los poderes competentes, ya sea
como marca no registrada; o ya como elementos de
ésta, los escudos de armas de los diversos estados
de la Federacion, ciudades nacionales o extranjeras,
o las banderas y otros emblemas de estado de los
diversos paises extranjeros a que se refiere la
fraccion VIII del articulo 105 de esta Ley, o su
imitacion, o los sellos o troqueles oficiales de control
y de garantia adoptados por ellos”.

Por su parte, el articulo 253 de la Ley de la Propiedad Industrial
de 1942 ordenaba lo siguiente:

*Se impondra prision de tres dias a dos afios y multa
de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a
Jjuicio del Juez, al que utilice, ya sea como marca no
registrada, o ya como elemento de esta las palabras,
figuras, denominaciones, signos, escudos o0



emblemas, cuyo registro como marcas prohiben las
fracciones VI, VII, X y XV del articulo 105 de esta
Ley.”

El articulo citado es antecedente de la faccién VII del articulo
213 de la Ley de la Propiedad Industrial actual.

Los articulos 254 y 259 de la Ley de la Propiedad Industrial, son
antecedentes de la fraccion VII del articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial vigente.

El articulo 254 de la ley de 1942 establecia:

“Al que fije o utilice en sus productos: marcas,
marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, en
los que se hagan indicaciones falsas, de una manera
expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitucion
u origen de los articulos que ampararen, se le
impondra prisién de tres dias a dos afios y multa de
diez a dos mil pesos, 0 una sola de estas penas, a
juicio del Juez; y al que dolosamente venda, ponga
en venta o circulacion efectos asi marcados, se le
impondréa la mitad de las penas anteriormente
sefaladas.”

El articulo 259 de la Ley de la Propiedad Industrial disponia

“Al que sin cometer alguno de los delitos sefialados
en los articulos anteriores, hiciese uso de una
marca, registrada o no, que ya sea por su simple
aspecto, o por las leyendas o indicaciones que la
acomparien, pueda inducir al publico en error sobre
la procedencia de los efectos en que haya sido fijada
dicha marca, se le sancionara con prision de tres



dias a dos anos y multa de diez a dos mil pesos, o
con una sola de estas penas, a juicio del Juez.”

El articulo 255 de la Ley de Propiedad Industrial de 1942
preveia la declaracion de falsificacion, imitacion o uso ilegal de
una marca registrada, se hacia administrativamente por la
Secretaria de la Economia Nacional, de oficio o a peticién de
parte, o del Ministerio Publico cuando tenia algun interés la
Federacion.

En caso de que la marca que se consideraba imitada, falsificada
o respecto de la cual se hacia uso ilegal y habia sido registrada
conforme a las leyes anteriores a la de 1928, era necesario
practicar nuevamente el examen de novedad. Si resultare que la
marca examinada no tenia novedad por exigir otro registro
anterior que debiera prevalecer, no procedia hacer la
declaracion de imitacién, falsificacion o uso ilegal, en cuanto a la
marca examinada, pero si debia hacerse respecto a la marca

primeramente registrada y vigente.

Las resoluciones administrativas dictas en materia de imitacién,
falsificacion o uso ilegal de una marca, comunicaban a los
interesados, asi como a las personas a quienes se atribuian los

actos que motivaron la solicitud de declaracion correspondiente.
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Cuando se trataba de una marca que se empleaba en la forma
en que habia sido registrada, no podian solicitarse respecto de
ella declaraciones de imitacién o uso ilegal, con relacién a otra
marca registrada con anterioridad. En estos casos debia
promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y

dentro del plazo de tres afos que concedia dicho ordenamiento
legal.

El articulo 262 del ordenamiento en comento establecia:

“Se impondréa prision de tres dias a un afo y multa
de diez a mil pesos, o0 una sola de estas penas, a
Juicio del Juez, al que haga aparecer que una marca
registrada ampara determinados productos cuando
no esté registrada para éstos, o al que adicione la
marca registrada con elementos no reservados, con
la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos
aparecer como registrados.”

Es antecedente de la fraccion Il del articulo 213 de la Ley de la

Propiedad Industrial vigente.

Por su parte el articulo 263 de la Ley de |la Propiedad Industrial
resulta antecedente de las fracciones VIl y X de la Ley de la
Propiedad Industrial vigente.

“Se impondréa prision de tres dias a un afio y multa
de diez a milpesos, o una sola de estas penas, a
Juicio del Juez, al que con falsas pretensiones en el
gjercicio del comercio tienda a desacreditar los
productos de un competidor; o que por cualquier otro
medio trate de producir confusiéon con el
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establecimiento, los productos o servicios de un
competidor.”

Como puede advertirse de lo anterior, la Ley de la Propiedad
Industrial sancionaba estas conductas con penas privativas de
libertad y/o multas por considerarlas como delitos. La Ley de la
Propiedad Industrial de 1994 las considera como infracciones
administrativas.

3.9 Leyde Invenciones y Marcas de 1976

La derogada Ley de Invenciones y Marcas expedida el 10 de
febrero de 1976, regulaba el otorgamiento de patentes de
invencion y mejoras; de certificados de invencién; el registro de
modelos y dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto
de los derechos mencionados solicitados por trabajadores,
micro y pequenas industrias; el registro de marcas; las
denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales;
asi como el castigo a la competencia desleal contemplada por
esta ley.

La Ley de Invenciones y Marcas contemplaba en su articulo 210
diez fracciones en las que de manera enunciativa se contenian
las infracciones administrativas que dicho ordenamiento

sancionaba. Ademas de contemplar dos incisos en los que se
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abarcaba de manera general el criterio de proteccién de la

materia contenida en la ley.

Articulo 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las
que de ella deriven.

b) La realizacion de actos relacionados con la materia
que esta ley regula, contraria a los buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que
implique competencia desleal.

3.10 Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial de 1991
La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.
Publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 27 de junio de
1991 en su articulo 213 regulaba en once fracciones las
infracciones administrativas sancionadas por ella. La fraccién XI
contenia una regla muy amplia que consideraba que todas las
demas violaciones a las disposiciones de la ley y, que no
constituyeran delitos (tipificados en el articulo 223) también se

consideraban infracciones administrativas.

Este articulo 213 es antecedente directo del articulo 213 de la
Ley de la Propiedad Industrial de 1994, mismo que paso integrd
a la redaccioén de la ley vigente, la cual conservé la redaccién
anterior pero extendid las hipétesis legales en otras catorce

fracciones.
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3.11 Ley de la Propiedad Industrial de 1994

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 2 de agosto de 1994, se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial y el cual entré en vigor el 1° de octubre de
1994, cambiando el titulo a Ley de la Propiedad Industrial,
misma que prevé en su articulo 213 las infracciones
administrativas objeto de este trabajo y que analizaremos
posteriormente.

3.12 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, data del 20 de marzo de 1883, habiendo sido
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en
Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de
1967.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial en su articulo 10 bis establece:
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Articulo 10 Bis.-" 1) Los paises de la Unién estan
obligados a asegurar a los nacionales de los paises
de la Unién wuna proteccién eficaz contra la
competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto

de competencia contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial.
3) En particular deberan prohibirse: 1. Cualquier acto
capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos
o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 2. Las aseveraciones falsas en el
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; 3. Las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
gjercicio del comercio, pudieren inducir al publico a
error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la actitud en el empleo o la cantidad
de los productos.”

El articulo 10 ter dispone:

Articulo 10 ter- “(Marcas, nombres comerciales,
indicaciones falsas, competencia desleal: Recursos
legales; derecho a proceder judicialmente)  1)Los
paises de la Unién se comprometen a asegurar a los
nacionales de los demas paises de la Unién los
recursos legales apropiados para  reprimir
eficazmente todos los actos previstos en los articulos
9,10 y 10 Bis. 2) Se comprometen, ademas, a
prever medidas que permitan a los sindicatos y
asociaciones de representantes de los industriales,
productores o comerciantes interesados y cuya
existencia no sea contraria a las leyes de sus paises,
proceder judicialmente o ante las autoridades
administrativas, para la represion de los actos
previstos por los articulos 9, 10 y 10 Bis, en la
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medida en que la Ley del pais donde la proteccion
se reclama lo permita a los sindicatos y a las
asocijaciones de este pais.”

De igual forma, regulaba las denominaciones de origen, el uso
ilegal de la misma era sancionado, incluyendo los casos en que
venia acompafnada de indicaciones tales como “género”, “tipo”,
“manera”, “imitacién” u otras palabras similares que creaban
confusiéon en el consumidor y el empleo abusivo de la

denominacion de origen.
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CAPITULO CUARTO

ANALISIS DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala:"Son
infracciones administrativas:” y a continuacion desglosa en XXV
fracciones las infracciones administrativas contempladas por la
ley. Procederemos a hacer el estudio de cada una de ellas en
este capitulo.

4.1 Articulo 213, Fraccion I: “Realizar actos
contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen
competencia desleal y que se relacionen con Ila
materia que esta Ley regula.”
La redaccion de esta hipétesis legal contiene un enunciado de
caracter general y a continuacion sefala individualmente que

conductas son consideradas como infracciones administrativas.

En esta fraccion, se consideran como infracciones
administrativas el realizar actos contrarios a los buenos usos y

costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen
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competencia desleal, es decir, realizar una actividad dafina y

contraria a la ley que regula esta materia.

La hipotesis contenida en esta fraccién puede considerarse
como la mas amplia y con mayores alcances de todas las
demas fracciones comprendidas en el articulo 213 de la Ley de
la Propiedad Industrial, tanto que podria decirse que todas las
infracciones que se cometan en violacién a este articulo pueden
encuadrarse como una ftrasgresion a los buenos usos y
costumbres comerciales y por lo tanto un acto de competencia
desleal. Cabe senalar que se limité el tipo legal inicamente a la
materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial no pudiendo
aplicarse a otros supuestos que constituyan competencia

desleal pero que rebasen nuestra materia de estudio. * ;

Por actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios tenemos la competencia desleal
por parte de los comerciantes y fabricantes; es decir, inducir al
publico a confusion produciendo y comercializando articulos o
servicios que por su forma, presentacién o denominacién hagan
presumir al puablico consumidor que se trata de articulos o
servicios provenientes del mismo fabricante o prestador de

servicios.

7) JALIFE Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la
Propiedad Industial, McGraw-Hill, 1998, pp 458 y sigs
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De la lectura de esta fraccion deducimos que este precepto
protege a:

a) Comerciantes y fabricantes, de los actos que sus
competidores puedan cometer en contra de sus

intereses (proteccion de derechos de terceros) y

b) b) Publico en general respecto a la naturaleza, origen,
calidad de los productos y servicios que se le ofrezcan
(derechos de la sociedad).

El objeto de que exista una accién contra la competencia
desleal es garantizar a fabricantes y comerciantes el empleo de
métodos por parte de sus competidores, que no sean capaces
de crear confusion, descrédito o error sobre la naturaleza, modo
de fabricacion o caracteristicas de los productos o servicios de

un establecimiento ante el publico consumidor.

Buenos usos y costumbres ha sido interpretado por la doctrina
“‘como los principios deducibles de normas positivas que son
aceptados por el sentimiento juridico de una comunidad”,

definicion que encuadra los conceptos de inveterata



49

consuetudo y opinio sui juris necessitatis elementos de la

costumbre como fuente del derecho.

4.2 Articulo 213, Fraccion Ill. “Hacer aparecer como
productos patentados aquellos que no lo estén. Si la
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira
en la infraccion después de un afno de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la declaracion de nulidad;”

En primer término esta fraccion se refiere a hacer aparecer
como productos patentados aquellos que no lo estén. Esta
actividad se realiza regularmente colocando en el producto o en
sus empaques la leyenda de que se trata de un producto

patentado, siendo esta afirmacion falsa.

Regularmente el fabricante recurre a esta leyenda cuando
desea tener la exclusividad de fabricacién y comercializacién de
dicho articulo. También puede ocurrir que el fabricante
desesperado por el tiempo que tarda la tramitacion de una
patente salga al mercado con su producto y para evitar que
otros comerciantes reproduzcan su invencién, le coloque la

leyenda “Producto Patentado”.

Es comun observar que algunos fabricantes usan también la

leyenda “Patente en Tramite” intentando con esto demostrar el



derecho de explotacion que tienen sobre el producto que
comercializan; esto puede servir Unicamente como una forma de
disuasion extra juridica porque no existe una base legal que
tutele al industrial en el uso de esta leyenda.

También se comete infraccion, cuando después de un aro

que la patente ha caducado o fue declarada nula se sigue
manifestando o dando la impresion de que el producto continta
bajo la protecciéon de una patente. En este caso el fabricante se
estaria resistiendo a aceptar que su registro de patente haya

sido nulificado o hubiera caducado.

El plazo de un afo a que se refiere esta fraccion obedece a que
puede suceder que el producto patentado, durante el litigio, se
encuentre en proceso de fabricacion o en el mercado y se le da
este plazo de un afo después que haya caducado la patente o
haya sido declarada su nulidad para terminarse esas
mercancias. Si se continua utilizando la leyenda de producto
patentado después de transcurrido ese afo, si se estara

incurriendo en la infraccidn a que se refiere esta fraccion.

La resolucién declarativa de nulidad implica que debe retirarse
del producto la leyenda indicativa de que el mismo se encuentra
patentado; sin embargo, existe la posibilidad de seguir
comercializando las mercancias con dicha leyenda un afo

después de la fecha de resolucion.
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A partir de la fecha en que haya quedado firme la resolucién de
nulidad o la fecha de caducidad, empezara a contarse el término

de un ano a que se refiere esta fraccion.

Una patente que ha caducado o que su registro ha sido
declarado nulo, ya no es posible que pueda ser solicitado
nuevamente, pues careceria de novedad, elemento

indispensable para el registro de una patente.

Cuando se comete la conducta prohibida en esta fraccion, se
engana al publico consumidor haciéndole creer que se frata de
un producto patentado sin que lo sea y afecta a los fabricantes
que teniendo el interés y la posibilidad de fabricar el producto
supuestamente patentado se abstendran de hacerlo por temor
de invadir los derechos de propiedad industrial que otorga una

patente a su titular.

4.3 Articulo 213, Fraccion lll “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 una marca ha caducado
o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en
infraccion después de un afno de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme Ila declaracion correspondiente.”



El supuesto legal a que se refiere esta fraccion, es muy similar
al que contiene la fraccion |l de este articulo, paragrafo 3.2 de
este trabajo, con la diferencia que esta fraccion se refiere a una
falsa indicacion de productos patentados mientras que en la
fraccion que ahora estudiamos se hace una falsa referencia a
que un producto se encuentre protegido por un derecho
marcario sin que lo esté.

También puede suceder que la marca haya caducado o haya
sido declarado nulo su registro y que su propietario continte
marcando su producto o sus empaques con las leyendas Marca

Registrada, Marca Reg..M.R., o el simbolo ®, resistiéndose a

aceptar que su marca caducd o que se declaré nulo su registro.
En este caso también existe el plazo de un afo que la ley otorga
al titular de la marca para que desplace su mercancia o se

termine la que se encuentra en el mercado.

En este supuesto el plazo de un afio se empezara a contar a
partir de la fecha en que la marca caducé o la declaracion de
nulidad quedé firme.

A diferencia de las patentes, una marca que ha caducado o ha
sido nulificada, si existe la posibilidad de que sea solicitada

nuevamente y concedido su registro.



4.4 Articulo 213, Fraccion 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;”

La institucién juridica protegida en esta fraccion es la imitacion.
En la Ley de Propiedad Industrial de 1942, |la imitacion estaba

tipificada como delito en el articulo 255.

La imitacion consiste en usar una marca parecida a otra
registrada, cambiando una o algunas de sus letras, conservando
la esencia de la palabra si se trata de una marca nominativa, o
bien, los caracteres de un disefio o dibujo si se trata de una
marca mixta, que contenga denominacién y dibujo; o bien si se
trata de una marca innominada en la cual solamente exista un
dibujo o disefio, de los cuales se tomen los elementos basicos
del dibujo o disefio y hacer uso de estos elementos sin la

autorizacion de su titular.

Un caso de imitacion seria por ejemplo la marca REMIGIO
MARTINEZ la cual estaria imitando a la marca REMY MARTIN.

El requisito para que una marca sea considerada imitacion de
otra, es que sea semejante en grado de confusiéon a la

registrada.
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El considerar una marca semejante en grado de confusiéon a
ofra, se establece a través de un criterio subjetivo, que puede
ser variable de una persona a otra, es decir, para algunas
personas puede una denominacién ser semejante en grado de
confusién a una marca registrada, en tanto que para otras
puede no serlo. Los Tribunales Colegiados en Materia
Administrativa, han establecido a través del tiempo diversos
criterios para juzgar la semejanza en grado de confusion de las
marcas, tomando en consideracion el parecido grafico, fonético
e ideolégico de los elementos de la marca registrada y de la
marca infractora.

Asi los Tribunales Colegiados consideraron que la marca
159642 BI-CO Mc GREGOR, era una imitacion del registro
71554 BIC; y la marca PIOR semejante en grado de confusién a
la marca DIOR.

También los Tribunales Colegiados consideraron que las
marcas KOKA KOLA MUNDET, COCO COLI, KIKO COLA,
FOSFO COLA, INDO COLA, SODA COLA, SODA COCA,
POLA COLA, COCO-B-COLI, ZIMBA KOLA Y KILA KIST,
eran una imitaciéon de la marca COCA COLA.
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4.5 Articulo 213, Fraccién V. “Usar sin consentimiento
de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusion como elemento de un nombre
comercial o de una denominacion o razén 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;”

Esta fraccion protege al titular de un registro marcario,
sancionando el usar una marca registrada como nombre
comercial o incorporado a una denominacién o razén social,
cuando se encuentren relacionados los articulos protegidos con

la marca con el giro del negocio infractor.

Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
declaro la infraccion prevista en la fraccion a estudio por parte
de la empresa GUESS de México, S.A. de C.V., por haber
incorporado la marca GUESS a su razén social sin autorizacion
de su titular GUESS Inc. En este caso, la compania infractora
fabricaba ropa y la marca GUESS de Ila empresa

norteamericana amparaba toda clase de articulos de vestuario.

La Ley de la Propiedad Industrial reformé esta fraccion
adicionando la hipétesis legal para que una marca semejante
en grado de confusion no pueda ser incluida como parte de un

nombre comercial o de una razén social ya que la Ley de
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Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial se referia
unicamente a una marca registrada y los casos de imitacién no
estaban comprendidos. Tomando nuestro ejemplo anterior, si
se hubiera utilizado la denominacion GUESSI de México no se
habria cometido la infraccién prevista por esta fraccion antes de
la reforma.

Octava Epoca

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: X, Diciembre de 1992

Pagina: 329

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. INTERPRETACION DEL
ARTICULO 210, FRACCION lll, DE LA. El articulo 210, fraccién
[ll, de la Ley de Invenciones y Marcas, a la letra dice: "Art. 210.-
Son infracciones administrativas: de manera enunciativa se
consideran infracciones administrativas las siguientes... Ill.-
Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada
como elementos de un nombre comercial o de una
denominacion social, siempre que dichos nombres estén
relacionados con establecimientos que operen con los
productos o servicios protegidos por la marca". Ahora bien, en el
articulo antes trascrito no se dice expresamente que la marca
usada debe ser idéntica a la ya registrada, sin embargo,
haciendo una correcta interpretacion, asi debe entenderse del
propio precepto, en la medida en que su sola lectura lleve a
concluir que la infraccion prevista en el articulo y fraccion
citados, se comete unicamente cuando la marca registrada es
usada sin consentimiento de su titular, como elemento de un
nombre comercial o de una denominacion social, es decir, que
la marca, en su integridad, debe formar parte de dichos
nombres.



CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 734/92. Pasteleria El Molino, S. A. 21 de
mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo
Guerrero. Secretario: José Pablo Sayago Vargas.

Octava Epoca

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Tomo: X, Diciembre de 1992

Pagina: 329

4.6 Fraccion 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
confusién, con otro que ya esté siendo usado por un
tercero, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar giro;

Lo anterior significa que constituye una infraccion administrativa
el usar un nombre comercial igual o semejante a otro en
grado de confusion que ya se este usando, dentro de la zona
geografica de la clientela efectiva, para amparar un
establecimiento comercial o de servicios del mismo o similar

giro.

El articulo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas consideraba

en su fraccion IV, como infraccion administrativa el uso de un
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nombre comercial semejante en grado de confusién a otro
que se estuviera usando por un tercero para amparar
establecimientos con giros similares y, como delito en su
articulo 211 fraccion VII, el uso sin autorizaciéon de un nombre
comercial o de servicios para amparar un establecimiento

comercial o de servicios de la misma especie o giro.

El articulo105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

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 abarcara la zona
geografica 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.

Del texto anterior se concluye que no es necesario el registro
del nombre comercial para que la ley lo proteja, sujetandose
esta proteccion a la zona geografica de la clientela efectiva de la
empresa o establecimiento a que se aplique el nombre
comercial, extendiéndose a toda la republica cuando exista

difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El articulo 8 del Convenio de Paris para la Protecciéon de la

Propiedad Industrial establece:
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“El nombre comercial estara protegido en todos los paises
de la Union sin obligacion de depdsito o de registro ya
forme parte o no de una marca de fabrica o de comercio.”

La publicacion de un nombre comercial en la Gaceta de la
Propiedad Industrial no otorga derecho al uso exclusivo de éste,
sino que es el uso del mismo lo que le concede toda la
proteccion de la ley. Es aplicable en la especie la siguiente tesis
jurisprudencial:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, NOMBRE COMERCIAL, EFECTOS
DE SU REGISTRO. EIl régimen legal relativo a la propiedad de
los nombres comerciales difiere de otras propiedades
industriales, como las patentes, las marcas y los avisos
comerciales, entre otras cosas porque mientras estas ultimas
propiedades se registran, los nombres comerciales solamente
se publican, con la consecuencia fundamental de que la
publicacion tiene efectos y otorga derechos notoriamente mas
restringidos que el registro. Los Unicos efectos que la ley otorga
a la publicacién del nombre comercial, constan en el articulo
216 de la ley de Propiedad Industrial. La lectura de dicho
precepto revela que el Unico efecto de la publicacién consiste en
crear la presuncion legal de que quien imita el nombre comercial
publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él
debe llevarse a cabo la publicacion del nombre, previa la
comprobacion de su uso. Asi pues, no es exacta la deduccion
que pretende sacarse en sentido de que esta prueba del uso
puede tener efectos fuera de la finalidad que expresamente se
asienta en el mismo aparte de esta limitacién literal, ella se
justifica constitucionalmente, puesto que el tercero carecio de
oportunidad para conocer y objetar las pruebas relativas al uso
que para tener la publicacién del nombre hubiere aducido ante
la autoridad administrativa el solicitante de la publicacién. En
tales condiciones, cualquier tercero que se considere con mejor
derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre, no
introduce frente a terceros ninguna ventaja a favor de quien
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obtuvo la publicacién, salvo la ya limitativamente sefalada en
relacién con la presuncién del dolo. En cuanto al argumento
relativo a que debid solicitarse la nulidad de la publicacion del
nombre comercial, a fin de privar de efectos a esa publicaciéon,
dentro del procedimiento administrativo, que motivé el presente
amparo, debe decirse, como consecuencia de lo que acaba de
exponerse, que por carecer de todo efecto dicha publicacion
dentro del procedimiento administrativo de imitacion del nombre
comercial, seria superfluo pedir su nulidad, ademas de que en el
articulo 229, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial si bien
se habla de solicitud de nulidad de patentes, no se incluye en
dicha posibilidad legal de anulacién el acto de la publicacion de
un nombre comercial, que como queda dicho al principio difiere
de las otras propiedades industriales en lo relativo a que es
publicacion y no registro.

Amparo en Revision 5487/1955, DANA MEXICO, S.A. Octubre 2
de 1957, Unanimidad de 5 votos. Ponente el Sr. Ministro Tena
Ramirez.

22 Sala.- Informe 1957, pag. 50

La clientela se encuentra en estrecha relaciéon con los efectos
resultantes de la publicacion del nombre comercial,
comprendiéndose a ésta como el elemento principal para la

vida y el funcionamiento de un establecimiento comercial,

industrial o de servicios ya que de la preferencia de los

consumidores depende el éxito de los empresarios. De ahi que
de este hecho se derive toda la proteccién industrial destinada a
salvaguardar la individualidad de los derechos alcanzados por la
actividad de cada empresario frente a sus competidores, los
cuales fincan un prestigio comercial que se puede traducir en

ganancia econoémica; lo que equivale a decir que un negocio sin
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clientela esta condenado a la quiebra, y que la clientela tiene un

valor econémico susceptible de ser comerciado.

Cabe aclarar que el nombre comercial es el nombre corto de
una empresa o bien el nombre con el que se conoce a una

negociacion por el publico en forma sincopada.

Por ejemplo, la empresa Nueva Bodega Aurrera, S.A. de C.V,,
es conocida con el nombre comercial Aurrera; la empresa

Sanborn Hnos. S.A., es conocida con el nombre comercial
SANBORNS.

La ley no define que es clientela efectiva, pero define actos
destinados a protegerla contra conductas competitivas desleales
como es la infraccién administrativa que estudiamos en esta

fraccién VI del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para abundar en este tema, transcribimos la siguiente ejecutoria
emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito:

Séptima Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: 59 Sexta Parte

Pagina: 35
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NOMBRES COMERCIALES. DEBEN PROTEGERSE EN EL
CAMPO DE LA CLIENTELA EFECTIVA (HOTELES). Conforme
a los articulos 214, 216, 219 y relativos de la Ley de la
Propiedad Industrial, una persona tiene derecho al uso exclusivo
de un nombre comercial, en la extension del campo de su
clientela efectiva, y para evitar confusiones no deberan
publicarse nombres comerciales iguales o semejantes,
aplicados a_establecimientos del mismo género o de género
similar, en la misma localidad. Ahora bien, si en el caso, se negd
a la quejosa la publicacién de su nombre comercial aplicado a
un hotel, no sélo en la misma ciudad, sino en la misma zona de
esa ciudad, donde estd ubicado el hotel de la parte tercero
perjudicado; y segun las constancias de autos la diferencia entre
ambos hoteles consiste en que el hotel de la quejosa es de lujo,
sin que lo sea el de la tercero perjudicado, por lo que en aquél
se cobran cuotas que son dos veces mayores o mas, que las
que se cobran en éste, en consecuencia, en el caso no pudo
decirse legalmente que con la publicacion del nombre de la
quejosa se afecte a la tercero perjudicado en el campo de su
clientela efectiva. Pues si bien todos los turistas que van a un
lugar son clientela potencial de los hoteles de ese lugar, no se
puede decir que dos hoteles tengan la misma clientela efectiva,
cuando por lo precios y caracteristicas de los servicios la
clientela de uno de ellos es claramente de mayor capacidad
econémica que la clientela del otro, y las mencionadas
caracteristicas hacen que los hoteles no sean confundidos por
la clientela real de uno y otro, por lo que aunque en si mismos
los nombres sean susceptibles de confundirse, la diferencia
entre ellos, aunque secundaria en si, puede ser bastante para
diferenciarlos, atenta la diferencia entre las caracteristicas de
los servicios y de la clientela efectiva de ambos
establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revision 544/73. Hotel Playa Condesa, S.A. 26 de
noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzman QOrozco.

Podemos desmembrar varios elementos de la anterior
ejecutoria; el primero de ellos es la negativa general a publicar
nombres comerciales para proteger similares giros en la misma
localidad. Esto que parece muy claro y muy facil de entender fue
interpretado de manera contraria por el juez aquem cuando
entr6 en el campo de la clientela efectiva, llegando a una
conclusién contraria a lo que el precepto legal estipulaba. Se
dio mayor importancia a la delimitaciéon de la clientela potencial
clasificada desde el punto de vista del poder adquisitivo, de tal
suerte que habiendo clasificado a los dos hoteles que peleaban
la denominacion de la palabra CONDESA como uno destinado
para clientela econémicamente pudiente y otro para clientela
econémicamente modesta, fue suficiente para otorgar una
segunda publicacién de nombre comercial para un giro idéntico
en una zona cercana de una misma localidad. Creemos que
esta decision no es correcta, porque aunque pueda parecer que
la discriminacion de clientela efectiva por poder adquisitivo es
correcta, se afectan intereses de terceros, porque entonces
bastaria que cualquier negocio que se estableciera con mas o
menos capital y mayores o menores posibilidades podria afectar
a negocios con similares giros, aduciendo solamente que sus

clientes jamas acudirian a los negocios de la competencia y se



64

violarian los derechos que por el uso de un nombre comercial

hubieran adquirido con anterioridad.

Asi se trate de grandes corporaciones que detenten importantes
nombres comerciales, si encuentran en una localidad un nombre
comercial igual o semejante en grado de confusion usado con
anterioridad por un tercero, consideramos que no se le debe
afectar, por la premisa juridica de primero en tiempo primero en
derecho, siempre y cuando se compruebe que la fecha de
primer uso del nombre comercial sea anterior al uso nacional o
internacional del nombre comercial de fama notoriamente

conocida.

Con este ultimo argumento pasamos a estudiar otro elemento
importante de la hipotesis legal en estudio que es la zona
geografica.

Tanto la fraccion VI del articulo 213 como el articulo 105 ambos
de la Ley de Propiedad Industrial, nos remiten a la zona
geografica, exigiéndose para la proteccion de un nombre
comercial a nivel nacional, la difusion masiva y constante en
toda la Republica del mismo.

La idea de que el nombre comercial se vea reducido a una zona
geografica de la clientela efectiva, es arcaico y anacrénico, toda

vez que si esta disposicion pudo ser valida a fines del siglo XIX,
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fecha de la cual data la Convencién de Paris, hoy en dia resulta
fuera de lugar. En efecto, estos principios de zona geografica
y clientela efectiva lo adoptaron todas las leyes de propiedad
industrial de fines del siglo XIX a la fecha, sin embargo es
evidente que la institucion del nombre comercial tiende a
transformarse, pues hay que advertir que en primer término no
se trata de un “registro” sino que se solicita su publicacién en la
Gaceta de la Propiedad Industrial para que surta efectos contra
terceros; asi como, supone un principio de buena fé por parte
del titular de dicho nombre comercial al darlo a conocer al

publico en general.

Es importante senalar que la proteccién del nombre comercial
en la presente ley se podra extender a toda la republica cuando
exista difusién masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El hecho de que la actual ley permita que un nombre comercial
tenga vigencia en toda la republica implica ese reconocimiento a

nivel federal, dejando de lado la proteccién de caracter local.

Debido a las comunicaciones actuales, existe una gran facilidad
de difusion de un nombre comercial anunciado por cable via
satélite o por internet, siendo factible que cualquier persona que
observe ese anuncio se convierta en cliente potencial de dicho

establecimiento.
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En el pasado cuando se hablaba de un nombre comercial,
ocurria que si una empresa, por ejemplo SANBORNS, debia
solicitar la publicacion del nombre comercial para cada uno de
los establecimientos que tuviera. Asi existia la publicacion del
nombre comercial para SANBORNS ACAPULCO CENTRO,
SANBORNS ACAPULCO COSTERA, SANBORNS MADERO,
etc.

En la actualidad existen SANBORNS en las principales
ciudades del pais y su nombre comercial se encuentra protegido

en toda la republica debido a su difusidbn masiva y constante.

Las marcas de servicios en clase 42, han venido a suplir la
figura juridica del nombre comercial, ya que el registro de una
marca tiene vigencia en toda la Republica, independientemente
de que solamente se use en un lugar determinado del pais.

Clase 42. Restauracion (alimentacion); alojamiento
temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza,
servicios veterinarios y de agricultura;, servicios
juridicos; investigacion cientifica e industrial;
programacion de ordenadores; servicios que no
puedan ser clasificados en otras clases

En los casos de los restaurantes de comida rapida POLLO
LOCO y las neverias BING, son conocidos no solamente en la

Republica Mexicana, sino que también han otorgado

franquicias en el extranjero.
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Se debe hacer notar la trascendencia del nombre comercial LA
MICHOACANA que protege paleterias en el pais. Dicho nombre
comercial se encuentra asociado a la fama y el prestigio de
paletas y helados de establecimientos operados por personas
de Tocumbo, Michoacan.

Podemos mencionar el nombre comercial McDONALDS,
famoso mundialmente, para proteger alimentos y servicios de
restaurante.

Estos conceptos no podemos circunscribirlos a una zona
geografica ya que han rebasado esos ambitos y su proteccion
debe darse no solamente a nivel nacional sino también

internacional.

4.7 Articulo 213, Fraccion VIl.- Usar como marcas las
denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas
a que se refiere el articulo 4o. y las fracciones Vi, VIII,
IX, XlI, Xill, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;

El articulo 4° senala:

ARTICULO. 40.- No se otorgara patente, registro o
autorizacion, ni se dara publicidad en la Gaceta, a ninguna
de las figuras o instituciones juridicas que regula esta Ley,
cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden
publico, a la moral y a las buenas costumbres o
contravengan cualquier disposicion legal.
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La proteccion de esta disposicion legal no afecta a particulares,
esta destinada a proteger a la sociedad prohibiendo los registros
de derechos industriales que contravengan el orden publico, que
constituyera un insulto o que atentara contra la moral o las

buenas costumbres.

ARTICULO 90.- No seran registrables como marca

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 o emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier ofra organizacion
reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal
de los mismos;

Vill.- 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,

Por ejemplo a la Casa Pedro Domecq, S. A. se le negd el
registro de la marca AZTECA DE ORO y disefo, porque en el

dibujo pretendia utilizar moneda de oro de veinte pesos

conocida como Azteca de Oro.

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacion gréfica de condecoraciones, medallas u
otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos
oficialmente;
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Significa esto que no podria utilizarse por ejemplo una medalla
olimpica como marca para amparar articulos deportivos o de
otra especie.

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

Si no es con consentimiento del propio interesado o de sus
familiares los signos distintivos a que se refiere esta fraccion no
se pueden usar como marca.

En este caso podriamos pensar en la marca de tequila VDA. DE
ROMERO que utiliza el retrato de una mujer. La violacion de
esta disposicion  uUnicamente tipifica una infraccién
administrativa, lo cual podria considerarse como un medio de
control muy leve, ya que la explotacion de nombres o figuras de
personas famosas puede llegar a constituir negocios millonarios
y a lo que se arriesga un trasgresor de esta fraccion es a muy
poco comparado con los grandes beneficios econémicos que
puede llegar a obtener, afectandose los derechos de aquellas
personas que sea redituable la explotacion de su nombre o

imagen.
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Asi mismo, esta hipétesis legal establece el derecho al que tiene
cada persona a explotar su propia imagen, y aun si alguien
cuya imagen se esta usando no es famosa, no tiene derecho
ningun tercero a explotar la misma. De esta forma debe
considerarse como prohibicién legal que alguien tome una
fotografia ya sea de la persona mas humilde o de la persona
mas importante para usarla como una marca.

Octava Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: I, Primera Parte, Enero a Junio de 1989
Tesis: 2a./J. 6

Pagina: 297

INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCION XI DEL ARTICULO
91 DE LA LEY DE, NO PROHIBE EL USO DE APELLIDOS
AISLADOS COMO MARCAS. La funcion que protege la
fraccion Xl del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es
la que tiene el nombre para individualizar a una persona,
distinguiéndola aun de aquellas que forman parte del grupo
familiar al que pertenecen, y dado que esta funcién se cumple
sélo _con el uso conjunto de los elementos que integran al
nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el apellido o
nombre patronimico, es de concluirse que el registro que de una
marca se pretenda hacer sélo podra negarse, con fundamento
en la mencionada fraccion X| del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, cuando se pretenda registrar el nombre
(nombre de pila y nombre patronimico) de una persona sin el
consentimiento de ésta o de sus ascendientes o descendientes
en grado mas proximo, cuando hubiere fallecido.
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Varios 6/85. Contradiccion de tesis denunciada por el
magistrado Adolfo O. Aragén Mendia, sustentada entre los
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Primer Circuito en
Materia Administrativa. 20 de febrero de 1989. Unanimidad de 5
votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Jorge
Antonio Cruz Ramos.

NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federacién, niumero 19-21, Julio-
Septiembre de 1989, pag. 70.

Octava Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: lll, Primera Parte, Enero a Junio de 1989
Tesis: 2a./J. 6

Pagina: 297

MARCAS. REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS. ARTICULO
91, FRACCION XI, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.
La sola lectura del articulo 91, fracciéon Xl, de la Ley de
Invenciones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto
no contiene alguna referencia expresa a la notoriedad, crédito o
fama del nombre propio sugerido como marca, obliga a concluir
que para negar su registro basta la existencia de una persona
portadora de ese nombre de quien el solicitante no haya
recabado el consentimiento exigido por el legislador.
Naturalmente, no pasa inadvertido para este tribunal que la
aplicacion del articulo en los términos antes sefalados, podria
enfrentarse a diversos inconvenientes de orden practico, pero
llegado a este punto conviene tener presente que no
corresponde a los 6rganos del Poder Judicial la elaboracion de
las leyes ni la redaccion de sus textos, de manera que en
acatamiento a lo dispuesto por el parrafo ultimo del articulo 14
constitucional, deben resolver las controversias de su
conocimiento con sujecion a la ley.



TERCER TRIBUNAL  COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1877/85. Creaciones Kena S.A. de C.V. 27
de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Goéngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano
Gallegos.

Xlll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi
como los titulos de publicaciones y difusiones periédicas,
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 lo autorice
expresamente;

Un ejemplo de lo anterior podrian ser todos los productos de
vestuario, alimenticios, de joyeria, etc. con las marcas de las
peliculas de moda, o los que contienen los disenos de
personajes como BATMAN, PICAPIEDRA, DISNEY, CHICAS
SUPERPODEROSAS, etc. Su uso sin autorizacién constituye
en principio una infracciébn administrativa pero podria caer
también bajo personajes de caracterizacion como CHESPIRITO,
la BEBA GALVAN, CHABELO, etc. optan por obtener el
registro marcario de sus nombres ademas de la proteccion que
les corresponde por la Direccién General de Derechos de Autor,
para obtener una proteccién mas extensa de sus personajes

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 o servicios
que pretenda amparar;

Podria contemplarse dentro de esta figura el uso de la palabra
NATURAL como marca para amparar bebidas, jugos y néctares
siendo que los mismos utilizaran pura quimica como

saborizantes y colorantes.

Estas fracciones sefalan casos especificos en que el legislador
limita los derechos susceptibles de ser protegidos por la
propiedad industrial, prohibiendo el registro como marca de los
supuestos legales contenidos en las fracciones que
comentamos y, también tipifica como infraccion administrativa
el uso de estos signos distintivos vedados en productos y
servicios que se quisieran comercializar sin contar con el

registro marcario.

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

El supuesto legal que procedemos a comentar, es una
excepcion al precepto general contenido en el articulo 89
fraccion |, todos de la ley de la Propiedad Industrial, que senala
que una marca puede ser constituida como tal siempre y cuando
se ftrate de signos lo suficientemente distintivos para

diferenciarse de productos o servicios de la misma especie o
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clase. A su vez el articulo 93 del mismo ordenamiento
determina que las marcas se registraran en relaciéon con la
clasificacion de productos y servicios del reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial contenido en el articulo 59 del mismo.
Por lo tanto, solamente se protegeran los productos o servicios
correspondientes a la clase en la que se solicitd la marca y no
los que queden encuadrados en ofra clase distinta. Esta
situacion se conoce en derecho marcario como principio de
especialidad, lo cual significa que una persona queda en libertad
de obtener el registro de una marca en las clases donde no se
encuentra registrada ésta, siempre y cuando no se trate de una

marca notoriamente famosa.

Por ejemplo la marca ALPURA para proteger leche y productos
lacteos debe estar registrada en la clase 29 y para proteger

agua purificada y bebidas sabor naranja en clase 32.

La fraccion XV del articulo 90 prohibe el registro de una marca
aplicada a cualquier producto o servicio, si el signo distintivo
es igual o semejante a una marca que el Instituto estime

notoriamente conocida en nuestro pais.

Siguiendo como ejemplo el de la marca ALPURA, cualquier
tercero podria solicitar el registro de la misma denominacion

para productos o servicios no comprendidos en las clases 29 y



32. Pero si el Instituto la considera una marca notoriamente

conocida en México se negara el registro.

El ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad para
determinar si es notoriamente conocida en México una
marca, esta delimitado por el mismo articulo y se pueden
mencionar el conocimiento que tenga de la marca notoriamente
conocida el publico y los circulos comerciales del pais; la
publicidad y promocién de la misma; cuando se pueda crear
confusién o un riesgo de asociacion con la marca notoriamente
conocida, o se cause un aprovechamiento que cause el

desprestigio de la marca famosa.

Retomando nuestro tema, se considera infraccion administrativa
por la fraccidn en comento, el marcar productos o servicios con
un signo idéntico o semejante al de una marca notoriamente
reconocida, aun cuando se trate de articulos distintos a los
protegidos por el registro marcario maxime si dicha conducta

implica el desprestigio o la confusion de la marca.

En esta hipétesis podriamos citar el caso de la marca CHANEL
que fue considerada por la anterior Direccion General de
Invenciones y Marcas como una marca de gran prestigio y
notoriedad en nuestro pais, y por lo tanto se consideré6 como
una infraccion administrativa el uso que de ella hacia un

establecimiento de telas finas que ubicado en el Paseo de la
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Reforma ostentaba el nombre de MADAME CHANEL,

prohibiéndose a este Ultimo negocio el uso de tal denominacién.

A continuacion se reproduce una tesis jurisprudencial

relacionada con el tema que estamos tratando.

Octava Epoca

Instancia:. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: XV-Il, Febrero de 1995

Tesis: |.40.A.827 A

Pagina: 405

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS,
PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV
DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a
lo dispuesto en la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, esta prohibido
registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la
secretaria como notoriamente conocidas en México. Ahora bien,
para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad
administrativa exprese |las razones por las cuales concluye que
se origina aquélla, las que deben ser explicitas, es decir, claras
y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida
por casi la totalidad de los compradores potenciales; sélo de
esta manera se dara cumplimiento a la garantia de motivacion
establecida en el articulo 16 constitucional; pues la alusion a
razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el
cumplimiento de la garantia citada.

CUARTO TRIBUNAL  COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revision 2894/94. Elias Marcos Mayer Zaga Galante.
1o0. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David
Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramoén E. Garcia Rodriguez.

4.8 Articulo 213, Fraccion 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 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,

La hipotesis legal contenida en la fraccién en comento es muy
similar a la fraccion V anteriormente analizada, ya que ambas
prohiben el uso de marcas registradas, iguales o parecidas, sin
consentimiento del titular como o como parte de un nombre

comercial, una razén o denominacioén social.

El antecedente de la fraccion VIII lo encontramos en la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (articulo 213
VIIl) que variaba de la actual redaccion en que no incluia a los
nombres comerciales y Unicamente se referia a denominacion o

razon social y a personas morales como posibles infractoras:
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mientras que la actual ley engloba a personas fisicas y nombres
comerciales.

A diferencia de la fraccion V, la fraccion VIII sefala
especificamente la actividad del posible infractor “produccion,

importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o

similares a los que se aplica la marca registrada”; por lo que
esta fraccion se aplicaria a infracciones implicadas con la

comercializacion de los productos. Por ejemplo, importar

productos con una marca y a través de papeleria como facturas,
tarjetas, etc. hacer creer al comprador que existe una relacion

directa entre quien produce y quien vende.

4.9 Articulo 213, Fraccién IX.- Efectuar, en el
ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al
publico a confusion, error o engano, por hacer
creer o 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
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a error en cuanto al origen geografico del

producto;
Es importante sefalar que esta hipdtesis legal junto con la
contenida en la fraccion | del articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial que analizamos en este trabajo, contienen
una regla general que abarca el universo de los tipos especiales
del articulo estudiado. De tal suerte que cualquiera de las otras
infracciones del catalogo legal se encuadran perfectamente
dentro de los supuestos referidos, ya que cualquier accién
destinada a provocar confusion, error o engafo con los
elementos de identificacion de los bienes y servicios que
generan la actividad econémica impidiendo la distincion de cada
uno de ellos, o actos que sustraigan la preferencia del publico
utilizando la inventiva y los recursos de la competencia, a través
de cualquier conducta deshonesta susceptible de actualizar los
supuestos del articulo 213 pueden a su vez ser encuadrados
dentro de esta fraccion que protege contra la competencia
desleal.

Resulta de un alcance tan amplio esta hipétesis, que cuando en
la practica forense se denuncia una de las infracciones
contenidas en los tipos especiales previstos por la ley,
solicitando la declaraciéon administrativa de infraccion,

adyacentemente se hace valer esta disposicion, porque

cualquiera de los supuestos puede entenderse como una
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actividad de franca provocacion o induccion a la confusion,

engano o error.

Para Mauricio Jalife Daher, la fraccion IX obedece a un
formato mas amplio que la fraccién |, puesto que en dicha
fraccion no se limita la materia de proteccion a la comprendida
por la Ley de Propiedad Industrial (como sucede en la fraccion
I) y por lo tanto, cualquier acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia comercial o industrial podria ser

atacado con fundamento en esta hipotesis. *;

La tesis jurisprudencial que mas adelante reproducimos, define
con exactitud la materia de nuestro estudio, ya que delimita los
requisitos para que se actualicen las infracciones
administrativas; a continuacién procederemos a esquematizar

su contenido.

Para actualizar el tipo legal contenido en el articulo 213 de la
Ley de la Propiedad Industrial (correspondiente al articulo 210
de la Ley de Invenciones y Marcas) son indispensables tres

elementos:

8 ) JALIFE Daher, Mauricio.Op.cit.p.474
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a).- Conducta contraria a los buenos usos y costumbres
de la industria o comercio (conducta deshonesta) que
implique competencia desleal.

b).- Induccion a confusién error o engano.

c).- Hacer creer que existe relacion o asociacion entre un
establecimiento y el de un tercero.

Octava Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: VII, Junio de 1991

Pagina: 320

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA
QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA
PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley
de Invenciones y Marcas en su articulo 210, senala de manera
enunciativa doce actos que constituyen infracciones
administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y
costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen
competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en
el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusion, error o engano, por
hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una
relacion o asociacién entre dos establecimientos, que la
fabricacion de un producto se realiza bajo normas, licencia o
autorizacién de un tercero, o que se presta un servicio o se
vende un producto con autorizacion o licencia de un tercero
(inciso b), fraccion Xl), de esta manera encontramos en el citado
precepto dos elementos indispensables para que se actualice la
infraccion administrativa en él prevista, el primero se refiere a la
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existencia de una conducta contraria a los buenos usos y
costumbres de la industria o comercio que implique
competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa
conducta cause o induzca al publico a confusién, error o engafio
en relacion con el producto o servicio que requiere o con el
establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer
elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en
el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos,
costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que
menoscabe la libre competencia o perjudique al publico
consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema
juridico, la libre competencia esta constitucionalmente
garantizada por los articulos 50. y 28 de nuestra Carta Magna, y
conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se
dedique a la profesién, industria o comercio que le acomode,
siendo licito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni
se ofendan los derechos de la sociedad; se prohiben los
monopolios, a excepcion hecha de aquellos que por su
naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que
conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y
marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro
pais se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio
de la Union de Paris, vigente desde mil novecientos ochenta y
tres, mismo que en términos del articulo 133 constitucional, es
la ley en nuestro pais; este convenio fue publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el veintisiete de julio de mil novecientos
setenta y seis, y en su articulo 10 bis senala expresamente que,
los paises de la Union estan obligados a asegurar a los
nacionales, una proteccion eficaz contra la competencia desleal,
y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial
o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas
vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los
actos deshonestos en materia de industria y comercio, y
aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra.
Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener
presente que lo sancionable, es el abuso del bien juridico
tutelado por el articulo 28 constitucional, es decir, el abuso a la




libertad de competencia que en él se consagra, no siendo
admisible la restriccion de esta libertad sin la existencia de una
conducta que se adecue exactamente al supuesto juridico
contemplado por la norma legal. La ley senala una serie de
actos deshonestos que considera como conductas de
competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las
disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sélo
al tercero de quien obtiene beneficio o causan dano, sino
también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a
su vez en un dafo para el publico que requiere de los productos
o servicios que le ofrecen. Asi, tomando en cuenta los actos
deshonestos que se sancionan como infracciones
administrativas y como delitos, podemos definir a Ila
competencia desleal, como la conducta de un competidor que
utilizando cualquier procedimiento _en contra de las buenas
costumbres o de alguna disposicién legal, sustraiga, utilice o
explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con
el fin de obtener ventajas indebidas para si, para varias
personas, o0 para causarle un dafio a aquél, para tal efecto,
debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido
interpretado por la doctrina como los principios deducibles de
normas positivas que son aceptados por el sentimiento juridico
de una comunidad. Asi, costumbres comerciales como
anuncios, promociones de ventas, campanas de descuento,
etcétera, son licitas y permitidas para atraer clientela a un
establecimiento o hacia un producto, siempre que no se
empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el
concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es
requisito primordial para que haya deslealtad, que primero
exista competencia entre los comerciantes, es decir, que
desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el
mismo fin, toda vez que podria darse una conducta ilicita entre
comerciantes que no compiten entre si, y ésta,
independientemente de que sea sancionable por otros medios,
no constituye competencia desleal. También cabe decir, que |la
conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa
o _pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omision,
realizada con la intencién de obtener un beneficio propio o
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causar _dano a otro recurrente. Ahora bien, para que esa
competencia desleal sea sancionable como infraccién
administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable
que se actualice el o induzca al publico segundo supuesto,
consistente en que esa conducta calificada de desleal cause a
confusion, error o engafo en relacion con el producto o servicio
que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para
entender este segundo supuesto, es importante establecer lo
que se entiende por causar o inducir al publico, esto es, producir
en él, un animo incitandolo o persuadiéndolo a moverse en
determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto
es valido en la libre competencia pero no a través de conductas
deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin
mediante |la confusién, el error 0 el engafio en que se hace caer
al publico. Conforme al diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espanola, confusion, significa la mezcla de dos o mas
cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen
a la ofra, falta de orden o de claridad; la acepcion de error, es
concepto equivocado o juicio falso y engano; la falta de verdad
en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta
manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir,
equivocar o engafiar al publico, es una conducta deshonesta,
pero solo encuadra e infraccién que analizamos, si la confusion,
el error o el engafo lo llevan a suponer que existe relacion o
asociacion entre un establecimiento y el de un tercero, como por
ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la
misma o semejante denominacién, o bien, que lo hagan suponer
que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo
las normas, licencia o autorizacion de un tercero, como por
ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas
originales de la misma empresa que fabrican los automoviles.
Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es
necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las
hipétesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema
juridico, a excepcion de que expresamente lo senale la ley, no
es admisible la aplicacién de sanciones por conductas analogas
a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para
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que surta la causa de infraccion administrativa, que se den los
dos elementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
David Gongora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles
Denetro.

Octava ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Tomo: VII, Junio de 1991

Pagina: 320 Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

Creemos importante en este momento hacer una definicion de
los conceptos de COMPETENCIA DESLEAL y CONFUSION
indispensables para situarnos en el centro de lo que constituye
este trabajo.

COMPETENCIA DESLEAL EIl Convenio de la Union de Paris
define a este concepto como todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
Y segun la tesis jurisprudencial citada anteriormente, es la
conducta de un competidor que utlizando cualquier
procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicion legal, sustraiga, utilice o explote un derecho

comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener
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ventajas indebidas para si, para varias personas, o para
causarle un dafo a aquél. Es requisito primordial que haya
competencia entre comerciantes para que la conducta ilicita se
considere competencia desleal.

La conducta deshonesta puede ser activa o pasiva, siempre
encaminada a causar un dafo a un tercero u obtener un
beneficio propio.

Confusién, error o engafo puede ser de tres tipos: fonética,
grafica y conceptual o ideolégica. La confusion grafica se origina
por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras,
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple
observacion. La confusion ideolégica o conceptual se produce
cuando siendo las palabras fonética y graficamente diversas,
expresan el mismo concepto, es decir, es la representacion o
evocacion a una misma cosa o idea, la que impide al
consumidor distinguir una de otra. La confusion fonética se da
cuando dos palabras se pronuncian de forma similar y se

conserva un mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

4.10 Articulo 213, Fraccion X.- Intentar o lograr el
propésito 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
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servicios que ampare la marca con el propésito 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:
La proteccion de este tipo legal esta destinada a industriales,
comerciantes y prestadores de servicios contra cualquier
tercero, ya sea competidor o no, que incurra en actos que
desacrediten sus productos o servicios extendiendo la amplitud
del precepto mas alla de intereses entre competidores, pues
puede aplicarse a cualquier persona que incurra en actos de

competencia desleal.

Esta fraccién no esta destinada a proteger Unicamente actos de
publicidad comparativa que resultaran manipulados y obtuvieran
resultados dolosos, sino que protege contra cualquier otra
conducta tendiente a desprestigiar un producto o servicio por
cualquier otro medio. Un ejemplo de lo anterior, seria tratar de
convencer a algun director de compras de que no compre el
producto de la competencia levantando falsos criterios

relacionados con su naturaleza o calidad.

En el caso relativo a publicidad comparativa se remite
directamente a lo dispuesto por la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor que a su vez otorga competencia a la Procuraduria
Federal de Proteccion al Consumidor para determinar si las

comparaciones no son “tendenciosas, falsas o exageradas’.
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En términos de procedimiento administrativo para hacer valer
esta fraccion, se trata de un caso de competencia compartida y
por lo tanto, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial pueda declarar la existencia de la infraccion planteada
debera esperar el dicho de la PROFECO en base a lo que
determine la Ley Federal de Proteccion al Consumidor en
cuanto a lo tendencioso y nocivo de la comparacion de

productos, para poder emitir la respectiva declaracion.

4.11 Articulo 213, Fraccion Xl.- Fabricar o elaborar
productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o diseno industrial, sin
consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;
La ley de la Propiedad Industrial tipific6 esta conducta como
infraccion administrativa en lugar del anterior tratamiento como
delito que le daban la ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial (1991), la ley de Invenciones y Marcas

(1976) y la ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Resulta muy leve el tratamiento como infraccion administrativa
para una conducta de este tipo, que viola la esencia misma de
la proteccion de la propiedad industrial que no determina un
control enérgico a favor del industrial que produzca productos

patentados; y el castigo para el infractor muy ligero, sobre todo
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tomando en cuenta que puede tratarse de negocios millonarios.
Tal es el caso de la utilizacion de la patente de mejoras en la
banda adhesiva de pafnales desechables propiedad de Kimberly
Clark por parte de Colgate Palmolive, que fue un caso de

intereses econdmicos muy importantes.

4.12 Articulo 213, Fraccion Xil.- Ofrecer en venta o
poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o
diseno industrial, a sabiendas de que fueron
fabricados o elaborados sin consentimiento del titular
de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
Es esta infraccibn muy parecida a la que comentamos
anteriormente, con la diferencia que aqui se sanciona la
conducta del comercializador del producto y no del fabricante.
Se pone como requisito que el comerciante este enterado de
que se trata de la copia de una invencion debidamente
protegida; para la aplicacion de esta fraccion en una declaracion
de infraccion administrativa se podria intentar un notificacion
previa, para en caso de reincidencia poder comprobar que se
hacia “a sabiendas” y poder continuar con el procedimiento.
Existe caso de comerciantes de prestigio que evitarian la
recurrencia del ilicito en el caso de encontrarse enterados del

asunto,
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4.13 Articulo 213, Fraccion Xlll.- Utilizar procesos
patentados, sin consentimiento del titular de Ia
patente o sin la licencia respectiva;

4.14 Fraccion XIV.- Ofrecer en venta o poner en
circulacion productos que sean resultado de Ia
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas que
fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la
patente o de quien tuviera una licencia de explotacion;

4.15 Fraccion XV.- Reproducir o imitar disenos
industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

Aplicamos el mismo analisis de las anteriores fracciones
comentadas en los dos incisos anteriores, con la salvedad de
que el supuesto legal se refiere a procesos patentados y
disefios industriales.

4.16 Articulo 213, Fraccion XVI.- 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 o
establecimientos iguales o similares a los que se
aplique el aviso;

La inclusion de este tipo legal considerando expresamente a los

avisos comerciales, es una novedad de la Ley de la Propiedad
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Industrial. Aqui se aplicarian los criterios dispuestos que para

analizar la confusiéon de marcas usamos anteriormente.

4.17 Articulo 213, Fraccion XVIl.- Usar un nombre
comercial o 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;

Esta hipétesis prohibe el uso de nombres comerciales iguales o

parecidos para amparar, establecimientos solamente y no habla

de productos o servicios, por lo que la cobertura legal se limita y
la imitacion o confusién derivada del uso de un nombre
comercial para amparar productos relacionados con el
establecimiento no podria defenderse haciendo valer este
precepto legal. Seria el caso de una tienda de decoracién, que
entre otros productos vendiera muebles y que algun tercero

comercializara o fabricara muebles usando el nombre comercial

4.18 Articulo 213, Fraccion XVIll.- 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;

Esta conducta se encontraba tipificada como delito en la anterior

Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (articulo
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223, fraccion VI) asi como en la Ley de Invenciones y Marcas y
en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

El supuesto legal de que ahora nos ocupamos es conocido
como uso ilegal de marca y presupone el uso idéntico de la
marca registrada, porque en caso de alguna variante, aln
siendo minima, nos estariamos refiriendo a otra figura juridica

conocida como imitacion.

El uso ilegal de marca se asemeja al delito de falsificacion de
marca previsto por el articulo 223 fraccién Il y 1l de la Ley de la
Propiedad Industrial. Es uno de los pocos casos en que una
misma conducta se encuentra regulada por dos articulos

diferentes o rubros.

4.19 Articulo 213, Fraccion 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;
Nos encontramos ante un asunto similar al contenido en las
fracciones XlI y XIV del mismo ordenamiento legal que castiga a
los comercializadores que con pleno conocimiento “a
sabiendas” de que se trata de productos marcados con marcas
registradas y que no se tiene el consentimiento del titular del

registro ni la licencia respectiva.




Para deshacer dicha accién y lograr la declaracién
administrativa de infraccidbn respectiva se debe notificar

publicamente al infractor para que no alegue desconocimiento.

Asi mismo, como en la fraccion que antecede, esta conducta
era considerada un delito por la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial (articulo 223, fraccién VI) y dado el
perjuicio tan grave que se puede causar a un productor o
comerciante por la realizacion de este ilicito, su insercion como
infraccion administrativa desprotege los derechos de propiedad
industrial.

4.20 Articulo 213, Fraccion XX.- Ofrecer en venta o

poner en circulacion productos a los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados;
Esta conducta constituia un delito en la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial (articulo 223, fraccién VIII);
esta presuncion legal se aplica al caso de la falsificacion o
adulteracion de productos; por ejemplo, en el caso de perfumes
o bebidas que utilicen envases originales y cuyos contenidos
hayan sido rellenados. Este supuesto puede causar grave dafio
al titular del registro, ya que la concordancia entre calidad y

marca podria afectarse severamente.
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4.21 Articulo 213, Fraccion XXl.- Ofrecer en venta o
poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
Estamos ante un caso similar al tratado en las fracciones
anteriores, igualmente la Ley de Fomento y Protecciéon de la
Propiedad Industrial tipificaba esta conducta como delito en su
articulo 223 fraccion |X, quedando en la actual ley Gnicamente
como infraccién administrativa por lo que la sancion contra esta

conducta es mas restringida.

Son los comerciantes o distribuidores los que cometen esta
infraccion alterando los empaques y el etiquetado de los
productos amparados por una marca registrada, ofreciendo los
productos con otro etiquetado. Esto con el propésito de cambiar
precios y condiciones de venta; el bien juridico afectado por este
ilicito es el interés del publico consumidor, al que se le pueden
ofrecer productos con mas alto precio que el que esta protegido
con la marca, asi como el del propietario de la marca registrada
al afectarse la concordancia entre la calidad del producto con su

registro marcario.

4.22 Articulo 213, Fraccion XXll.- Usar sin autorizacion
o licencia correspondiente una denominacion de
origen;
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Esta hipdtesis se consideraba anteriormente delito en la ley de
Fomento y Proteccidén de la Propiedad Industrial (articulo 223,
fraccion Xll) reduciéndose el amparo legal al convertir este

supuesto en infraccion.

Este supuesto protege tanto los derechos derivados de los
productores que tienen autorizacion para el uso de una
denominacion de origen, como al publico consumidor para que
no se le engane con respecto al origen y procedencia de los

articulos amparados por la denominacion de origen.

En este supuesto es genérica la mencién a la denominacion de
origen, y por lo tanto quedan protegidas denominaciones de

origen tanto nacionales como extranjeras.

La Ley de la Propiedad Industrial, considera como

denominacion de origen:

ARTICULO 156.- Se entiende por denominacion de
origen, el nombre de una region geografica del pais que
sirva para designar un producto originario de la misma, y
cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al
medio geografico, comprendiendo en éste los factores
naturales y los humanos.

ARTICULO 157.- La proteccion que esta Ley concede a
las denominaciones de origen se inicia con la declaracion
que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma
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sera sancionado, incluyendo los casos en que venga
acompanada de indicaciones tales como "género”, "tipo”,
"manera”, ‘"imitacion", u otras similares que creen
confusion en el consumidor o impliquen competencia
desleal

Las denominaciones de origen orientan al consumidor en sus
decisiones de compra, ya que son signos distintivos que
garantizan la procedencia y las cualidades o caracteristicas

inherentes a los productos que protege.

Los productores, camaras o asociaciones de productores y
entidades estatales o federales pueden solicitar la declaraciéon
de proteccion a una denominacién de origen; en la que tienen
que satisfacer a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial el vinculo entre denominacién, produccion y territorio
para que pueda hacer la declaratoria correspondiente en el
Diario Oficial de la Federacioén.

Es importante sefalar que el Estado Mexicano es el titular de
las denominaciones de origen y solamente pueden usarse por
autorizaciéon que expida el Instituto (articulo 167 de Ley de la

Propiedad Industrial).

4.23 Articulo 213, Fraccion XXIlll.- Reproducir un
esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del
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titular del registro, en su totalidad o cualquier parte
que se considere original por si sola, por
incorporacion en un circuito integrado o en otra
forma;
La incorporacion de esta figura juridica de proteccion a la
propiedad industrial deriva del Tratado de Libre Comercio para
America del Norte y de otros Tratados Internacionales que

regulan esta materia.

Un esquema de trazado es la expresion tridimensional de los
elementos, uno por lo menos debe ser activo, y de alguna o

todas las interconexiones de un circuito integrado.

Un circuito integrado es un producto en su forma final o
intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo
menos sea un elemento activo, y alguna o todas las
interconexiones, formen parte del cuerpo de la superficie de
una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a

hacer una funcion electronica.

4.24 Articulo 213, Fraccion XXIV.- Importar, vender o
distribuir en contravencion a lo previsto en esta ley,
sin la autorizacion del titular del registro, en cualquier
forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un
esquema de trazado protegido, o
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c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a
su vez incorpore un esquema de trazado protegido
reproducido ilicitamente, y

Existen tal cantidad de circuitos integrados que sufren cambios
constantemente, quedando obsoletos en poco tiempo que en
nuestro pais no existen circuitos integrados protegidos.

4.25 Articulo 213, Fraccion XXV.- Las demas
violaciones a las disposiciones de esta Ley que no
constituyan delitos.

Este supuesto juridico esta redactado de una forma tan amplia
que supondria una posibilidad extensa para impugnar cualquier
conducta cometida en contravencién a la Ley de la Propiedad
Industrial, incluyendo obligaciones de hacer como
comprobaciones de uso de marca, proporcionar informacién al

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 204.- Toda persona tendra obligacion de
proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince dias,
los informes y datos que se requieran por escrito,
relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley y demas disposiciones derivadas de ella.

No cabe duda que la holgura de esta disposicion podria
contribuir a que se trataran de actualizar a este supuesto

situaciones que se podrian considerar como exageradas; pero
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es mejor que exista ese riesgo y dejar como tabla de salvacion
la invocacion de esta causal para los casos no previstos y que
puedan resultar en detrimento de los derechos de propiedad
industrial.
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CAPITULO QUINTO

DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION

5.1 Procedimiento de declaracion administrativa

El titulo VI de la Ley de la Propiedad Industrial establece las

reglas generales de los procedimientos administrativos.

Toda solicitud o promocién dirigida al Instituto, con motivo de lo
dispuesto en esta Ley y demas disposiciones derivadas de ella,

debera presentarse por escrito y redactada en idioma espariol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan

acompanarse de su traduccion al espanol.

Las solicitudes y promociones deberan ser firmadas por el
interesado o su representante y estar acompanadas del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.
Si falta cualquiera de estos  elementos, el Instituto desechara

de plano la solicitud o promocion.

Cuando las solicitudes y promociones se presenten por

conducto de mandatario, éste debera acreditar su personalidad:
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1.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el
mandante es persona fisica;

2- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos,
cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes
de patentes, registros, o la inscripcion de licencias o sus
transmisiones.

En este caso, en la carta poder debera manifestarse que quien
la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento

en el que consten dichas facultades.

3.- En los casos no comprendidos en el inciso anterior, mediante
instrumento publico o carta poder con ratificacion de firmas ante
notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana,
debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades

del otorgante, y

4.- En los casos no comprendidos en el inciso 2, mediante
poder otorgado conforme a la legislacion aplicable del lugar
donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales,
en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.
Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona
moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi como del
derecho del otorgante para conferirlo, se presumira la validez

del poder, salvo prueba en contrario.



En cada expediente que se tramite debera acreditarse la
personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastara
con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se
encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido
por el Instituto.

El Registro General de Poderes es un archivo de documentos
que acreditan la personalidad de los representantes o gestores
de los titulares de los derechos de propiedad industrial,
organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Este Registro General de Poderes, tiene por finalidad facilitar el
trabajo de integracién de solicitudes de registro tanto para los
solicitantes o gestores, como para el personal del mismo
Instituto. A la fecha bastara con anexar a la solicitud copia
fotostatica del documento que acredite la existencia del poder

en el Registro General de Poderes.

En toda solicitud, el promovente debera sefalar domicilio para
oir y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y debera
comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de
que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones
se tendran por legalmente realizadas en el domicilio que

aparezca en el expediente.
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En los plazos fijados por la Ley en dias, se computaran
unicamente los habiles; tratdndose de términos referidos a
meses 0 afnos, el computo se hard de fecha a fecha,
considerando incluso los dias inhabiles.

Los plazos empezaran a correr al dia siguiente de la notificacién
respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtiran efectos de
notificaciéon en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en
su defecto, al dia siguiente de aquél en que se ponga en

circulacion.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicara en el
Diario Oficial de la Federacién, en el mes de enero de cada ano,
los dias en que suspendera labores (articulo 4° del Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial).

El Instituto podra iniciar el procedimiento de declaracién
administrativa de oficio o a peticion de quien tenga interés

juridico y funde su pretension.

La solicitud de declaracién administrativa que se interponga

debera contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su

representante;

/.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;
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Ill.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su

representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detallandolo en términos
claros y precisos;

V.- La descripcion de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

Con la solicitud de declaracion administrativa deberan presentarse,
en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y
constancias en que se funde la accion y ofrecerse las pruebas
correspondientes, Las pruebas que se presenten posteriormente, no
seran admitidas salvo que fueren supervenientes. Cuando se ofrezca
como prueba algun documento que obre en los archivos del Instituto,
bastara que el solicitante precise el expediente en el cual se
encuentra y solicite la expedicion de la copia -certificada
correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se
exhiba.

Si el solicitante no cumpliere con los requisitos arriba sefalados, el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le requerira, por una
sola vez, subsane la omision en que incurrié o haga las aclaraciones

que correspondan; para tal efecto se le concedera un plazo de ocho
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dias, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se
desechara la solicitud.

También se desechara la solicitud por falta de documento que
acredite la personalidad o cuando el registro, patente,
autorizacion o publicacién que sea base de la accién, no se

encuentre vigente.

En los procedimientos de declaracion administrativa se
admitiran toda clase de pruebas, excepto la testimonial y
confesional, salvo que el testimonio o la confesion estén
contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a
la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, para los
efectos de esta Ley, se otorgara valor probatorio a las facturas
expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su

licenciatario.

Para la comprobacion de hechos que puedan constituir violacién
de alguno o algunos de los derechos que protege la Ley, o en
los procedimientos de declaracién administrativa, el Instituto
podra valerse de los medios de prueba que estime necesarios.
Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan
presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente
tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado

alguna prueba pertinente para la sustentacion de dichas
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pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto
podra ordenar a ésta la presentacion de dicha prueba, con
apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la

proteccién de informacién confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el
acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo
su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera
significativa el procedimiento, el Instituto podra dictar
resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o
negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los
argumentos presentados por quien resulte afectado
desfavorablemente con |la denegacién de acceso a las pruebas,
a condiciéon de que se conceda a los interesados la oportunidad
de ser oidos respecto de los argumentos y las pruebas
presentadas.

Admitida la solicitud de declaracién administrativa de nulidad,
caducidad y cancelacion, el Instituto la notificara al titular
afectado, concediéndole un plazo de un mes para que
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los

procedimientos de declaracion administrativa de infraccion se

concede un término de diez dias habiles contados a partir de la
notificacion para que el demandado manifieste lo que a su
derecho convenga. La diferencia en el plazo para la

contestacion de la solicitud es que la ley trata de proteger a los
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titulares de los derechos de propiedad industrial y de restarle
beneficios al presunto infractor. La notificacién se hara en el
domicilio sefalado por el solicitante de la declaracion
administrativa

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de
declaracion administrativa, la notificacién al titular afectado o, en
su caso, al presunto infractor se hara en el domicilio sefalado
en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar
aviso al Instituto, por publicacién en los términos del articulo 194
de la Ley.

El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto

infractor formule sus manifestaciones debera contener:

I.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en

Su caso, de su representante;

I1.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

Ill.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los

puntos de la solicitud de declaracion administrativa, y

V.- Fundamentos de derecho.
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Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto
infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la
prérroga a que se refiere el articulo anterior, previo estudio de
los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo
requieran, se dictara la resolucién administrativa que proceda, la
que se notificara a los interesados en el domicilio sefialado en el
expediente o, en su caso, mediante publicaciéon en los términos
del articulo 194 de esta Ley. Tratandose de procedimientos de
declaracion administrativa de infraccion, en la misma resolucién

se impondra la sancién, cuando ésta sea procedente.

5.2 Declaracion Administrativa de Infraccion

La declaraciéon administrativa de infraccion procedera cuando el
presunto infractor este cometiendo alguna de las conductas
prohibidas en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial
o cometa alguna violacion a las disposiciones de la Ley. El
procedimiento se iniciara a peticion de parte o bien de oficio.

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

Il.- 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, rétulos, papeleria y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

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 ¢), anteriores;

Ill.- 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
practicara conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a 212
BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensién o
el cese de los actos que constituyan una violacion a las
disposiciones de esta Ley, y
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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 la 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 resolucién. Igual obligacién tendran los productores,
fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes seran
responsables de recuperar de inmediato los productos que ya

se encuentren en el comercio.

5.3 Inspecciones

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y
demas disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizara la
inspecciéon y vigilancia, conforme a los siguientes
procedimientos:

A).- Requerimiento de informes y datos, y

B).- Visitas de inspeccion.

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se

fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en
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venta los productos o se presten servicios, tendran la obligacion
de permitir el acceso al personal comisionado para practicar
visitas de inspeccion, siempre que se cumplan los requisitos

establecidos en el articulo anterior.

Se entiende por visitas de inspeccion las que se practiquen en
los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten,
expendan o comercialicen productos o en que se presten
servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones
de prestacion de los servicios y los documentos relacionados

con la actividad de que se trate.

De toda visita de inspeccién se levantara acta circunstanciada
en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la
qgue se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la

practico, si aquélla se hubiese negado a proponerios.

En las actas se hara constar:;

1.- Hora, dia, mes y ano en que se practique la diligencia;

2.- Calle, numero, poblacion y entidad federativa en que se
encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

3.- Numero y fecha del oficio de comision que la motivo,
incluyendo la identificacion del inspector;

4.- Nombre y caracter de la persona con quien se entendi6 la

diligencia;



5.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como
testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en
su defecto, por el inspector;

6.- Mencion de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer
su derecho de hacer observaciones al inspector durante la
practica de la diligencia;

7.- Datos relativos a la actuacion;

8.- Declaracion del visitado, si quisiera hacerla;

9.- Mencion de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer
su derecho de confirmar por escrito las observaciones que
hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas
al acta levantada, dentro del término de diez dias, y

10.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia,
incluyendo al inspector, y en su caso, la indicacion de que el

visitado se negd a firmar el acta.

Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los
visitados podran ofrecer pruebas en relaciéon con los hechos

contenidos en el acta.

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 designara 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.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hara constar en la

resoluciéon que emita al efecto.

El aseguramiento podra recaer en:

.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disenos,
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:

I.- 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

I1l.- Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los
que se materialice la infraccién a los derechos protegidos por

esta Ley.

En el aseguramiento de bienes, se preferira como depositario a
la persona o Institucion que, bajo su responsabilidad, designe el

solicitante de la medida.
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En el caso de que la resolucion definitiva sobre el fondo de la
controversia, declare que se ha cometido una infraccion
administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
decidira, con audiencia de las partes, sobre el destino de los

bienes asegurados, sujetandose a las siguientes reglas:

1.- Pondra a disposicion de la autoridad judicial competente los
bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de
que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparacién del dano
material o al pago de los dafios y perjuicios;

2.- Pondra a disposicion de quien determine el laudo, en el caso

de que se opte por el procedimiento arbitral;

3.- Procedera, en su caso, en los términos previstos en el
convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen

celebrado el titular afectado y el presunto infractor,;

4 .- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores,
cada uno de los interesados presentara por escrito, dentro de
los cinco dias siguientes al en que se les dé vista, su propuesta
sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido
retirados de la circulacién, o cuya comercializacion se hubiera

prohibido;



5.- Debera dar vista a las partes de las propuestas presentadas,
a efecto de que, de comun acuerdo, decidan respecto del
destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto
dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que se les haya
dado vista;

6.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el
destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha
presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las
fracciones | a lll anteriores, dentro del plazo de 90 dias de
haberse dictado la resolucién definitiva, la Junta de Gobierno del

Instituto podra decidir:

a) La donacién de los bienes a dependencias y entidades de
la Administracion Publica Federal, entidades federativas,
municipios, instituciones publicas, de beneficencia o de

seguridad social, cuando no se afecte el interés publico, o

b) La destruccion de los mismos.

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

que manifieste lo que a su derecho convenga y presente loas
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pruebas correspondientes. Una vez concluido, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial con base en el acta de
inspeccion levantadas, y en caso de no haberse requerido por la
naturaleza de la infraccién, con los elementos que obren en el
expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas

del interesado, dictara la resolucion que corresponda.

5.4 Imposicion de Medidas Provisionales

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:

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

Ley;

2.- 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;
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c) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que

infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacion, elaboracion u obtenciéon de cualquiera de los

sefialados en los incisos a), b) y ¢), anteriores;

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

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

5.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensién o el
cese de los actos que constituyan una violacion a las
disposiciones de esta Ley, y

6.- 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

la violacion a los derechos protegidos por esta Ley.
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Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los
comerciantes o prestadores tendran la obligaciéon 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
de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren

en el comercio.

Para determinar la practica de las medidas a que se refiere el

articulo anterior, el Instituto requerira al solicitante que:

1.- Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los

siguientes supuestos:

a) La existencia de una violacién a su derecho;

b) Que la violacién a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un dafo
irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se
destruyan, oculten, pierdan o alteren.
2. Otorgue fianza suficiente para responder de los dafnos Yy
perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de

quien se haya solicitado la medida, y
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3. Proporcione la informaciéon necesaria para la identificacion de
los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en
donde se comete la violacién a los derechos de propiedad
industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podra
exhibir contrafianza para responder de los dafos y perjuicios
que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su

levantamiento.

El Instituto debera tomar en consideraciéon la gravedad de la
infraccion y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la
practica de ésta y determinar el importe de la fianza y la
contrafianza.

La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las
medidas a que se refiere el articulo 199 BIS de esta Ley, tendra
un plazo de diez dias para presentar ante el Instituto las

observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podra modificar los términos de la medida que se
haya adoptado tomando en consideracion las observaciones

que se le presenten.
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El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el
articulo 199 BIS sera responsable del pago de los daros y
perjuicios causados a la persona en contra de quien se
hubiesen ejecutado cuando:

I.- La resolucién definitiva que hubiese quedado firme sobre el
fondo de la controversia declare que no existid violacién ni
amenaza de violacién a los derechos del solicitante de la

medida, y

[l. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese
presentado la demanda o solicitud de declaracion administrativa
de infraccion ante la autoridad competente o ante el Instituto
respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de

veinte dias contado a partir de la ejecucién de la medida.

El Instituto pondra a disposicion del afectado la fianza o
contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el

procedimiento de declaraciéon administrativa de infraccion.

El Instituto decidira en la resolucién definitiva del procedimiento
de declaracion administrativa de infraccion, sobre el

levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, debera

cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos



industriales o para realizar actos que constituyan competencia
desleal.

El solicitante so6lo podra utilizar la documentacion relativa a la
practica de una medida provisional para iniciar el juicio
correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en
tramite, con prohibicién de usarla, divulgarla o comunicarla a

terceros.



CAPITULO SEXTO

SANCIONES

Las infracciones administrativas de la Ley de la Propiedad

Industrial, podran ser sancionadas de la siguiente forma:

1. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario

minimo general vigente en el Distrito Federal;

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

3.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

4 - Clausura definitiva;

5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En los casos de reincidencia se duplicaran las multas impuestas

anteriormente, sin que su monto exceda del triple del maximo,

aplicable segun el caso.



Se entiende por reincidencia, para los efectos de la Ley de
Propiedad Industrial y demas disposiciones derivadas de ella,
cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo
precepto, cometidas dentro de los dos afios siguientes a la

fecha en que se emitié la resolucion relativa a la infraccién.

Reincidir en las conductas prevista en las fracciones Il a XXI| del
articulo 213 traera como consecuencia que la proxima conducta,
si se realiza después de que la primera sancién administrativa
impuesta haya quedado firme, sea considerada como delito en
los términos de la fraccion |, articulo 223 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Para la determinacién de las sanciones debera tomarse en
cuenta:

|.- El caracter intencional de la acciéon u omisiéon constitutiva de
la infraccion;

Il.- Las condiciones econémicas del infractor, y

lll.- 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.

Las clausuras podran imponerse en la resolucién que resuelva
la infraccion ademas de la multa o sin que ésta se haya
impuesto. Sera procedente la clausura definitiva cuando el

establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos
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veces y dentro del lapso de dos anos, si dentro del mismo se
reincide en la infraccién, independientemente de que hubiere
variado su domicilio.

Las sanciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial
y demas disposiciones derivadas de ella, se impondran ademas
de la indemnizacién que corresponda por dafos y perjuicios a
los afectados, en los términos de la legislacion comun.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. Se entiende por propiedad industrial el conjunto
de figuras juridicas y leyes que tienen por objeto garantizar los
derechos derivados de la actividad industrial o comercial de
una persona fisica o juridica protegiéndola de la competencia
desleal.

SEGUNDA. Los derechos de Propiedad Industrial pueden ser
privativos o exclusivos. Los derechos privativos comprenden
las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los disefios
industriales, los dibujos industriales y los esquemas de trazado
de circuitos integrados; son derechos que no son renovables.
Los derechos exclusivos comprenden las marcas, nombres y
avisos comerciales, denominaciones de origen y secretos
industriales, los cuales son renovables por tiempo indefinido,
con excepcion de los secretos industriales, los cuales por su
naturaleza seran protegidos en tanto no pasen al dominio
publico.

Los derechos privativos y los exclusivos otorgan a su titular el
derecho al uso exclusivo de los mismos.
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TERCERA. Las contravenciones a las conductas previstas por
el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial son

consideradas por ésta como infracciones administrativas.

CUARTA. Las infracciones administrativas implican actos
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y prestacion de servicios por constituir actos de
competencia desleal.

QUINTA. Se entiende por competencia desleal efectuar en el
ejercicio de actividades industriales, mercantiles o de
prestacion de servicios, actos que causen o induzcan al publico
a confusién, error o engano respecto a establecimientos,

productos o servicios o lugar de procedencia.

SEXTA. Se propone reformar al articulo 199 BIS 1, para que la
fianza que se otorgue en la imposicion de medidas
provisionales sea fijada exclusivamente por el Instituto

Mexicano de |la Propiedad Industrial.

SEPTIMA. Se propone que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en sus resoluciones imponga multas de

mayor cuantia.
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OCTAVA. Se propone que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial ordene la clausura del establecimiento
cuando las medidas provisionales impuestas no sean
suficientes para prevenir o evitar la violacion de los derechos
protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

NOVENA. El arresto administrativo es letra muerta. Si el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no lo aplica, debe

suprimirse como sancién.

DECIMA. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe

aplicar la ley con mayor energia en contra de los infractores.
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