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INTRODUCCION

El presente estudio pretende exponer uno de los fendémenos que cada dia se hace mas
presente en las fronteras de nuestro pias, originando tanto la creacion de mercancia de
ilegitima procedencia, asi como la entrada de productos ya terminados que tiene el mismo
origen ilegitimo, que considero son el inicio de otros fenémenos, tales como la
reproduccion de peliculas y discos sin la autorizacion del titular de los derechos, la
violacion de derechos de autor, asi como de el comercio de mercancias de ilegitima
procedencia en las calles de las ciudades de nuestro pais.

Asi como también se estudiaran los mecanismos legales tanto en materia aduanal
como en la de derecho intelectual que tiene nuestra nacién para el ingreso de estas
mercancias. Asi como los medios legales que posen los titulares de los derechos de
propiedad intelectual para evitar el ingreso de mercancia de ilegitima procedencia, también
se estudiaran los medios legales que tienen los importadores de estos productos para su
defensa, donde propondremos diferentes ideas para una posible solucion.

En el primer capitulo abordaremos la historia y los conceptos de la propiedad
intelectual para comprender de mejor forma el fendbmeno de las medidas en frontera, asi
como también se comentaran multiples aspectos que se relacionen con el objetivo principal
de este estudio, estableceremos las bases para comprender de mejor manera en que
consisten las medidas cautelares que son el inicio del procedimiento para evitar la entrada
de cualquier mercancia de dudosa procedencia, se comentaran las medidas que aplican

distintos paises al nuestro sin el proposito de comparar.



Se estudiaran las diferentes leyes aplicables al fendmeno de las medidas en frontera,
asi como también los distintos tratados internacionales que regulan las medidas que cada
dia se convierten en un problema de carécter internacional, abordaremos el procedimiento
aduanero tratando de explicarlo de forma simple, para mejor comprension de la relacién
estrecha que existe entre la materia aduanal e intelectual, comentaremos distintos aspectos
de discrepancia entre una u otra.

Se estudiara particularmente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, tratado que establece de forma directa
las medidas minimas a seguir por los paises miembros de este acuerdo, asi como el Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canada y México, tratado que origina que nuestro
pais adoptara las medidas propuestas por el acuerdo ADPIC.

Hablaremos de la diferencias que existe entre una mercancia de dudosa procedencia
y una de contrabando; comentaremos el procedimiento que se aplica a las mercancias para
ingresar de forma legal a nuestro pais, asi como los documentos y maniobras a las cuales
deben ser sometidas antes de su ingreso definitivo, comentaremos las distintas atribuciones
y facultades que tienen las autoridades encargadas de vigilar el ingreso de estos productos;
analizaremos casos practicos que hayan presentado el fendmeno de las medidas en frontera,
asi como la solucién que plantearon las autoridades para este tipo de problemas,

propondremos distintas medidas para una mejor aplicacion de las medidas en frontera.

Vi



CAPITULO PRIMERO

I. CONCEPTOS GENERALES

Para entender nuestro tema partimos del punto de algunos conceptos esenciales dentro de la
rama de la propiedad intelectual, pues con ello encontramos la significacion de su
justificacion y el alcance de la practica de proteccion.

Derivado de la propiedad intelectual, encontramos a lo que comunmente se conoce
como propiedad industrial que a través de los afios ha adquirido gran importancia tanto en
nuestra economia como en la internacional, gracias a su vinculacion con el comercio
mundial y por la innovacion tecnoldgica que trae aparejada al ser protector de las
invenciones y de los signos distintivos que ayudan al progreso del comercio, por lo que es
fundamental contar con un extenso sistema de proteccion para la propiedad industrial y que
garantice la defensa de los usos y costumbres en el comercio.

También hablaremos de otros aspectos como los derechos de autor, las marcas, los
signos distintivos, los disefios industriales que son la materializacion de la subjetividad
creativa, pretendida a proteger. Efectivamente el proceso productivo no se origina con la
materialidad como construir una casa, crear un invento, sino la creacion derivada de la
idealizacion que como producto se explota, se puede apreciar que la idea se desprende de la
mente del hombre como sujeto creativo de conocimiento el cual lo materializara para que

este que sea objeto de proteccidn, que beneficie a la misma sociedad con su proteccion.

Alguien dijo: la esencia completa del hombre es el trabajo. En verdad esta tesis
ha sido enunciada por muchos: la encontramos en Hegel, en los post-hegelianos, y
también en Marx, en todo caso en el Marx de cierto periodo, diria Althusser; como yo
no me intereso por los autores sino por el funcionamiento de los enunciados poco
importa quien lo dijo o cuando. Lo que yo quisiera que quedara en claro es que el
trabajo no es en absoluto la esencia del hombre o la existencia del hombren su forma
concreta. Para que efectivamente los hombre sean colocados efectivamente en el
trabajo y ligados a el es necesaria una operacion o una serie de operaciones complejas



por las que los hombres se encuentran realmente, no de una manera analitica sino
sintética, vinculados al aparato de produccién para el que trabajan. Para que la esencia
del hombre pueda representarse como trabajo se necesita la operacion o la sintesis
operada por un poder politico.!

Si bien es verdad que desprendemos que el trabajo no es la esencia del hombre
desde nuestro particular punto de vista y coincidiendo con la cita de Michel Foucault,
considero que la esencia del hombre son las ideas, el pensamiento, su creatividad, su
raciocinio, es decir su creatividad para inventar, la cual al ser materializada es el objeto de
proteccion de nuestra materia.

Vamos a entender que al hablar de propiedad intelectual estaremos haciendo
referencia a los derechos de autor y la propiedad industrial. Es por ello que consideramos
que propiedad intelectual es la disciplina juridica que regula el pensamiento creativo del
hombre al materializar ideas que ayudan a la ciencia a crear y mejorar la vida, asi como el
comercio y los servicios protegiendo tanto su innovacién u originalidad como su

distintividad.

1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial se entiende como aquel “privilegio de usar en forma exclusiva y
temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios
que comprende cuatro grupos de instituciones, las creaciones industriales, los signos
distintivos, la representacion de la competencia desleal y los conocimientos técnicos y su
12

transmision.

También podemos considerar la siguiente definicion:

el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas fisicas o
morales que desean preservar sus creaciones, (patentes, modelos de utilidad, disefios

! Michel Foucault, La Verdad y las Formas Juridicas, Gedisa, Barcelona Espafia, 1978, pg.138.
2 Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México,1998, p. 2.



industriales), a distinguir sus productos o servicios de su misma especie o clase
(marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos
comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales,
distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, dentro de otros dedicados
al mismo giro también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las
autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos.?

Sin embargo, podemos consideramos que la propiedad industrial es:

Es la rama del derecho intelectual que se encarga de conceder proteccion a las
personas tanto fisicas como morales que sean inventores o titulares de signos distintivos
para usar en forma exclusiva y temporal bajo la rectoria del estado en el territorio nacional.

En otras palabras por ende son derechos de propiedad industrial, el privilegio de
explotar, usar o reproducir en forma exclusiva un invento o un signo distintivo que le fue
concedido a su creador, o titular, al solicitante, etc.

El Estado sera el encargado de conceder, reconoce y regular este derecho por medio
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), utilizando como fundamento la
Ley de la Propiedad Industrial (LPI), y el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
(RLPI). Una ves que se le concede este derecho, una persona o tendra de forma exclusiva
todos los beneficios y restricciones que aplican ser titular de este beneficio.

El articulo 28 constitucional, establece que no constituyen monopolios los derechos
exclusivos de explotacion ya que estos se conceden temporalmente, y son un
reconocimiento a la actividad inventiva del hombre, premiando esta actividad con el uso
exclusivo.

Se establecen dos principios en la LPI: el temporal y el territorial. El principio
temporal se refiere estrictamente al tiempo que se concedié para su uso exclusivo
dependiendo del derecho que se solicito. Mientras que el principio territorial comprende

unicamente el lugar que reconocio el derecho, es decir el estado que otorgo la proteccion.

® Viflamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, Trillas, México, 1998, p.123.



Como se puede apreciar el creador o inventor es la persona fisica o moral que
inventa y materializa su creacion, por lo cual va a existir un derecho moral que se le
reconoce como tal. Vamos a ver que el titular es la persona que consiguié el derecho sobre
la invencion a través de un medio legal ya sea intervivos o mortis causa.

La propiedad industrial se encuentra dividida b&sicamente en dos areas, las invenciones
y los signos distintivos.
[ _PATENTE
-MODELO DE UTILIDAD

INVENCIONES < -DISENO INDUSTRIAL MODELOS

( -ESQUEMAS DE TRAZADO INDUSTRIALES
\ -DIBUJOS
DE CIRCUITO INTEGRADOS JYNDUSTRIALES
PROPIEDAD < -SECRETO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
r
SIGNOS -MARCA
DISTINTIVOS

—NOMBRE COMERCIAL

-AVISO COMERCIAL

\ "DENOMINACION DE ORIGEN

1.2. INVENCIONES



La invenciones como parte de la propiedad industrial como especificamos se define como
“toda creacion intelectual que permite transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a traves de la satisfaccion inmediata de
una necesidad concreta”.*

Para Jaime Alvarez la invencion es “una solucion a un problema concreto en la
esfera de la tecnologia que puede referirse a un producto o a un procedimiento.”

Vamos a encontrar entre las invenciones a las Patentes, los Modelos de Utilidad, los
Disefios Industriales, los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados y los Secretos

Industriales. Estas figuras involucran todo el avance técnico proveniente de la creatividad

humana.

1.1.1. PATENTES

A. DEFINICION

Para proteger el derecho inventivo, surge la patente como el documento otorgado por el
IMPI, para hacer constar el derecho exclusivo y temporal que una persona fisica 0 moral
tiene para explotar una invencion. Es decir se refiere a la materialidad del derecho por el
que extiende y reconoce el estado que una persona tiene un derecho personalisimo,
transferible, y explotable. Se considera como “un privilegio legal concedido por el gobierno
a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo
fijo para impedir que otras personas produzcan utilicen o vendan un producto o empleen un

procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedié ese privilegio, el

* Gufa del Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad, Direccion de Patentes, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, p.9.

> Alvarez Soderanis, Jaime, La regulacion de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnologia,
2da ed, Porria, México,1979, p. 45.



invento patentado se pone a disposicién del publico en general, 0 como suele decirse pasa
al dominio pblico.”®

Internacionalmente la patente entonces se refiere a “ un documento emitido a
solicitud por una oficina gubernamental (con una oficina regional que actla para diversos
paises ) que describe una invencién y crea una situacion juridica en que la invencion
patentada puede ser normalmente explotada (fabricada, utilizada, hendida, importada ), sélo
con la autorizacién del titular de la patente. La proteccion que confiere a la patente esta
limitada al tiempo (generalmente quince a veinte afios).””

El doctor David Rangel Medina considera a la patente, “un monopolio de
explotacion de la industria o arte a que se refiere el invento, consistiendo ese monopolio en
el privilegio especial que otorga el estado al creador de una invencién que retnan las
exigencias legales que establece la ley de la propiedad industrial, acreditandose la
existencia de tal concesion a través del llamado titulo de patente, que es expedido por el
poder ejecutivo, a través de su autoridad competente el instituto mexicano de la propiedad
industrial”.®

La patente va amparar un producto o un proceso, es decir, el proceso que se

necesitan seguir para obtener un producto o el resultado de este; no se protege el resultado

final o el producto que se obtiene, sino a la forma en que se llego a este.

B. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN INVENTO PARA SER PATENTABLE

® UNCTAD, La Funci6n del Sistema de Patentes en la Transmisién de Tecnologia a los Paises en
Desarrollo.,No. De venta S. 1l D.6, nueva York., 1975, p.s. 1y 2.

" OMPI, Guia de Licencias para Paises en Desarrollo, 1995, p.27.

® Rangel Medina, David, op. cit., Derecho Intelectual, p.23.



Se va a entender por invento aquella creacion humana que transforma la materia o la
energia que se hallan en la naturaleza para poder ser aprovechadas por el hombre en su
provecho.

Encontramos que en palabras del articulo 15 de la LPI, la invencion se define “como
toda creacion humana que permite transformar la materia o la energia que existen en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre a satisfacer sus necesidades concretas™®,
asi como también encontramos que no todas las invenciones son objeto de recibir
proteccion patentaria. De acuerdo con los articulos 4 y 16 de la ley antes mencionada, para
que un invento sea patentable este debera reunir los siguientes requisitos:

1) Novedad. Por novedad se entiende todo aquello que no se encuentra en
estado de la técnica; es decir, que este conocimiento no haya sido divulgado
anteriormente por cualquier medio ya sea de forma oral o escrita en cualquier parte
del mundo (articulo 12 fraccion | LPI). La novedad surgirda apartir de un
conocimiento inexistente para el hombre que es desconocido para los deméas y va a
ser til para nuestra sociedad.

2) La actividad inventiva. Un inventor al momento de establecer el proceso
creativo y obtener su resultado este no debera ser una forma evidente y facil de
deducir a partir del estado de la técnica para un técnico en la materia (articulo 12
fraccion 111 LPI). Es decir este al momento de plantear su invento debera demostrar
que es diferente y Unico a los ya existentes.

3) La aplicacidn industrial. Una invencién debe ser til en cualquier rama de

la actividad economica. (articulo 12 fraccion V).

% Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2004, p. 7.



4) Que sea licita. En el articulo 4° de la LPI, se sefiala que las figuras que
sean reguladas por esta, no debera ser contrarias al orden publico, a la moral y las
buenas costumbres o contravengan cualquier disposicién legal de contenido o

forma.

C. DERECHOS QUE OTORGA UNA PATENTE
Cuando se nos a otorgado el derecho de una patente, en términos que establece la ley de la
materia, el titular gozara de los siguientes derechos:
1) Explotar la patente de manera exclusiva por veinte afios improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacion (articulo 23).
2) La facultad de permitir el uso a terceros otorgando las respectivas
licencias 0 mediante convenio inscrito en el IMPI (articulo 63 LPI).
3) El de celebrar juicio en contra de quien explote sin su consentimiento la
patente, mediante la interposicion de una infraccion administrativa o bien a partir de
la publicacion previa de la invencion el pago de los dafios y perjuicios que se le han

causado. (articulo 24 y 229 LPI).

D. OBLIGACIONES QUE IMPLICA UNA PATENTE
La Ley de la Propiedad Industrial, nos establece las siguientes obligaciones para el titular
de una patente:

1 ) El de explotacion la patente debido a que si esta no se usa le puede causar

una eventual caducidad (articulo 23, 73y 80 LPI).



2 ) Inscribir las licencias o convenios que se celebren sobre la patente, ya que
el hecho de no hacerlo no produciria efectos en perjuicio de terceros (articulo 63
LPI).

3 ) Se deberan pagar los derechos correspondientes para poder explotar en
forma exclusiva la patente, ya que sino se realiza este, se tendré por abandonado el
tramite (articulos 57 y 58 LPI).

4 ) El de usar una leyenda para identificar que la invencidn esta protegida por
una patente o que se encuentra en tramite, ya que la falta de esta producira como
consecuencia la imposibilidad de proceder civil o penalmente en contra de terceros,
asi como la no aplicacion de medidas provisionales que establece la LPI (articulos
26y 131 LPI).

Queremos resaltar el hecho que las disposiciones ya sefialadas para las patentes son
aplicables a las restantes figuras juridicas que integra el titulo segundo de LPI referente a
las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios industriales, por lo cual solo nos
limitaremos a estudiar en qué consiste y su tiempo de proteccion asi como sus

caracteristicas.

1.1.2 MODELOS DE UTILIDAD

Encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 28, establece que los
modelos de utilidad recaen sobre la modificacion o variacion en la configuracion, estructura
o forma de los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que presenten una funcidn
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. A

diferencia de una patente, en esta no importara el hecho de que su creacién o



funcionamiento sea evidente debido a que su modificacion efectla una nueva ventaja que
no posen las anteriores a ella.

En Espafia los modelos de utilidad en el articulo 143 de la Ley de Patentes nos dice
que“son las invenciones qué consisten en dar a uno objeto una configuracién, estructura o
constitucién de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o
aplicacion.”

La doctrina alemana ha considerado a los modelos de utilidad como las pequefias
invenciones, es evidente que su caracter evidente proporciona esta idea ya que se tratan de
creaciones mecanicas que mejoran o eficientan objetos ya existentes y que su naturaleza no
consiente que se les otorgué una proteccion superior. El termino de proteccion que les

otorga la ley en su articulo 29 es de 10 afios a partir de su fecha de presentacion siendo

improrrogables.

1.1.3 DISENO INDUSTRIAL
Un disefio industrial serd toda invencion cuyo objetivo sea dar una respuesta a las
necesidades de caracter estético de la industria moderna, ya sea a través de dibujos y
modelos para explotar el gusto del consumidor independientemente de sus cualidades
técnicas.

“Definir el contenido de un disefio industrial, implica una mayor profundizacion es
un principio una invencion, que se ubica en el campo de la estética y se relaciona mas

cercanamente con el derecho de autor.”**

19 ey de Patentes 11/1986, del 20 de marzo de 1986, Espafia, S/E, articulos 143, parrafo 1, pg. 39.
1 pgrez Miranda, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México un Enfoque de Derecho Econémico,
Porriia, México, 1999, p. 112.
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La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 32, establece que los disefios
industriales, se dividen en:

a) Dibujos Industriales. Se considera a estos como “una disposicion de
lineas, figuras o colores que constituyen imagenes y que provocan un efecto
decorativo original”*? dando un aspecto distintivo y propio a un producto con fines
estéticos.

b) Modelos Industriales. “o formas plasticas, esta constituido por una
maqueta; por un modelado, por una escultura™, es decir es una forma
tridimensional que sirve de molde para la fabricacion de un producto industrial que
le da una imagen especial.

Este tendra una vigencia de quince afios contados a partir de su fecha de solicitud
de inscripcidn, improrrogables que le otorga el Estado. Como se puede apreciar los Disefios

Industriales se distinguen de los Modelos de Utilidad o las Patentes, si no se examinan sus

aspectos de funcionalidad.

1.1.4. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCULOS INTEGRADOS
Los esquema de trazado de circuito son las figuras mas olvidadas por la practica en la

materia; el articulo 178 bis 1 de la LPI, la define de la siguiente forma:

Articulo 178 Bis 1. Para los efectos de este Titulo, se considerara como:

I.- 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 electronica;

I1.- Esquema de trazado o topografia: la disposicidn 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

12 Rangel Medina, David, op. cit., Derecho Intelectual, p. 43.
3 |dem.
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disposicion tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado;™

Como se puede observar es muy ambigua esta definicion ya que este regularmente
es una expresion tridimensional de un polimero (generalmente plastico), que generalmente
se muestra en cualquier forma, de sus elementos denominados (pistas), al menos una de
estas, es un elemento activo (circuito) y de alguna o todas sus interconexiones, este cuerpo
esta instruido para un circuito; el articulo 178 bis 2 de la ley antes citada, nos dice que “un
esquema de trazado que consista en una combinacidn de elementos o interconexiones que
sean habituales o comunes entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de
circuitos integrados al momento de su creacion, solo sera registrable si la combinacion en
su conjunto se considera original en los términos de la fraccién 1V del articulo 178 bis 1 de
este Titulo.”

Este tendrd una vigencia de diez afios contados a partir de su fecha de solicitud de

inscripcion, improrrogables que le otorga el Estado.

1.1.5. SECRETO INDUSTRIAL

Es la forma en que se oculta la informacién que le da a una empresa la posibilidad de
obtener cierta ventaja que le acarrea mayores beneficios sobre los competidores de su
mismo rubro, ya sea a partir de la forma de fabricacion o de algin elemento que forme
parte del producto. El doctor David Rangel Medina nos dice que el secreto industrial “se ha
definido el secreto industrial como todo medio de fabricacion que ofrece un interés practico

o comercial, que puesto en uso en una industria y se mantiene oculto a los competidores”.*

ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 38.
1> Rangel Medina, David, op. cit., Derecho Intelectual, p. 53.
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El articulo 82 de la LPI, considera secreto industrial “ a toda informacion de
aplicacion industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econdémica
frente a terceros en la realizacién de actividades econdémicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma.”°

Podemos desprender de esto, que se trata de un derecho que se le otorga a las
personas fisicas 0 morales, para proteger los conocimientos que le permiten conseguir
ventajas sobre sus competidores, cuando estas no hayan sido divulgadas por ninguna forma.

Hay que destacar que a diferencia de las figuras anteriormente analizadas este no
tiene una vigencia definida, ya que esta depende de que este conocimiento no se divulgue,

en consecuencia si este se divulga perdera su caracter de secreto pasando a ser de dominio

publico; una caracteristica que lo distingue es que se aplica a industria y comercio.

1.3 SIGNOS DISTINTIVOS

Estos se van a definir como todo elemento que lo va a diferenciar de los demas productos o
servicios que lo protegen de otros de su misma clase. En estos se encuentran las marca, el
aviso comercial, el nombre comercial y la denominacion de origen; mismos que vamos a
explicar en los siguientes puntos dando una mayor atencién a las marcas ya que las
disposiciones que la regulan son de caracter supletorio para las demas figuras antes

mencionadas.

1.3.1 MARCAS

1% ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 20.
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A. DEFINICION

Son muchas las definiciones de marcas existentes, pero existe una gran similitud a
momento de conceptuarlas, citaremos algunas que consideramos de las mas completas y
que explican de forma mas clara a estas.

El italiano Ezio Capizzano las define como “aquellas contrasefias de productos y
mercancias que andlogamente a los otros signos distintivos (firma y ensefia) son llamados a
desempefiar una funcién distintiva de determinados productos y mercancias sobre los
cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles”.!’

De acuerdo con Yves Saint Gal, desde un punto de vista juridico la marca es “un
signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos
o0 servicios de los de la competencia”y en un sentido econémico “un signo que tiende a
proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto publicamente con su
garantia”.'®

El doctor David Rangel Medina, define a la marca como “el signo de que se valen
los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o
servicios de los de sus competidores”.*

El articulo 88, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entiende por
marca a todo signo visible que distinga productos o servicio de otros de su misma especie 0

clase en el mercado. Se puede desprender del anterior precepto que una marca es un signo

que va a diferenciar un producto o servicio de otros de la misma clase.

17 Capizzano, Ezio. Ditta insegna, Marchio, breveto Etas Kompas, Milano, 1970, p. 66. quelle controfirme
danno prodotti e beni che similmente ai segnali distintivi ed altri (firma e insegna) loro sono chiamati per
eseguire un della funzione distintivo da prodotti certi e beni su che I'awviso, dia altro uguaglia o simile e per
quel confondibile della ragione.

18 Saint Gal, Yves. Politica General de una Empresa para la Proteccién y Defensa de sus Marcas en el
Extranjero, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica., Nos 15-16, afio VIII, México, diciembre
de 1970, ps. 74y 75.

19 Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, 1985, p. 153.
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La ley y la doctrina nos dicen que existen 3 formas de obtener los derechos sobre una
marca: 1) através del simple uso de los productos o servicios en los que se ostenta, 2)
mediante el registro de esta ante la autoridad competente en la materia siempre y cuando se
cubran todos los requisitos que establece la Ley; y 3) la denominada mixta que consiste en
obtener el registro o por el uso de la misma, nuestro pais a adoptado por esta forma ya que
el uso exclusivo depende del registro de esta, pero esta ultima contempla las dos formas

existentes.

B. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA MARCA
Conforme a la doctrina y la ley una marca debera reunir los siguientes requisitos para ser
objeto de proteccion:

1. Distintividad. Todo signo que permita diferenciar un producto con
respecto de otros productos.

2. Especialidad. Este signo debera distinguir e identificar un producto o un
servicio en particular, si se requiere proteger distintos tipos de productos o
servicios, se deberad proteger todos y cada uno de ellos independientemente de la
clase de que se trate.

3. Novedad. Como requisito no significa que sea de creacién propia, aun que
la palabra exista esta misma no se use para identificar los productos o servicios que
vamos utilizar.

4. Licitud. Con forme al articulo 4° de la LPI, que las marcas vallan en
contra de la moral y a las buenas costumbres o contravenir cualquier disposicion

legal.
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Encontramos que el articulo 89 de la Ley de la propiedad industrial establece los
signos que pueden constituir una marca:

Articulo 89.Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

I1.- Las formas tridimensionales;

I11.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre
que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con
una marca registrada o un nombre comercial publicado.?

Asi como el articulo 90 de la ley antes citada enumera lo que no podréa ser registrado

como una marca de los cuales destacaremos las siguientes:

Articulo 90. No seran registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dinamica, ain cuando sean visibles;

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

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados
0 acompafiados de elementos tales como signos, disefios 0 denominaciones, que les
den un carécter distintivo.

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

VII.- 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 otra
organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los
mismos;...

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

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

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engafar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas
indicaciones sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o
servicios que pretenda amparar;...

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en
tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a
los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una

20 |_ey de la Propiedad Industrial, op cit., p. 21.
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marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicarla a productos o servicios similares.?

C. TIPOS DE MARCA
La doctrina y la ley establecen que las marca de acuerdo a su composicion se clasifica en
cuatro tipos:
1) Marca nominativa. Estas se componen so6lo de palabras o nombres misma
que Unicamente protege la palabra independientemente de cdmo se emplee.
2 ) Marca innominada. Esta se constituye exclusivamente por un dibujo,
logotipo 0 una composicion de colores, sin que se utilicen palabras.
3) Marca mixta. Esta se encuentra conformada por un elemento nominativo
y uno innominativo, es decir de palabras y disefios, entiéndase por este ultimo
dibujos para dar mas caracter distintivo al producto o servicio que se protege.
4 ) Marca tridimensional. Esta va proteger las formas que tienen cuerpo y
volumen, es decir las caracteristicas distintivas que la constituyen como es la altura,

el ancho y el volumen.

D. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA
El registros de una marca otorgan a su titular los siguientes derechos:
1. El derecho de explotar en forma exclusiva la marca por un periodo de diez
afios contados a partir de su fecha de solicitud y que podrd ser renovado por

periodos idénticos (articulo 95 LPI).

2L Ibid, p. 22.
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2. El derecho de autorizar a un tercero el uso de la marca, hecho que debera
ser inscrito ante el IMPI, para que tenga efectos contra terceros y no caduque la
marca por no haberse usado (articulos 136 LPI).

3. El derecho de Proceder en contra de quien use la marca sin su

consentimiento (articulo 229 LPI).

E. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA
El registros de una marca obliga a su titular a:

a. La marca debera ser usada tal como fue registrada o con modificaciones
que no alteren su caracter distintivo (articulos 128 LPI).

b. La obligacién de usar la leyenda de marca registrada “MR” o la R; que
indican que se trata de una marca registrada, debido a que si no la utiliza no podra
proceder civil y penalmente en contra de terceros que la usen sin el consentimiento
del titular, asi como la aplicacién de las medidas provisionales que preveé la ley
(articulos 131y 229 LPI).

c. La obligacion de inscribir las transmisiones o licencias de uso ante el
IMPI, para que sea oponible ante terceros (articulo 136 LPI).

d. La obligacion de hacer el pago por el concepto de renovacion de la marca
en los seis meses anteriores a su vencimiento o en el plazo de gracia de seis meses
después del mismo en caso de querer conservar los derechos (articulos 133 y 134

LPI).

1.3.2 NOMBRE COMERCIAL
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Entenderemos por esta figura a todo signo distintivo que utilice una persona ya sea fisica o
moral para diferenciar a su establecimiento, empresa o negocio comercial de otros que se
dediquen a el mismo giro u otro similar a el de este.

El doctor David Rangel Medina nos dice que “Algunos autores y legislaciones
sefialan que el rétulo del establecimiento es la denominacion que algunos emplean para
designar al signo exterior de los locales de la negociacion, como una variante del nombre
comercial.”??

Encontramos que “para la doctrina mexicana, el nombre comercial se entiende tanto
la razon social y la denominacién de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de

las negociaciones mercantiles.”?®

se desprende claramente que la finalidad de esta figura es
proteger Unica y exclusivamente la diferencia entre establecimientos, empresas o negocios
comerciales y no el de los productos o servicios a diferencia de las marcas, obteniendo su
proteccion sin la necesidad de un registro, basta con que este asista al IMPI a publicar su
nombre en la gaceta del Instituto cubriendo los siguiente requisitos:
a. Que el nombre distinga lo suficiente a un establecimiento, empresa o
negocio de otros (articulo 108 LPI).
b. Que el nombre sea conocido por la clientela efectiva que se delimita a una
zona geografica o en su caso en la republica (articulo 105 LPI).
c. Que el nombre que se desea publicar no tengan ninguna de las limitantes
sefialadas para las marcas (articulo 109 LPI).

El nombre comercial implica la buena fe de la persona que pretenda publicarlo, es

por ello que simplemente se publica por que esta dotado la buena fe que se presume, este

22 Rangel Medina, David, op. cit., Tratado de Derecho Marcario, p. 82.
%3 Barrera Graf, Jorge. Tratados de Derecho Mercantil, Porrdia, México, 1987, p. 249.
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solo adquirira el caracter de uso geografico determinado a una sola zona o region siendo
limitado por este, es susceptible de que exista este en otra parte de nuestro pais ya que no
tiene un caracter exclusivo fuera de la zona donde se estableci6 a diferencia de la marca
cuyo registro constituye derechos de exclusividad sobre el producto o servicio que es
otorgado en todo el territorio nacional; este tipo de derecho tiene una vigencia de diez afios
contados a partir de su fecha legal, esto es a partir de su publicacién, pudiendo ser

renovados por periodos de la misma duracion.

1.3.3 AVISO COMERCIAL

Entenderemos por esta figura a todas 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 misma clase.

De conformidad con el articulo 99 de la LPI, el derecho exclusivo para usar un
aviso comercial se obtendra mediante su registro ante el Instituto, especificando si se trata
de publicitar un producto o un servicio como lo sefala el articulo 101 de la Ley antes
mencionada; si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algun establecimiento o
negociacion, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerara comprendido en la
clasificacion que establece el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; tendra una
vigencia de diez afios contados a partir de su fecha de presentacion de la solicitud, pudiendo

ser renovados por periodos de la misma duracion (articulos 102 y 103 LPI).

1.3.4 DENOMINACION DE ORIGEN

20



Entenderemos por esta figura el nombre de una region geogréfica del pais que sirva para
designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban
exclusivamente al medio y a los factores naturales y los humanos (articulo 156 LPI).

Con esta figura se “puede designar productos alimenticios, bebidas, objetos de
artesania elaborados en una region o zona geogréfica.”**

Esta declaracion estard sujeta su subsistencia a las condiciones que la originaron y
solo dejara de surtir efectos por otra declaracién del IMPI, mismo que serd la Unica
autoridad que puede emitir esta declaracion, actualmente solo se han declarado siete
denominaciones de origen, y son tequila, mezcal, olinala, Talavera, bacanora, &mbar de
Chiapas y café Veracruz”.”®

Encontramos que el articulo 167 establece que el Estado Mexicano serd el titular de
la denominacion de origen, pudiendo utilizarse solo atreves de una autorizacion por el
Instituto y tendra una vigencia que estard determinada por la subsistencia de las

condiciones que la motivaron y sélo dejara de surtir efectos por otra declaracion del IMPI

(articulo 156 LPI).

1.3.5 IMPORTACIONES PARALELAS

Antes de abordar la importacion paralela es conveniente comentar un poco sobre el
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, especificamente hablaremos del
agotamiento de las marcas el cual se origina de la siguiente forma; en el ambito nacional

este nace a causa de la primera comercializacion de los productos de marca realizados o

?* Guia del Usuario de Signos Distintivos. Direccién de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, s/e, 2003, p. 39.

% Diario Oficial de la Federacion del 9 de diciembre de 1974, (TEQUILA), 28 de noviembre de 1997
(MEZCAL Y OLINALA), 17 de marzo de 1995 (TALAVERA) y 15 de noviembre de 2000 (AMBAR DE
CHIAPAS Y CAFE VERACRU?Z).
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consentidos por el titular de los derechos en el mercado nacional. Debido al libre comercio
interno que existe en nuestro pais, constituyendo un solo mercado nacional. En el &mbito
internacional este agotamiento se da cuando la primera comercializacion esta realizada en
un mercado extranjero es decir, otro pais, un mercado exportador, este agotamiento
significa la plena libertad de las importaciones y las subsiguientes ventas, lo que llaman
ventas paralelas de las mercancias de una marca autentica en el estado importador en que
esa marca estuviese registrada, ya que hubiesen sido comercializados por primera vez por el
titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier parte del mundo, lo que

vendria siendo el mercado internacional.

Esos ulteriores actos de comercializaciéon de los productos de marca autentica
cundo son realizados por terceros sin el consentimiento del titular de la marca se
denominan ventas paralelas o distribucion paralela pues son realizadas por
revendedores, por comerciantes no expresamente autorizados por el titular de la
marca ni por tanto, integrados en la Ilamada red oficial de distribucion establecida y
mantenida bajo el control del titular de la marca.”®

Entonces entenderemos por importacion paralela, aquella que es realizada por un
importador de nuestro pais cuando este compra una marca autentica en otro Estado, que
vendria a ser el estado exportador, donde comercializa el titular de los derechos o una
persona autorizada por este, asi al momento de la compra del producto es total mente licita
la accidn aun cuando este no tiene el consentimiento del titular para comercializarla, ya que
hay se agotan los derechos del titular y al ser importada a nuestra nacion, si este producto
esta protegido por la legislacion de nuestro pais, el hecho no crearia un acto ilicito sino

daria origen a lo que Ilamamos importacion paralela.

Las ventas paralelas pueden ser precedidas de importaciones paralelas,
cuando los productos de la marca autentica han sido comercializados anteriormente
por el titular de la marca o con su consentimiento en un pais exportador donde han

% Tomas de las Heras, Lorenzo, El Agotamiento del Derecho de Marcas, Montecorvo, S. A., Madrid, 1994, p.
25.
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sido adquiridos y luego introducidos en el pais importador, en el que esta protegida la
marca, por un importador paralelo.?’

1.4 DERECHO DE AUTOR

Algunos autores consideran que los derechos de autor son tan antiguos como el mismo
hombre, y que estos surgen con la inteligencia; es cierto que si en la actualidad se pudiera
identificar a los artistas que plasmaron las pinturas rupestres en los muros de las cavernas
tendriamos que registrarles sus derechos ya que estas pinturas han perdurado a pesar de los
siglos que han transcurrido. En todos los paises del mundo existe el reconocimiento de los
derechos atorales ya que las legislaciones reconocen, las obras literarias, las bellas artes y
de la ciencia.

El doctor David Rangel Medina define el derecho de autor como “el conjunto de
normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a
favor de los autores y de sus causahabientes por la creacion de obras artisticas, cientificas,
industriales, y comerciales”.?®

Encontramos que la Ley Federal de Derechos de Autor en su articulo 2, nos sefiala
los derechos que se protegen y otorgan a un Autor; asi como el articulo 13 de la ley antes

mencionada establece las ramas sobre las que se ocupan de los derechos del autor en

relacion a sus obras; que ala letra dice:

Articulo 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen
respecto de las obras de las siguientes ramas:
I. Literaria;
I1. Musical, con o sin letra;
I11. Dramética;
IV. Danza,;
V. Pictérica o de dibujo;
VI. Escultérica y de caracter plastico;
VII. Caricatura e historieta;
VIII. Arquitectdnica;

27 |bid, p. 26.
%8 David Rangel Medina, op. cit., Derecho Intelectual, p.1.
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IX. Cinematogréafica y demas obras audiovisuales;
X. Programas de radio y television;
XI. Programas de cémputo;
XII. Fotografica;
XII1. Obras de arte aplicado que incluyen el disefio gréafico o textil, y
XIV. De compilacion, integrada por las colecciones de obras, tales como las
enciclopedias, las antologias, y de obras u otros elementos como las bases de datos,
siempre que dichas colecciones, por su seleccién o la disposicion de su contenido o
materias, constituyan una creacion intelectual.

Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras literarias o
artisticas se incluiran en la rama que les sea més afin a su naturaleza.”®

Asimismo la propia ley en su articulo 14, instituye los casos que no se protegen y

los que se hallan limitados como lo citamos a continuacion:

Avrticulo 14. No son objeto de la proteccion como derecho de autor a
que se refiere esta Ley:

I. Las ideas en si mismas, las formulas, soluciones, conceptos, métodos,
sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;

I. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las
obras;

I1l. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o
negocios;

IV. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que su estilizacion
sea tal que las conviertan en dibujos originales;

V. Los nombres y titulos o frases aislados;

VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con
cualquier tipo de informacion, asi como sus instructivos;

VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorizacion, de escudos, banderas
o emblemas de cualquier pais, estado, municipio o division politica equivalente, ni las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales
gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, asi
como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberan apegarse al texto
oficial y no conferiran derecho exclusivo de edicién;

Sin embargo, serdn objeto de proteccion las concordancias,
interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demas trabajos
similares que entrafien, por parte de su autor, la creacion de una obra original;

IX. El contenido informativo de las naticias, pero si su forma de expresion, y

X. La informacién de uso comudn tal como los refranes, dichos, leyendas,
hechos, calendarios y las escalas métricas.®

Asi como también vamos a encontrar las limitaciones reguladas en los preceptos

147,152, 153, 154, 157, 158 y 155 del ordenamiento antes citado.

29 ey Federal del Derecho de Autor. Editorial Delma. México, 2005, pg.4
% |dem.
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Encontramos que las limitaciones que por causa de utilidad pablica se establecen en
el articulo 147 de la LFDA, que especifica; que se considera de utilidad publica toda
publicacion o traduccion de obras literarias o artisticas necesarias para el adelanto de la
ciencia, la cultura y la educacion nacionales. ElI Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaria de Educacion Publica, de oficio o a peticién de parte, podrd autorizar la
publicacion o traduccion cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los
derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneracién
compensatoria, lo anterior se realizara sin perjuicio de los tratados internacionales suscritos
y aprobados por nuestro pais.

Asi como también encontramos al dominio pablico como limitante del derecho de
autor, ya que estas obras podran ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la
Unica restriccion de respetar los derechos morales de los autores. Asi como también se
establece que es libre el uso de la obra de un autor anénimo entre tanto el mismo no se dé a
conocer 0 no exista un titular de derechos patrimoniales identificado (articulos 152 y 153 de
la LFDA).

Vamos a observar que las expresiones de las culturas populares como limitantes de
los derechos de autor. Se refieren a las protecciones autorales de caracter colectivo, para
salvaguardar la identidad de los pueblos de nuestro pais, preservando la dignidad y
originalidad en sus costumbres y habitos. Esta expresion de cultura popular estara protegida
independientemente aun cuando no se pueda determinar la autoria individual de estas o que
el término de proteccion concedido a sus autores se haya agotado (Art. 154 LFDA).

La legislacion autoral protege las obras literarias, artisticas, de arte popular o

artesanal, asi como todas las expresiones originales en sus propias lenguas, y los usos,
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costumbres y tradiciones de la composicion pluricultural que conforman a nuestro pais, que
no tengan un autor identificable (Art. 157 LFDA).

Asi como también protege las obras literarias, artistica, de arte popular o artesanal;
desarrolladas y preservadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en nuestra
nacion, protegiéndolas contra deformaciones hechas con objeto de causar demérito a la
misma o perjuicio a la reputacién o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen
(Art. 158 LFDA).

Asimismo sera libre la utilizacion de las obras literarias, artisticas, de arte popular o
artesanal, protegidas por el capitulo tercero de la LFDA, concerniente a las culturas
populares, siempre que no se vulneren las disposiciones del mismo (Art. 159 LFDA).

En lo referente a los simbolos patrios como limitantes de los derechos de autor. El
Estado Mexicano es el titular de los derechos morales sobre los simbolos patrios (Art. 155
LFDA).

En el derecho autoral existen dos elementos caracteristicos, el derecho moral y el
derecho econdémico o patrimonial. Para el doctor David Rangel Medina, el derecho moral
“consiste en la facultad del autor de exigir el reconocimiento de su caracter creador; de dar
a conocer su obra y de que se respete la integridad de la misma; y el econémico consiste en

el aspecto pecuniario del disfrute de su creacion.”™

a. EL DERECHO MORAL
El derecho moral salvaguarda; no solo los derechos patrimoniales de la obra sino también

aquellos estrechamente vinculados con el proceso creativo. Son definitivamente, los

3! David Rangel Medina, op. cit., Tratado de Derecho Marcario, p. 95.
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mecanismos por los cuales la ley trata de resguardar aquello mas intimo y personal que el
autor ha plasmado en su creacion.

Ciertamente son derechos que se encuentran profundamente unidos al autor, que
capturan la personalidad del mismo, pero no son derechos de la personalidad; son derechos
que recaen sobre “un objeto que se incorpore con algo que no puede confundirse con el
soporte fisico sobre el que haya quedado plasmada. Son derechos que tutelan el proceso
intelectivo establecido entre el autor y su creacion, siendo, precisamente por el objeto
tutelado ajenos a la utilidad social o comercial que de la obra pueda extraerse”.*

Para el doctor Fernando Serrano Migall6n los derechos morales “son el conjunto de
prerrogativas de caracter personal concernientes a la tutela de la relacién, inherente a la
creacion, que nace entre la persona del autor y su obra. Su fin esencial es garantizar los
intereses intelectuales del propio autor y de la sociedad.”*

Es conviene subrayar algunas de las prerrogativas que pudieran considerarse
fundamentales en el derecho moral de los creadores, como citamos a continuacion:

I. Derecho de paternidad

Derecho de paternidad. También conocido como derecho de publicar la
obra bajo el propio nombre, o en forma seudénima o anénimo:

Derechos al nombre, que consiste en la facultad de reivindicar la paternidad de
la obra; en hacer que el nombre del autor y el titulo de la obra se citen en relacién con
la utilizacion de la obra. También se conoce como derecho de crédito y derecho de
paternidad.

Derecho al seudénimo, el autor puede elegir un seuddnimo en relacién con la
utilizacion de la obra.

Derecho al anonimato, consistente en la facultad de impedir la mencion del
nombre del autor si el autor de la obra desea permanecer anénimo.*

Como podemos observar originalidad de la obra refleja el caracter, el talento y la

sensibilidad de su creador intelectual, misma caracteristica que siempre va a caracterizar

%2 Alberto Valdés Alonso, Propiedad Intelectual y Relaciones de Trabajo. Editorial Civitas, Madrid, Espafia,
2001, Pg. 64.

%% Serrano Migallon, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor; Porria , México, 1998, p 66.

% David Rangel Medina, op. cit., Derecho Intelectual, p. 130.
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una obra de esta naturaleza es decir, que la originalidad demarcara una obra de naturaleza
artistica.

I1. Derecho de divulgacion.

También conocido como derecho de edicién o de publicacion, por el cual el
autor es el Unico facultado para decidir si la obra debe ser comunicada o no al publico,
es decir si es divulgada o si esta se mantiene en secreto. Es el derecho de comunicar la
obra al publico. Conviene sefialar que aunque el autor transmita la propiedad de su
obra, esto no implica la transmisién de su derecho de publicacion, el cual conserva
consigo.®

La Ley Federal del Derecho de Autor en su articulo 16 fraccion I. Define la
divulgacion como “El acto de hacer accesible una obra literaria y artistica por cualquier
medio al ptblico, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita.”

Asi como el articulo 21 fraccion primera de la LFDA nos dice que: Los titulares de
los derechos morales podran en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en
qué forma, o la de conservarla inédita.

Un autor requiere desenvolverse profesionalmente con un régimen de libertad, “Sin
libertad no hay creacion del espiritu; dictadura y derecho autoral son incompatibles.”*

Un autor puede restablecer su creacion intelectual a la nada, destruyéndola; este
puede modificarla y puede divulgarla a través de la publicacién. La publicacion de su
creacion expone la reputacion del autor y por ello es 16gico que sélo el, pueda decidir si
esta ha de quedar para el o ha de ver la luz.

Por lo cual, “el perjuicio que a la fama del autor podria originar la publicacion de

su obra contra su voluntad, es la base para reconocer el derecho inédito, que consiste en la

% Carlos Vifiamata Paschkes, op. cit., p. 37.
% |_ey Federal del Derecho de Autor. Op. cit., p.5.
37 Adolfo Loredo Hill, Derecho Autoral Mexicano, Porrda, México, 1982, p. 67.

28



facultad discrecional y exclusiva que corresponde al autor de que su obra no sea publicada
sin su consentimiento”.®

I11. Derecho a la integridad.

Este derecho es concerniente a la facultad de conservar y respetar la obra. Es decir
oponerse a toda modificacion no autorizada, a su mutilacion y a cualquier atentado contra
la misma, incluyendo su destruccion. Una caracteristica sobresaliente de los derechos de
autor se encuentra esencialmente en que el comprador sélo recibe la transferencia del
aspecto pecuniario sobre la obra y no el derecho de hacerle modificaciones, desfigurarla o
destruirla, sin la autorizacion del creador. El derecho de modificar o destruir la propia obra
solo corresponde al autor, y nadie mas puede alterarla. Un artista puede exigir respeto a su
obra, oponiéndose a cualquier deformacion, mutilacion u otra modificacion, asi como a
toda accion o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputacién de
su autor (Art. 21. fr. I. LFDA).

IV. Derecho de arrepentimiento o de rectificacion.

Este derecho sugiere la facultad que tiene el autor de arrepentimiento de la obra. Es
decir el derecho de retirar la obra del comercio. El divulgar una obra es la forma en que su
creador expone sus ideas sobre un momento especifico de la realidad. “Puede suceder que
en el transcurso del tiempo se produzca un cambio de criterio y que sus convicciones de
hoy no correspondan a la de ayer. Entonces le asiste la facultad para interrumpir la
publicacién y la circulacion de su obra o la de introducirle las modificaciones que estime

convenientes”.

% Carlos Jests Alvares Romero, Significado de la Publicacion en el Derecho de la Propiedad Intelectual,
Centro de Estudios Hipotecarios, Madrid, Madrid, 1969, p. 79.
¥ Ibid, p. 162.
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Un ejemplo del ejercicio de esta prerrogativa lo dio José Vasconcelos cuando
ordeno que fuese recogida de la circulacion la edicion original de su Ulises Criollo, para
hacerle modificaciones acordes con su nueva forma de pensar. Asi, la obra expurgada
por el propio autor al amparo de esta perspectiva moral de su derecho de autor, fue
objeto de nueva edicién que sustituy6 a las anteriores.*’

Como se puede apreciar el derecho de arrepentimiento requiere que la obra se haya
divulgado, ya que si esta se encuentra inédita, todavia esta bajo el control absoluto de su
creador pudiendo ser modificada o destruida, sin que este tenga que aplicar sus decisiones,
es por ello que el autor siempre tendra el derecho de disponer sobre su no divulgacion aun
cuando ya se haya publicado y a retirarla del mercado una vez divulgada.

Asi es de apreciarse que los derechos morales son personalismos, inalienables,
perpetuos, no tienen limite en el tiempo porque la obra es intangible; son imprescriptibles
por que no se pierden o se adquieren por los afos, irrenunciables por que se generan de
una norma juridica de orden publico. Se pueden transmitir por sucesion testamentaria o
legitima. Asi el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible,
irrenunciable e inembargable. (Articulo 19. LFDA).

Para Martinez Espin el derecho moral por regla es inalienable. “En virtud de esta
inalienabilidad, los derechos morales no son transmisibles por actos a terceras personas, ya
sea de forma gratuita u onerosa. Igualmente y por obra de esta intransmisibilidad, no puede
ser grabada con derechos reales, tales como servidumbre, hipotecas o prendas.”**

El derecho moral es igualmente irrenunciable debido a que la ley le concede al autor
la atribucidn de que este siempre estard aunado a su creacion no pudiendo ceder el caracter
moral que lo vincula con esta ni puede renunciar a su defensa.

Observamos que le derecho moral tiene el caracter de perpetuidad; es decir, esta se

desprende del derecho de paternidad y del derecho a exigir el respeto de integridad de la

“0 David Rangel Medina, op. cit., Derecho Intelectual, p. 131.
! Martinez Espin. P., Comentarios, Tecnos, 22 ed., ob., p. 219.
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obra. Reconocimiento que le otorga la propia ley para su reconocimiento, “el legislador ha
tratado de establecer un régimen conciliador entre los intereses personales del autor y los
del resto de la colectividad.”*

Otra caracteristica de los derechos morales es que son imprescriptibles, es decir, que
aun cuando el autor no ejerciese los derechos morales no admite la perdida o extincion de
estos por el simple transcurso del tiempo. Nos dice Pérez de Ontiveros para el caso de la
divulgacion, “el no divulgar una obra no significa que este derecho o facultad no se haya
ejercitado, sino que ha podido ejercitar de manera negativa, esto es, que se ha decidido no
divulgar la obra.™*

Por ultimo encontramos que los derechos morales son inembargables, es decir, esto
no le podran ser embargados a su autor debido al caracter paternal que tienen esto y a que

estos estan aunados a su propia personalidad, estos encuentran su fundamento en el

impedimento del embargo de una obra ain no divulgada por su autor.

b. DERECHO DE EXPLOTACION.

Los derechos de explotacion también son conocidos como derechos patrimoniales, el
articulo 27 de la LFDA, nos sefiala de forma general en que consisten estos, la
reproduccion, comunicacion publica, transmisidn pablica, distribucién; se puede apreciar el
caracter economico patrimonial que estos contienen. Observamos que al contrario de los
derechos morales que se abocaban mas al reconocimiento de la persona en su aspecto
intimo que puede guardar el artista con su creacion la ley regula de forma mas amplia los

derechos de caracter econdmico, es asi que cuando en los articulos 24, 25y 26 de la LFDA,

*2 pérez de Ontiveros Baguero, C., Derecho de Autor, civitas, Madrid, 1993, p. 135.
* Idem.
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“se trata de la explotacion de la obra intelectual, parece que, al menos en potencia, se hace
referencia a su vertiente econémica, a la busqueda y goce de un rendimiento econémico a
través de varios procedimientos que lo permiten.”**

Para el doctor David Rangel Medina el derecho patrimonial consiste “en el
derecho que el autor tiene de percibir un beneficio o una remuneracion de caracter
econdmico, cuando para el publico y con fines de lucro se reproduce su obra por cualquier
medio.”*

Es claro que los derechos patrimoniales se refieren a el aprovechamiento econdémico
de una obra, asi el autor por su trabajo intelectual tiene derecho a recibir una retribucién
justa que le permita vivir decentemente, asi como a favorecer a sus herederos después de su
muerte. En vida este podra transmitir o ceder sus derechos en forma total o parcial, onerosa

0 gratuita e intervivos 0 mortis causa.

Por derecho de explotacion de una obra intelectual se entienden
aquellas facultades cuyo ejercicio genera o puede generar un aprovechamiento
patrimonial para su autor. Estos derechos suponen el reconocimiento al autor de su
derecho a controlar la obra y a obtener rendimientos econémicos de su trabajo o
creacion. La obra, divulgada de la forma méas apropiada segln su naturaleza, permite
a su autor exigir una retribucion a quienes accedan a su conocimiento y disfrute,
dando de esta manera lugar a los denominados derechos de explotacién.*®

El doctor Fernando Serrano Migallon nos sefiala que los derechos patrimoniales
“son las facultades exclusivas de los autores de obras artisticas o intelectuales para usar o
explotar sus obras. Estos derechos facultan al autor para explotar su obra, bien autorice a
terceros a realizarlo, y obtenga, a partir de ello, un beneficio economico.”*’

“Las formas de explotaciobn no supone necesariamente la obtencién de un

rendimiento econdmico, pues no requieren animo de lucro, ni la obtencion de un resultado

* Rivero Hernandez, Comentarios al Libro Derecho de Explotacion, Madrid, 22 ed., Tecnos, p. 279.
** David Rangel Medina, op. cit., Derecho Intelectual, p. 129.

“® Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial, 22 ed.,Civitas, Madrid, 1993, p.163.

*" Serrano Migallon, Fernando. op. cit., p. 71.
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lucrativo, la explotacidn tan sélo supone el aprovechamiento, no necesariamente econémico

de las distintas utilidades o beneficios que genere la obra.”*®

Como se puede apreciar los derechos patrimoniales se caracterizan por ser temporal,
cesible, renunciable y prescriptible, asi como se aprecia que estos también benefician al
creador intelectual sino también a sus herederos o causahabientes; al contrario de los
derechos morales

El articulo 27 de la Ley Federal de Derechos Autor, faculta a los titulares de los
derechos patrimoniales a autorizar y prohibir, el aspecto patrimonial de los autores y de
quienes gozan de derechos conexos, destacando el aspecto econémico que se desprende de
esta disposicion.

Articulo 27

Los titulares de los derechos patrimoniales podran autorizar o prohibir:

I. La reproduccidn, publicacion, edicion o fijacién material de una obra en
copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonogréfico,
grafico, plastico, audiovisual, electrénico u otro similar;

I1. La comunicacién publica de su obra a través de cualquiera de las siguientes
maneras:

a) La representacion, recitacion y ejecucion publica en el caso de las obras
literarias y artisticas;

b) La exhibicién publica por cualquier medio o procedimiento, en el caso de
obras literarias y artisticas, y

c) El acceso publico por medio de la telecomunicacion;

I1l. La transmision publica o radiodifusion de sus obras, en cualquier
modalidad, incluyendo la transmision o retransmisién de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra dptica;

¢) Microondas;

d) Via satélite, o

e) Cualquier otro medio analogo;

IV. La distribucién de la obra, incluyendo la venta u otras formas de
transmision de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, asi como
cualquier forma de transmision de uso o explotacién. Cuando la distribucion se lleve a
cabo mediante venta, este derecho de oposicién se entenderd agotado efectuada la
primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 de esta
Ley;

V. La importacioén al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su
autorizacion;

VI. La divulgacion de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales
como la traduccién, adaptacion, parafrasis, arreglos y transformaciones, y

“8 Alberto Valdés, Alonso, op. cit., p. 68.
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VII. Cualquier utilizacion publica de la obra salvo en los casos expresamente
establecidos en esta Ley."

La vigencia que la Ley otorga a los derechos patrimoniales se encuentra contenida
en los siguientes supuestos; si el autor es solo uno, los derechos estaran vigentes toda la
vida del autor y setenta y cinco afios a partir de su muerte, en caso de que fueran varios los
setenta y cinco afios se contaran a partir de la muerte del Gltimo. Setenta y cinco afios
después de divulgadas, en el caso de las obras pdstumas si la divulgacion se realiza dentro
del periodo de la vida del autor o los setenta y cinco afios después de su muerte asi como
también se aplicara el mismo periodo para las obras hechas al servicio oficial de la
federacion, las entidades federativas o los municipios. Si el titular del derecho patrimonial
distinto del autor muere sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotacion de
la obra correspondera al autor y, a falta de éste, correspondera al estado por conducto del
instituto, quien respetara los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasado los
términos previstos en las dos fracciones del articulo 29, la obra pasara al dominio publico
(articulo 29 LFDA).

Como se puede apreciar los derechos patrimoniales son transmisibles inter vivos o
mortis causa, al contrario de los derechos morales, ya que estos son inherentes a el mismo
autor; es evidente que la transmision deriva de la patrimonialidad, esta caracteristica
encuentra su fundamento en el articulo 30 de la LFDA, mismo que establece sobre la
transmision de los derechos; asi tenemos que de acuerdo con este precepto el titular puede,
transmitirlos, otorgar licencias de uso ya sean exclusivas o no; una transmision puede ser

onerosas, temporal y por escrito. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la

9 ey Federal del Derecho de Autor, op. cit., p.7.
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remuneracion o del procedimiento para fijarla, asi como sobre los términos para su pago, la
determinaran los tribunales competentes (articulo 30 de la LFDA).

La transmisién de los derechos patrimoniales preve a favor del titular, una
participacion proporcional a los ingresos de explotacion o una remuneracion fija, siendo
este derecho irrenunciable, estos actos traducidos en convenios y contratos para que surtan
efectos contra terceros deberan inscribirse en el registro publico del derecho de autor
(articulos 31y 32 de la LFDA).

En caso de que no exista acuerdo expreso, toda transmision sera por 5 afios; aln
cuando puede pactarse por 15 afios cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la
inversion requerida asi lo justifique (articulo 33 de la LFDA).

La produccion de obra futura sélo podra pactarse cuando se establezcan sus
caracteristicas y se trate de obra determinada, por lo que es nula la transmisién global de
obras futuras, asi como también es nulo el compromiso de no crear obras (articulo 34 de la
LFDA).

La licencia en exclusiva debera otorgarse expresamente, autoriza al licenciatario a la
explotacion exclusiva de la obra y a otorgar sublicencias no exclusivas; un licenciatario
exclusivo esta obligado a efectuar la explotacién efectiva de la obra (articulos 35y 36 de la
LFDA).

Todos los actos sobre derechos patrimoniales formalizados ante fedatario publico e
inscritos en el Registro Publico del Derecho de Autor, traen aparejada ejecucion (articulos
37 de la LFDA).

La autorizacion para difundir una obra por radio, television, o por cualquier otro

medio, no implican el permiso de redifundirla o de explotarla (articulo 39 de la LFDA).
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Los titulares del derecho patrimonial de autor y derechos conexos podran pedir una
remuneracién compensatoria por la realizacion de copias o reproducciones hechas sin su
autorizacion, exceptuando los casos en que la propia ley, en sus articulos 148 y 151 fije
limitaciones al derecho patrimonial. Todos los derechos patrimoniales no son embargables
ni pignorables, aunque si lo son los productos o frutos derivados de su ejercicio (articulos
40y 41 de la LFDA).

Asi podemos desprender que la Ley no otorga facultades idénticas a las del titular
de los derechos morales, la transmision sitta al adquiriente de los derechos patrimoniales
en una perspectiva limitada y diferente respecto del cesionario de los derechos econémicos.

Para Baylos Corroza se entiende méas bien “como una autorizacién a terceros para
una determinada modalidad de explotacion dentro de los limites establecidos en el
contrato”.>

Es claro que aun autor le corresponden exclusivamente los derechos de explotacién
de su obra, facultad que este puede realizar de forma directa asi como también por terceros
autorizados o no, este también puede " prohibir a todos los otros cualquier actividad que,
utilizando la obra, pueda afectar negativamente a su explotacién econémica ".>* Es evidente
que el autor como creador tiene “el poder de autorizar, prohibir o hacer en si mismo
cualquiera de los actos de explotacion de la obra”.>?

El articulo 29 de la LFDA, nos sefiala que los derechos patrimoniales son

temporales a diferencia de los morales, encontrandose limitados de forma general por un

periodo de 75 afios tras la muerte del autor.

*0 Baylos Corroza, H. op. cit., p. 141.
>! Rivero Hernandez, F. op. cit., p. 281.
%2 Alberto Valdés Alonso, op. cit., p. 68.
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c. LIMITACIONES AL DERECHO DE LOS AUTORES.

Dentro de los derechos de autor existe el de exclusividad sobre sus obras, mismo que esta
sujeto a diferentes limitantes; encontramos que una restriccion se origina como
consecuencia del término de vigencia del aspecto patrimoniales que determina la ley,
transcurrido la obra pasara a ser del dominio publico. Lo que significa que puede ser
libremente utilizada por cualquier persona, con el cuidado de respetar el aspecto moral del
derecho de autor; Otra limitacion ocurre cuando no se da a conocer el nombre del autor de
obra an6nima o no existe un titular identificado del derecho patrimonial (articulos 152 y
153 de la LFDA).

Vamos a ver que otro motivo se da con una especie de expropiacién, en los casos en
gue se considera de utilidad publica, la traduccion o publicacion de obras literarias o
artisticas necesarias para el progreso de la ciencia, de la cultura y de la educacion de
nuestro pais y si no es posible obtener el consentimiento del titular de los derechos
patrimoniales, en cuyas hipétesis y mediante el pago de una remuneracién compensatoria,
la Secretaria de Educacion Publica podréa autorizar la publicacion o traduccion (articulo 147
de la LFDA).

Aparte de las hipdtesis anteriores, las obras literarias y artisticas ya divulgadas
pueden utilizarse sin autorizacion del titular del derecho patrimonial y sin remuneracion, en
los siguientes supuestos, citas de texto, reproduccion de articulos, fotografias y comentarios
sobre acontecimientos de actualidad divulgados por la prensa, la radio y la televisién, si
esto no fue expresamente prohibido por el titular; la reproduccion de partes de la obra para
la critica y la investigacion; asi como la reproduccion por una sola vez de una obra para uso
personal y privado, sin fines de lucro; la reproduccion de una sola copia, por parte de un

archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservacion de una obra, que se encuentre
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agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer; la reproduccién para un procedimiento
judicial o administrativo, y la reproduccion de las obras que sean visibles desde los lugares
publicos (articulo 148, fraccidnes | a IV de la LFDA).

Como también podran realizarse sin una remuneracion de por medio la utilizacion
de obras en establecimientos abiertos al publico, que comercien ejemplares de dichas obras,
con el propdsito Unico de promover su venta, y la grabacion y transmision efimeras de las
imagen y el sonido realizada en las condiciones que fija la ley, salvo que los autores o los
artistas tengan celebrado convenio oneroso que autorice las emisiones posteriores (articulo
149, fracciones 1 y 11, de la LFDA).

Como tampoco se causaran regalias por ejecucion publica, cuando ocurran
conjuntamente las siguientes circunstancias que la ejecucién sea mediante la comunicacion
de una transmision recibida directamente en un aparato monoreceptor de radio o television;
gue no se cobre por ver u o ir la transmision ni forme parte de un conjunto de servicios; que
el receptor sea un causante menor o una micro industria (articulo 150 fracciones I a IV
LFDA); nos sefiala el articulo 115 de Ley del Impuesto sobre la Renta, los causantes
menores, a los que ahora llaman " contribuyentes menores ", son las personas fisicas que
realicen actividades empresariales al menudeo en puestos fijos o semifijos en la via publica
0 como vendedores ambulantes y que enajenen productos no industrializados, asi como los
locatarios de mercados publicos que realicen ventas al menudeo.

Por ultimo podemos sefiala que no constituye violacion a los derechos de los artistas
intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas y organismos de
radiodifusion, la utilizacion de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones,

cuando no se persiga un beneficio econémico directo; si se trata de breves fragmentos
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utilizados en informaciones de actualidad, y que sea con fines de ensefianza o investigacion

cientifica (articulo 151 fracciones 1 a IV de la LFDA).

d. EL DERECHO DE ARENA.
Esta figura juridica fue creada estimando al deportista como un artista al momento de
realizar sus actividades, es decir este se a convertido en una atraccion para el publico
convirtiéndose en una mercancia valiosa y lucrativa para los interesados en su
industrializacion y comercializacion. Su valor radica en el derecho a recibir una
remuneracién por la difusion que se hace de su persona en las transmisiones de radio y
television. Un ejemplo muy claro de esta figura la constituyen los juegos de futbol que se
transmiten por television o radio es claro que en estos, el jugador, al ser contratado, sabe
que su nombre y su imagen van ser transmitidas, algunas veces a todo el mundo y por lo
mismo, el problema se reduce a un aspecto puramente contractual, que escapa a la materia
de los derechos de autor.

El doctor David Rangel Medina sostiene que en el sistema mexicano el derecho de
arena tiene estas caracteristicas:

1. “La television debera pagar el derecho de arena a los jugadores siempre
que la transmision o retransmision sea vendida, quedando la obligacion de hacer
dicho pago a cargo del empresario que compren la transmision del espectaculo

deportivo;™?

>3 David Rangel Medina, op. cit., Derecho Intelectual, p. 152.
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2. “Para aplicar dicho principio no tendra por qué distinguirse la naturaleza
intrinseca de la préctica deportiva, por lo que las normas que lo establecen deben
hacerse extensivas a todos los sucesos deportivos piblicos y comentado pagaba;”>*

3. En los supuestos que configuren las caracteristicas antes citadas los
beneficios del derecho de arena debe aplicarse en forma extensiva a los artistas
intérpretes y ejecutantes, donde su intervencion no sea un espectaculo deportivo,

donde al realizarse no se haga en un espacio abierto, Ilamese estadio, plaza de toros

0 arena, efc.

e. SIMBOLOS PATRIOS.

Encontramos que el articulo 155 de la LFDA, Nos establece que el Estado Mexicano es el
titular de los derechos morales sobre los simbolos patrios. Estos simbolos estan
compuestos por los tres colores de nuestra bandera el escudo nacional que se encuentra
plasmado al centro de la bandera y el himno nacional, mismos que no solo son
resguardados por esta Ley sino también por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno

Nacional.

Uno de los fundamentos de la Ley Federal del Derecho de Autor es
proteger el patrimonio cultural de la nacion. Dentro de este patrimonio cultural, los
simbolos patrios ocupan un lugar importante, implican todo un proceso de
identificacion social, histérica y politica. Se traducen en la materializacién de un
concepto de identidad que permite a la comunidad, cuyo cuerpo es la nacion,
continuar viviendo y perpetudndose. En este sentido, se ha considerado de particular
importancia extender la proteccion de los derechos de autor sobre los simbolos patrios
a favor del Estado mexicano.”

f. REGULACION DE CONTRATOS.

> Idem., p.152, citando a Armando Flores Flores, implicaciones juridicas de la imagen como proyeccion de
las personas fisicas, tesis profesional, Facultad de Derecho de la UNAM, 1989,p. 160.
> Serrano Migallén, Fernando. op. cit., p. 158.
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En lo que respecta a el derecho patrimonial o econémico la LFDA regula las siguientes
modalidad, el contrato de edicion de obra literaria del articulo 42 al 57; el contrato de
edicion de obra musical del articulo 58 al 60; el contrato de representacion escénica del
articulo 61 al 65; el contrato de radiodifusién del articulo 66 al 67; el contrato de
produccion audiovisual del articulo 68 al 72 y el contrato publicitario del articulos 73 al 76.
Encontramos que el contrato de edicién de obra literaria sirve de modelo y las disposiciones
aplicables a este, le son supletorias a los demas, siempre que no se opongan a los preceptos

que reglamentan cada uno de los contratos antes citados.

g. MODALIDADES DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

Encontramos que el aspecto econémico del derecho autoral es lo que la doctrina francesa a
designado droit de suit, que se puede definir como la prerrogativa creada en beneficio del
autor, es decir, que el creador recibira un porcentaje del valor de las ventas subsecuentes de
sus obras algunos autores lo han traducido a nuestro idioma como derecho continuo.

Si bien es cierto que algunos autores han encontrado un gran apoyo en la tecnologia
para la difusién de sus obras, también es verdad que estos adelantos les han proporcionado
la posibilidad de reproducir sus creaciones ya sea por medios impresos, visuales y de
sonido que les da un mayor reconocimiento como autores y la posibilidad de incrementar
sus ingresos a través de la difusion publica de la obra, es asi el derecho de reproduccion y el
derecho de representacién publica cobran gran vigencia. Al contrario de un escritor 0 un
compositor un artista plastico no se ha podido beneficiar de estos adelantos ya que una obra
plastica no tiene la misma difusién que un libro o una pieza de musica sino esta cobrara
valor hasta que el artista gane reconocimiento con el paso del tiempo por lo cual el autor

cuando inicia se ve obligado a vender a un precio muy bajo para subsistir; es por ello que
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en congresos internacionales se adopto la figura de la droit de suit, para plasmarse esta en
el convenio de Berna y otorgar proteccién a obras literarias y artisticas, beneficiando a sus
autores.

El articulo 14 bis del convenio de Berna nos sefiala lo siguiente:

a) En lo que concierne a las obras de arte originales y los manuscritos
originales de escritores y compositores, el autor, o, después de su muerte, las personas
0 instituciones autorizadas por la legislacién nacional, gozardn de un derecho
inalienable a un interés en las operaciones de venta de la obra, después de la primera
cesion efectuada por el autor.

b) La proteccidn de que habla el parrafo anterior s6lo puede exigirse en un pais
de la union si la legislacion del pais del autor permite dicha proteccién, y en la medida
en que lo permita la legislacién del pais en que reclama dicha proteccién.

c) Los procedimientos para el cobro y el monto de las cantidades sera
determinados por la legislacién nacional.>®

Nuestro pais pese a ser signatario de la convencion de Berna no ha incorporado esta
modalidad a la LFDA haciendo imposible su aplicacion.

Encontramos que otra modalidad del aspecto patrimonial que existe es la droit de
pret (derecho de préstamo), que reside en la posibilidad de obtener una compensacién
econdémica equitativa por el hecho de prestar las reproducciones de su obra o que un
establecimiento abierto al publico las alquile. Es evidente que este aspecto econémico solo
es posible obtenerlo cuando el alquiler esta dentro de un circuito comercial ya que solo a
través del alquiler de la obra se obtiene este beneficio en la actualidad todos los prestamos
ya sean gratuitos u onerosos de obras reproducidas estan sujetos al pago de una cuota, en el
caso de que entre conocidos se presten la obra de forma gratuita, es decir, al no adquirir
otro ejemplar se esta menoscabando la economia del autor. En nuestro pais aun no se a

reglamentado este principio.

1.5 MARCO HISTORICO

°® Convenio de Berna, S/A, S/E, 2005. pg. 23.
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1.5.1 Antigtedad

Si reflexionaramos sobre el origen de los derecho de autor, algunos considerarian que estos
son tan antiguo como el hombre, que surgen con el, al momento que este comenzaba a
pensar y surgia su inteligencia, es verdad que si estos se hubiesen regulado desde esa época
la hipdtesis seria correcta asi los hombres modernos, “Si pudiéramos identificar a los
realizadores de dibujos y pinturas rupestres tendriamos que reconocerles su calidad de
autores, porque esta se perpetia en el tiempo a pesar de los milenios transcurridos. La
misma condicidn tendrian los constructores de las piramides de Keops, Kefrén y Micerino,
asi como los escultores de la Esfinge.”™’ Es verdad que la actividad artistica e intelectual
sea manifestado durante siglos, gracias a todo el gran legado que los antiguos hombres nos
han dejado tal es el caso pinturas rupestres, obras arquitectdénicas, monumentos,

manuscritos, etc., que nos han servido para obtener informacidn de nuestra historia.

Para Fernando Serrano Migallon existen ya personas dedicadas a
generar obras del ingenio y del espiritu y, sin embargo no nace con ello el derecho de
autor, asi es porque antes de que Grecia y de Roma no existe en Occidente nocidn del
individuo en el mundo, sino del sujeto ain envuelto en el manto protector y
justificador de su grupo, y cuando este individuo crear algo, quien lo hace en realidad
es la comunidad en su conjunto. Este es el tiempo de las colosales obras de arte, cuyos
autores son siempre una cultura, un pueblo y no un sujeto®®

No existe a ciencia cierta un consenso sobre el nacimiento de los derechos de autor;
algunos opinan que estos surgieron después de la invencion de la imprenta en el siglo XV;
pero también es sabido que los chinos ya habian desarrollado técnicas de impresién antes
del invento de Gutenberg e incluso la idea de la propiedad sobre el trabajo intelectual ya
preexistia mucho tiempo antes de la primera imprenta; tal es el caso de Roma y Grecia que
condenaban el plagio y lo consideraban como algo deshonroso; en la antigua Grecia se

reprimia la pirateria literaria, aun cundo no se han encontrado rastros explicitos de una

> Adolfo Loredo Hill, op. cit., p. 13.
%8 Serrano Migallén, Fernando. op. cit., p 5.
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produccion literaria se puede desprender de comentarios de los escritos de la época, que
existia un tipo de edicién y comercializacion de ejemplares de autores talvez de forma
individual, ya que la difusion de las obras de pensadores como Socrates, Aristoteles y
Platon nos evidencia que si pudo surgir este tipo de comercio, Alfonso Reyes nos menciona
que:

En la apologia de Platon, Sdcrates dice que los libros del filésofo
Anaxagoras cuestan un dracma por pieza. Jenofonte en sus memorias socraticas,
refiere como su maestro, acompafiado de los discipulos, acostumbraba trabajar con
libros y usa efectivamente la palabra biblion de los sabios pasados y seleccionaba
algunos pasajes. Dionisio de Helicarnaso cita una observacion de Aristételes sobre el
hecho de que en Atenas los discursos de los oradores famosos se venden por
centenares. Pareceria haber sido una lectura corriente. Atenas, segun esto, era por
entonces un buen mercado de libros, como podia ya presumirse por la alta cultura de
su pueblo.*

Otro ejemplo de que a pesar de la gran idea que se tenia sobre la propiedad del
trabajo literario, se puede situar en la antigua Roma, que aun cuando la magnificencia del
derecho romano llega hasta nuestros tiempos, no existia un reconocimiento del derecho de
autor, ya que solo se avocaba a regular tres aspecto, los derechos personales, las
obligaciones y los derechos reales, pero también es cierto que como mencionamos la idea
de la propiedad intelectual existia y esta para que fuese reconocida tenia que exteriorizarse
de forma material, ya sea en manuscrito, dibujo, pintura o escultura. Encontramos que el
robo de un manuscrito se castigaba de forma muy especial y distinta que el de cualquier
otro objeto, hecho que nos manifiesta que los manuscritos tenian un caracter de un tipo de
propiedad especial, es decir el tipo de proteccion que un autor posee sobre su creacion pero
esto también nos muestra que un autor no era protegido, ya que se abocaban Unicamente a

la obra. Asi podemos considerar que los romanos establecen las bases del derecho autoral,

> Reyes, Alfonso, Libros y Libreros en la Antigiiedad, Obras Completas, tomo XX, Fondo de Cultura
Econdmica, México, 1979, p. 370.
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también es de resaltarse que no existia un sistema de derechos de autor ya que en Roma el
plagio se convirtié mas en un argumento de ética y moralidad.

Ciceron escribe a Atico: ¢te propones publicar mi obra contra mi voluntad? Ni
siquiera Hermodoro se atrevio a hacer cosa semejante.(se refiere a aquel discipulo de
Platon que negocié con la obra de su maestro y merecié en la antigliedad ser
considerado por eso como un infame.) No dice, pues, Ciceron: si publicas la obra
contra la voluntad del autor violas el derecho de propiedad, sino que s6lo acude a un
argumento ético. Pues si hubiera habido, en el caso, un argumento juridico, ;es
imaginable que lo hubiera olvidado un abogado, Cicerén?. ®

“Estudios de la literatura romana muestran que los autores no se conformaban con la
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fama, sino que obtenian beneficios econdmicos de sus obras.”" observamos que la idea de

la propiedad intelectual, de acuerdo con algunos autores de la materia ha existido
constantemente, aun cuando no existiese legislacién sobre esta materia. Coincido con el

doctor Fernando Serrano Migallén en que:

La imposibilidad de hallar antecedentes remotos de los derechos autorales no
radica en la ausencia de evidencia arqueoldgica o historiografica, sino en el
planteamiento de un erréneo marco teorico filosofico-juridico. En otras palabras, la
existencia de derechos autorales en una sociedad determinada presume la existencia
de un grado superior de cultura y racionalidad -como entendemos estos factores en
occidente- ya que para existir, requieren de tres elementos fundamentales:

a) La libertad como valor en relacion con la creacién del ingenio y del espiritu,
en un grado ya fuera minimo, de modo que permita emancipa a la creacién de su
funcion estrictamente ritual, sagrada o méagica;

b) Que pueda ser atribuida a una persona individual, y

c) El reconocimiento de la autonomia del individuo frente a la sociedad, al
menos en relacion con su propia obra.

Estos tres supuestos forman el pensamiento artistico y cultural de Occidente
que se encamina al pensamiento moderno.

A partir de la existencia de estos factores se hicieron posibles las obras del
ingenio y del espiritu humano, como obras artisticas, literarias o intelectuales de
personas determinadas. Obras del ingenio y del espiritu serdan entonces, las
manifestaciones de la inteligencia y la sensibilidad, que pretenden acercarse a la
verdad o al sentido de la belleza.

Los derechos autor no han existido en todo tiempo sino que, como todas las
instituciones juridicas, nacen de un reto con la realidad. Gradualmente se va dando la
proteccion al esfuerzo de la actividad intelectual y formando la concepcion de la
propiedad intelectual.®?

60 [
Ibid, p.386.
® Herrera Meza, Humberto Javier. Iniciacion al Derecho de Autor, Grupo Noriega Editores, Espafia, 1992
p.24.
%2 Serrano Migallén, Fernando. op. cit., p 6.
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1.5.2 Edad Media

Como se puede apreciar las obras de propiedad intelectual ya eran protegidas por las leyes
mucho tiempo antes de que se creara la imprenta. Asi un autor pese a las complicaciones
que existian para reproducir sus obras, este podia comercializar sus obras ya que el era el
poseedor y propietario de estas, el plagio no era muy comun por las complicaciones que

este acarreaba y era muy duramente criticado por la gente de esa época.

En ningln autor de la antigliedad se encuentra la menor queja contra
los editores, sin excluir a los epigramatarios y satiricos que eran mas bien sueltos de
lengua.” Esto muestra que los autores vivian satisfechos, pero no quita que algunas
veces se refieran, con leve intencién maliciosa, a los pinglies negocios de los editores.
Horacio pinta asi, en ironico contraste, el caso de una obra que promete ser todo un
éxito “he aqui un libro que hara ganar dinero a los Sois (sus editores), y que dara fama
a su autor.”

En el afio de 1455 el alemén Juan Gutenberg perfecciona la imprenta y asi comienza
una nueva época en el trabajo intelectual. La creacion de este aleman agiliza la
reproduccion de las obras originales y los libros se transforman en auténticos tesoros del
saber y de la cultura; asi los libros impresos se convierten en objetos comerciales con el
caracter de proveer grandes beneficios econdmicos a sus autores y editores; otorgando una
difusion que antes de este invento solo estaba destinada a los ricos y al clero excluyendo a
las clases bajas, ya que la reproduccion de un ejemplar era sumamente costosa y no era
accesible para los pobres, la legislacion de esa época concedia privilegios al editor antes
que al propio autor, esto con el tiempo cambia y la cultura se comienza a difundir por todas
partes. Como ya mencionamos los primeros beneficiados por esta creacion son los editores
quienes se dedican a publicar los antiguos manuscritos; subsiguientemente publican a los
autores de la época y estos comienzan a ser favorecidos por la legislacién de esos tiempos y

les concesionan determinadas obras para imprimir.

% Reyes, Alfonso, op. cit., p.384.
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“Los primeros privilegios fueron conferidos en 1470 a los impresores, en forma de
exclusividades o monopolios. En 1545 el senado de Venecia con sede al impresor Aldo el
privilegio exclusivo de imprimir las obras de Aristoteles y Luis XII autorizaran al editor
Verard publicar las epistolas de San Pablo y de San Bruno.”®* También este sistema fue
usado por las autoridades para tener un mayor control y censura de las obras publicadas.

Coincido con el doctor Fernando Serrano Migallon en que es:

En este momento surge el derecho de autor como una rama del
derecho, que conjunta en su seno instituciones del derecho publico y privado pero
que, significativamente, se basa en dos principios armoénicos que aparentemente son
irreconciliables, por un lado el factor moral que enlaza al autor con su obra,
estableciendo ligas de paternidad que se prolongan mas alla de la vida del autor, en
razdn de la independencia de la obra producida respecto de su propio creador y, por el
otro, el factor patrimonial, donde se encuentran los elementos de produccion y
distribucion de los bienes culturales, parte en la que el Estado, con su potestad
reguladora, busca establecer consensos minimos de equilibrio entre las partes que
intervienen con la finalidad de hacer accesible la cultura a la poblacién, enriquecer el
acervo cultural de un pais y crear el ambiente idéneo para la produccién artistica,
dignificando la actividad literaria y artistica a través de la proteccion y la justa
remuneracion de la actividad.®®

“El 10 de abril de 1710 el parlamento inglés dicto un Bill, el “Estatuto de la Reina
Ana” ( Statute of Ane) contra la pirateria reconociendo por primera vez el derecho autoral,
que es el antecedente del copyright angloamericano.”®® Podemos establecer que la pirateria
intelectual surge a partir del uso de la imprenta; en Inglaterra surge la primera ley sobre
derechos de autor gracias a la gran presion que ejercieron los editores de ese pais pues ellos
querian proteccion contra esta clase de robo intelectual.

El estatuto de la reina otorgaba a los autores de obras publicadas el derecho
exclusivo de reimprimirlas por un periodo de 21 afios; si se trataba de obras de caracter
inédito el termino que se les otorgaba para la impresion exclusiva era de 14 afios periodo

que era renovable por otro igual si al termino del primero el autor aun vivia, siempre y

*Ibid, p. 24.
% Serrano Migallén, Fernando. op. cit., p 6.
% Adolfo Loredo Hill, op. cit., p. 15.
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cuando este estuviese registrado desde el primer periodo por su autor, asi como también era
obligatorio entregar 9 copias para las bibliotecas y la universidades. Este estatuto pronto no
fue suficiente ya que surgieron las representaciones publicadas de las obras y las
traducciones originando serios problemas; “estas deficiencias y el movimiento iniciado por
el artista satirico Hogarth quien fue victima de la copia fraudulenta de sus dibujos,
obligaron a que en 1735 se creara el Acta de los grabadores (Engravers’ Act) en favor de
los artistas, dibujantes y pintores.”®’

En Francia también lo primero que existio fue el sistema de privilegios; doctrina que
fue poco a poco suplantada por la idea de que el autor de una obra es su duefio. En 1761 los
artistas, pintores, escultores y grabadores constituyeron corporaciones como artesanos, en
1786 los compositores fueron reconocido por un reglamento; privilegios que durante la
revolucion francesa fueron suspendidos y al termino de esta nunca se vuelven a instaurar
ya que se reconoce el caracter de los autores por el simple hecho de que concurren de forma
natural en su carécter de creador.

Algunas de las primeras leyes de derechos de autor surgen en los Estados de la
Unién Americana. La ley del Estado de Massachusetts del 17 de marzo de 1789 es una de
los ejemplos mas sobresaliente ya que esta sefialaba que la constitucion otorgaba al
congreso la facultad de proteger a los inventores y a los autores por un tiempo limitado
sobre los derechos de sus creaciones fomentando el avance de la ciencia y de las artes, en
1790 aparece la primera ley federal sobre derechos de autor que regula libros, mapas y

cartas geograficas, posteriormente se reglamentan las fotografias, las canciones y otras

formas de arte por leyes subsecuentes.

*7 Ibid, p. 25.
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En Espafia al igual que otros paises se ejercid una censura sobre las publicaciones,
el estado se encargaba de revisar que el contenido de estas obras no fuera en contra de la
corona y la iglesia; es por ello que para que se pudiera introducir a las colonias una
publicacion el autor tenia que tener un permiso oficial y que su obra no fuera en contra de
estos poderes ya que en caso atentar contra ellos el castigo era la pena de muerte; Felipe 11,
establece que el autor reciba el 8% del costo de sus obra donde estas se vendan, pero
también ejerce una censura intensa por medio de la inquisicion. También durante el reinado
de Carlos 111, se origina dos de los antecedentes mas interesantes ya que este establece en el
afio de 1764, que los privilegios que gozan los autores pasen a su muerte a sus herederos y
en 1778, que los privilegios se perderian si no se hacia uso de estos. “El derecho de
impresion correspondia de por vida a la autor y a sus herederos por diez afios, que podria
contarse, en algunos casos, a partir de la reimpresion.”®® Otro antecedente relevante se da
en Alemania en el afio de 1686 donde se reconoce rotundamente que las obras entregadas

por los autores a los impresores estén protegidas de la pirateria.

1.5.3 MARCO HISTORICO MEXICANO

1.5.3.1 PREHISPANICA Y COLONIAL

a. EPOCA PREHISPANICA

Mientras que en el viejo continente surgia la idea de la propiedad intelectual en el nuevo
mundo no se tiene conocimiento de esta idea o de algin tipo de regulacion sobre estas.
Antonio de Solis dice que “hacian las compras y las ventas por via de permutacion, con que

daba cada uno lo que le sobraba por lo que habia menester; y el maiz o el cacao servia de

% Ibid, p. 28. quien cita a Quintana Miranda: Institucionalidad de la Ley Federal de Derechos de Autor. Tesis,
UNAM, 1970, p 21.
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moneda para las cosas menores. No se gobernaban por el peso, ni le conocieron; pero
tenian diferentes medidas con que distinguir las cantidades, y sus nimeros o caracteres con
que ajustar los precios segun sus tasaciones”.®® “Si falsificaban las medidas castigaban al
falsario que irrumpia las medidas.””® Debido a la falta de evidencia sobre la existencia de
los derechos de autor, nos es preciso aclarar que éste punto es importante mencionarlo ya
que completa el marco histérico que estoy analizando, también es preciso manifestar que

coincido con el doctor Fernando Serrano Migallon ya que:

Al hablar de instituciones Occidentales y, en general, de actitudes y fendmenos
de esta cultura y buscar raices y paralelismos en el mundo mesoamericano previo al
arribo de los conquistadores, no debe perderse de vista el problema apuntado por
autores como Bravo Ugarte, Riva Palacios y O’ Gorman, que consiste en la
imposibilidad de saber el contenido real de las instituciones de los antiguos habitantes
del Valle de México y del resto de Mesoamérica, esto por cuanto lo que hoy
conocemos de ellos nos viene filtrado e interpretado por los espafioles que los
tuvieron a la vista.”

Para autores como Orozco y Berra pese a no existir informacion suficiente de los
habitantes del Anahuac, se podria evidenciar cierto tipo de regulacion sobre el uso de las
marcas ya que utilizaron algunos medios materiales que determinaban su clase social, un
ejemplo claro de esto, era una especie de collera que evidenciaba a los malos esclavos y no
les permitia esconderse o huir, nos dice Orozco y Berra “los compradores de esclavos de
collera se informaban el nimero de ventas por las que habian pasado, y si después de cuatro
todavia no se enmendaban, podia ya ser vendidos para el sacrificio”.”* Manuel Toussaint

coincide con Berra y nos manifiesta que en las tierras de la Huasteca, existia la diferencia

% Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, Porrda. México, 1985. P. 4. quien cita a de Solis, Antonio:
Historia de la Conquista de México. Imprenta de don Antonio de ensanchan. Madrid, 1973, tomé 1, pag. 394.
70 Citado por Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, PorrGia. México, 1985. P. 4. quien cita a L6pez.

! Serrano Migallén, Fernando. op. cit., p. 33.

72 Justo Nava Negrete, op. cit., p. 4. quien cita a Orozco y Berra, Manuel, Historia Antigua y de la Conquista
de México. Porria. México, 1960, tomo 1, pag. 233.
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de clases sociales y que estos se grababan en los rostros su clase “los sefiores Tlahuan, los
hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan.”"

Es cierto que estas marcas no son una evidencia firmé de conocimiento en materia
intelectual, como también es verdad que la existencia de los sellos o también Ilamados
pintaderas servia como instrumento no solo para decorar la piel de aquellos hombres, los
tejidos, sino también para la identificacion de los tributos que les eran pagados a los

gobernantes. Pero es incuestionable que este tipo de antecedentes por sus caracteristicas y

fines podria ser el antecedente directo de la actual marca distintiva de productos y servicios.

b. ETAPA COLONIAL

Es en esta época talvez cuando en nuestro pais se puede afirmar que se establecieron los
primeros antecedentes formales aun cuando estos sea un tanto escasos; uno de los
antecedentes mas claros es el reglamento de aranceles reales para el comercio libre a Indias

del 12 de octubre de 1778, que en su articulo 30 sefala:

Articulo 30. Penas de los que falsificaren marcas, o despachos... siempre que
resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigaran a los
autores y complices de este grave delito con las penas que van presididas en el citado
articulo diez y ocho de este reglamento... y este articulo preveia como penas de
confiscacion de cuanto les perteneciere en los buques y cargazones; la de cinco afios
de presidio en uno de los de Africa; y la decretar privados para siempre de hacer el
comercio de Indias.™

Como podemaos apreciar esta cita nos permite corroborar que el resultado que trajo
la reglamentacion de las instituciones fue la del empleo de las marcas, el uso de estas en las
diferentes ramas del comercio, como el empleo de marcas de fuego en el ganado y de

marcas de agua o filigrana en los papeles. Estas ultimas surgen como el primer antecedente

" |dem, quien cita a Toussaint, Manuel, La Conquista del Panuco. Edicién del Colegio Nacional. México,
1948, pag. 44.

™ Herrera Meza, Humberto Javier, op. cit., p.47., quien cita el Reglamento y Aranceles Reales para el
Comercio Libre de Espafia a Indias del 12 de octubre de 1778. Imprenta de Pedro Marin, Madrid, 1979, p. 14.
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del uso de una marca en la nueva Espafia, ya que era la utilizada en los documentos de esos
tiempos y posteriormente las de fuego, que regularmente eran utilizadas para marcar al
ganado, siendo obligatorio que los sefiores feudales de esa época tuvieran una, misma que
en muchos casos se utilizo incluso para marcar a los esclavos y diferenciarlos; es
importante hacer la aclaracion de que esta marca que se utilizo en hombres no puede
constituir un antecedente de la marca moderna, ya que esta tiene el fin de distinguir un
producto y un hombre no es una mercancia y aln en esa entonces la ley no contemplaba a
un hombre racional como mercancia.

Los conquistadores de Hernan Cortes fueron los primeros en solicitar a la real
audiencia y a los frailes Jer6nimos que estaban de gobernantes en la isla de Santo Domingo
que les permitieran capturar a los indios que oponian resistencia y hacerlos esclavos, misma
que les fue concedida para dictar sentencias de esclavitud; “diesen licencia para que de los
indios mejicanos y naturales de los pueblos que se habian alzado y muerto espafioles que si
los tornasemos a requerir tres veces que vengan de paz, y que sino quisiesen venir y diesen
guerra, que los pudiésemos hacer esclavos y echar un hierro en la cara, que fue una G como
esta. A estos esclavos se les llamo de guerra”.”® Asi es como inicia la marca de esclavos en
el rostro de los hombre de aquella época, pero esta no solo se limito a los que opusieron

resistencia sino también se propago a los que eran vendidos como simples mercancias.

...en aquellos tiempos los indios y caciques cominmente tenian
cantidad de indios e indias por esclavos, y los vendian, y los contrataban como se
contrata cualquier mercancia, lo cual se hizo saber al monarca, asi como su licencia
para que como tributo de rescate se les dieran y pudieron comprar los esclavos de la
misma manera que los indios los vendian y los compraban. Otorgando su majestad la
licencia mediante una provisién, mandando a sefialar a las personas que fuesen de
confianza suficiente, para tener el hierro un alcalde y un regidor, el mas antiguo y un
beneficiado que en aquel tiempo hubieses de cualquier ciudad o villa, y que fuesen
personas de buena conciencia, y el hierro que entonces se hizo para herrar a los

7> Justo Nava Negrete; op. cit., p. 4. quien cita a Diaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera de la Conquista
de la Nueva Espafia. Editorial Porrda, México, 1968, tomo Il, pag. 387.
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esclavos, el cual de Espafia llegd a México en el mes de mayo de 1504 era una R
como esta. A estos esclavos se les llamo de rescate.”

La situacion de los vencidos era espantosa, grandes cantidades fueron
hechos esclavos para los trabajos de las minas, los cuales morian por millares, se le
herraba sin ninguna compasion, en sus rostros mostraban infinidad de marcas de los
diversos propietarios que los habian poseido. La mayoria de los encomenderos eran
brutales, pues trataban de sacar el mayor provecho de sus repartimiento, sin
importarles las penalidades y las vidas de los infelices indigenas.”’

Es verdad que estas marcas servian para comprobar la legitima propiedad de un
esclavo, pero también es cierto que esta costumbre para distinguir a un hombre no pueden
ser tomada como antecedente ya que provienen del abuso y provecho que los
conquistadores sacaban de su posicion de supremacia y la doctrina moderna no considera a
los hombres una mercancia.

Las marcas en el comercio son verdaderamente el antecedente directo de las marcas
modernas de fabrica, ya que esta idea fue traida de el viejo continente a la nueva Espafia,
idea que servia para distinguir los productor de ciertos comerciantes y artesanos, estos las
empleaban para otorgar un sello de originalidad y distintividad tanto personal como de la
region que los producia, convirtiéndose en un verdadero sello de garantia y calidad, asi los
productos cuando eran vendidos a otras regiones tenia la marca de su procedencia y daban
difusion de los productos que se realizaban en determinadas regiones convirtiéndose en
autenticas industrias; en América una figura que tuvo gran relevancia fue la del maestro,
que para adquirir este grado, no solo tenia que dedicarse a las artes plasticas o tecnoldgicas,
sino tenia que cumplir con ciertos requisitos, que iban mas haya del dominio de su
profesion u oficio, este tenian que ser viejos, espafioles y aprobar una examen teorico
practico, una vez que este lo aprobaba, se le entregaba un oficio, en el cual constaba su

grado y en el margen del documento se le hacia anotar su marca o sefial (apellido, inicial,

® 1dem.
7 |bid, p. 388.
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figura, letra o signo); para que se pudiera distinguir su trabajos de los demas y se
identificaran los posibles plagios, esta marca no se podia variar y era obligatorio que la

estampara en todos sus trabajos, asi se podia apreciar al autor de la obra.

1.5.3.2 ETAPA INDEPENDIENTE
Durante la etapa independiente de nuestro pais, se puede observar que las ideas dictadoras
y los métodos y procedimientos del gobierno practicamente no habian cambiado nada de la
época colonial. Aun cuando el comercio se declara libre y los puertos fueron abiertos a la
navegacion tanto nacional como extranjera se siguié la practica del monopolio, la
prohibicion, y el estanco que fueron las bases que el régimen espafiol; declarando que la
importacion de productos que se produciran o se suponia produciriamos en nuestra nacion
estaban vedados. Vamos a ver que la vigencia de las ordenanzas de Bilbao de junio de
1737; y el tratado de comercio de la Curia Filipica que en esa entonces fueron la legislacion
y la jurisprudencia de nuestro pais se seguian aplicando hasta el 16 de mayo de 1854, fecha
en la que se promulg6 nuestro primer Codigo de Comercio, mismo que solo estuvo en vigor
durante dos afos, y como consecuencia de esto se volvieron a aplicar las Ordenanzas  de
Bilbao, originando que también el cédigo estuviera vigente en todos los Estados de la
Federacion exceptuando la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil.
Situacion que duro hasta la promulgacion de nuestro segundo Codigo de Comercio de
1884, que rigid hasta el 1° de enero de 1890, fecha en que entrd en vigor nuestro actual
Caodigo de Comercio.

Encontramos que en las Ordenanzas las marcas fueron consideradas como signos o
medios materiales que se utilizaban para indicar la procedencia de las mercancias, pero,

primordialmente formaban medios eficaces que servian de control, seguridad y de garantia
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para el comercio. Asi como también servian de regulacién para los actos juridicos que se
celebraban y establecian castigos para los casos de incumplimiento. En el Cédigo de
Comercio del 16 de mayo de 1854, no existe una regulacion especifica sobre la propiedad
intelectual, en este ordenamiento solo se encuentran algunos preceptos que regulan las
marcas, situacion que prevalece incluso en el Codigo de Comercio del 20 de julio de 1884,
cédigo que contemplo los mismos articulos que su antecesor, la importancia de este
ordenamiento reside en la regulaciéon por primera vez de las marcas de fabrica que fueron
contempladas en un capitulo especial llamado de la propiedad mercantil.

Nuestro actual Codigo de Comercio que entro en vigor el 1 de enero de 1890, este
ordenamiento no contempla de forma especial las marcas, ya que la mismo tiempo que esté,
entro en vigor también la Ley de Marcas de Fabrica, la cual se convierte en nuestra primera
legislacion especial en materia de proteccién industrial; el Codigo de Comercio de 1890,
establece la obligacion de inscribir los titulos de propiedad industrial en el registro publico
de comercio hasta 1903 afio en que esto pasa a ser regulado por la Ley de Patentes y
Marcas, como podrd observarse hasta este momento no hemos encontrado ningln
antecedente en las legislaciones mercantiles, que pudiera relacionarse con las medidas en
frontera y la propiedad intelectual.

No es sino hasta el decreto del 8 de febrero de 1897, donde encontramos nuestro
primer antecedente, el cual establece medidas de control por parte de las autoridades tanto
aduaneras como de la Secretaria de Hacienda; que sefiala que los industriales de nuestro
pais, al dar apariencia a sus productos de mercancia extranjera mediante etiquetas o
envases, e internarlos en la zona de vigilancia de las costas y fronteras de la republica, lo
que actualmente se conoce como la franja fronteriza, seran considerados nacionales siempre

y cuando estas mercancias sean registradas en la Secretaria de Fomento, de la cantidad de
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mercaderias que se van a poner en circulacion en esta zona, una parte de las etiquetas o
marcas que les sefiale la Secretaria de Hacienda se depositara primero en esta, sin que las
mismas constituyan una falsificacion, para dar parte a las distintas secciones aduaneras de
que las mercancias que ostenten las marcas depositadas sean consideradas nacionales. Asi
como los productos industriales que no cumplan los requisitos establecidos por este
decreto, estaran sujetos a lo que establece el articulo 702 de la ordenanza de aduanas
“relativo a productos y manufacturas nacionales que revistan apariencia extranjera
excluyéndose de lo anterior a todos aquellos industriales que se hallen establecidos en la
zona libre, salvo lo que en cada caso tenga a bien declarar la secretaria de hacienda,
conforme a las disposiciones vigentes, sobre internacion sin pago de derechos de
mercancias fabricadas en la zona libre.””®

También en este decreto encontramos otro antecedente, el cual se da através de la
introduccién de mercancias a las aduanas por parte de los fabricantes, asi en este caso los

nacionales le daban a las mercaderias apariencia extranjera, generando por primera vez

confusion a las autoridades aduaneras.

1.5.3.3 LEGISLACION ESPECIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

a. LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 28 DE JUNIO
DE 1928.

Es evidente que esta Ley por el afio en que es promulgada se convierte en la primera

legislacion de nuestra materia, al amparo de nuestra actual carta magna, contemplando

78 \éase el articulo 702 de la Ordenanza General de Aduanas Maritimas y Fronterizas de 1891 dice, “efectos
nacionales que se reputan como extranjeros, para los efectos de la ley se reputaran como mercancias
extranjeras todas las que se hagan aparecer con tal caracter por medio de envases, marcas 0 rétulos adn
cuando sean productos o manufacturas de origen nacional”.
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aspectos mas técnicos que sus antecesoras, estableciendo derechos exclusivos para el uso
de una marca para distinguir los articulos y su procedencia, asi como una terminologia mas
especifica, encontramos también que las marcas pueden ser solicitadas por personas fisicas
y morales tanto nacionales como extranjeras, registrandose estas solicitudes en la Secretaria
de Industria y Comercio. Al solicitarse los registros al entonces departamento de propiedad
industrial era necesario que se presentara una solicitud, una descripcion de la marca, las
reservas que se hacian y su modelo, asi como la fecha en la que se empez6 a usar; y el pago
del impuesto fiscal para la realizacion del examen correspondiente.

Una marca tenia una vigencia de 20 afos, renovable por un periodo de 10
afios indefinidamente, contados a partir de la fecha de presentacion; el derecho exclusivo
que le otorgaba el titulo marcario, era constituido para usarse Unicamente por el titular e
impedir que otros los usaran sin su consentimiento, en el titulo constaban los datos tanto de
la marca como, el nombre del titular, la fecha legal y la ubicacion del domicilio del
propietario.

Asi como también contemplaba las facultades del entonces departamento de
la propiedad industrial, de hacer las declaraciones tanto de imitacion como de uso ilegal de
una marca, nombres comerciales y avisos comerciales, que se realizaban en contra de los
titulares de los derechos exclusivos de las figuras antes mencionadas, que podian iniciar las

acciones correspondientes.

b. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942,
Esta Ley regula de forma mas completa nuestra materia ya que la especializa y divide en
nueve titulos, disposiciones preliminares, patentes de invencion, marcas, avisos

comerciales, procedimiento para dictar las declaraciones administrativas, publicidad en los
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derechos de propiedad industrial, responsabilidades penales y civiles y procedimientos
judiciales. Destaca la diferenciacion que hace de las invenciones patentables y las que no lo
eran; la exclusividad del titular de un registro de patente y los derechos para hacerla valer
ante los tribunales; como también la regulaciéon de las patentes de invencion y las de
mejora.”

Encontramos que otorgaba una vigencia de 15 afios a las patentes, plazo que no era
renovable, asi como también establecia los requisitos y la forma para obtener una patente
ante la Secretaria de Economia Nacional; los derechos fiscales y la sancion por no cubrirlos
en tiempo, los términos y condiciones para su utilizacion; la transmision y expropiacién de
las mismas; el examen de novedad que se aplicaba, los actos de invasion por uso,
explotacion o importacion ilegales, la declaracion de estos por nulidad o caducidad se hacia
administrativamente a peticion de parte o de oficio; actos que se publicaban en la gaceta
oficial de la propiedad industrial.

También observamos que va regular a las marcas a través del registro de las mismas
en la Secretaria de Economia Nacional, hecho que era obligatorio para todo aquel que
deseara distinguir sus productos de otros, asi como también establecia las formalidades y
requisitos que tenian que cumplirse para la obtencién de este derecho exclusivo,
contemplaba lo que no se podia constituir como marca, los derechos fiscales y su sancién
por no pagar los en tiempo, el termino de vigencia que concedia a estas era de 10 afios
renovables por el mismo periodo. Instauraba el hecho de que si una marca no se explotaba
por cinco afos esta se extinguia, encontramos que la misma sancion se aplicaba cuando no

se usaba la marca de la misma forma en que se habia registrado.

79 \éase para mayores referencias remitase la Ley de Propiedad Industrial de 1942,
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Una marca podia transmitirse o enajenarse conforme a las formalidades que
establecia la legislacion civil, actos que se tenian que registrar en la Secretaria de la
Economia Nacional para que surtieran efectos contra terceros. También encontramos que la
declaracion de falsificacion, imitacion o uso ilegal se hacia administrativamente, de igual
forma la nulidad o extincidn, actos que podian iniciarse de oficio o a peticion de parte.

Establece el procedimiento de declaraciones administrativas para resolver sobre la
invasion de los derechos que confiere una patente, de falsificacion, imitacion, uso ilegal de
una marca, etc., el hecho de que todas las resoluciones que se otorgaban se publicaban en la
gaceta de la propiedad industrial, que era editada por la Secretaria de Economia Nacional,
donde hacia de conocimiento publico las patentes concedidas, las marcas registradas, las
sentencias y resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas, otros avisos,
declaraciones, transmisiones, anulaciones, caducidades y todo lo concerniente a nuestra
materia. En cuanto a las responsabilidades penal y civil, se regulaban claramente los delitos
especiales y las penas a que se hacian acreedores quienes transgredieran los preceptos
contemplados en la ley y los casos en que procedia la reparacion del dafio, y establecia, los
procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal, asi como los tribunales

competentes y las leyes aplicables.

c. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

Actualmente esta Ley nos rige por lo cual se analizara tanto en este capitulo, como en el

segundo y en el tercero, en este punto nos concretaremos a comentar varios de los articulos
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que consideramos importantes para el desarrollo de el presente estudio, asi como aquellos
que fueron agregados e innovadores en este cuerpo regulador.®

Articulo 1. Establece al IMPI como un nuevo responsable de la aplicacion
administrativa de la ley, en sustitucién de la SECOFI, actualmente este organismo a
cambiado su nombre por el de Secretaria de Economia (SE), por lo cual cuando la LPI haga
referencia a la SECOFI entenderemos que lo esta haciendo a la actual SE; es de observarse
que esta ley necesita una actualizacion para que no se desprenda por analogia su
interpretacion.

Articulo 6. Da al Instituto el caracter de autoridad administrativa en materia de
propiedad industrial, le reconoce su caracter de organismo descentralizado del Gobierno
Federal con personalidad juridica y patrimonio propio. Originalmente la Ley, en este
articulo regulaba la obligacién de SECOFI de difundir el alcance y conocimiento de las
disposiciones de la Ley, asi como su capacidad para realizar convenios. El instituto
encontraba regulada su existencia dentro de este mismo articulo y el 7°, actualmente en 22
fracciones se contemplan las facultades que tiene el Instituto, este debera coordinarse con
las unidades administrativas de la ahora Secretaria de Economia, asi como con las diversas
instituciones publicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales que tengan por
objeto el fomento y proteccidn de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de
tecnologia, el estudio y promocion del desarrollo tecnoldgico.

Articulo 10 BIS. En este articulo se reconoce que las invenciones, pueden ser
producto del trabajo de un grupo de personas o de un solo individuo, por lo cual los

derechos les perteneceran a todos en comun.

80 \/gase para profundizar en el tema el Diario Oficial de la Federacién del 2 de agosto de 1994.
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Articulo 12. En su fraccion cuarta, establece un concepto més genérico para definir
la aplicacion industrial al contemplar que una invencion puede ser producida o utilizada en
cualquier rama de la actividad econdémica. En su fraccion sexta, nos dice que las solicitudes
relativas a esta Ley podrén ser presentadas tanto en el IMPI como en las delegaciones de
este en el interior del pais.

Articulo 15. Describe el concepto de invencién considerandola como toda creacion
humana que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Esta definicion
también se encontraba dentro del articulo 16 de la anterior ley.

Acrticulo 16. Regular los supuestos de las invenciones que seran patentables, caracter
que radica principalmente en la novedad, y contempla en cinco fracciones las excepciones
de patentabilidad.

Articulo 18. Encontramos el principio de prioridad que consiste en que la
divulgacién de una invencion no afecta que siga considerandose nueva siempre y cuando
dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida el inventor o causahabiente la haya dado a conocer por
cualquier medio de comunicacion, o la haya exhibido en una exposicion nacional o
internacional.

Acrticulo 19. Establece todo lo que no se consideraran invenciones para los efectos
de esta Ley.

Articulo 25. Contempla el carécter de exclusividad de derecho de uso de una patente
a favor del titular.

Articulo 31. Sefiala dentro de sus parrafos segundo a cuarto, el concepto de los

disefios industriales y las condiciones en que no se otorgara su registro.
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Articulo 38. Sefiala los elementos que deberén presentarse para obtener una patente
como son, solicitud escrita ante el Instituto, indicando el nombre y domicilio del inventor y
del solicitante, la nacionalidad de este ultimo, la denominacion de la invencion, asi como
los datos que prevengan la Ley y su reglamento, y exhibir el comprobante de pago de las
tarifas correspondientes, incluidas las de los examenes de forma y fondo.

Articulo 38 bis. Contempla las condiciones en que se tendra como valida la fecha de
presentacion de una solicitud de patente, al cumplir los requisitos de los articulos 38, 47
fracciones 1 y Il, 179 y 180 de la ley, en caso de que no cumpliera con estos, esta no se
reconocera hasta el momento en que de cumplimiento a todos los requisitos.

Articulo 43. Establece que una patente debera referirse a una sola invencién, o a un
grupo de invenciones relacionadas entre si, que conformen un Gnico concepto inventivo.

Acrticulo 44. Nos establece el supuesto en el cual el solicitante debera dividir al no
referirse a una sola invencion, si el solicitante cumple con lo previsto, las solicitudes
divisionales no seran objeto de la publicacion a que se refiere el articulo 52 de esta ley.

Acrticulo 48. Nos establece los documentos que se deben presentar en el caso de la
division de una patente tales como, las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios
para cada solicitud, excepto la documentacion relativa a la prioridad reclamada y su
traduccion que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesion de derechos y
el poder.

Acrticulo 62. Otorga la posibilidad de que los derechos que confiere una patente o
registro, o aquellos que deriven de una solicitud en tramite, podran gravarse y transmitirse
total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislacion
comun, para que este surta efecto contra terceros se debera de inscribir en el IMPI. En el

parrafo segundo da la posibilidad de a hacer una sola promocion para obtener la inscripcién
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de transferencia de dos 0 méas patentes o registros, cuando quien transfiere y quien adquiere
sean las mismas persona, pagando la tarifa correspondiente por cada solicitud.

Articulo 63. Permite al titular de la patente o registro conceder las transmisiones, y
las autoriza mediante una sola inscripcion de las licencias para la explotacion de dos o méas
patentes o registros cuando los involucrados el licenciante y el licenciatario sea la misma
persona, pagando la tarifa correspondiente por cada solicitud de patentes o registros
involucrados.

Articulo 64. Establece la necesidad de que para inscribir una transmision de patente,
registro, licencia o gravamen, se formule la solicitud correspondiente en los términos del
reglamento de la ley

Acrticulo 73. Sefiala que si el titular de la patente no comprueba su explotacion o la
existencia de una causa justificada, el pago de las regalias derivado de una licencia
obligatoria concluira cuando caduque o se anule la patente.

Acrticulo 78. Nos establece las causas en que las patentes o registros seran nulos, en
la fraccion uno encontramos, que cuando se hayan otorgado en contravencion a las
disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de
modelos de utilidad y disefios industriales. Para efectos de lo dispuesto en fraccion uno, se
consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los
establecidos en los articulos 16, 19, 27, 31 y 47; la fraccion segunda dice, que cuando se
haya otorgado en contravencién a las disposiciones de la ley vigente, no podra fundarse en
la impugnacion a la representacion legal del solicitante; la fraccion cuarta sefiala que, las
acciones de nulidad previstas en las fracciones | y Il , se pueden hacer valer en cualquier

tiempo, mientras sea valida la patente o el registro, en tanto que las que regula las
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fracciones 11l y 1V, podra ejercitarse dentro del plazo de cinco afios contado a partir de la
fecha en que surta efectos la publicacion de la patente o del registro.

Articulo 86 bis. Establece que la informacion requerida para determinar la seguridad
y eficacia de productos farmoquimicos y agroquimicos que utilicen nuevos componentes
quimicos quedara protegida en los términos de los tratados internacionales de los que
nuestro pais sea parte.

Articulo 86 bis 1. Nos dice que en cualquier procedimiento judicial o administrativo
en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad
que conozca debera adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgacion a terceros
en la controversia, ningin interesado, en ningln caso, podra revelar o usar el secreto
industrial descubierto por estos motivos.

Articulo 90. Contempla los impedimentos por los una marca no sera registrable;
destacan de estas la fraccion uno, que sefiala que las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes no pueden constituir una marca, asi como también
en la faccion quinta se sefiala que no seran registrables los digitos; asi como en la fraccion
séptima, que incluy6 a los emblemas, escudos, banderas 0 emblemas de cualquier pais y
simbolos de organizaciones internacionales, los que no son registrables junto con las
denominaciones y siglas; la fraccion décimo tercera, especifica actualmente también la
imposibilidad de registrar como marca los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi
como los titulos de publicaciones y difusiones periddicas, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, a menos
que el titular del derecho lo autorice expresamente.

Es importante destacar que la fraccién décimo quinta contempla la figura de la

marca notoriamente conocida, describiendo que se entiende por esta, entendemos por
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notoria cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en nuestro
pais o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos
0 servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como
consecuencia de la promocién o publicidad que se hace de esta.

Articulo 92. Nos dice que el registro de una marca no producira efecto alguno
contra; el caso de que un tercero de buena fe explote en territorio nacional la misma marca
u otra semejante, para los mismos o similares productos o servicios, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o del primer uso
de ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios
siguientes al dia en que fue publicado el registro, siendo este el caso debera tramitar y
obtener previamente la declaracion de nulidad de éste.

Asi como también una persona tanto fisica como moral que utilice su nombre,
denominacién o razon social a los productos que fabrique o distribuya, a los servicios que
presente, 0 a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre
que lo utilice en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo
diferencien claramente de un homénimo ya registrado como marca o publicado como
nombre comercial.

Articulo 97. Este establece la obligacion de presentar con la solicitud de marca
colectiva las reglas para su uso de la misma.

Acrticulo 113. Contempla los requisitos para obtener el registro de una marca, tales
como la misma solicitud por escrito con los siguiente datos, Nombre, nacionalidad y

domicilio del solicitante, si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; la fecha del
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primer uso o en su caso la mencion de que no ha sido usada; los productos o servicios que
ampara; y los que demas que sefiale el reglamento de la Ley.

Articulo 117. Establece la prioridad sobre la solicitud de una marca, cuando se
solicite un registro de marca en nuestro pais, dentro de los plazos que determinen los
Tratados Internacionales o, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros
paises, podré reconocerse como fecha de prioridad la de presentacion de la solicitud en que
lo fue primero.

Articulo 118. Establece las condiciones que se deben acatar para el reconocimiento
de la prioridad, el solicitar el registro debe hacer constar el pais de origen y la fecha de
presentacion de la solicitud en ese pais, una solicitud presentada en nuestro pais no podra
aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el
extranjero; que dentro de los siguientes tres meses a la presentacion se cumplan los
requisitos que sefialan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento.

Acrticulo 121. Nos dice que una vez que se han cumplido los requisitos que establece
la ley para la presentacion de solicitudes, esa serd su fecha de presentacién; la fecha de
presentacion determinara la prelacion de solicitudes; el reglamento de esta Ley podra
determinar otros medios a través de los cuales se puedan presentar las solicitudes y
promociones al Instituto.

Acrticulo 122. Nos sefiala que una ves que se han aplicado tanto el examen de forma
como el de fondo, si el resultado de estos arroja que la solicitud o la documentacion
exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algln
impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo
comunicara por escrito al solicitante otorgandole un plazo de dos meses para que subsane

los errores u omisiones en los que hubiese incurrido.
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Articulo 130. Este precepto habla sobre la obligacion del titular de una marca de
usar esta, durante tres afios consecutivos en los productos o servicios para los que fue
registrada si no procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que
tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del
titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como
restricciones a la importacion u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o
servicios a los que se aplique la marca; salvo que existan causas justificadas a juicio de la
Secretaria.

Articulo 136. contiene la posibilidad de transmitir la titularidad de una marca ya sea
registrada o en tramite, mediante convenio, licencia de uso a una 0 mas personas, con
relacion a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique; esta para que
pueda surtir efecto contra terceros debera ser inscrita en el IMPI.

Articulo 137. Nos sefiala la posibilidad de que mediante una sola promocién, se
solicite la inscripcion de licencia de derechos relativos a dos 0 mas marcas registradas
cuando el licenciante y el licenciatario, sean los mismos en todos ellos; debiendo identificar
cada una de las solicitudes, o registros en los que se hara la inscripcion.

Acrticulo 143. establece la posibilidad de que los derechos que se desprendan de una
marca registrada o de su solicitud, puedan gravarse o transmitirse en los términos y con las
formalidades que establece la legislacion comun. Dicho gravamen o transmision de
derechos debera inscribirse en el Instituto; para que produzca efectos contratercero de

acuerdo con el reglamento de esta Ley.
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En su parrafo segundo nos dice que puede solicitarse mediante una sola promocién
la inscripcion de transferencias de la titularidad de dos o mas solicitudes en trdmite o de dos
0 mas marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas
personas en todos ellos.

Articulo 150. Nos establece que el Instituto puede negara la inscripcion de una
licencia 0 una transmision de derechos, cuando el registro de la marca no se encuentre
vigente.

Articulo 151. Este precepto nos sefiala los supuestos en los que el registro de una
marca puede ser nulo:

En la fraccion primera nos dice, que sera nulo cuando el registro se haya otorgado
en contravencién a las disposiciones de esta ley o la que estuvo vigente cuando este se
otorgo. La accion de nulidad no podra fundarse en la impugnacion de la representacion
legal de solicitante del registro de la marca.

La fraccién segunda nos dice, que cuando una marca sea idéntica o semejante en
grado de confusion, a otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad
a la fecha de presentacién de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre el solicitante de la nulidad compruebe que haber
usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion.

La fraccion tercera establece, que procede esta cuando se haya otorgado con base en
datos falsos contenidos en su solicitud.

La fraccidn cuarta establece, que procede esta cuando se haya otorgado por error,
inadvertencia, cuando existe otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que

sea igual o semejante en grado de confusion.
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En la fraccion primera nos dice, que si el representante, el usuario o el distribuidor
del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grado de confusion, sin el consentimiento expreso del
titular de la marca extranjera; estas acciones de nulidad que se deriven da la presente
disposicion podran ejercitarse dentro de un término de cinco afios, contado apartir de la
fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta, excepto las relativas
a las fracciones | y V que podran ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccion I, las
cuales tendran que hacerse valer en un plazo de tres afios.

Articulo 152. Nos sefiala que un registro sera caduco cuando, no se renueve en los
términos de esta Ley; y cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, salvo causa justificada.

Articulo 179. Nos establece que toda solicitud o promocion dirigida al Instituto
deberéa presentarse por escrito y redactada en idioma espafiol; asi como la obligacion de que
todos los documento que se presenten en idioma diferente deberan acompafiarse de su
traduccion al espafiol.

Acrticulo 189. Este precepto establece los requisitos que debera contener la solicitud
de declaraciéon administrativa que se interponga, nombre del solicitante y, en su caso, de su
representante; domicilio para oir y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la
contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallandolo en términos muy
claros y precisos; la descripcién de los hechos y su fundamentos legal.

Acrticulo 190. Este precepto nos dice que, que cuando se presente una solicitud de

declaracién administrativa deberdn presentarse, en originales o copias debidamente
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certificadas, los documentos y constancias en que se funde la accion y ofrecerse las pruebas
correspondientes. No se admitirdn mas pruebas a menos que estas sean supervenientes.

Articulo 192. Nos sefiala que, se admitiran toda clase de pruebas, con excepcion de
la testimonial y confesional, asi como las contrarias a la moral y al derecho, salvo que las
primeras, se encuentran contenidas en documental; asi como también se le otorgo valor
probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su
licenciatario.

Articulo 192 bis. Nos establece que para la comprobacion de hechos que puedan
constituir violacion de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, el Instituto
podra valerse de los medios de prueba que estime necesarios; dado que el titular afectado o
el presunto infractor hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentacion de dichas
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
proteccion de informacion confidencial.

En el caso de que un titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a
pruebas 0 no proporcionen en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el
procedimiento, el Instituto podrd dictar resoluciones preliminares y definitivas, de
naturaleza positiva 0 negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los
argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegacion de
acceso a las pruebas.

Articulo 192 bis 1.Nos dice que cuando la materia objeto de la patente sea un
proceso para la elaboracion de un producto, el presunto infractor debera probar que dicho
producto se fabricd bajo un proceso diferente al patentado cuando; el producto obtenido sea

nuevo y exista una probabilidad de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso
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patentado y el titular de la patente no haya logrado, establecer el proceso efectivamente
utilizado.

Articulo 193. Establece que en una vez admitida la solicitud de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad y cancelacion, el Instituto notificara al titular, dandole
el termino de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los
procedimientos de declaracion administrativa de infraccion se estara a lo dispuesto en los
articulos 209 fraccion IX y 216 de esta Ley. Esta notificacion se realizara en el domicilio
sefialado por el solicitante de la declaracion administrativa.

Articulo 196. Nos dice que cuando el IMPI inicie de oficio el procedimiento de
declaracion administrativa, la notificacion al titular afectado o, en su caso, al presunto
infractor se hara en el domicilio sefialado y de haberlo cambiado sin dar aviso al Instituto,
por publicacion en los términos del articulo 194 de esta Ley.

Articulo 197. Contempla los requisitos que debera cumplir el titular afectado en el
escrito donde infractor formule sus manifestaciones; nombre del titular afectado o del
presunto infractor y, en su caso, de su representante; domicilio para oir y recibir
notificaciones; excepciones y defensas; las manifestaciones u objeciones a cada uno de los
puntos de la solicitud de declaracién administrativa y su fundamento legal. Para este escrito
sera aplicable el articulo 190 de esta Ley.

Articulo 198. Nos dice que cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto
infractor no pueda exhibir dentro del término concedido la totalidad o parte de las pruebas
por encontrarse éstas en el extranjero, se le podra otorgar un término adicional de quince
dias para su presentacion, siempre que se ofrezcan por escrito.

Acrticulo 199. Nos dice que una ves que haya transcurrido el plazo para que el titular

afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prérroga que
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sefiala el articulo 198 antes comentado, previo estudio de los antecedentes relativos y
desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictara la resolucion administrativa que
proceda, la que se notificard a los interesados en el domicilio sefialado en el expediente o,
en su caso, mediante publicacion en los términos del articulo 194 de esta Ley.

Articulo 199 bis. Establece los procedimientos de declaracion administrativa
relativos a la violacion de alguno de los derechos que protege LPI, que llamaremos medidas
precautorias, aqui encontramos uno de los puntos de mayor importancia para el estudio de
nuestra investigacion, por ello analizaremos este precepto mas afondo en el capitulo cuarto
de nuestro estudio. Cabe destacar que el aseguramiento de los bienes es de los mas
utilizados en la practica.

Articulo 199 bis 1. Encontramos los requisitos que debe cumplir el actor al
momento de solicitar las medidas, precepto que también comentaremos en el capitulo
cuarto de nuestro estudio. El solicitante debera acreditar ser el titular del derecho, cuando
exista la existencia de una violacion a su derecho, que la violacion a su derecho sea
inminente, la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan
o alteren, asi como otorgue fianza suficiente para responder de los dafios y perjuicios y
proporcione la informacion necesaria para la identificacion de los bienes.

Articulo 199 bis 2. Establece el termino que se le otorga a la persona que se le
aplican las medidas precautoria, que establece el articulo 199 bis antes mencionado; el cual
sera de 10 dias para que realice las observaciones que tuviere respecto de dicha medidas,
las cuales podran ser modificadas por el Instituto tomando en consideracion las
observaciones que se le hubieren efectuado.

Acrticulo 199 bis 3. nos dice que el solicitante de las medidas sera responsable de los

dafios y perjuicios que se pudieren causar en contra del presunto infractor cuando, la
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resolucion definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare
que no existio violacion ni amenaza de violacion a los derechos del solicitantes de la
medida; se haya solicitado una medida precautoria y no se hubiese presentado la demanda o
solicitud de declaracién administrativa de infraccidn 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 ejecucion de la medida.

Articulo 199 bis 4. Establece que el Instituto pondra a disposicién del afectado la
fianza o contraafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de
declaracién administrativa de infraccion.

Articulo 199 bis 5. establece la facultad del Instituto de decidir en la resolucion
definitiva del procedimiento de declaracion administrativa de infraccion, sobre el
levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Acrticulo 199 bis 6. Nos dice que en cualquier medida provisional que se practique,
deberad cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para
realizar actos que constituyan competencia desleal.

Articulo 199 bis 7. Nos dice que el solicitante sdlo podré 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.

Articulo 199 bis 8. Nos establece que en los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion; el Instituto buscard en todo momento conciliar los intereses de

los involucrados.
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Articulo 200. Nos indica procede el recurso de reconsideracion contra la resolucion
que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y disefio industrial, este se
acompafara con la documentacién que acredite su procedencia.

Articulo 206. Establece la obligacion de los propietarios o encargados de
establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en
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 205.

Articulo 209. Nos establece lo que se hara constar; hora, dia, mes y afio en que se
practique la diligencia; calle, nimero, poblacion y entidad federativa en que se encuentre
ubicado el lugar donde se practique la visita; nimero y fecha del oficio de comisién que la
motivo, incluyendo la identificacion del inspector; nombre y caracter de la persona con
quien se entendié la diligencia; 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;
mencion de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer
observaciones al inspector durante la practica de la diligencia; datos relativos a la
actuacion; declaracion del visitado, si quisiera hacerla; mencién 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 nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al
inspector, y en su caso, la indicacion de que el visitado se nego a firmar el acta.

Acrticulo 212 bis. Nos indica sobre que productos puede recaer el aseguramiento por

la comision de infracciones administrativas o delitos relacionados con esta ley.
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Articulo 212 bis 1. Nos indica la preferencia sobre quien va a recaer el
aseguramiento de bienes, otorgando la posibilidad de que el depositario sea la persona o
institucion que designe el solicitante de las medidas, bajo su responsabilidad.

Articulo 212 bis 2. Indica las reglas a las que se sujeta el Instituto cuando resuelve
que se ha cometido una infraccion administrativa, con audiencia de las partes, sobre el
destino de los bienes asegurados;

I. 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
reparacion del dafio material o al pago de los dafios y perjuicios;

I1. Pondréa a disposicion de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el
procedimiento arbitral,

I11. 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;

IV. 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 circulacion, o cuya comercializacion se hubiera prohibido;

V. Deberéa 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, y

VI. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes
en el plazo concedido, 0 no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las
fracciones | a Ill anteriores, dentro del plazo de 90 dias de haberse dictado la resolucion

definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podra decidir; la donacion de los bienes a
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dependencias y entidades de la Administracién Pablica Federal, entidades federativas,
municipios, instituciones publicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se
afecte el interés publico o la destruccién de los mismos.

Articulo 213. Nos indica que se considera infraccién administrativa, entre los cuales
destacaremos los siguientes; hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo
estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccién después
de un afo de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracién de nulidad; poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén; usar una marca
parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar los mismos o similares
productos o servicios que los protegidos por la registrada; Usar, sin consentimiento de su
titular, una marca registrada o semejante en grado de confusién como elemento de un
nombre comercial o de una denominacion o razédn 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; usar una marca previamente
registrada o semejante en grado de confusién 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; efectuar, en el ejercicio
de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a
confusion, error 0 engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y el de un

tercero;
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b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacién de un
tercero;

c).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorizacién, licencias o
especificaciones de un tercero;

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

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia
concerniente; ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una patente
0 por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron
fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la
licencia correspondiente; encontramos reglamentados en las fracciones XII a XXIII,
conteniendo por una parte los actos constitutivos de delito, los cuales pasan a ser solo
infraccion, pero su reincidencia constituira delito, de acuerdo con el articulo 223 de la Ley
de la materia.

Acrticulo 214. Establece las sanciones que se impondran, consistentes en una multa
hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal; una multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo
general vigente en la entidad antes mencionada, por cada dia que persista la infraccion;
clausura temporal hasta por noventa dias o definitiva y arresto administrativo hasta por 36
horas.

Articulo 216. Nos dice que en caso de que la naturaleza de la infraccion

administrativa no amerite visita de inspeccién, el IMPI debera correr traslado al presunto
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infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infraccion, concediéndole
un plazo de diez dias para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las
pruebas convenientes.

Articulo 219. Nos establece que las clausuras podran imponerse en la resolucion 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 veces y dentro del lapso de dos afios, si dentro del mismo se reincide en la infraccion,
independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Articulo 221 bis. Establece que la reparacién del dafio material o la indemnizacion
de dafios y perjuicios por la violacion de los derechos que confiere esta Ley, en ningln caso
sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto o la
prestacion de servicios que impliquen una violacion de alguno o algunos de los derechos de
propiedad industrial regulados en esta Ley.

Articulo 224. Establece las sanciones que se impondran a quien incurra en los
supuestos establecidos por el articulo 223 de la LPI, que comentaremos mas adelante; que
consisten en imponer de dos a seis afios de prision y multa por el importe de cien a diez mil
dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los
delitos que se sefialan en las fracciones I, IV, V o VI del articulo antes mencionado; en el
caso de los delitos previstos en las fracciones Il o 11l del mismo articulo, se impondrén de
tres a diez afios de prision y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal.

Articulo 225. Nos dice que para el ejercicio de la accion penal, en los supuestos

previstos en las fracciones | y Il del articulo 223 que comentaremos mas adelante, se

78



requerira que el IMPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las
acciones civiles o penales que procedan.

Articulo 226. Este precepto nos indica que independientemente del ejercicio de la
accion penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podra
demandar del o de los autores de los mismos, la reparacion y el pago de los dafios y
perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el articulo
221 BIS de este mismo ordenamiento.

Articulo 228. Establece que en los procedimientos judiciales a que se refiere el
articulo 227 de la LPI, la autoridad judicial podréa adoptar las medidas previstas en esta Ley
y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Acrticulo 229. Por ultimo en este precepto nos sefiala que para el ejercicio de las
acciones civiles y penales derivadas de la violacion de un derecho de propiedad industrial
asi como para la adopcion de las medidas previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley, sera
necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de
productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a
que se refieren los articulos 26 y 131 de esta Ley, o por algun otro medio haber manifestado
0 hecho del conocimiento publico que los productos o servicios se encuentran protegidos
por un derecho de propiedad industrial, este requisito no serd exigible en los casos de
infracciones administrativas que no impliquen una violacion a un derecho de propiedad

industrial.

d. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 27 DE MAYO DE 1999.
Encontramos que en este afio surge el Codigo Penal del Distrito Federal como un

ordenamiento independiente del anterior Codigo Penal para el Distrito Federal en Materia
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del Fuero Comun y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal, que se encarga
actualmente de la materia federal, es por ello que todas las referencias que hacia la Ley de
la Propiedad Industrial o se hagan se entenderan hechas al nuevo ordenamiento penal, asi
encontramos que el nuevo codigo en su articulo 194, considera como delito grave los
supuestos del articulo 223 de la LPI.®

Articulo 223. Establece como delitos el reincidir en las conductas previstas en las
fracciones Il a XXII del articulo 213 de esta Ley siempre y cuando la sancion
administrativa haya quedado firme; falsificar marcas en forma dolosa y escala comercial o
con fin de especulacion; asi como producir, almacenar, transportar, introducir al pais,
distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de
cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la produccién de
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas; Revelar a un tercero un secreto
industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su
profesion, relacion de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de
su confidencialidad, con el propdsito de obtener un beneficio econémico para si o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto; apoderarse de
un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su
usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propdsito de obtener un
beneficio econdmico para si o para el tercero y Usar la informacion contenida en un secreto
industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o

relacion de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o

81 Véase para profundizar en el tema el Diario Oficial de la Federacion del 17 de mayo de 1999.
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que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con
el proposito de obtener un beneficio. Todos estos supuestos se perseguiran por querella del

Es importante hacer notar que este precepto en la parte que nos dice producir,
almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de
especulacién comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta
Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o
insumos destinados a la produccidon de objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas, entendemos claramente que se refiera a todo tipo de mercancias que ingresen a
través de la frontera de nuestro pais, ya sea el producto final 0 materia prima es decir una
parte del producto ain no terminado y que a consecuencia de este se culmine la creacién de
un articulo denominado pirata, dando paso a la falsificacion de una marca protegida,
originando conforme a la legislacion tanto panel como de la propiedad industrial un delito
grave.

Como podemos apreciar a partir de este momento se estd dando paso al
conocimiento, de la nueva forma de crear una falsificacion, a través de la importacién de
materia prima, de otros paises al nuestro, provocando que sin, un control adecuado, asi
como el desconocimiento y sin la autorizacion de quién puede importar esta mercancia, da
origen a una maquila interna de productos falsificados, de una marca protegida por la Ley

de la Propiedad Industrial.
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CAPITULO SEGUNDO

I1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Encontramos que la evolucion del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha
desarrollando lentamente y sus antecedentes se remontan a las Cortes Espafolas en 1820,
en las que se resguardaron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica
la Primera Ley que contempla en un s6lo ordenamiento, disposiciones de patentes y
marcas, ya mas recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y
Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial y
se establecid en su articulo 7° la creacion de una Institucion especializada que brindara
apoyo técnico en la administracion del sistema de propiedad industrial a la Secretaria de

Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaria de Economia.

“Articulo 7. Establece la creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, como organismo descentralizado que serd 6rgano de consulta y de apoyo
técnico de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en materia de propiedad
industrial y difusion, asesoria y servicio al publico en esta materia.” ®

Asi encontramos que la Direccion General de Desarrollo Tecnologico (DGDT),
dependiente de la Secretaria de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato
del IMPI. La DGDT tenia encomendada una serie de actividades orientadas a promover el
desarrollo tecnologico, especialmente a través de la proteccion a la propiedad industrial y la
regulacién de la transferencia de tecnologia. EI 10 de diciembre de 1993 se publicé en el

Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la

82 ey de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, Porrua, México, 1991, p. 6.
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Propiedad Industrial, de acuerdo con este decreto de creacion, el IMPI tiene como objeto

brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaria de Economia.

2.1 QUE ES EL IMPI

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo sexto, nos dice.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra las siguientes facultades:

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, asi como con las diversas instituciones publicas y privadas,
nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y proteccion
de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio y
promocion del desarrollo tecnolégico, la innovacién, la diferenciacion de productos, asi
como proporcionar la informacion y la cooperacién técnica que le sea requerida por las
autoridades competentes, conforme a las normas y politicas establecidas al efecto;

I1.- Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y aplicacion
de tecnologias que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo,
asi como realizar investigaciones sobre el avance y aplicaciéon de la tecnologia
industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales
objetivos, y proponer politicas para fomentar su desarrollo;

Il.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir
declaratorias de proteccion a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas;
la publicacién de nombres comerciales, asi como la inscripcién de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le otorga esta Ley y su
reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los derechos de propiedad
industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los
derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en
general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de la
misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativa;
ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos; ordenar y
ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion de los
derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e
imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad
industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los
dictdmenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio
Publico Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para
la emisidn de dichos dictdmenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a
disposicion de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley,
que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacion
de la misma, de su reglamento y demas disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como arbitro en la resolucién de controversias relacionadas con el
pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de propiedad
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industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como
tal de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del Libro
Quinto del Cédigo de Comercio;

X.- Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la
informacion derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones
concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial
que le confiere esta Ley;

Xl.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad
industrial;

XII.- Promover la creacién de invenciones de aplicacion industrial, apoyar su
desarrollo y explotacién en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de
tecnologia mediante:

a) La divulgacién de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el
pais o en el extranjero y la asesoria sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboracion, actualizacion y difusién de directorios de personas fisicas y
morales dedicadas a la generacion de invenciones y actividades de investigacion
tecnoldgica;

c) La realizacién de concursos, certamenes o exposiciones y el otorgamiento de
premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el
disefio y la presentacion de productos;

d) La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para emprender o
financiar la construccién de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de
determinadas invenciones;

e) La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de
investigacion, ensefianza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance
de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generacién de
invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebracion de convenios de cooperacion, coordinacién y concertacion,
con los gobiernos de las entidades federativas, asi como con instituciones publicas o
privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y
creaciones de aplicacion industrial y comercial;

XII1.- Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la
proteccion de la propiedad industrial, tendientes a la generacién, desarrollo y
aplicacion de tecnologia mexicana en la actividad econémica, asi como para mejorar
sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas
en el pais y en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos
sectores de la industria y la tecnologia;

XVI.- Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del registro y
proteccion legal de la propiedad industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la
capacitacion y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de
metodologias de trabajo y organizacién, el intercambio de publicaciones y la
actualizacién de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad
industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el
ambito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados
con esta materia;

XVIII.- Actuar como érgano de consulta en materia de propiedad industrial de
las distintas dependencias y entidades de la administracion publica federal, asi como
asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formacion de recursos humanos especializados en las
diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacion y ejecucién
de programas y cursos de capacitacion, ensefianza y especializacion de personal
profesional, técnico y auxiliar;
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XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operacién;

XXI.- Participar, en coordinacion con las unidades competentes de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al &mbito de
sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demas servicios y realizar las actividades necesarias para el
debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demas
disposiciones legales aplicables.®®

Como ya habiamos analizado en el capitulo anterior es la naciente Ley de la
Propiedad Industrial de 1994, la que da el caracter de Autoridad al IMPI, reformandose el
titulo de la Ley, el cual de Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, paso a
ser el de Ley de la Propiedad Industrial. Es asi como el articulo primero establece a un
nuevo responsable de la aplicacion administrativa de la Ley, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en sustitucion de la SECOFI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Es un Organismo publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio
propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en
nuestro pais. Encargado de fomentar la creatividad en favor de la sociedad y proteger
juridicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema
Nacional de Propiedad Industrial, a través del otorgamiento de derechos, tales como
patentes, modelos de utilidad y disefios industriales. Asi como emitir resoluciones sobre
signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, las
declaraciones de proteccion de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso,
ademaés de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la proteccion
legal de los mismos. Como también de imponer sanciones por el uso ilegitimo de los
derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelacion o caducidad de los

mismos.

8 Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 5.
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NATURALEZA.

Vamos a encontrar que la creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, fue convertida en realidad por la Ley de la Propiedad Industrial desde su
promulgacion en la entonces llamada Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, aunque cuando su creacion quedd pendiente, por diversas razones tanto
materiales como legales, no es sino hasta el 10 de diciembre de 1993, fecha en que apareci6
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el decreto de su creacion.

Debemos decir la creacion del Instituto Mexicano la Propiedad Industrial, es un
evento realmente importante para nuestra materia. Debido a que fueron muchos los afios
que tuvieron de pasar para que la propiedad industrial ocupara un lugar digno en el
organigrama oficial de nuestro pais, ya que por mucho tiempo las dependencias encargadas
de administrar la ley correspondiente, nombrada en diversas épocas de diferentes formas
como Direccidon General de Invenciones y Marcas, o Direccion General de Desarrollo
Tecnoldgico, estas no dejaban de ser unidades administrativas que carecian de los medios
mas elementales para la presentacion de un adecuado servicio, en una materia que es
fundamental en el desarrollo industrial y econdémico de nuestro pais.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que por definicién de la
Ley a sido dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, indudablemente presupone
instancias superiores a las conocidas para la gestion de patentes y marcas. Es evidente que
bajo su nueva estructura el Instituto personifica la consecuencia mas obvia del gran avance
de la propiedad intelectual en nuestro pais, es claro que a este organismo descentralizado
corresponderd ser la plataforma de una formacion definitiva y positiva de la materia
intelectual. Asi encontramos que la actuacion del IMPI, que podemos calificarla de positiva

0 negativa, a provocado que este se le otorguen nuevas funciones, como la de aplicar la Ley
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en Procedimientos Contenciosos propios de la Ley Federal de Derechos de Autor, que fue
publicado en el diario oficial de la federacion el 24 de diciembre de 1996.

Al mismo tiempo que entro en vigor la creacion del IMPI, también se publico en el
Diario Oficial de la Federacidn el estatuto organico del Instituto, en el que se establecieron
las diferentes atribuciones y facultades que corresponden al institucion antes mencionada.
Otro aspecto trascendental fue el hecho de que con fecha 3 de octubre de 1993 fue
publicado en el diario antes citado, el acuerdo por el que se creé la Comision
Intersecretarial para la Proteccion, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad
Intelectual, sin embargo, dicha comision no tiene como funcion aplicar o administrar la Ley
de la Propiedad Industrial, el aspecto mas importante de la publicacion es que esta tiene
como fin establecer las bases para una colaboracidn entre las diversas dependencias del
Ejecutivo Federal que estan relacionadas con la represion de la competencia desleal que se
presenta en materia intelectual.

Es importante comentar el hecho de que se le haya dotado con la estructura de
Instituto, al que se le reconoce personalidad juridica y patrimonio propio tiene como
finalidad el hecho de dotarle de mayor autonomia, particularmente bajo la consideracion de
que esta autoridad estd llamada, adicionalmente, a cumplir funciones que materialmente
pueden considerarse como jurisdiccionales, debido a que puede pronunciarse no sélo sobre
la validez de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en
los casos de infraccidn, asi como también emite dictdmenes sobre la existencia de hechos
constitutivos del delito. Es por ello que al dotarsele de mayor autonomia y un presupuesto
independiente, este pueda actuar con mayor profundidad y eficacia sobre de las tareas que
le han sido encomendadas, y pueda cumplir con los diferentes objetivos que la propia Ley

le a establecido.
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Es indudable que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es producto de
figuras similares de otros paises del mundo, que cumplen con la misma funcion y que en
parte es correcto tomar de estas figuras lo que se adapta a las necesidades de nuestro pais,
pero también es importante que estas sea adaptadas a nuestra realidad y no copeadas tal
cual, por que este hecho generaria que el modelo no se adecue correctamente; hay que
subrayar que el Instituto a sido una respuesta adecuada a nuestro sistema, que cada vez
demanda mayor calidad de servicios de parte de los usuarios, tanto nacionales como
extranjeros, pretendiendo estar a la altura de la gran importancia que esta materia ha venido
adquiriendo en los Gltimos tiempos alrededor del mundo.

Asi podemos decir que su naturaleza se desprende del derecho administrativo que
en palabra del doctor Andrés Serra Rojas “el derecho administrativo regula a la funcién
administrativa”® Considerando lo citado podemos decir que el derecho administrativo es
la rama del derecho publico interno, que establece la organizacion y funcionamiento de la
administracion puablica, tanto centralizada, como paraestatal. En un sentido amplio Acosta
Romero dice “en Lato sensu consideramos que es el conjunto de normas de derecho que
regula la organizacion, estructura y actividad de la parte del estado, que se identifica con la
administracion puablica o poder ejecutivo, sus relaciones con otros 6rganos del estado, con
otros entes plblicos y con los particulares.”®

Como la definicidon anterior es estrictamente formal, aludiremos a su concepto
material, “el derecho administrativo es la rama del derecho publico interno que se propone
la realizacion de actos subjetivos, creadores de situaciones juridicamente concretas o

particulares, vale decir, un conjunto de normas y principios que aluden a la organizacion y

8 Serra Rojas, Andrés. Derecho administrativo, vigésima edicién, Porrda, México, 1999, p. 138.
8 Acosta Romero, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo, 32 edi., Porrua, México, 2001, p. 12.
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funcionamiento de la administracién publica, asi como la regulacion de las relaciones inter
organicas, inter administrativas y de las entidades administrativas con los administrados”.%®

Asi encontramos que debido a que es regulado por la Constitucion, por la Ley
Orgénica de la Administracion Publica Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales,
por su Ley Orgénica, y por su Reglamento Interno, debido al caracter de su estructura,
organizacion y funcionamiento, esté encontrara su origen en el derecho publico.

Para el doctor Miguel Acosta Romero derecho publico es “el conjunto de normas
que regulan la estructura, organizacion y funcionamiento del estado y su actividad
encaminada al cumplimiento de sus fines, cuando interviene en relaciones con los
particulares, con el carcter de autoridad”.®’

En nuestro pais las formas de organizacién administrativa se considera en dos
grandes ramas: la centralizacion y la paraestatal, ambas refiriéndose a la materia federal y
fundamentadas en el articulo 90 de la Constitucion.

I. El régimen de centralizacion administrativa, se puede delimitar de las dos formas

siguientes:

a) EIl régimen de centralizacién administrativa, encontraremos que existe
centralizacion administrativa cuando los 6rganos se encuentran en un
orden jerarquico dependiente de la administracion publica. Dentro de la
organizacion de este, se crea un poder inseparable o central que emana
sobre toda la administracion publica federal.

Para el doctor Acosta Romero centralizacién administrativa “es la forma de

organizacion administrativa en la cual, las unidades, 6rganos de la administracion publica,

8 Serra Rojas, Andrés. op. cit., p. 138.
87 Acosta Romero, Miguel. op. cit., p. 12.
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se ordenan y acomodan articulandose bajo un orden jerarquico a partir del presidente de la
repUblica, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la accién y la ejecucion”.®®
b) EIl régimen de desconcentracion administrativa, se caracteriza por la
existencia de érganos administrativos, que no se deslindan del poder
central, otorgandoseles ciertas facultades exclusivas para actuar y
decidir, dentro de ciertos limites y responsabilidades precisas, que no los
alejan de la propia administracion. Es asi como encontramos que la
competencia que se les otorga no llega a la autonomia.

Podemos desprender que un organismo desconcentrado es dotado de ciertas
competencias, relajadas moderadamente de los vinculos jerarquicos y de subordinacion que
los adhieren al poder central. También encontramos que los organismos centralizados y
desconcentrados no tienen autonomia organica ni autonomia financiera independiente, sus
condiciones se unen a la estructura del poder central, sus elementos fundamentales la
facultan para operar con una relativa autonomia. Asi podemos decir que la centralizacion y
la desconcentracién administrativa agrupan subordinadamente las acciones de la autoridad
central en una organizacion general llamada administracion publica.

I1. El régimen de la administracion publica paraestatal, establecido en el articulo 90
constitucional nos menciona que la administracion puablica federal sera
centralizada y paraestatal conforme a la ley organica que expida el Congreso de la
Unidn, que distribuira los negocios del orden administrativo de la federacion,
estos estaran a cargo de la Secretaria de Estado, que definiran las bases generales

de creacion de las entidades antes mencionadas y la intervencién del Ejecutivo

8 Acosta Romero, Miguel. op. cit., p. 92.
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Federal en su operacion, debemos observar que las leyes determinaran las
relaciones entre las entidades, el ejecutivo y las Secretarias.

Encontramos que el régimen paraestatal comprende una diversidad de entidades,
que se encuentran contempladas en la Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal,
conjuntamente con las leyes especiales que las regulan, asi hay que subrayar que
descentralizar no es independizar, sino simplemente alejar de la jerarquia administrativa,
preservando el poder central, restringiendo las facultades de vigilancia y control.

Para el doctor Miguel Acosta Romero la descentralizacion administrativa:

Es una forma de organizacion que adopta, mediante una ley (en el sentido
material), la administracion publica, para desarrollar :
1. Actividades que competen al estado.
2. O que son de interés general en un momento dado.
3. Através de organismos creados especialmente para ello, dotados de:
a) personalidad juridica.
b) Patrimonio propio.
¢) Régimen juridico propio.®

Como podemos apreciar la descentralizacion administrativa disminuye los vinculos
de relacién con el poder central y este se establece fuera del &mbito de accion de este poder,
conservando con este las precisas relaciones de control. Asi podemos desprender que la
diferencia entre un régimen administrativo centralizado y uno descentralizado se puede
establecer en las caracteristicas generales que las disposiciones juridicas determinan a una u
otra forma.

Podemos decir que de forma general la centralizacion es un régimen administrativo
donde el poder de mando se aglutina en el poder central, convirtiéndose en el titular de los
derechos, persona juridica que mantiene concentrada la unidad de todos los 6rganos en un
régimen jerarquico. Al contrario de esta la descentralizacion administrativa es la técnica de

organizacion juridica de un ente publico, que integra una figura ala que le otorgan una

% Ibid, p. 225.
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limitada competencia territorial, es decir aquella que administra parcialmente asuntos
especificos, con cierta autonomia o independencia y sin dejar de formar parte del Estado,
mismo que no lo excluye de su poder, regulador y de la tutela administrativa.

Es importante destacar que el IMPI, siendo un organismo descentralizado, va a
encontrar su fundamento legal en los articulos 1°., 2°,, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22 y demas
relativos de La Ley Federal de Entidades Paraestatales, asi como en los articulos 1°., 3°., 45

y 50 de la Ley Organica de la Administracion Pablica Federal.

2.2 MARCO CONSTITUCIONAL

Como toda organizacion administrativa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
tiene su origen en la Ley suprema (Constitucién) y se rige por determinados preceptos
legales, en virtud que el marco juridico es uno, no importando que este conformado por
diferentes leyes. EI marco constitucional, se encuentra conformado por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en especifico la organizacion de la

administracion publica. Acosta Romero nos dice que Administracion publica

Es la parte de los érganos del estado que dependen directa, o indirectamente,
del poder ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los
otros poderes (legislativo y judicial), su accion es continua y permanente, siempre
persigue el interés publico, adopta una forma de organizacion jerarquizada y cuenta
con : a) elementos personales, b) elementos patrimoniales; c) estructura juridica, y d)
procedimientos técnicos.”

Como se desprende del concepto anterior los 6rganos del Estado dependen directa o
indirectamente del Poder Ejecutivo, esto se puede apreciar en la Constitucion ya que la
organizacion administrativa federal, encuentra su ubicacion en el titulo tercero, capitulo

tercero, titulado del Poder Ejecutivo y especificamente encontramos que en los articulos 90

% |bid, p. 85
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y 93 parrafo 2° de nuestra carta magna se encuentra el fundamento constitucional del IMPI

que la letra nos dice:

Articulo 90.- La Administracion Publica Federal sera centralizada y paraestatal
conforme a la Ley Organica que expida el Congreso, que distribuira los negocios del
orden administrativo de la Federacion que estaran a cargo de las Secretarias de Estado
y Departamentos Administrativos y definird las bases generales de creacion de las
entidades paraestatales y la intervencidn del Ejecutivo Federal en su operacion.

Las leyes determinardn las relaciones entre las entidades paraestatales y el
Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarias de Estado y Departamentos
Administrativos.*

Como se pueda apreciar el articulo 90 constitucional antes citado, establece la
organizacion administrativa que no es otra cosa mas que la forma en que se estructuran las
diferentes unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, directa o
indirectamente, mediante una relacidn de jerarquia y dependencia, para alcanzar una unidad
de accidn, de direccion y de ejecucion, en la actividad de la propia administracion,
orientada a la obtencion de los fines del Estado. Estableciendo dos regimenes de dicha
administracion, la centralizada y la llamada paraestatal.

En el régimen centralizado se consideran las Secretarias de Estado y la Procuraduria
General de la Republica y a estas unidades las nombran dependencias, en el régimen
paraestatal hay que sefialar que esta palabra en el significado usual y conforme a los
diccionarios, “es lo que no corresponde al estado o lo que est al lado del estado”®, el
sector paraestatal es un conjunto de unidades administrativas que explicitamente estan
constituidos en la administracion publica federal y a las que también la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal les llama entidades.

Vamos a encontrar que la Administracion Publica Paraestatal esta conformada por

el conjunto de instituciones, organismos, empresas de economia mixta, patrimonios

% Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Fiscales ISEF, México,2004, p. 48.
% Diccionarios de la Real Academia de la lengua espafiola, Real Academia de la Lengua, 37ed, Tomo 1V,
Espafia, 2003, p. 189.
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publicos, que ayudan a la realizacion de los fines del Estado, sin que estos formen parte de
la de la Administracion Publica Centralizada y por disposicion de la Ley, manteniendo una

estrecha relacion de control y vigilancia a cargo del régimen centralizado.

Avrticulo 93.- ... parrafos 2°y 3°.

Cualquiera de las Camaras podra citar a los Secretarios de Estado, al Procurador
General de la Republica, a los jefes de los departamentos administrativos, asi como a
los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las
empresas de participacion estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o0 actividades.

Las Céamaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratdndose de los
diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar
comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y
empresas de participacion estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se
harén del conocimiento del Ejecutivo Federal.*

Estimo que el anterior precepto es solo una forma de tener una continua supervision
administrativa, del cual desprendemos que es tan solo un indudable vinculo politico con el
Congreso de la Unién y sus Camaras, al obligar a los directores de organismos
descentralizados y empresas de participacion estatal mayoritaria, a informar a cualquiera de
las camaras:

1. Cuando se discuta una ley de su ramo, y
2. Cuando se trate de un asunto concerniente a su ramo o actividad.

Como también, la posibilidad de que las cAmaras formen comisiones para investigar
el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participacion
estatal mayoritaria.

Dentro de este punto también analizaremos el marco constitucional de la Ley de la
Propiedad Industrial, ya que es uno de los elementos de analisis dentro del objeto de

nuestro estudio.

Articulo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las practicas monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en

% Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 48.

94



los términos y condiciones que fijan las leyes. EI mismo tratamiento se dara a las
prohibiciones a titulo de proteccion a la industria.

En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades perseguiran con
eficacia, toda concentracién o acaparamiento en una o pocas manos de articulos de
consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo
acuerdo, procedimiento o combinacion de los productores, industriales, comerciantes o
empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre
concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios
exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor
de una o varias personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de
alguna clase social.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora.*

Como podemos observar la Ley de la Propiedad Industrial puede considerarse como
reglamentaria del articulo 28 Constitucional, ya que regula derechos que constituyen una
excepcion de los monopolios, debido a que se considera como socialmente eficaz constituir
derechos de explotacion exclusiva respecto de innovaciones y de signos distintivos, a favor
de ciertas personas, constituyendo de esa manera auténticos monopolios que exceptuan la
regla general que apunta a su prohibicién en el citado precepto constitucional.

Es verdad que en su primer parrafo, el citado articulo determina que en los Estados
Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopolicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijaran las leyes.
Asi este mismo tratamiento debe darse a las prohibiciones a titulo de proteccion a la
industria.

En el segundo parrafo de dicho articulo se establece que, en consecuencia, la ley
castigara severamente y las autoridades perseguiran con eficiencia toda concentraciéon o
acaparamiento en una 0 pocas manos, de articulos de consumo necesario que tengan por
objeto obtener el alza de los precios, asi como todo acuerdo, procedimiento, combinacion

de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier

% Ibid, p. 19.
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manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si, y obliguen a los
consumidores a pagar precios exagerados y en general, todo lo que constituye una ventaja
exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del
publico en general.

Es evidente que, al tenor de estos principios, el hecho de que la legislacién exceptie
derechos exclusivos de explotacion respecto de ciertas innovaciones o determinado signos
distintivos, pudiera representar, sin ninguna duda, un derecho excluyente que implique para
una determinada persona una ventaja inusual y desmedida para imponer ciertas condiciones
en dicho mercado, en un evidente menoscabo de los otros competidores e incluso del
publico consumidor. Sin embargo, con las limitaciones que la propia Ley exima, debe
recordarse que este tipo de derechos obedecen, a la compensacion que la sociedad
considera debe otorgarse como recompensa a aquellos que realizan aportaciones de
naturaleza técnica, asi como para quienes, como usuarios de signos distintivos, distinguen
su actividad en el comercio frente a los deméas competidores

Como podemos observar la Ley reconoce en la compensacion a los inventores, y en
la proteccion de los titulares de marcas el cumplimiento de una funcién social, de tal
importancia, que es capaz de constituir una a excepcion de la regla general antimonopolios
que consagra el articulo 28 constitucional. En el parrafo noveno del precepto antes citado,
al determinar que tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los que para el
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora. De un primer analisis puede desprenderse que es obvio que la regulacion de este
tipo de materias sea de caracter federal, analizando algunas legislaciones equivalentes en el

extranjero se desprende que no necesariamente prevalece este sistema.
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En nuestro pais, el fundamento constitucional de la materia de la propiedad
industrial se entiende como reservada para ser legislada por el Congreso Federal, en
atencion a lo dispuesto por la fraccion X del articulo 73 de la Constitucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Articulo 73.- EI Congreso tiene facultad...

X.- Para legislar en toda la Republica sobre hidrocarburos, mineria, industria
cinematografica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediacion y servicios
financieros, energia eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo
reglamentarias del Articulo 123;%

Podemos observar que al utilizar la expresion "comercio”, es evidente que el
supuesto intenta comprender a todas las instituciones y disposicion relacionadas con esta
actividad. Se tendria que concluir que los derechos de propiedad industrial solamente
pueden ser comprendidos dentro de un contexto comercial, dada su conformacion y
estructura especifica, por lo cual no queda duda de que la facultad constitucional reservada
en dicha fraccion alcanza a esta materia.

Asi podemos concluir en términos generales, que nuestra Constitucion prohibe la
conformacién de monopolios. Sin embargo, encontramos que los derechos de explotacién
exclusiva que se confieren a los autores y a los inventores son reconocidos por nuestra
propia carta magna como una excepcion a la prohibicién de monopolios, es decir, como una
especie de monopolio permitido. También quiero concluir que si es verdad que los signos
distintivo encuentran su fundamento en el citado articulo 73, podriamos desprender que los
disefios establecidos en estos signos, empiezan a tener un caracter cada vez mas artistico y
algunos se han convertido en verdaderas obras de arte, como es el caso de las marcas
animadas, que en nuestro pais, aun no han sido reconocidas por la legislacién de la materia,

asi como las innominadas y tridimensionales, como podemos desprender del articulo 28

% Ibid, p. 37.
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constitucional, a un autor se le otorga el reconocimiento de su obra como una excepcion a
los monopolios, desprendemos claramente que un signo distintivo al contener implicito en
él un disefio de caracter artistico, este tiene un doble fundamento constitucional, es decir la

proteccion del articulo 28 y 73 de nuestra carta magna.

2.3 MARCO LEGAL NACIONAL
Dentro de este punto no sélo se analizard al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
sino también los articulos que hacen referencia a las medidas en frontera que son el objeto

de nuestro estudio en el presente trabajo.

2.3.1 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El primer precepto de la ley de la propiedad industrial estd destinado a definir los alcances

de la normativa, distinguiendo los intereses que son objeto de su tutela.

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden publico y de observancia
general en toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados
Internacionales de los que México sea parte. Su aplicacion administrativa corresponde
al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*

Nos hace referencia al orden publico es decir, que por encima del interés individual
se encuentran el colectivo. De este precepto se desprenden que la Ley de la Propiedad
Industrial es reglamentaria del articulo 28 constitucional, articulo que ya analizamos en el
marco constitucional. Por otra parte, no deja de llamar la atencion la declaracion que
contiene este presento en el sentido de que las disposiciones de esta ley son de orden
publico y de observancia general en toda la republica, sin perjuicio de lo establecido en los

tratados internacionales de los que México sea parte; especificamente por el hecho de que,

% |ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 1.
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tajantemente esta ley es ubicada en el mismo nivel al igual que los tratados internacionales
de los que México es parte, los cuales se encuentran por debajo de nuestra Carta Magna.

Apreciamos que en el entendimiento de que la aplicacion administrativa de la Ley
de la Propiedad Industrial corresponde al Ejecutivo Federal mediante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, hay que hacer una breve referencia, debido a que la creacién de
este Instituto puede considerarse por diferentes razones, como uno de los avances mas
importantes y significativos dentro de la materia.

El IMPI al ser considerado por definicion de la Ley un organismo con personalidad
juridica y patrimonio propio, sin miedo a equivocarnos reconoce una instancia superior a
las entonces existentes para la gestion de patentes y marcas. Es evidente que bajo su nueva
postura el Instituto personifica el resultado mas indiscutible del avance de la propiedad
intelectual en México, siendo indudable que este organismo debera ser el pilar para una
formacion definitiva de nuestra materia.

El articulo sexto nos menciona las facultades del Instituto Mexicano de La

Propiedad Industrial que ala letra dice:

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendré las siguientes facultades:®’

Es muy importante recalcar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
como organismo descentralizado, encuentra su fundamento legal de existencia en los
articulos 1°, 2°, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22 y otros relativos de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, asi como en los articulos 1°. 3° 45 y 50 de la Ley Organica de la

Administracion Plublica Federal.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

7 Ibid, p. 2.
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I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, asi como con las diversas instituciones publicas y privadas,
nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y proteccion
de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio y
promocidn del desarrollo tecnolégico, la innovacion, la diferenciacion de productos, asi
como proporcionar la informacion y la cooperacion técnica que le sea requerida por las
autoridades competentes, conforme a las normas y politicas establecidas al efecto.”®

Observamos claramente que de la fraccion | de este precepto se desprende una
atribucion muy general de IMPI, que reside primordialmente en la coordinacion que éste
debe llevar sobre las diferentes entidades implicadas en temas de caracter tecnolégico y
indiscutiblemente con cuestiones relacionados con las instituciones reguladas por la Ley de
la Propio Industrial. Es hasta cierto punto notorio que esta legislacion presente lazos muy
estrechos con otras que les son cercanas en determinados temas, como ocurre con la Ley
Federal de Competencia Econdmica, la Ley Federal de Proteccion al Consumidor, e
inclusive, respecto de normas de la legislacién aduanera, que ahora contiene dispositivos

para el aseguramiento de mercancias en frontera.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

I1.- Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y aplicacion
de tecnologias que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo,
asi como realizar investigaciones sobre el avance y aplicacion de la tecnologia
industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales
objetivos, y proponer politicas para fomentar su desarrollo.”

De este parrafo podemos desprender que la constante renovacion de tecnologias,
han provocado nuevas exigencias en relacion a las formas tradicionales de proteccion de la
propiedad intelectual. Asi encontramos que el surgir de microprocesadores, los productos y
organismos creados, modificados u obtenidos mediante biotecnologia, son los nuevos retos
que surgen para el estudio de nuestra disciplina. Aqui encontramos la necesidad de
fomentar y regular a las instituciones titulares de las nuevas creaciones en el marco de la

propiedad intelectual, creando las suficientes garantias para una explotacion adecuada de

% |dem.
% |dem.
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las ventajas monopdlicas que estipula el cardcter de propietario de los derechos de
explotacion exclusivos de una tecnologia ya sea a través de la regulacion del comercio
internacional de invenciones o de la adecuada proteccion en nuestro territorio.

Es claro que nuestro pais a partir de 1991 se a convertido en un protagonista de los
derechos de propiedad intelectual, dejando de ser solo un mero espectador a nivel mundial,
si bien es cierto, que no somos la vanguardia en la materia también lo es que cada dia se
hacen mayores esfuerzo para estarlo, al mismo tiempo que los derechos de propiedad
intelectual son considerados por el sector privado como parte de un sistema de justicia
natural para el comercio, también estos constituyen un instrumento de desarrollo

economico de los paises.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

I1l.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir
declaratorias de proteccion a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas;
la publicacion de nombres comerciales, asi como la inscripcién de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le otorga esta Ley y su
reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los derechos de propiedad
industrial.*°

Se puede desprender de esta fraccion, que los legisladores Unicamente se enfocaron
a enunciar las facultades que atafien a una oficina de patentes y marcas, que es
esencialmente la de tramitar y constituir, cuando resulte procedente, los derechos innatos a

las instituciones reguladas por una legislacién de nuestra disciplina.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de los
derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en
generaIiOlresoIver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de la
misma.

100 i, p. 3,
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Observamos que esta fraccion menciona unicamente los procedimientos de nulidad,

caducidad y cancelacion de los derechos de propiedad industrial.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativa;
ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos; ordenar y
ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion de los
derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e
imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad
industrial '

Podemos desprender de esta fraccion que, esta le atribuye al IMPI, practicamente,
las facultades de un tribunal en materia de propiedad intelectual, el cual inclusive, puede
desempefiarse materialmente como ejerciendo funciones jurisdiccionales, de este hecho
podria desprender la inconstitucionalidad de las facultades del IMPI, pero este punto, ya ha
sido analizado por los tribunales y estos mismos han considerado que este organismo esta
de acuerdo a la constitucion, y que este sigue la misma linea que fundamenta a otros, tal es
el caso de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, el Tribunal Fiscal, los cuales realizan

funciones que se pueden considerar materialmente judiciales.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los
dictdmenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio
Publico Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para
la emisi6n de dichos dictamenes.'®

Desprendemos de la anterior fraccién, un caracter mas de tipo innecesario, debido a
la expresa mencion de sus antecesoras, que contemplan las atribuciones del IMPI, para
atender la persecucion de los juicios inherentes a la validez, obviamente quedan
sobrentendidas todas las atribuciones de los procedimientos respectivos, como claramente
son las concernientes a la admision, desahogo y calificacion de las probanza, la designacion

de peritos, etc.
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Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...
VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a
disposicién de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado.'®*

Vamos a ver que esta fraccion nos plantea uno de los casos, en que el IMPI debe
actuar como depositario de bienes que han sido asegurados, por lo cual se establece una
atribucion especifica proceder bajo tal calidad, otros casos que podriamos mencionar son

los contenidos en el articulo 211 y 212 bis2 de la LPI.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley,
que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacion
de la misma, de su reglamento y demés disposiciones en la materia.'%®

Esta fraccion nos menciona la necesidad de resolver los recursos administrativos, es
importante mencionar que el Unico caso que contempla la LPI, en relacion a este recurso es
el contemplado en el articulo 200, mismo que consiste en la reconsideracion de la negativa

de otorgamiento de una solicitud de patentes.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

IX.- Fungir como éarbitro en la resolucién de controversias relacionadas con el
pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de propiedad
industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como
tal de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del Libro
Quinto del Cédigo de Comercio.'*

Vamos a observar que en esta fraccion se limita a que el IMPI, actie como arbitro
en las resoluciones de controversias relacionadas con derechos de propiedad industrial, pero
solo en lo referente al pago de dafios y perjuicios, tal como expresamente lo consigna el
Caodigo de Comercio en el Titulo Cuarto del Libro Quinto, debido a que LPI carece de este

tipo de procedimiento.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...
X.- Efectuar la publicacidn legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la
informacion derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones

104 1 dem.
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concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial
que le confiere esta Ley.'”’

Vamos a observar que la atribucion sefialada en esta fraccion no deberia ser
regulada como tal sino como una obligacion del IMPI, misma que tiene relacion directa con

el articulo 8° de este mismo ordenamiento.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...
Xl.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad
industrial.*®

En esta fraccion encontramos la facultad de que el IMPI proporcione asesoria a los
usuarios del sistema de propiedad industrial, ante la ausencia de conocimiento de estos

temas.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XII.- Promover la creacién de invenciones de aplicacion industrial, apoyar su
desarrollo y explotacién en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de
tecnologia mediante:

a) La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones
publicadas en el pais o en el extranjero y la asesoria sobre su consulta y
aprovechamiento;

b) La elaboracién, actualizacion y difusién de directorios de personas
fisicas y morales dedicadas a la generacion de invenciones y actividades de
investigacion tecnoldgica;

c) La realizacién de concursos, certamenes o exposiciones y el
otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la
creatividad en el disefio y la presentacion de productos;

d) La asesoria a empresas 0 a intermediarios financieros para emprender
o financiar la construccién de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de
determinadas invenciones;

e) La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones
de investigacion, ensefianza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y
alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generacion
de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebracion de convenios de cooperacion, coordinacion y
concertacién, con los gobiernos de las entidades federativas, asi como con instituciones
publicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las
invenciones y creaciones de aplicacion industrial y comercial.*®

Como se observa, es claro que los esquemas de libre competencia marcan las

nuevas reglas de conducta comercial, exigen atribuciones que les permitan constituir

107 1dem.
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solidas y perdurables ventajas competitivas, asi los derechos que les concede el
otorgamiento de una patente a su titular con el objeto de que pueda explotarla de manera
exclusiva durante un cierto periodo de tiempo, es una invaluable recompensa a su ingenio y
creatividad. Asi encontramos que los paises industrializados tienen una tendencia a que sus
ordenamientos cada vez, sean mas uniformes, para que no solo sus politicas fiscales
coincidan, sino para que la regulacién y proteccion sea mas adecuada, provocando que la
politicas de apoyo al desarrollo de productos y de procesos de investigacion tecnoldgica se

mas acorde a las necesidades de los creadores y garantice su fomento.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XII1.- Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la
proteccion de la propiedad industrial, tendientes a la generacion, desarrollo y
aplicacién de tecnologia mexicana en la actividad econdémica, asi como para mejorar
sus niveles de productividad y competitividad.°

En esta fraccion encontramos la atribucion que le otorga el estado a el instituto de
participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la proteccion de la
propiedad industrial, este organismo nos permite conocer elementos de la competencia que
dificilmente pueden accesarce con tal oportunidad por otras vias. Por lo cual al publicar y
difundir las solicitudes de patente relativas a determinados productos o procesos, esto

sugiere claramente las tendencias que las empresas estan siguiendo.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas
en el pais y en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos
sectores de la industria y la tecnologia.'*

Vamos a observar que en estas fracciones, se le atribuye al IMPI fomentar y
mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el pais y en el

extranjero, este hecho mas bien es una obligacion, ante el constante crecimiento
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tecnoldgico de los ultimos tiempos, ya que si este acervo tecnoldgico no esta al dia
provocaria que nuestro pais estuviera en franca desventaja ante las demas naciones, asi
como un caos entre los inventores, ya que el caracter de innovacion quedaria relegado al
no saber que esta sucediendo en el mundo.

Es tan importante que un pais genere tecnologia que al incentivar a las empresas a
generar nuevas innovaciones, se adquiere no solo capital sino se fomenta que las empresa
adquieran capital intelectual, cada vez en mayor cantidad; es tan importante las
innovaciones que algunas empresas han optado por no dar a conocer sus invenciones al no
patentar para que no se divulgue el conocimiento, sin embargo la importancia de una
patente radica no solo en proporcionar la descripcion exacta de como se han obtenido los
grandes adelanto tecnoldgicas de la historia de la humanidad, hoy mas que nunca, la
innovacion tecnologica se ve como un factor critico en el crecimiento econémico y la
prosperidad social de una nacion, y la informacion de patentes como una fuente basico de
informacidn tecnoldgica a disposicion de industriales e investigadores.

Vamos a ver que el valor econdmico de la informacion de patentes radica
primordialmente en su potencial para proporcionar a industriales e investigadores lo ultimo
en materia de desarrollo tecnoldgico e informacion, lo cual puede ser utilizado en su
provecho con fines comerciales o de inteligencia industrial. Asi como el estado de la
técnica, informacién que es importante para que los recursos escasos en investigacion y

desarrollo sean aprovechados con mayor eficacia al evitar duplicaciones en proyectos.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XVI.- Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del registro y
proteccion legal de la propiedad industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la
capacitacion y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de
metodologias de trabajo y organizacién, el intercambio de publicaciones y la
actualizacién de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad
industrial;
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XVII.- Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el
ambito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados
con esta materia.*?

Como se observa en estas fracciones el IMPI esta mas obligado, hoy en dia a
cooperar internacionalmente con las demas naciones, asi como a mantenerse al dia con los
ultimos estudios en el intercambio de experiencias administrativas y juridicas con
instituciones encargadas del registro y proteccion legal de la propiedad industrial, asi como
también a una constante capacitacion de su personal y a un intercambio constante de datos.

Ante la constante globalizacion de la materia, es muy evidente que lo que le
establecen estas fracciones es una continua participacién en las reuniones o foros
internacionales relacionados con esta materia. Asiéndose participe en los convenios que
existentes en nuestra disciplina, asumiendo el compromiso de observar, que los derechos
minimos les sean reconocidos a los creadores, provocando que la reciprocidad y otros
compromisos de corte internacional, conviertan a los sistemas locales de regulacion de la

propiedad intelectual en parte de una sofisticada red mundial que interactia dindmicamente.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XVIII.- Actuar como érgano de consulta en materia de propiedad industrial de
las distintas dependencias y entidades de la administracién puablica federal, asi como
asesorar a instituciones sociales y privadas.™

Se desprende claramente de esta fraccion la calidad de autoridad especializada en
propiedad industrial que el IMPI tiene, situacion que en muchas ocasiones diversas
dependencias ignoran e invaden la competencia de este organismo, sin tener pleno
conocimiento sobre lo que regulan sus propias instituciones en materia de propiedad

industrial, que en ciertos aspectos son inadecuadas e incongruentes.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...
XIX.- Participar en la formacion de recursos humanos especializados en las
diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacion y ejecucion

112 1 dem.
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de programas y cursos de capacitacion, ensefianza y especializacién de personal
profesional, técnico y auxiliar.™*

Esta fraccion otorga al IMPI la posibilidad de que forme profesionistas o técnicos en
los campos de especializacion que le son propios. Facultad tan amplia que el propio
Instituto podria fungir como una academia dedicada a la difusion y estudio de la materia,

asi como a su ensefianza.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...
XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operacion™*®

Esta fraccion contempla la facultad del Instituto de disefiar y ampliar sus propios

programas institucionales, asi como sus diversas actividades y funciones.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XXI.- Participar, en coordinacién con las unidades competentes de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al &ambito de
sus atribuciones, y*'®

En esta fraccidon encontramos facultades que podrian estar contenidas en la fraccion
XVIII, anteriormente comentada ya que el cardcter de Organo consultivo ya fue
anteriormente mencionada, sin embargo en estd se contempla su participacion de forma
coordinada con la Secretaria de Comercio que actualmente es la Secretaria de Economia en

las negociaciones que correspondan al &mbito de sus atribuciones y nuestra disciplina.

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial...

XXII.- Prestar los demas servicios y realizar las actividades necesarias para el
debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demas
disposiciones legales aplicables."’

Observamos claramente que esta fraccion de forma muy amplia sirve como una

salvedad para aquellas atribuciones que no se contemplaron dentro de las anteriores.
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Con la creacion de la Ley Federal del Derecho de Autor al IMPI se le concedieron
diferentes facultades para conocer sobre denuncias de ciertas infracciones en materia de
derechos de autor, de modo que la presente fraccién actia como Unico fundamento de la
actuacion del IMPI en este tipo de asuntos, si es verdad que este mindsculo razonamiento
sobre la competencia del Instituto para intervenir en materia intelectual no es materia de
nuestra investigacion es importante mencionarlo ya que en el capitulo de procedimientos de
la LPI, los derechos de autor también son sometidos a la proteccion de las medidas en
frontera, ya que como desarrollaremos en el capitulo cuarto estos también son introducidos
a nuestro pais por las fronteras transgrediendo los derechos atérales.

Sin embargo consideramos que en un futuro no muy lejano se hagan los
correspondientes ajustes a la LPI, para que se contemple de forma clara y precisa las

atribuciones que den soporte legal a las actuaciones del Instituto.

Articulo 7. Los 6rganos de administracion del Instituto serdn la Junta de
Gobierno y un Director General, quienes tendran las facultades previstas en la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creacidn, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 6 y 7 BIS 2 de esta Ley.

Articulo 7 Bis. La Junta de Gobierno se integrara por diez representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

Il.- Un representante designado por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial;

I11.- Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, y

IV.- Sendos representantes de las Secretarias de Relaciones Exteriores,
Agricultura y Recursos Hidraulicos, Educacion Pablica y Salud; asi como del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

Por cada representante propietario, sera designado un suplente, quien asistira a
las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y
derechos que a éste correspondan.™®

Observamos que la eleccion de los representantes de la junta de gobierno del
Instituto se somete a una cierta relacion de nuestra materia con otras dependencias y

entidades del Ejecutivo Federal.

118 1 dem.
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También observamos que la ahora llamada Secretaria de Economia guarda una
estrecha relacion con el Instituto, ya que recordemos que esta anteriormente atendia los
asuntos relacionados con la materia mediante la direccion general de desarrollo
tecnoldgico; es por ello que esta preside la junta de gobierno a través de su secretario y
tiene un representante adicional. Talvez la relacion que existe obedece precisamente al
origen comercial de las marcas, ya que estas actualmente tanto la doctrina como la
Constitucion y la Ley establecen su fundamento en el caracter comercial, aun cuando en la
actualidad desde mi particular punto de vista estas han comenzado por sus disefios a tener
un origen mas artistico de lo que la propia Ley admite y debe de reconocerse su doble
fundamento Constitucional.

Es por ello que queremos hacer notar que la relaciéon con la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico con el IMPI, es una de las mas importantes no tan solo por el caracter del
manejo de los ingresos y la asignacion de presupuesto, ya que este ultimo lo comparte con
mas entidades y dependencias, aun cuando este obtiene ingresos por los servicios que presta
estos no son suficientes; el mas importante para nuestro estudio se da actualmente con la
Ley Aduanera, debido a que esta prevé las posibilidades de realizar detenciones de
productos en frontera cuando éstos resulten violatorios de los derechos de propiedad
industrial, ya que la Administracién General de Aduanas es dependiente del SAT vy este a
su ves de la SHCP. Es por ello que la coordinacién entre estos dos organismos debe ser mas
participativo y claro para una adecuada intervencion de los organismos.

La relacion que existe entre el Instituto y la Secretaria de Relaciones Exteriores,
obedece mas a el debido cumplimiento, negociacién y firma de todos los tratados
internacionales firmados por nuestro pais con los organismos internacionales referentes a

nuestra materia. Vamos a observar que la relacién que guarda con la Secretaria de
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Agricultura obedece mas a la proteccién de las variedades vegetales, mismas que se regulan
por la via de la certificacion de la Ley de Variedades Vegetales que administra dicha
secretaria.

Otra relacion muy importante que existe es con la Secretaria de Educacion Publica,
debido a las facultades que la Ley Federal de Derechos de Autor le otorgo al IMPI, siendo
el encargado de la aplicacién administrativa de la Ley antes mencionada, asi como de tener

funciones y facultades para el discernimiento de diversas infracciones de derechos de autor.

Avrticulo 7 Bis-1. El Director General, o su equivalente, es el representante legal
del Instituto y es designado a indicacion del Ejecutivo Federal, a través del Secretario
de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.™*

Vamos a desprender del presente articulo la designacion del director general del
Instituto, en el cual destaca el aspecto de que esta figura sea el “representante
legal”expresion que comunmente la encontramos en el otorgamiento de mandatos entre
particulares y que le da un caracter de defensor, acarreando como resultado el ejercicio, de
esta funcion por parte del mandatario. Designado por indicacion del ejecutivo, claramente
esto recae en la figura del Presidente, mismo que a través del secretario de la ahora
Secretaria de Economia dara a conocer su decision, organismo que se encarga de presidir la
junta de gobierno del Instituto. Todo esto en congruencia con lo establecido por el articulo
21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que estipula que el director general de los

organismos descentralizados sera designado por el presidente de la republica.

Avrticulo 7 Bis-2. Corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las
facultades a que se refiere el articulo 6 de esta Ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio
directo, Unicamente podra delegarlas en los términos que se establezcan en los
acuerdos respectivos, que deberan ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados
en el Diario Oficial.**°

119 1 dem.

120 1 dem.
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Como observamos este precepto, nos sefiala que el director general debe hacer
cumplir con todas las facultades que le establece el articulo 6 de la LPI, asi como de delegar
sus funciones a sus diferentes subordinados, siendo importante que la ley antes mencionada

se la encargada de prever estas facultas para evitar controversias innecesarias.

2.3.2 REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El primer precepto del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial esta destinado a
definir los alcances de la normatividad de la Ley de la Propiedad Industrial, distinguiendo
los intereses que son objeto de su aplicacion e interpretacion, para efectos administrativos
que le corresponden al IMPL.( Articulo 1.)

Articulo 3. En este articulo el director general como representante legal del Instituto
como lo establece el articulo 7 bis 1 de la LPI. Expide a través de acuerdos, las reglas y
especificaciones de los documentos que contienen la informacién relativa a las
reivindicaciones, descripciones, dibujos y resimenes, para poder ser admitidos;
estableciendo procedimientos y requisitos para facilitar la operacion del Instituto, y
garantizar seguridad juridica ante los particulares como responsable de la administracion de
este organismo.

Articulo 4. En el segundo parrafo de éste precepto se establece la obligacién del
Instituto de publicar en el diario oficial, en el mes de enero, los dias en que suspendera sus
labores.

Articulo 5. En este articulo se plasma la obligacion del Instituto de requerir a los
solicitantes o promoventes, para que dentro de un plazo de dos meses subsanen las
solicitudes o promociones cuando no cumplan con los requisitos establecidos en las

fracciones | a VI, VIl y IX; para que éstas no sean desechadas, que a la letra deben decir.
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.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

I1.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en
el Diario Oficial y en la Gaceta, el nimero de ejemplares y anexos que se establezcan en la
propia forma, las que deberan presentarse debidamente requisitadas y, tratdndose de medios
magnéticos conforme a la guia que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberan
presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trdmite solicitado y los datos a que
se refiere la fraccion V de este articulo;

I11.- Acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberan
ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional;

V.- Indicar el numero de solicitud, patente, registro, publicacion, declaratoria, o
folio y fecha de recepcion a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de
patente o registro;

VI.- Acompariarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VIIIl.- Acompafiarse de los documentos que acrediten el caracter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompafiarse de la legalizacién de los documentos provenientes del extranjero,
cuando proceda.

Articulo 6. En este precepto el Instituto es el encargado de proporcionar
gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas oficiales, las que

podran ser reproducidas por terceros, siempre que se ajusten al formato oficial.
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Articulo 7. Mencionan los documentos y objetos, asi como las obligaciones que
tiene al recibir las solicitudes y promociones; en las cuales proporcionara fecha y hora asi
como un nimero progresivo de registro para el control debido de esta documentacion.

Articulo 11. En la fraccion segunda de éste precepto el Instituto tiene la obligacion
de emitir un oficio que contenga la resolucion sobre la inscripcion solicitada, anexando
copia del mismo en cada expediente o solicitud.

Articulo 12. En este precepto al Instituto se le da un término de dos meses
siguientes a la fecha de recepcién de las solicitudes o promociones que se hacen en los
articulos 9, 10 y 11 de este reglamento, para que resuelva lo que a derecho corresponda en
aquello en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto. Asi como
cuando no proceda una inscripcion por falta de algin requisito, o cualquier otra causa, éste
debe notificar al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses, manifieste lo que a
su derecho convenga.

Articulo 13. Establece el mecanismo a través del cual el Instituto notifica a los
solicitantes o terceros las resoluciones, requerimientos y demas actos, ya sea por correo
certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen sefialado al efecto. También
podran notificarse personalmente en el domicilio sefialado, en las oficinas del Instituto o
por publicacién en la gaceta. También podran emplear otros medios de notificaciones tales
como servicios de mensajeria, los cuales seran a cargo del particular que lo solicite.

Articulo 14. En el presente articulo se manifiesta que la gaceta es el 6rgano de
difusion del instituto, mismo medio que también es descrito por el articulo 8° de la Ley de
la Propiedad Industrial, donde se expresa claramente funcién y estructura de esta; mientras
que en este articulo se nos dice que su publicacion sera mensual y se dividira en secciones,

En una seccion se haran las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y
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disefios industriales y en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y
denominaciones de origen. El Instituto publicard los nombres y ubicacion de las
instituciones nacionales, publicas o privadas, en las que también podré consultarse la
gaceta.

Articulo 17. EIl Instituto cuenta con un registro general de poderes, en donde se
inscribiran los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en
su caso, legalizadas; la cual serd opcional. En cada solicitud o promocién bastara
acompafar una copia simple de la constancia de inscripcién en el registro.

Articulo 18. En este precepto se resalta la posibilidad de consultar los expedientes
en el archivo del Instituto durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial. Asi
como aquellos que el Instituto considere que deberan permanecer por mas tiempo.

Articulo 21. Menciona todos los medios a través de los cuales el Instituto podra
hacerse valer para la reproduccion de los documentos que obran en los expedientes a fin de
facilitar su custodia, consulta y la expedicion de copias certificadas de los mismos, tales
como son microfilmacion, fotografia, grabacion en discos épticos, o medios magnéticos.

Articulo 26. En este presentd al Instituto se le faculta para poder solicitar un
ejemplar o modelo de la invencion cuya proteccion se solicita, ya sea en tamafio natural 0 a
escala, siempre que sea necesario para ayudar a comprender la invencion.

Articulo 35. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la facultad que
reconocer a las instituciones que tengan el caracter de autoridades internacionales de
depdsito de material biolégico, para los efectos del articulo 47, fraccion |, parrafo segundo
de la Ley de la Propiedad Industrial, asi como a las instituciones nacionales de conformidad
con los criterios y reglas internacionalmente aceptadas en la materia; mismos que seran

publicados en el Diario Oficial de la Federacion.
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Articulo 38. En este presentd el Instituto reconoce como fecha y hora de
presentacion de una solicitud de patente, aquélla en la que sea entregada por el solicitante,
siempre que la misma cumpla con los requisitos dispuestos en los articulos 47 fracciones | a
I11, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, asi como lo establecido en el articulo
50., fracciones Il y VII de este Reglamento.

Si la solicitud no cumpliere cualquiera de los requisitos legales y reglamentarios
indicados en el parrafo anterior, el Instituto s6lo reconocera, salvo en el caso a que se
refiere el articulo 180 de la Ley, como fecha y hora de su presentacién, la fecha y hora de
recepcion de la promocion por la que el solicitante cumpla los requisitos sefialados en el
primer parrafo, que faltaren en la solicitud o subsane la omision de dichos requisitos.

Articulo 46. En este articulo se nos menciona la fecha con que el Instituto otorgara
la patente y expedira el titulo correspondiente, que sera aquélla en que se efectle el pago de
la tarifa respectiva, siempre y cuando sea conforme al plazo establecido en los articulos 57
y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Articulo 63. El Instituto tiene la facultad de requerir la ratificacién de una solicitud
de cancelacion de un registro de una marca si existe cotitularidad de la marca, y si se trata
de marcas colectivas.

Articulo 72. Este presentd nos menciona la posibilidad que tiene el Instituto de
disponer de los bienes asegurados para efectos de lo dispuesto en el articulo 211 de la Ley
de la Propiedad Industrial; los bienes asegurados que deban concentrarse en el Instituto, o
mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el
designado para tal efecto, se custodiaran en el local especialmente dispuesto para el efecto,

por y bajo la responsabilidad del propio Instituto.
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Articulo 74. En este precepto se establece la facultad que tiene el Instituto de
solicitar la ampliacion de la fianza, cuando esta al ser otorgada inicialmente, resulta
insuficiente para responder de los dafios y perjuicios, que se pudieran causar a la persona en
contra de quien se haya solicitado la medida. Misma que se desprende del articulo 199 bis 1
fraccion 11 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Articulo 79. En éste precepto el Instituto tiene la facultad de comisionar a su
personal para la practica de diligencias de inspeccidn o verificacion de hechos, previo pago
de la tarifa correspondiente.

Se puede desprender que de este ordenamiento surge como objeto reglamentar la
Ley de la Propiedad Industrial, que no es, mas que resolver y ampliar facultades que no son
expresadas claramente, debido a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la
autoridad designada para la interpretacion y aclaracién de las posibles dudas que surge de

ciertos vacios que existen dentro de la ley, y es el encargado de su aplicacion.

2.3.3 LEY ADUANERA
El punto que a continuacion abordamos para su andlisis, regula en su articulado, varios
preceptos que por muchos son considerados legislacion nacional que en su contenido
regulan la propiedad intelectual en nuestro pais, sin embargo para nosotros hay mas
articulos que estudiaremos en el capitulo tercero por tratarse desde nuestro particular punto
de vista de preceptos relevantes en la aplicacion de medidas en frontera.

En la ley aduanera en su titulo sexto, capitulo Unico titulado “Atribuciones del
Poder Ejecutivo Federal y de las Autoridades Fiscales”, se encuentra el motivo de nuestro

estudio en este punto.
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Articulo 143. El Ejecutivo Federal dotado de ciertas facultades en las diferentes
leyes del derecho no podria ser desvirtuado de tener en materia aduanera atribuciones, es
por ello que este precepto las enuncia, el ejecutivo establecerd o suprimira aduanas
fronterizas, interiores y de trafico aéreo y maritimo, asi como también designara su
ubicacién y funciones. Puede suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el
tiempo que juzgue conveniente, cuando asi lo exija el interés de la nacion. Asi como
también autorizar que el despacho de mercancias por las aduanas fronterizas nacionales,
pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de paises vecinos Y Establecer o
suprimir regiones fronterizas.

Articulo 144. El presente articulo en sus XXX fracciones, nos menciona las
facultades que le fueron otorgadas por esta ley asi como por el codigo fiscal y otras leyes a
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, sin embargo para nosotros no todas ellas se
aplican a la propiedad intelectual.

La fraccion segunda nos menciona que la Secretaria tiene la facultad de que se
realicen conforme a lo establecido en esta Ley, la importacion y exportacion de mercancias,
la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el
pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias. Es importante mencionar que aqui se encuentra
contenido el primer intento por regula la importacion y exportacion de mercancias y
verifica el contenido del pedimento que se haya manifestado, ;por qué es importante?
Porque en este punto se encuentra contenido una medida en frontera.

En la fraccion VI se nos habla del reconocimiento aduanero de las mercancias de
importacion o exportacion ya sea en los recintos fiscales y fiscalizados o, a peticién del

contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o
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establecimientos que sefiale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en el Reglamento,
asi como conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el
articulo 43 de esta Ley, verificar y supervisar dicho reconocimiento, asi como autorizar y
cancelar la autorizacion a los dictaminadores aduaneros y revisar los dictamenes

formulados por éstos en los términos del articulo 175, que dicen a la letra:

Articulo 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y
cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentaran las mercancias
con el pedimento ante la autoridad aduanera y se activard el mecanismo de seleccion
automatizado que determinara si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las
mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuara el reconocimiento ante
quien presente las mercancias en el recinto fiscal. Concluido el reconocimiento, se
debera activar nuevamente el mecanismo de seleccion automatizado, que determinara
si las mercancias se sujetaran a un segundo reconocimiento.

En las aduanas que sefiale la Secretaria mediante reglas, tomando en cuenta su
volumen de operaciones y cuando su infraestructura lo permita, independientemente
del resultado que hubiera determinado el mecanismo de seleccién automatizado en la
primera ocasion, el interesado deberd activarlo por segunda ocasion a efecto de
determinar si las mercancias estaran sujetas a reconocimiento aduanero por parte de los
dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaria. En caso negativo, se
entregaran las mercancias de inmediato.

En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancias
se detecten irregularidades, los agentes o apoderados aduanales podran solicitar sea
practicado el segundo reconocimiento de las mercancias, excepto cuando con motivo
de la activacién por segunda ocasion del mecanismo de seleccion automatizado el
reconocimiento aduanero de las mercancias hubiera sido practicado por parte de los
dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaria.

Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo
reconocimiento que den lugar al embargo precautorio de las mercancias, se entregaran
éstas de inmediato.

En el caso de que no se hubiera presentado el documento a que se refiere el
articulo 36, fraccién I, inciso €) de esta Ley, las mercancias se entregaran una vez
presentado el mismo.

El segundo reconocimiento asi como el reconocimiento aduanero que derive de
la activacion por segunda ocasion del mecanismo de seleccién automatizado, se
practicaran por los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaria, quienes
emitiran un dictamen aduanero que tendra el alcance que establece el articulo 52 del
Codigo Fiscal de la Federacidn.

Tratdndose de la exportacion de mercancias por aduanas de trafico maritimo, no
sera necesario presentar las mercancias ante el mecanismo de seleccién automatizado,
siempre que las mercancias se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado, por lo
que en caso de que el mecanismo de seleccion automatizado determine que deba
practicarse el reconocimiento aduanero, éste deberd efectuarse en el recinto
correspondiente.

En los supuestos en que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de
seleccidn automatizado, se deberan presentar ante dicho mecanismo las mercancias con
la documentacion correspondiente, en los términos a que se refiere este articulo.

El reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las
facultades de comprobacion de las autoridades aduaneras, respecto de las mercancias
importadas o exportadas, no siendo aplicable en estos casos el articulo 36 del Codigo
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Fiscal de la Federacién. Si las autoridades omiten al momento del despacho objetar el
valor de las mercancias o los documentos o informaciones que sirvan de base para
determinarlo, no se entendera que el valor declarado ha sido aceptado o que existe
resolucion favorable al particular.

En los casos de mercancias destinadas a la exportacion, de las importaciones y
exportaciones efectuadas por pasajeros y del despacho de mercancias que se efectiie
por empresas autorizadas de conformidad con los acuerdos internacionales de los que
México sea parte y que para estos efectos dé a conocer la Secretaria mediante reglas,
asi como en las aduanas que sefiale la Secretaria, independientemente del tipo de
régimen o de mercancia, el mecanismo de seleccion automatizado se activara una sola
vez.'?

Articulo 175. Dichos dictaminadores seran responsables de las irregularidades
que cometan en el dictamen que elaboren con motivo del segundo reconocimiento
respecto de los conceptos a que se refieren las fracciones I, 1l y 111 del articulo 44 de
esta Ley, y se les aplicara una sancién equivalente de 300% a 400% de las
contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades detectadas por las
autoridades aduaneras.

Cuando a un dictaminador se le haya impuesto en tres ocasiones la sancidn a que
se refiere el parrafo anterior, se cancelara su autorizacién para actuar como
dictaminador.

En el caso en que se apliqgue una sancidbn como consecuencia de una
irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se
fincard ninguna responsabilidad adicional ni se impondré sancion alguna a la empresa
para la cual preste sus servicios dicho dictaminador.'??

La fraccion séptima otorga la facultad de verificar las mercancias por cuya
importacion fue concedido algin estimulo fiscal, franquicia, exencién o reduccién de
impuestos 0 se haya eximido del cumplimiento de una regulacion o restriccion no
arancelaria, estén destinadas al propoésito para el que se otorg0, se encuentren en los lugares
sefialados al efecto y sean usadas por las personas a quienes fue concedido, en los casos en
que el beneficio se haya otorgado en razén de dichos requisitos o de alguno de ellos. Se
tiene que destacar que la autoridad menciona en éste precepto la obligacion de ser utilizadas
por las personas que tienen el derecho concedido, esto deberia ser general para todo tipo de
importacion asi se tendria un control mas estricto y se evitaria la competencia desleal.

En la fraccién novena se expresa claramente la facultad de inspeccionar y vigilar el
transporte, las mercancias en los recintos fiscales o fiscalizados, asi como en cualquier

parte del territorio nacional de forma permanente.

1211 ey Aduanera, Sista, s/e, México, 2005, p. 19.
122 |hid, p. 96.
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En la fraccion décima se faculta a la autoridad para perseguir y practicar el embargo
precautorio y todos los medios en que se puedan transportar mercancias como lo establece
el articulo 151 de esta ley que analizaremos posteriormente.

La fraccion décima primera habilita la facultad legal de verificar la importacién o
tenencia de mercancias extranjeras durante su transporte apoyandose en el directamente
aduanero a que se refiere el articulo 43 de esta ley.

En la fraccion vigesimo octava se establece que una vez activado el mecanismo de
seleccion automatizado, la autoridad puede suspender la libre circulacién de mercancias
extranjeras, existiendo una previa resolucién que emitan la autoridad administrativa o
judicial en materia de propiedad intelectual (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o
el Instituto Nacional de Derechos de Autor) poniendo de inmediato a su disposicion en el
lugar que las mencionadas autoridades sefialen.

El Articulo 145, de la misma ley que venimos analizando, menciona los
lineamientos que debe observar la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para
determinar el destino de las mercancias que pasen a ser propiedad del fisco federal,
asesorada por las camaras de representantes y asociaciones de contribuyentes interesadas en
la produccion y comercializacion; el producto de la enajenacion sea suficiente para cubrir
los gastos del almacenamiento trasladd y para que se efectle la enajenacion; evitando
perjuicios a sectores de la economia nacional, siendo identificadas con los sellos y marcas
que los identifiqguen como propiedad del fisco federal, teniendo la potestad de asignar las
mercancias a que se refiere este articulo para uso de la propia Secretaria o bien para otras
dependencias de gobierno. Si las mercancias son excedentes detectados a maquiladoras o
empresas con programas de exportacion podran ser objeto de embargo. Es una practica

comun que el gobierno asigne las mercancias embargadas a las entidades publicas o estas
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sean enajenados en mi particular punto de vista esta practica deberia de dejar de existir y las
mercancias deberian ser destruidas ya que esto hace que el fenémeno de la corrupcién
prospere ya que es evidente que estd mercancia no es destinada a lo establecido en esta
norma.

El precepto 146 de este ordenamiento nos habla de un fendémeno en los ultimos afios
cobr6 gran importancia en nuestro pais, la importacion de mercancias extranjeras,
exceptuando a las de uso personal, todo poseedor o aquel que transportara productos
extranjeros tiene la obligacién de contar con los documentos aduanales que acrediten la
importacidn para no incurrir en contrabando, dicho delito hasta nuestros dias es uno de los
terribles problemas que afectan a nuestra nacién ya sea por la corrupcién de autoridades o
por la habilidad de los contrabandistas que a través de facturas y notas de venta de
procedencia apocrifa, introducen, desde un vehiculo automotor hasta materia prima, para
ser maquila, no contando con documentacién expedida por la Secretaria, ni de empresarios
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes como es la carta de porte que se
encuentra establecida en este articulo y en el Codigo Fiscal de la Federacion.

En la norma 147 de este ordenamiento toda las mercancias nacionales que circulen
dentro de la franja o region fronteriza deberan ampararse con las facturas, contratos y
documentos comerciales que acrediten que seran destinadas a dicha zona o con los
permisos de exportacion, ya sean e importacion prohibida o restringida. Las mercancias
nacionales confundibles con las extranjeras que serdn transportados al interior del pais
deberan hacerlo con las marcas registradas en México o por las facturas o notas de remision
expedidos por empresarios inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, aqui podria
establecerse el fendmeno que ha venido surgiendo de introducir mercancia del extranjero

como nacionales y posteriormente ser puestas a la venta en el marcado como de
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importacion esto no sélo constituye la falta de medidas en frontera efectivas sino la poca
preparacion y conocimiento de las autoridades encargadas de vigilar este tipo de situaciones
también nos menciona que los productos agropecuarios que se producen en esta zona
pueden acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, o con constancias del
representante de los colonos o comuneros, de la asociacion agricola o ganadera o de la
Secretaria de Agricultura; es claro que la ultima parte de este articulo demuestra el
profundo desconocimiento de la autoridad de la situacién que prevalece en el campo
mexicano es evidente que el comisariado ejidal o el representante de los colonos no tienen
la educacién y conocimiento suficiente para resolver lo establecido por éste precepto, ya
que a todas luces y es de conocimiento publico que el campo mexicano siempre ha tenido
problemas educativos muy severos, y que la preparacion de las personas que ocupan estos
cargos no es suficiente debido a que el problema no es reciente sino historico.

En el precepto 148 de esta ley se nos menciona los requisitos que debe contener una
acta circunstanciada, al tratarse de mercancias extranjeras que son objeto de una resolucion
de suspension de libre circulacion, emitidas por la autoridad administrativa o judicial
competente en la materia de propiedad intelectual; toda vez que la autoridad aduanal debe
proceder a retener la mercancia y poner la disposicion y la autoridad competente en el
almacén que esta sefiala. La autoridad aduanal en esta acta asentara la identificacion de la
autoridad que practica la diligencia, la resolucién de la orden de suspension de libre
circulacion asi como la notificacion que se hace de la misma al interesado, la descripcion y
caracteristicas de la mercancia, el lugar en donde queda depositada la mercancia y la
designacion de dos testigos que asigne la autoridad asi como deberan entregar copias del
acta a la persona que realizé la diligencia. Es clara la existencia de una medida en frontera,

pero también es evidente que no existe una verificacion constante y que sélo a través de un
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seguimiento por autoridad competente en la materia se procede a la verificacion y
aseguramiento de mercancias de procedencia extranjera.

El articulo 149 de este ordenamiento nos dice que lo contenido en el precepto
anterior solamente sera aplicable, cuando la resolucidn en la que la autoridad administrativa
o judicial competente ordene la suspensién de libre circulacion de las mercancias contenga
el nombre del importador, la descripcion detallada de las mercancias, la aduana, por la que
se tiene conocimiento de que va ingresar la mercancia, el periodo estimado para el ingreso
de las mercancias el cual no excedera de 15 dias, el almacén en el que deberan depositar las
mercancias, el cual debe estar ubicado dentro de la circunscripcion territorial de la aduana y
la designacion o aceptacion expresa del cargo de depositario.

Es evidente que lo comentado en el parrafo anterior adquiere importancia soélo
cuando es a iniciativa de la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, pero
si ésta no cumple los requisitos que establece este articulo no se procede a el aseguramiento
de la mercancia y la autoridad aduanal no intervendra ain cuando posiblemente se esté
constituyendo un delito de contrabando o pirateria, su actitud es demasiado pasiva para el
tipo de fendmenos que actualmente existen en las fronteras de nuestro pais; asi como
también es importante sefialar que la Ley Aduanera no ha sido revisada ni actualizada al
igual que la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial y otras leyes, ya que sigue mencionando la existencia de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial y esta ya no existe como tal, sus funciones fueron
absorbidas por la ahora llamada Secretaria de Economia.

Hemos analizado los articulos que para las autoridades regulan la propiedad
intelectual en nuestro pais, para nuestro particular punto de vista y para el estudio de esta

investigacion no sélo son estos articulos los que regulan la materia, ni tampoco todos los
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que contienen medidas en frontera objeto de nuestro estudio, podemos agregar que los
articulos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 son los faltantes y los cuales seran analizados en el

capitulo tercero de este proyecto.

2.3.4 REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA

Es claro que el término reglamento redunda en mucho al derecho administrativo y es
utilizado con magnificencia en otras ramas del derecho sean de caracter publico o privado.
Es por ello que el vocablo reglamento se refiere a la concepcién de regular normativamente
una materia, mediante una ley o a traves de un reglamento.

Vamos a encontrar que la doctrina mexicana del derecho publico ha expuesto el
interés de subordinar el reglamento a la legislacion. Es por ello que ninguna clase de
reglamento puede superar el contenido de las leyes a las cuales reglamenta. “Los
antecedentes historicos de este predominio pueden encontrarse en la asimilacion de la ley
como expresion de la voluntad general proveniente de las asambleas legislativas, mientras
que el reglamento proviene del monarca™?. Asi encontramos que en las monarquias tanto
la ley como el reglamento tenian igual jerarquia. En el sistema republicano, este orden de
ideas tuvo que ser modificado, no en lo que se refiere a la ley sino en lo concerniente al

reglamento.

Eduardo Garcia de Eutenia y Tomas Ramon Fernandez explican que el
reglamento no es ley tiene sentido material porque; a) la ley tiene caracteres soberano
como expresion de la voluntad general, b) la ley tiene caracter una legitimidad tedrico,
mientras que el reglamento no tiene presuncion de legalidad sino que puede estar
sometida a un enjuiciamiento previo o medios previos de control de legalidad y
constitucionalidad, c) la ley es la expresion de las decisiones politicas por excelencia
mientras que el reglamento es una regla técnica, d) la ley no tiene limites en cuanto al
contenido de su regulacion aungue reconoce que no puede contravenir ninguna
disposicién constitucional, el reglamento por su parte sélo puede ser un complemento

123 Garcia de Eutenia, Eduardo y Ramén Fernandez ,Tomés. Curso de Derecho Administrativo, Ed. 2da,
Madrid. Instituto de Estudios Juridicos; 1988, pg. 171.
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del contenido de las leyes ya que la administracion publica s6lo tiene facultades
regladas.'®

Siendo que el motivo del analisis de este punto es un reglamento y toda vez que en
anterior punto, ya se comentd un ordenamiento reglamentario, coincidimos con los autores
Eduardo Garcia y Tomas Ramén Fernandez que el reglamento es s6lo un complemento del
contenido de la Ley Aduanera y de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el Capitulo Primero del Titulo Primero del Reglamento de la Ley Aduanera;
titulado “entrada, salida y control de mercancias”; en su articulo séptimo se nos mencionan
los lugares autorizados para realizar, la entrada a territorio nacional o la salida del mismo
de mercancias, que son las aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales,
cruces fronterizos autorizados, puertos y terminales ferroviarias que cuenten con servicios
aduanales, y los tipos de maniobras existentes que se utilizan en estos lugares; como es el
trafico maritimo y fluvial, que se realiza en los muelles, atracaderos y sitios para la carga y
descarga de mercancias de importacion o exportacion que la autoridad competente sefiale
para ello; otro tipo de maniobra que encontramos es el trafico terrestre, que se realizan en
los almacenes, plazuelas, vias férreas y demas lugares que la autoridad aduanera sefiale y
por ultimo las maniobras de trafico aéreo, tales como los aeropuertos declarados como
internacionales por la autoridad competente; asi como también la excepcion que sélo se
realizara en caso de fuerza mayor o caso fortuito habilitando lugares distintos a los ya
establecidos y con la obligacion de avisar a los otros establecimientos asi como a los
usuarios.

También encontramos que las mercancias pueden entrar por aduana distinta a la que

se habia sefialado, presentando la documentacion original siempre y cuando la de destino

124 1 dem.
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haya sido clausurada o se encuentre imposibilitada por cualquier causa debidamente
justificada; también si existe caso fortuito o fuerza mayor y si el porteador o el
consignatario de mercancias en trafico marino, solicité descargar y despachar en otro puerto
distinto; esta Gltima sélo es para el trafico marino y las otras son tanto para éste como para
el aéreo (articulo 9 del RLA).

Es preciso mencionar el depésito en aduana debido a que es el lugar donde se
procederd a la revision de las mercancias, dado que éstos se desprende del articulo 148 de
la Ley Aduanera que ya analizamos. En el articulo 41 del reglamento en comentd
encontramos que la entrada y salida de mercancias de los lugares designados para su
depdsito, se debe comprobar con la constancia que acredite su recibo o la entrada por el
recinto fiscal, es decir, se acreditara la entrega de la mercancia y se designara lugar para su
depdsito y posterior revision.

En la revision se tomara una muestra y se practicara el examen correspondiente a la
mercancia que se encuentra mencionado en el articulo 25 de La Ley Aduanera que a la letra
dice :

Las mercancias que se encuentren en depo6sito ante la aduana podran ser motivo
de actos de conservacion, examen y toma de muestras, siempre que no se altere o
modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros. La autoridad
aduanera podra autorizar la toma de muestras, caso en el cual se pagaran las
contribuciones y cuotas compensatorias que a ellas correspondan.

Asimismo, tratandose de las mercancias a que se refiere este articulo se podran
prestar los servicios de almacenaje, andlisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado,
marcado y colocacién de leyendas de informacion comercial. Para estos efectos, las
autoridades aduaneras tomaran las medidas necesarias para la salvaguarda y proteccion
del interés fiscal y de las propias mercancias.'?®

Que procedera mediante solicitud justificada; presenciando el acto el encargado del
recinto fiscal y personal debidamente legitimado para vigilar la operacion (articulo 42 del

RLA).

125 | ey Aduanera, op. cit., p. 13.
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En el anterior punto del presente trabajo de investigacion comentamos varios
articulos del procedimiento administrativo popularmente conocido como (PAMA), debido
a que es parte del procedimiento seguido hasta hoy para la revision de mercancias,
comentaremos los articulos concernientes y los que nos faltaron por analizar en la Ley
Aduanera, en el capitulo tercero.

Retomando los comentarios vertidos por el articulo 148 y 149 que hacen referencia
a las facultades que tiene una autoridad aduanera para retener mercancias de procedencia
extranjera mediante una resolucion de suspension de libre circulacién emitida por autoridad
competente en materia de propiedad intelectual, y dandole seguimiento al procedimiento
(PAMA), el articulo 179 del Reglamento de la Ley Aduanera nos expresa el término que
sera de cinco dias para que la aduana levanté el acta a que se refiere el artitulo 150 de la
ley; asi como dictar la resolucion provisional o remitirlo ala autoridad aduanera competente
para dictar la definitiva; contados a partir del vencimiento del término para el ofrecimiento
de pruebas y alegatos por parte de los interesados.

Encontramos que el actual procedimiento contempla la revision y examen de las
mercancias y que el procedimiento estd méas definido y perfilado a que se detecten
omisiones de declaracion de mercancias, excedentes o una equivoca clasificacion
arancelaria; establecer un término de cuatro meses para dictar resolucién definitiva ya se
declare el embargo en favor del fisco, la destruccion o sede el pago de la omision por no
declaracién; en ningin momento encontramos la mencion de que se hace con la mercancias
de procedencia dudosa, si se pone a disposicion del quejoso o se procede a su embargo 0 a
su destruccidn, ya que por tratarse de mercancias de procedencia dudosa comprobada este

procedimiento no lo podemos resolver por analogia, si no se tipifica en el delito de
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contrabando nos es claro que es pirateria, pero hasta este momento no hay procedimiento
adecuado y claro que se pueda seguir.

En los articulos 180, 181, 182, 183 y 184 se establece el procedimiento
administrativo y la indemnizacién por parte de la aduana en el reglamento, los cuales como
ya comentamos no contemplan que se debe hacer en caso de mercancias de procedencia
dudosa, en la Ley el PAMA menciona el embargo, la imposicion de cuotas compensatorias,
contribuciones, la entrega a la autoridad pero no el como la autoridad dispondréa de ellas, si
estd la embarga o la destruye, asi como también de si hay depositos fiscalizados en los
cuales se deje la mercancia para su custodia mientras se celebra el procedimiento se
resuelve sobre ellas, ya que los actuales sélo se pueden ocupar por un lapso y las partes
tendria que pagar por ellos siendo un costo que en lugar de beneficiar el comercio lo

perjudica.

2.4 MARCO LEGAL INTERNACIONAL
2.4.1. CONVENIO DE PARIS DE 1883
El convenio es una de las regulaciones mas importantes del mundo en nuestra materia, es
por ello que su caracter regulador se extiende a casi todas las figuras que contemplan el
derecho intelectual como son las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales,
los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geograficas y el combate
a la competencia desleal.

Asi encontramos que las disposiciones fundamentales del Convenio de Paris se
pueden dividirse en tres categorias principales: trato nacional, derecho de prioridad y

normas comunes.
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1) Conforme a las disposiciones sobre trato nacional, nos establece que en lo
concerniente a la propiedad industrial, cada Estado contratante tendra que conceder a los
nacionales de los demas Estados contratantes la misma proteccion que a sus propios
nacionales. Este derecho también le serd concedido a los nacionales de los estados que no
formen parte del Convenio siempre y cuando tengan su domicilio u establecimientos
industriales o comerciales en un Estado contratante

2) Encontramos que en el Convenio se establece el derecho de prioridad en relacion
con las patentes, modelos de utilidad, marcas y dibujos y modelos industriales. Esto
significa que al solicitarse una primera solicitud de patente o un registro de marca
presentada en uno de los paises contratantes, el solicitante dispondra de un cierto termino
(doce meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y
modelos industriales y las marcas), para solicitar la proteccion en cualquiera de los Estados
contratantes del Convenio, considerandose todas esas solicitudes con la misma fecha que
presento por primera vez.

3) Vamos a encontrar ciertas normas comunes a las que deben atenerse todos los
demaés Estados contratantes.

a) En cuanto a las patentes encontramos, que cuando una patente que sea concedida
en los diferentes Estados contratantes para la misma invencion estas seran independientes
entre si, esta al ser concedida en un Estado miembro del convenio no obliga a los demas a
concederla, asi como esta tampoco podra ser denegada, anulada, ni considerada caducada
en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado
en cualquier otro.

b) En cuanto a las marcas encontramos, que estas al ser presentadas se regiran

unicamente por el derecho interno de cada Estado miembro del Convenio, es decir que una
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marca presentada en un pais es independiente de las deméas presentadas en otros
independientemente de la circunstancia que prevalezca sobre estas; es por ello que la
nulidad o caducidad de una marca no afecta a las que se hayan registrado en otro pais
incluyendo el de origen.

c) En lo referente a las indicaciones de procedencia, los Estados contratantes tienen
que adoptar medidas contra la utilizacion directa o indirecta de indicaciones falsas
concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o
comerciante.

d) En cuanto a la competencia desleal, los Estados contratantes estan obligados a
otorgar una proteccion eficaz.

Dentro del convenio de Paris en sus articulos 9, 10 y 10bis, encontramos la
regulacion del embargo sobre las mercancias que lleven ilicitamente una marca o un
nombre comercial; esto se hard a instancias del ministerio publico o de cualquier otra
autoridad competente o de parte interesada ya sea persona fisica o moral todo de acuerdo y
conforme a la legislacion interna de cada pais, exceptuando el caso de transito de las
mismas.

Todos los paises de la unién brindaran proteccion a las marcas de fabricar o de
comercio 0 a los nombres comerciales, en caso de no contar con el embargo este se
sometera a la ley vigente y al mismo procedimiento que adn nacional, es decir, se otorga la
misma proteccidn aun nacional que a cualquier otro miembro de la union. Es evidente que
los productos que lleven indicaciones falsas sobre su identidad también serdn sometidos al
embargo y al procedimiento del lugar donde se celebre el acto, asi como la union se

compromete a garantizar a los demas paises proteccién contra la competencia desleal,
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entendiéndose por desleal actos capaces de crear confusion, las aseveraciones falsas y
aquellas que puedan inducir al publico en error.

El embargo es regulado por la legislacion interna de cada pais de la union, no
existiendo un procedimiento uniforme en el tratado, es importante subrayar la precaucién
de las partes por regular este tipo de fendmenos que se suscitan en la actualidad con mayor

frecuencia en las fronteras de los paises.

2.4.2. OMPI 1967 (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual)

El Convenio de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, también conocido por
sus siglas como (OMPI), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, el cual entro en
vigor hasta el afio de 1970, el cual en 1974 paso a formar parte de las organizaciones de las
Naciones Unidas. Sus origenes se remontan a 1883 y 1886 cuando se concretaron el
Convenio de Paris y el Convenio de Berna, ambos actualmente administrados por este
organismo, estos dos instrumentos proponian oficinas internacionales las cuales fueron
sustituidas por la OMPI con una oficina internacional.

Este organismo tiene dos objetivos principales, su primer objetivo es fomentar la
proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo a través de la cooperacién de los
Estados, en colaboracion, cuando asi proceda, con cualquier otra organizacion
internacional. El segundo objetivo es asegurar la cooperacién administrativa entre las
Uniones de propiedad intelectual establecidas por los tratados administrados por este
organismo. Es evidente que la OMPI tiene no solo como objetivo el de fomentar la
proteccion de la propiedad intelectual, sino también el de lograr una regulacion uniforme
entre los paises de la union fomentando la adopcion de medidas destinadas a mejorar la

proteccion de la propiedad en todo el mundo, es decir, armonizando las legislaciones de
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todas las naciones; naciendo una evidente globalizacion en las legislaciones de todos los
paises miembros de la union.

Es importante destacar que la OMPI tiene entre sus principales funciones
administrar el convenio de Paris, el Convenio de Berna y otros referentes a la propiedad
intelectual, asi como cualquier otros acuerdos que deseen ser administrado por este
organismo, referentes a la proteccion de la materia intelectual; auxiliara a los estados que le
soliciten asistencia juridica, reunira y divulgard toda la informacion referente a la
proteccion de la propiedad intelectual asi como también fomentara los estudios sobre ésta
materia publicando sus resultados, y llevara un registro de las medidas adoptadas para la
proteccion de la propiedad intelectual.

Siendo el administrador del convenio de Paris encontramos que esta de acorde con
regular que se cumplan las medidas establecidas en los articulos 9, 10 y 10bis del
mencionado convenio, referentes al embargo de mercancias ilicitas asi como de pirateria y
estableciendo la posibilidad de administrar mas convenios que busquen la proteccion de la

propiedad intelectual (articulos 3y 4 de la OMPI).

2.4.3. GATT 1947. (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)

El GATT es el antecedente mas importante que se tiene sobre una regulacion en materia de
comercio y uno de los primeros intentos de regular beneficios de caracter arancelario y no
arancelario para los paises que formaran parte, en la actualidad los acuerdos de el GATT se
encuentran retomados por la Organizacién Mundial del Comercio (OMC). El texto original
de este acuerdo se mantuvo casi intacto durante medio siglo, La serie de rondas que
organizo la secretaria del GATT, con sede en Ginebra, son de participacion voluntaria y

permitieron importantes reducciones arancelarias. Logro que se resalta durante las décadas
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de 1950 y 1960 donde hubo un importante crecimiento del comercio mundial. El ritmo de
crecimiento del comercio mundial fue siempre superior al aumento de la produccién
durante la era del GATT. Asi tras la caida del bloque soviético el GATT refleja su gran
importancia anexando nuevos miembro durante la ronda Uruguay, hecho que constituye un
reconocimiento de que el sistema multilateral de comercio formaba un soporte del
desarrollo y un instrumento de reforma econémica y comercial.

Vamos a observar que el GATT tras las crisis econémicas de los afios 70 vy
principios de los ochentas, empieza a crear nuevos metodos de proteccion barreras
comerciales no arancelarias, fomentando a que los paises miembros del acuerdo de forma
particular creen acuerdos bilaterales para reservar mas los mercados y mantener sus
posiciones dentro del comercio mundial, hecho que genera que el GATT pierda

credibilidad y efectividad, no respondiendo a las necesidades del comercio mundial actual.

El GATT: nadie, salvo los especialistas, sabe de qué se trata. Y este acuerdo
tiene mayor alcance. Una de las cosas que mas se ha apoyado en estas negociaciones
son los “derechos de propiedad intelectual”;esto es, proteccion de patentes, lo que
incluye sofware, discos, etc. En realidad se pretende garantizar que la tecnologia del
futuro permanezca en manos de los consorcios multinacionales, en beneficio de los
cuales trabajan los gobiernos del mundo.*®

Debido a una creciente idea de globalizacion mundial el acuerdo ya no respondia
igual que en los afios cuarenta, “otro factor fue la tremenda expansion mundial del capital
no regulado; al desmantelarse el sistema de Breton Woods, desregulando la paridad entre
monedas. Este y varios otros cambios incrementaron de manera impresionante el monto del
capital no regulado y aceleraron la llamada globalizacion —o internacionalizacion- de la

economia: una manera elegante de decir que se exporta trabajo a regiones de gran represion

126 Chomsky, Noam. Pocos Prosperos Muchos Descontentos. Siglo Veintiuno Editores. 22 edicién, Espafia.
2002, pg. 33.
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y bajos salarios lo cual socava las oportunidades de trabajo productivo™?’

, No respondiendo
al fin por el cual fue creado y el creciente comercio de servicios que no era abarcado por las
normas del GATT hecho que era de gran interés pera un numero creciente de paises; otro
aspecto que aumentaba eran las constantes inversiones internacionales y la deficiente
politica en acuerdos multilaterales en los productos agricolas que tan solo beneficiaban a
unos cuantos, la idea de una politica de libre mercado y su sistema de solucién de
controversias cada dia provocaba que se fuera perdiendo la credibilidad en el acuerdo y
generaban preocupacion; estos y otros factores convencieron a los miembros de que debia
hacerse un nuevo esfuerzo para fortalecer y ampliar el sistema multilateral. Ese esfuerzo se
tradujo en la Ronda Uruguay y en 1995 en la creacion de la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC).

La Organizacion Mundial del Comercio (OMC), actualmente es el Unico organismo
internacional que regula las normas que rigen el comercio entre los paises, regido por los
acuerdos negociados y firmados por los paises miembros, estos instrumentos constituyen
las normas juridicas fundamentales del comercio internacional. Son basicamente contratos
que obligan a los gobiernos a mantener sus politicas comerciales dentro de términos
convenidos; para Noam Chomsky, “la globalizacion tiene dos consecuencias importantes:
en primer lugar, extiende el modelo tercermundista a los paises industriales. En el tercer
mundo la sociedad estd dividida en dos rangos: un sector extremadamente rico y
privilegiado y otro sumido en la miseria y la desesperacion, que abarca a la gente indtil e

1128

innecesaria. como se puede observar crea una constante polarizacion extremosa entre

los sectores de esa época y de nuestros dias. Aun cuando son negociados por los Estados,

27 1hid, p. 12.
128 | dem.
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su objetivo es ayudar a los productores de bienes y de servicios, a los exportadores y a los
importadores a desarrollar sus actividades. Todo esto se traduce en la eliminacion de
obstaculos permitiendo la libre circulacion y asegura que los particulares, las empresas y
los gobiernos conozcan cuales son las normas que rigen el comercio en todo el mundo,
otorgandoles la certeza de que no habra cambios en las politicas comerciales sin previo
acuerdo.

Otro aspecto importante en la labor de la OMC es la de servir de foro para la
celebracién de negociaciones comerciales, asi como la solucién de diferencias entre los
miembro, a través de un procedimiento imparcial basado en un fundamento juridico
convenido por los contratantes.

Comentamos el surgimiento de la OMC debido a que esta genero la creacion del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94),que
incorpord por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral
de comercio y que ademas contiene las medidas en frontera origen del presente estudio,
acuerdo que sera analizado en él capitulo cuarto del presente estudio.

El GATT es un antecedente de legislacion internacional que mostrd su preocupacion
por regular el trafico fronterizo entre las aduanas ademas de ser un pionero en las medidas
en frontera, estableciendo principios que rigen el comercio mundial hasta nuestros dias tal
es el caso del “Trato general de la nacion mas favorecida”. En virtud de este Acuerdo, los
paises no pueden por regla general establecer discriminaciones entre sus diversos
interlocutores comerciales. Si se concede a un pais una ventaja especial (por ejemplo, la
reduccién del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo

mismo con todos los demas miembros.
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Este principio se conoce como el trato de la nacion mas favorecida (NMF). Se
permiten ciertas excepciones. Por ejemplo, los paises que forman parte de una region
pueden establecer un acuerdo de libre comercio que no se aplique a las mercancias que
proceden del exterior del grupo. O bien un pais puede oponer obstaculos a los productos
procedentes de determinados paises, que se consideran objeto de un comercio desleal. Y, en
el caso de los servicios, se permite que los paises, en ciertas circunstancias restringidas,
apliquen discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos s6lo permiten estas excepciones con
arreglo a condiciones estrictas. En general, el trato NMF significa que cada vez que un pais
reduce un obstaculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los
mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres,
débiles o fuertes(articulo | del GATT).

Otro principio es el Trato nacional: trato igualitario para los nacionales y los
extranjeros. Las mercancias importadas y las producidas en el pais deben recibir un trato
igualitario, al menos después de que las mercancias extranjeras hayan entrado en el
mercado. Lo mismo se aplica a los servicios extranjeros y a los nacionales, y a las marcas
de fébrica o de comercio, el derecho de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Este
principio de "trato nacional” dar a los demas el mismo trato que a los propios nacionales,
también figura en el Acuerdo de la OMC y el articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC,
aunque también en este caso el principio se aborda en cada uno de ellos de manera
ligeramente diferente.

El trato nacional s6lo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de
propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicacién de derechos de

aduana a las importaciones no constituye una transgresion del trato nacional, aunque los
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productos fabricados en el pais no sean sometidos a un impuesto equivalente. (articulo 11l
del GATT)

Respecto al articulo XXII, debe sefialarse que establece la obligacién de los
miembros de examinar con comprension las presentaciones que pueda formularle cualquier
otro miembro, con los que deberd celebrar consultas cuando estas se refirieran a una
cuestion relativa a la aplicacion del acuerdo.

Por su parte, el articulo XXIII puede invocarse cuando un miembro del GATT
reclama que un beneficio resultante del acuerdo general ha sido anulado o menoscabado
por otro miembro o que la realizacion de cualquier objetivo del acuerdo ha sido impedido o
afectado.

Como puede verse, el alcance del articulo XXIII es sumamente amplio, ya que los
beneficios del acuerdo general pueden ser anulados o menoscabados no sélo por la
violacion de las disposiciones del acuerdo general sino también por cualquier medida
adoptada por otra parte, aln cuando la misma no sea violatoria del acuerdo general.

Como lo sefiala Antonio G Trombetta, “se ha aceptado en diversos grupos
especiales que una parte tiene derecho a compensaciéon aun cuando su perjuicio derive
solamente de expectativas frustradas y la otra parte no haya violado el acuerdo general”.*?®

A la luz de lo expresado, el articulo XXIII tiene por lo menos tres objetivos: uno es
el de servir como marco al procedimiento de solucion de controversias, enfatizando la

obligacion general de realizar consultas respecto de todo asunto relativo al acuerdo general.

El segundo objetivo es el de jugar un papel importante para el respeto de las obligaciones

123 Antonio G Trombetta, Propiedad Intelectual en el GATT, Editorial Ciudad Argentina, 2da edi. Buenos
Aires, 2000; pg.368.
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contraidas por las partes y el tercero, es el de establecer los medios para asegurar la
reciprocidad y balance de las concesiones frente al cambio de condiciones.

Todos los paises reconocen la importancia de aumentar la libertad del comercio,
desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integracion mayor de las
economias de los paises que participen en tales acuerdos. Reconocen también que el
establecimiento de una unién aduanera o de una zona de libre comercio debe tener por
objeto facilitar el comercio entre los territorios constitutivos y no erigir obstaculos al de
otras partes contratantes con estos territorios.

Es por ello que los integrantes no impediran que entre los territorios de las partes
contratantes, el establecimiento de una unién aduanera ni el de una zona de libre comercio,
asi como tampoco la adopcidn de un acuerdo provisional necesario para el establecimiento
de una unién aduanera o de una zona de libre comercio. Entendiendo por unioén aduanera, la
substitucion de dos o mas territorios aduaneros por un solo territorio aduanero y por zona
de libre comercio, un grupo de dos o mas territorios aduaneros entre los cuales se eliminen
los derechos de aduana y las demas reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto
a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios
constitutivos de dicha zona de libre comercio. (articulo XXIV del GATT)

Los derechos de aduana constituyen con frecuencia serios obstaculos para el comercio; por
esta razdn, las negociaciones tendientes, a base de reciprocidad y de ventajas mutuas, a
reducir substancialmente el nivel general de los derechos de aduana y de las demas cargas
percibidas sobre la importacién y la exportacion, y en particular a la reduccion de los
derechos elevados que obstaculizan las importaciones de mercancias incluso en cantidades
minimas, revisten, cuando se efectdan teniendo debidamente en cuenta los objetivos del

presente Acuerdo y las distintas necesidades de cada parte contratante, una gran
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importancia para la expansion del comercio internacional. Por consiguiente, las partes
contratantes pueden organizar periédicamente tales negociaciones.

Todas las negociaciones efectuadas conforme a este articulo pueden referirse a
productos elegidos uno a uno o fundarse en los procedimientos multilaterales aceptados por
las partes contratantes interesadas. Dichas negociaciones pueden tener por objeto la
reduccion de los derechos, su consolidacidn al nivel existente en el momento de la negocia-
cion o el compromiso de no elevar por encima de niveles determinados un derecho dado o
los derechos medios que gravan a categorias especificadas de productos. La consolidacion
de derechos de aduana poco elevados o de un régimen de exencion de derechos sera
reconocida, en principio, como una concesion de valor equivalente a una reduccion de
derechos elevados. Evidentemente que todas estas facilidades que se proporcionan son para
el mejoramiento del libre comercio y no para fomentar el transito de mercancias de dudosa

procedencia. (articulo XXVIII bis del GATT)

2.4.4. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT)

Este tratado tiene por objetivo principal el facilitar més la utilizacion de los sistemas
nacionales e internacionales de registro de marcas, a través de la simplificacion y la
harmonizacién de los procedimientos y la eliminacion de los obstaculos, de manera que el
procedimiento resulte mas seguro a los titulares de marcas y sus representantes.

A diferencia de los tratados anteriores, que contemplaban de forma directa
diferentes intentos por regular las medidas en frontera, es decir, el transito de mercancias
gue no sean de dudosa procedencia, encontramos que los paises que forman parte de este
tratado estan obligados a cumplir con las disposiciones del Convenio de Paris que afecta a

las marcas (Articulo 15). Siendo el convenio su ley supletoria entenderiamos que las
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medidas reguladas por esta son adoptadas por el tratado, es importante mencionar que la
gran mayoria de paises que forman parte del TLT son suscriptores del Convenio de Paris y

de la OMPI.

2.45.TLCAN (Tratado de Libre Comercio para América del Norte) capitulo de
propiedad intelectual

Este tratado para México representa uno de los logros mas significativos que se han suscrito
en materia internacional y propiamente en la materia del derecho intelectual ya que incluye
entre otros temas, la harmonizacion de la legislacién en materia intelectual tendencia que
todos los paises grandes o de mediano desarrollo han comenzado a seguir. Las reformas
realizadas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987 se deben atribuir en gran medida a las
precisiones realizadas por los pais afectados, cada vez que se constituia algin foro para
debatir temas econdémicos o financieros de importancia. Actos muy discutibles ya que en
realidad el tratado solo obedece a intereses econémico no importando el entorno que se

genera México para Noam Chomsky :

El TLC que comprende el envié de trabajo productivo a México, mejoraria los
salarios reales y quiza nivelaria a ambos paises. Pero es poco probable, pues la
represion impide que los trabajadores se organicen para obtener incrementos salariales.
Otra razon es que el TLC inundara a México con productos agroindustriales de Estados
Unidos —que, en gran medida se deben al subsidio publico-, y repercutiran en la
agricultura mexicana. Esta invasién de productos estadounidenses contribuird a
expulsar a alrededor de 13 millones de campesinos mexicanos a zonas urbanas o de
maquiladoras, y esto, a su vez, bajara los salarios. En cambio los inversionistas
estadounidenses y sus homdélogos en los sectores acaudalados de México gozaran de
una bonanza.'*

Sin embargo, fue el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio el
momento mas favorable, empresas Norteamericanas exigian al gobierno mexicano las

condiciones necesarias para una adecuada proteccién de la propiedad intelectual, y la

130 Chomsky, Noam. Op. cit., p. 31.
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reformulacion del sistema de patentes fue una de las condiciones previas establecidas para
avanzar en las platicas. Nuestro pais crea una nueva ley en la materia como respuesta a las
peticiones de los gobiernos de E. U. y Canada.

Nuestro pais, Estados Unidos y Canadé, han contraido diferentes tipos obligaciones
en materia intelectual de los cuales podemos destacar los siguientes acuerdos:

a) Realizar esfuerzos para adherirse a determinados tratados internacionales;

b) Crear leyes que resguarden la propiedad intelectual con un determinado margen
de amplitud en el posible contenido de estas; y

c) Crear leyes que resguarden la propiedad intelectual en temas precisados
concretamente.

Las partes pueden otorgar mayor proteccién que la pactada y pueden establecer
ciertas restricciones al ejercicio de las mismas o a su licenciamiento con el objetivo de
evitar restricciones a la competencia que se deriven de un abuso del derecho de propiedad
intelectual. (articulo 1701)

Dentro de este tratado encontramos que se retoman los principios que han sido
reiterados en cada uno de los acuerdos suscritos en materia de comercio y propiedad
intelectual, tal es el caso del trato nacional, que consiste en que cada una de las partes
otorgara a los nacionales de otra parte trato no menos favorable del que conceda a sus
propios nacionales en materia de proteccién y defensa de todos los derechos de propiedad
intelectual. (articulo 1703)

Las Partes garantizaran, que su derecho interno contendra procedimientos de
defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopcién de medidas
eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual

comprendidos en este capitulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones
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y recursos que desalienten futuras infracciones. Estos procedimientos se aplicaran de tal
manera que se evite la creacion de barreras al comercio legitimo y que se proporcione
salvaguardas contra el abuso de los procedimientos. Asi como también garantizaran que sus
procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean justos y
equitativos, que no sean innecesariamente complicados 0 costosos y que no impliquen
plazos irrazonables o demoras injustificadas. (articulo 1714)

Los Paises contratantes dispondréa que sus autoridades judiciales tengan la facultad
para ordenar medidas precautorias rapidas y eficaces; para evitar una infraccion de
cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introduccion de
mercancias presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdiccion,
incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancias importadas al menos
inmediatamente después del despacho aduanal; y para conservar las pruebas pertinentes
relacionadas con la presunta infraccion.

Cada uno de los contratantes prevera que sus autoridades judiciales tengan la
facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas
cualquier prueba a la que razonablemente tengan acceso y que esas autoridades consideren
necesarias para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

a) El solicitante es el titular del derecho;

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

c) Cualquier demora en la expedicién de esas medidas probablemente podria causar
un dafo irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se

destruyan las pruebas. (articulo 1716)
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Los Paises contratantes establecerdn procedimientos y sanciones penales que se
apliquen cuando menos en los casos de falsificacion dolosa de marcas o de pirateria de
derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondra que las sanciones
aplicables incluyan pena de prision o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de
disuasién y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad
equiparable. Las autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la
destruccién de las mercancias infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos
cuya utilizacion predominante haya sido para la comision del ilicito. (articulo 1717)

Encontramos en el articulo 1718, que en la defensa de los derechos de propiedad
intelectual en la frontera, los paises adoptaran los procedimientos que permitan al titular de
un derecho que tenga motivos validos para sospechar que puede producirse la importacién
de mercancias falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor,
presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o
judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulacién de dichas
mercancias. Debemos resaltar que este es un indicio de medidas en frontera que establece el
TLCAN asi como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ninguna Parte estard obligada a
aplicar tales procedimientos a las mercancias en transito. Cada una de los contratantes
podra autorizar la presentacion de una solicitud de esta naturaleza respecto de las
mercancias que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre
que se cumplan los requisitos. Cada una de las Partes podrd establecer también
procedimientos analogos relativos a la suspension, por las autoridades aduaneras, de la

liberacion de las mercancias destinadas a la exportacion desde su territorio.
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Cada uno de los paises exigira a cualquier solicitante que inicie un procedimiento de
conformidad con el péarrafo anterior, que presente pruebas adecuadas; 1) para que las
autoridades competentes de esa Parte se cercioren de que, conforme a la legislacion interna
del pais de importacion, puede presumirse una infraccién de su derecho de propiedad
intelectual; y 2) para brindar una descripcion suficientemente detallada de las mercancias
que las haga facilmente reconocibles para las autoridades aduaneras. Las autoridades
competentes informaran al solicitante, en un plazo razonable, si han aceptado la solicitud y,
cuando asi ocurra, el periodo durante el cual actuaran las autoridades aduaneras.

Cada una de las Partes dispondra que sus autoridades competentes tengan la
facultad para exigir a un solicitante conforme al parrafo 1 del articulo 1718, que aporte
fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las
autoridades competentes, y para impedir abusos. Dicha fianza o garantia equivalente no
debera disuadir, de manera indebida, el recurso a estos procedimientos.

Cada pais dispondrd que, cuando en atencion a una solicitud conforme a los
procedimientos del articulo 1718, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho
de las mercancias que conlleven disefios industriales, patentes, circuitos integrados o
secretos industriales, con fundamento en una resolucion que no sea dictada por una
autoridad judicial o por otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en los parrafos 6
a 8 del mencionado articulo se haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al
efecto hubiere dictado una medida de suspension provisional, y dado que se hubiera
cumplido con todas las demas condiciones para la importacion, el propietario, el importador
o el consignatario de tales mercancias esté facultado para obtener la liberacion de las
mismas, previo depdsito de una fianza por un importe suficiente para proteger al titular del

derecho contra cualquier infraccion. El pago de tal fianza no sera en perjuicio de cualquier
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otro recurso que esté a disposicién del titular del derecho, y se entenderé que la fianza se
devolvera si el titular del derecho no ejerce su accion en un plazo razonable.

Los Paises disponen que su autoridad aduanera notifique con prontitud al
importador y al solicitante, sobre la suspension de la liberacion de las mercancias, de
conformidad con el parrafo 1 del articulo 1718.

Cada una de las Partes dispondra que su autoridad aduanera libere los bienes de la
suspension si en un plazo que no exceda a diez dias habiles, contados a partir de que se
haya notificado la suspensién al solicitante de conformidad con el parrafo 1 del articulo
1718:

a) Las autoridades aduaneras no han sido informadas de que una parte que no sea el
demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una resolucién sobre el fondo del
asunto; o

b) La autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas precautorias
que prorrogan la suspension, siempre que se hayan cumplido todas las demas condiciones
para la importacion o exportacion. Cada una de las Partes dispondra que, en los casos
apropiados, las autoridades aduaneras puedan prorrogar la suspension por otros 10 dias
hébiles.

Cada miembro dispondra, que si se han iniciado procedimientos conducentes a una
resolucion sobre el fondo del asunto, a peticion del demandado se efectle una revision,
otorgando derecho de audiencia, con el objeto de resolver en un plazo razonable si la
aplicacion de las medidas sera objeto de modificacion, revocacién o confirmacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto por los parrafos 6 y 7 del articulo 1718, cuando la
suspension de la liberacién de las mercancias se efectle o se continte de conformidad con

una medida judicial precautoria, se aplicara el Articulo 1716 parrafo 6.
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Cada una de las Partes dispondra que sus autoridades competentes tengan la
facultad para ordenar al solicitante, de conformidad con el parrafo 1 del articulo 1718, que
pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancias, una indemnizacion
adecuada por cualquier dafio que hayan sufrido a causa de la retencion indebida de las
mercancias, o por la retencién de las mercancias que se hayan liberado de conformidad con
lo dispuesto en el parrafo 6 del articulo antes mencionado.

Sin perjuicio de la proteccion a la informacion confidencial, cada una de las Partes
dispondra que sus autoridades competentes tengan facultades para conceder al titular del
derecho oportunidad suficiente para hacer inspeccionar cualquier mercancia retenida por las
autoridades aduaneras, con el fin de sustanciar su reclamacion. Cada una de las Partes
dispondra también que sus autoridades competentes tengan la facultad para conceder al
importador una oportunidad equivalente de hacer inspeccionar esas mercancias. Cuando las
autoridades competentes hayan dictado una resolucion favorable sobre el fondo del asunto,
cada una de las Partes podré conferirles la facultad para informar al titular del derecho
acerca de los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, asi
como la cantidad de las mercancias en cuestion.

Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa
propia y suspender la liberacién de mercancias respecto de las cuales tengan pruebas que a
primera vista hagan presumir que se esta infringiendo un derecho de propiedad intelectual:

a) Las autoridades competentes podran requerir al titular del derecho cualquier
informacion que pueda auxiliarles en el ejercicio de estas facultades;

b) El importador y el titular del derecho seran notificados con prontitud acerca de la

suspension por las autoridades competentes de la Parte, y cuando el importador haya
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solicitado una reconsideracién de la suspension ante las autoridades competentes, ésta
estard sujeta, con las modificaciones necesarias,

c) La Parte eximira Unicamente a las autoridades y funcionarios publicos de la
responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas tratdndose de actos
ejecutados o dispuestos de buena fe.

Sin perjuicio de las deméas acciones que correspondan al titular del derecho y a
reserva del derecho del demandado de solicitar una revisién ante una autoridad judicial,
cada una de las Partes dispondréd que sus autoridades competentes tengan la facultad para
ordenar la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras. En cuanto a las
mercancias falsificadas, las autoridades no permitiran, salvo en circunstancias
excepcionales, que se reexporten en el mismo estado, ni las someteran a un procedimiento
aduanal distinto. (articulo 1718)

Las estipulaciones generales coinciden con la nueva legislacion mexicana sobre la
propiedad industrial, se establecen principios que regiran la libre licencia de las invenciones
y el libre flujo de sus rendimientos; claramente de este tratado se desprendio la necesidad
de que nuestro pais reformara la legislacion en esta materia y se pusiera a la altura de sus
socios comerciales que exigian una proteccion adecuada, a pesar de los grandes avances
obtenidos, hoy en dia se aprecia que no es suficiente y que México aun tiene una incipiente
legislacién que demanda adecuaciones constantes, ya que la ciencia impone nuevos retos
no solo en materia patentable sino también en medios de deteccion de mercancias de

dudosa procedencia que cada vez requieren una preparacion mas profesional y técnica.

2.5 BREVES COMENTARIOS REFERENTES AL IPR.
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Los derechos de propiedad industrial e intelectual estdn poniéndose en un plano muy
importante en el comercio internacional y el desarrollo de las naciones. En los recientes
afios algunos acuerdos internacionales han incluido la propiedad intelectual como un
aspecto fundamental de proteccién debido a la creciente fuente de desarrollo que esta
proporciona; sin embargo la mayoria de los paises en desarrollo todavia no proporcionan
proteccion adecuada a la propiedad intelectual, y este fracaso ha facilitado la pirateria
desenfrenada de maltiples mercancias y derechos.

La figura en México encargada de controlar el flujo fronterizo de mercancias es la
aduana, encargada de la revision y control de las mercancias, s6lo podra aplicar medidas de
retencion cuando se lo solicite una autoridad competente, tal es el caso de que esta
autoridad solo actua a peticion del afectado cuando éste tiene la informacién de que por una
aduana entran mercancias de dudosa procedencia. Quiero destacar que el IMPI nace como
autoridad encargada del combate a la pirateria a partir del afio en que entrd en vigor el
Tratado de Libre Comercio, toma como base el modelo para sus funciones de la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

EL IPR Norte Americano™®, al igual que él de la Comunidad Econémica Europea'*?
y el Servicio del IMPI tienen la misma finalidad en comudn. La finalidad del IPR es
promover el conocimiento de la propiedad industrial e intelectual, el IPR pretende
proporcionar informacion a cualquier persona que plantee preguntas o inquietudes
relacionadas con la propiedad industrial e intelectual.

Dicha informacidn se proporciona como asistencia juridica basica y los usuarios que

deseen obtener mas informacion o asesoramiento mas exhaustivo deberan ponerse en

131 para profundizar en el tema remitase a http://www.customs.gog/iprcenter.
132 para mayores referencias http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/pdf/8_IPR-
HelpdeskPresentation-ES[0000006152_00].pdf
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contacto con las autoridades, organizaciones, empresas 0 despachos privados
competentes.*® El IPR sirve como punto de conexién entre la autoridad y el particular asf
como un cause entre la industria privada y la ley para que esta pueda intervenir; Integra la
Ley Domestica con la Internacional, funge como medio investigador y tactico para la
intervencion, coordina los esfuerzos de investigacion para proporcionar los datos del sujeto
0 los sujetos infractores de los derechos ya sean nacionales o extranjeros asi como el
origen, modo de transporte, la fecha en que ingreso, el horario, el puerto de entrada, la
descripcion del articulo y si es posible una muestra o una fotografia.***
Los objetivos principales del servicio de IPR es:
e Proporciona una linea que primero relacione el IPR y la ayuda a los usuarios
potenciales;
e Levanta conocimientos de importancia para proteger y aprovechar los recursos de
IPR.
e Ayuda a los investigadores en problemas de PI, asi como proyecta a los solicitantes
futuros potenciales los programas de investigacion consolidados;
e El apoyo a los investigadores para el entendiendo de como, donde y el por qué, asi
como la ayuda necesario para registrar, proteger y aprovechar el IPR™.
Es verdad que en Meéxico hay un servicio proporcionado por el IMPI pero tambien
es apreciable que no cuenta con todos los recursos técnicos que proporciona la Union

Europea y los Estados Unidos de Norte América.

133 Remitase a http:// www.iprs.chp.gov.

134 para mayores referencias http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/;
135 Véase también
http://www.ipr/helpdesk.org/controlador.jsp?cuerpo=notaDescripcionlP&seccion=principal&cod_nodo_padre
=t 01&len=es
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A diferencia de los Estados Unidos de Norte América el IPR Europeo no cuenta con
un sistema que cuente con informacion de las respectivas aduanas de cada pais miembros
de la Comunidad Europea, por consiguiente se desprende que el IPR Europeo no es un
sistema de monitoreo de las fronteras que no puede interceptar, detener y decomisar
embarques de mercancias violatorias de derechos de PI.

En México encontramos que el IMPI cuenta con un servicio de Informacién
Tecnoldgica, que al igual que el Europeo solo es de Informacion . El Centro de Informacién
Tecnologica (CIT) del IMPI el cual cuenta con el Sistema de Marca(MARCA-NET) vy el
Sistema de Patentes(BANAPA-NET), es un centro documental que cuenta con referencias
y documentos completos de patente, provenientes de las principales oficinas de propiedad
industrial del mundo. Los acervos documentales del IMPI estan al alcance del publico,
incluyendo a inventores independientes, empresas, instituciones de educacion superior y
centros de investigacion, asi como todos aquellos interesados en la materia. El servicio se
divide en dos, gratuito y con costo.

Consultando el CIT podemos apreciar que el no cuenta con informaciéon de la
Aduana; Que ciertamente el servicio de informacion es proporcionado por la autoridad
encargada de la rectoria de los derechos de Propiedad Industrial y que siendo la autoridad
competente puede intervenir en asuntos violatorios de derechos cuando tiene conocimiento
de estos. También es preciso destacar que opera de diferente forma al IPR Norte Americano
ya que no es un drgano auxiliar de control fronterizo y al Europeo por que la informacion

es limitada y no es totalmente gratuita.
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CAPITULO TERCERO

I11. PROCEDIMIENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ADUANEROS

En el presente capitulo comentaremos y analizaremos los diferentes procedimientos
existentes dentro de la materia de la propiedad industrial, asi como el procedimiento
administrativo en materia aduanera mejor conocido por sus siglas como (PAMA), asi como
también se comentaran articulos que consideramos son parte del procedimiento y las
diferentes atribuciones de las autoridades en materia aduanera que servirdn de
complemento para entender las medidas en frontera que son el objeto de estudio de esta

tesis.

3.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE SUBSTANCIAN CON
BASE EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Como se estudié en el capitulo anterior referente al IMPI donde desentrafiamos su
naturaleza juridica, atribuciones y funciones; encontramos que la Ley de la Propiedad
Industrial sefiala que el instituto es un organismo publico descentralizado, con personalidad
juridica y régimen juridico propio, cuyo propdésito es el fomento y proteccién de la
propiedad industrial, para lo cual podrd coordinarse con la Secretaria de Comercio, con
instituciones publicas, privadas, nacionales e internacionales, que tengan por objeto el
fomento y proteccion de los derechos de propiedad industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial establece diferentes acciones en favor de los
titulares de derechos de propiedad industrial y que el IMPI es el encomendado en

substanciar y sirve para:
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a) Resolver sobre la validez de los registros o patentes, a través de los
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion.

b) Prevenir todos los actos de competencia desleal, a traves de la imposicién de
medidas provisionales y de la declaracién administrativa de infraccion.

En los siguientes puntos haremos un breve analisis de los procedimientos de
nulidad, caducidad y cancelacion, estudio que nos servira para comprender de forma
general las acciones que estos comprenden, sin embargo concentraremos nuestro analisis en
la imposicion de medidas provisionales y en la declaracion administrativa de infraccion,

procedimientos que son utilizados en la aplicacion de las medidas en frontera.

3.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD
Encontramos que en este procedimiento tanto la naturaleza de su propio nombre como su
principal objetivo es la declaracion de la nulidad respecto de un derecho de propiedad
industrial, concedido por el IMPI. Entendiéndose por nulidad “la ineficacia de un acto
juridico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los
requisitos esenciales exigidos para su realizacion o de la concurrencia de algin vicio de la
voluntad en el momento de su celebracién”.**

Asi encontramos que en los articulos 78 y 151 de la LPI se establecen los supuestos
de nulidad; observamos que en el primer supuesto concierne a las patentes de los modelos

de utilidad y disefio industrial; y el segundo atafie a los registros de los signos distintivos.

Conforme al articulo 78 los supuestos de las patentes o registros son:

136 Rafael de Pina, Diccionario de derecho, 172 ed. Porria, México, 1991, p. 382.
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1. Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones sobre requisitos y
condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y disefios
industriales;

2. Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones de la ley vigente
en el momento en que se otorgd la patente o el registro;

3. Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud; y

4. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error 0 inadvertencia graves o
se hubiese concedido a quien no tenia derecho para obtenerla.

Conforme al articulo 151 los supuestos de las marcas son:

1. Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones de ley;

2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya
sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad;

3. Cuando el registro se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud;

4. Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se considere invalido; y

5. Cuando el agente, el representante el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u otra

similar en grado de confusidn, sin el consentimiento expreso del titular.

3.3 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
CADUCIDAD
A través de este procedimiento se consigue la declaracion de caducidad, de un derecho de

propiedad industrial, comprendiéndose por esta; dejar sin efecto los derechos obtenidos por
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adecuarse a alguna de las hipotesis establecidas en los articulos 73, 80 y 152 de la LPI, asi
observamos que el primero y segundo supuesto conciernen a las patentes, modelos de
utilidad y disefios industriales y el tercero se refiere a los signos distintivos; por lo cual
estas causales son:

Conforme a los articulos 73 y 80 son los supuestos de las patentes:

1. Al vencimiento del plazo de proteccion que es de 20 afios;

2. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto y para mantener vigentes sus derechos,
ni dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste; y

3. Transcurrido el término de dos afios contados a partir de la fecha de concesion de
la primera licencia obligatoria, el instituto podra declarar administrativamente la caducidad
de la patente, si la concesion de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de
explotacion de la misma, si el titular de la patente no comprueba su explotacion o la
existencia de una causa justificada a juicio del instituto. EIl pago de las regalias derivado de
una licencia obligatoria concluira cuando caduque o se anule la patente o por cualquier otra
causa prevista en la ley.

Conforme al articulo 152 los supuestos de las marcas son:

1. Cuando no se renueven los derecho en los términos de la LPI; y

2. Cuando haya dejado de usar el signo distintivo durante los tres afios consecutivos

inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad.

34 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE

CANCELACION
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Como podemos desprender de su propio nombre mediante este procedimiento se declara la
cancelacion de una marca. Entenderemos por cancelacion, “el asiento o registro accesorio
por el cual se deja sin efecto un registro, nota u obligacién”.*’

Vamos a observar que la Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 153,
establece que procede la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha provocado o
tolerado que se transforme en denominacion genérica que corresponda a uno o varios de los
productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que, en los medios

comerciales y en el uso generalizado por el publico la marca haya perdido su caracter

distintivo que la amparaba.

3.5 IMPOSICION DE MEDIDAS PROVISIONALES
El presente punto lo vamos a analizar de forma general y en el siguiente capitulo lo
retomaremos de forma mas profunda por asi convenir a el presente estudio. Asi como
también es importante destacar que cuando hablemos de medidas provisionales estaremos
refiriéndonos a las medidas precautorias en tendiendo por estas dos acepciones lo mismo.
En reformas publicadas en el diario oficial de la federacion del 2 de agosto de 1994, a la
LPI se le efectud una de las contribuciones mas notables, al condescender facultades a los
titulares de un derecho de propiedad industrial de adoptar acciones que eviten la realizacion
de actos de competencia desleal en detrimento de sus derechos.

La imposicion de medidas cautelares se encuentra contemplada en el articulo 199

bis de la LPI, que la letra dice:

Articulo 199 Bis. En los procedimientos de declaracion administrativa relativos
a la violacién de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar
las siguientes medidas:

57 1bid, p. 141.
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I.- Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las mercancias
que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

I1.- Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

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

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

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricacion,
elaboracién u obtencién de cualquiera de los sefialados en los incisos a), b) y c),
anteriores;

I11.- Prohibir, de inmediato, la comercializacién 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 suspension o el cese de los actos
que constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean
suficiente 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 tendrdn los productores, fabricantes, importadores y sus
distribuidores, quienes seran responsables de recuperar de inmediato los productos que
ya se encuentren en el comercio.'*®

Estas medidas pueden solicitarse en cualquier momento del procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion. Asi como también pueden solicitarse como un
procedimiento previo a la solicitud de declaracion administrativa de infraccion como se
puede observar en el anexo 1, este procedimiento se sustancia y resuelve conforme a lo
establecido en la LPI, y siendo supletorio conforme al articulo 187 de la ley antes

mencionada el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

a. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS
El titular de los derechos de propiedad intelectual para solicitar la imposicion de medidas

tendra que acreditar y proporcionar de acuerdo con el articulo 199 bis 1 de la LPI:

Acrticulo 199 bis 1. Para...
. Ser el legitimo titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
a) La existencia de una violacion a ese derecho;

138 |_ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p.45.
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b) Que la violacion a sus derechos era inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparable; y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas destruyan, oculten, pierdan o
alteren.

I1. Otorgue fianza suficiente para responder de los dafios y perjuicios que se pudieran
causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida; y

I1l. Proporcionar la informacién necesaria para la identificacion de los bienes,
servicios, personas o establecimientos con los cuales 0 en donde se comete la violacion
a los derechos de propiedad industrial.**

Es importante sefialar que todos los solicitantes de medidas provisionales son
responsables del pago de los dafios y perjuicios ocasionados a las personas en contra de
quienes se hubiese efectuado las medidas, si el actor no presentara la solicitud de infraccion
ante el instituto en relacion del fondo de la controversia, dentro de un termino de veinte
dias contados a partir de la ejecucion de las medidas.

Una solicitud de medida podra ser presentada Unicamente por aquella persona que
tenga una interés juridico, claramente se puede desprender que aquel que presente esta
solicitud es una persona que tiene reconocido en su favor un derecho por parte del Instituto,
ya sea por el mismo o a través de su apoderado legal, siendo aplicable el articulo 1° del
CFPC, que nos establece que sélo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el,
quien tenga interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una

condena, asi como quien tenga el interés contrario.

b. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS Y DE LA SOLICITUD DE
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION

Toda solicitud de medidas provisionales y de declaracion administrativa de infracciéon que
se interponga ante el IMPI, debera contener los requisitos establecidos en los articulos 189

de la LPI'y 5° del reglamento de la Ley:

139 1 dem.
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La solicitud de medidas y de declaracion administrativa de infraccién que se
interponga ante el IMPI, deberd contener los siguientes requisitos establecidos en los
articulos 189 de la LP1 y 5° de su reglamento:

1. Nombre del solicitante, o de su representante.

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones; el cual podra encontrarse en el
Distrito Federal o en el Interior de la Republica en tal caso las notificaciones se realizaran
por correo certificado con su correspondiente acuse de recibo.

3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.

4. El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos, es decir,
deberéa detallar que medidas son las que se desea adoptar respecto de la contraparte.

5. La descripcion de los hechos.

6. Los fundamentos de derecho.

7. La solicitud debera ser presentada por escrito y redactada en idioma espafiol. Por
lo que hace a los documentos redactados en idioma diferente al espariol, deberan estar
acompariados de su respectiva traduccion.

8. La solicitud deberd estar firmada por el interesado o su representante y
acompanadas del pago de la tarifa correspondiente.

9. Si llegase a faltar cualquiera de estos elementos el instituto desechara de plano la
solicitud o promocion.

10. Todas las solicitudes que se presenten por medio de mandatario, deberan
acreditar su personalidad por medio de una carta poder simple suscrita en presencia de dos
testigos, en caso de que el mandatario sea una persona fisica o mediante instrumento
publico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o corredor publico cuando se

trate de persona moral mexicana, acreditandose la legal existencia de esta y las facultades
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del otorgante. Si se tratase de personas morales extranjeras, la carta debera estar conforme a
la legislacion aplicable del lugar donde se otorgo o conforme a los tratados internacionales.
Asimismo bastard con una copia simple de la constancia del registro, si el poder se
encuentra inscrito en el registro general de poderes del Instituto.

11. Por ultimo deberan presentarse en originales los documentos y constancias que
funde la accion o en copias certificadas de los mismos.

Aquellos que soliciten la imposicion de medidas provisionales podran presentarlas
en la oficiala de partes del IMPI o en las oficinas regionales de esté o de la Secretaria de
Economia antes Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), que remitira la
solicitud y sus anexos al Instituto, teniéndose por presentada en la fecha que marque la
oficina regional.

Cuando se presenten las solicitudes y promociones el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, verificard que esta solicitud este acompafiada de los documentos y
objetos que en las mismas se listen y hara las anotaciones correspondientes, anotara en cada
uno de los ejemplares:

1. La fecha y hora de recepcion.

2. El nimero progresivo de recepcion que les corresponda.

3. En su caso, el niumero de expediente en tramite que les asigne tratandose de
escritos iniciales.

Devolvera al solicitante o promovente un ejemplar sellado como acuse de recibido
con los anexos que sean susceptibles de devolucion, una vez hechas las anotaciones que

procedan.

c. SUBSTANCIACION DE LA IMPOSICION DE MEDIDAS
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Cuando se haya recibido la solicitud en la Subdireccién Divisional de Prevencion de la
Competencia Desleal del Instituto, estd sera turnada con los anexos que la acomparfien a un
especialista en propiedad industrial, el cual realizara el estudio de la solicitud verificando si
estd cumple con todos los requisitos que establece la ley, para que en caso de que esta
cumpla con todo emitir un acuerdo admisorio y de no hacerlo la respectiva prevencion.

En el acuerdo admisorio se hard constar la personalidad con la que se ostenta la
parte actora y la forma en que la acredita; asi como el domicilio que establece para oir y
recibir notificaciones; asi como también a las personas que autoriza para oir y recibir todo
tipo de documentos y notificaciones; si cumple con lo establecido en el articulo 199 bis 1,
sefialando que pruebas de las que ofrecen se admiten y cuales no, y corriendo traslado a la
supuesta infractora en el momento que se apliquen las medidas, o en caso de que haya que
subsanar la prevencion que se le impute este debera cumplir en tiempo y forma para que se
dicte el respectivo acuerdo.

Si de las diferentes medidas que establece el articulo 199bis, se ofrece la visita de
inspeccion como prueba o como medio de ejecucion de las medidas precautorias, el
especialista debera preparar los oficios pertinentes “comision e inspeccion de medidas”,
para que en el momento de ejecutarse la visita de inspeccion se emplace a la parte
demandada con el auto admisorio emitido, corriendo en ese momento traslado de la
solicitud de declaracién administrativa de infraccion; si se solicitara una visita de
inspeccion para la cumplimiento de las medidas provisionales se emplazara a la parte
demandada, para que en un termino de diez dias habiles argumente lo que a su derecho
convenga, referente a la imposicion de medidas; al realizar su contestacion la presunta

infractora expondra lo que a su derecho convenga. Ofreciendo las pruebas que estime
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pertinentes para acreditar sus excepciones y defensas y solicitar el levantamiento de las
medidas impuestas por medio de la exhibicién de una contrafianza.

Una ves ofrecida la contestacion esté es turnada de nueva cuenta a un especialista en
la materia para que realice el estudio y determine si fue presentada en tiempo; si el
demandado acredita su personalidad, verifiqué sus excepciones y si son admisibles las
pruebas ofrecidas o si se desechan. Una ves estudiada esta contestacion el especialista
dictara un acuerdo en el que se tiene por admitida dicha contestacion o se desecha, en el
caso de que proceda el levantamiento de las medidas se ordenara la preparacion de los
concernientes oficios; con el acuerdo antes mencionado se corre traslado a la parte actora.
Es importante hacer la mencion de que en caso de haber un requerimiento del Instituto, la
parte actora deberd ampliar su fianza inicial en caso de ser necesario, ya que en caso de no
hacerlo se procedera a el levantamiento de las medidas impuestas en virtud de que no hay
suficiente garantia para responder por los posibles dafios y perjuicios que se pudieran
ocasionar.

En cuanto a el caracter definitivo de las medidas provisionales ejecutadas, se
solucionara en el pronunciamiento de la resolucion de declaracion administrativa de
infraccidn, que debera ser presentada por la parte actora en el termino establecido, después
de realizarse la ejecucién de las medidas provisionales; es muy importante hacer notar que
el termino que tiene el solicitante de las medidas provisionales es de 20 dias habiles que
correran a partir de la notificacion de la imposicion de medidas precautorias, para que el
actor presente la solicitud de declaracion administrativa de infraccién en relacion con las

medidas que fueron solicitadas.
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3.6 PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
INFRACCION

Este procedimiento es a nuestro juicio el mas importante para sancionar las conductas
establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial que constituyen actos de competencia
desleal y que infringen los derechos de propiedad intelectual. La OMPI establece que “los
actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las précticas honradas en el
comercio. Que pretenden engafiar al publico en cuanto a la naturaleza y caracteristicas de
los productos; los actos que pueden crear confusion con los productos o las actividades de
un competidor, asi como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio puedan
desacreditar tales productos o actividades”.** Por otra parte , el Convenio de Parfs para la
proteccion de la propiedad industrial, define la competencia desleal en su articulo 10 bis
como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial”.**

El doctor David Rangel Medina nos dice que la competencia desleal en la rama de
la propiedad industrial estd conformado por "toda actividad que tiende a desviar la clientela
por medio de maniobras que estdn en pugna con los usos y practicas que imperan en
materia industrial y comercial, dentro de un marco de licitud y honradez".**?

Podemos desprender que la accion para combatir la competencia desleal tiene como
su principal fin el garantizar y proteger a los productores, comerciantes o prestadores de

servicios, contra el uso de practicas o medios desleales de sus competidores, por lo cual se

desprende que los competidores tratan de allegarse la clientela pero innegablemente tendran

140 Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial, Gufa sobre los intereses y las
actividades de las empresas de paises en desarrollo en materia de propiedad industrial, pagina web,
www,0OMPI.com, s/e, 2005.

141 Convenio de Paris, s/e, articulo 10 bis, 1996, p.14.

142 Rangel Medina, David. Op. cit., p. 97.
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que hacerlo de forma honesta; asi podemos desprender de los actos de competencia desleal
tienen tres elementos competidor, clientela y mercancia.

La Ley de la Propiedad Industrial a establecido dos formas de prevenir y sancionar a
las personas que infrinjan los derechos de propiedad industrial, a través de las infracciones
administrativas previstas en el articulo 213 y los delitos previstos en el articulo 223, de la
Ley antes citada, asi el articulo 213 nos establece los supuestos constituyen las infracciones
administrativas, de los cuales los mas solicitados son:

Fraccion I. Nos habla de los supuesto general de competencia desleal, el contenido
de dicho precepto es muy amplio, toda vez que, cuando se comete cualquier infraccion de
las establecidas en el articulo 213 de la LPI, se esta innegablemente quebrantando esta
fraccion, ya que los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliguen competencia desleal y que se relacionen con la materia
que la Ley regula.

Fracciones Il y Ill. “Nos establecen las suposiciones que no constituyen una
violacion a los derecho de un tercero, poniendo a la venta o en circulacion productos u
ofrecer servicios, indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén,
es decir, creando una falsa ostentacion en perjuicio de los consumidores y competidores,
por simular la existencia de un derecho, sin que éste realmente exista”.

Fracciones 1V, V Y VIII. sancionan el uso de marcas parecidas en grado de
confusion con otras registradas, o como elementos de un nombre comercial o una
denominacion o razon social, cuando se relacionan con los mismos productos o similares;
la fraccién IV nos dice que 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, es una de las infracciones que se presentan con mas frecuencia y que
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presenta mayores problemas para su interpretacion ya que en la actualidad no existen
criterios especificos para determinar si una marca es parecida en grado de confusion a otra.

Fracciones VI . Nos dice que al usar, dentro de la zona geografica de la clientela
efectiva o en cualquier parte de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta
Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusion, con otro que ya esté
siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios del mismo o similar giro; la fraccion VII se correlaciona con él lo articulo 90 de la
LPI, que prevé los impedimentos para el registro de una marca, sancionando el uso de los
signos que se consideran como no registrarles, tales como los signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 40. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, X1, XIV 'y
XV del articulo antes citado.

Fraccion 1X. Prevé los supuestos sobre las acciones especificas de competencia
desleal, sin contradecir lo expuesto en la fraccion | considerada como una suposicion
genérica, al sancionar el hecho de efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por hacer
creer o0 suponer infundadamente una asociacion entre establecimientos diferentes o un
origen distinto al verdadero del producto; asi de esta forma se otorga proteccion a las
indicaciones geograficas, sin que sea necesario circunscribir una regulaciéon mas amplia
sobre el particular, puesto que encuadrarian en la denominada competencia desleal.

Fraccion X. Se prevé la posibilidad de que exista la llamaba publicidad
comparativa, el hecho de intentar o lograr el proposito de desprestigiar los productos, los
servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios que ampare la

marca con el propdsito de informar al pablico, siempre que dicha comparacién no sea
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tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor; evitando que se incida en actos de competencia desleal.

De las fracciones XI a XV. En contamos que estas prevén los distintos supuestos
que involucran el quebrantamiento de los derechos que confiere la fabricar o elaborar
productos amparados por una patente, sea de un producto o de un proceso o por un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva.

De las fracciones XVI a XIX. En contamos que estas prevén los distintos supuestos
que involucran el quebrantamiento de los signos distintivos, marcas, avisos y nombres
comerciales, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o
servicios iguales o similares, castigandose el uso ilicito de aquellos previamente
registrados.

Fraccion XX. Sanciona al que ofrece en venta o poner en circulacion productos a los
gue se aplica una marca registrada que hayan sido alterados; en la fraccién XXI
encontramos que se sanciona al que ofrece en venta o poner en circulacién productos a los
qgue se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido
parcial o totalmente ésta. En la fraccion XXII se castiga el usar sin autorizacion o licencia
correspondiente una denominacion de origen;

En las fracciones XXIIl1 Y XXIV. Se condena la reproduccion, la importar, venta o
distribuir en contravencion a lo previsto en esta Ley de un esquema de trazado protegido,
sin la autorizacion del 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, para fines
comerciales y la fraccion XXV nos dice que se sancionaran también las demas violaciones

a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
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Vamos a encontrar en un gran numero de los supuestos normativo encontraremos
elementos comunes, los cuales deberemos de considerar para estar en condiciones de
efectuar la declaracion administrativa de infraccion, a continuacion sefialaremos los
mencionados supuestos:

a. La presencia del reconocimiento de un derecho de propiedad industrial por parte
de Estado.

b. El ostentar un signo distintivo protegido en iguales o similares productos o
servicios; asi como la utilizacién no autorizada de una invencion o de un proceso; y

c. La utilizacion de un signo distintivo protegido o el aprovechamiento de una
invencion o de un proceso, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

El proposito de castigar las conductas que conforman actos de competencia desleal
es garantizar a cada inventor, comerciante o prestador de servicios, el empleo de medios
leales por parte de sus competidores, que produzcan un menoscabo a su actividad
comercial. Asi encontramos que la forma por la cual se sanciona estas conductas es el
procedimiento de declaracion administrativa de infraccion, el cual se desarrolla de la forma
en que lo esquematizamos en el anexo numero 2; dicho procedimiento se sustancia en un
inicio como la imposicién de medidas precautorias y debe igualmente cumplir con los
mismos requisitos es por ello que no es necesario repetirlos y nos fundaremos en la

substanciacién de esté.

a. SUBSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE INFRACCION
Cundo se haya turnado la solicitud con los correspondientes anexos al especialista en

propiedad industrial, esté se concretara en su estudio, el cual deberd verificar si cumplu con
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los requisitos que contempla la ley, para en su caso pronunciar un acuerdo admisorio de la
solicitud. En dicho acuerdo se debera hacer constar la personalidad con la que se ostenta la
parte actora, y como se acredita esta, asi como el domicilio que establece para oir y recibir
notificaciones; a las personal que autoriza para oir y recibir todo tipo de documentos y
notificaciones; los supuestos que establece el articulo 213 de la LPI que invoca y a el
demandado, sefialando las pruebas que son admitidas de las ofrecidas y cuales no son
admitidas, corriéndole traslado al presunto infractor.

Es importante sefialar que en los casos en que el presunto infractor gasa de un
derecho de propiedad industrial, esto se hace del conocimiento del solicitante a través del
acuerdo por el que se desecha la solicitud de infraccidn, si no se cumplen con los requisitos
antes mencionados el especialista debera pronunciar un acuerdo previniendo o desechando
la solicitud de la actora, en tal caso Unicamente se notificara a esta, si la prevencion es
subsanada en tiempo y forma se emitira el correspondiente acuerdo admisorio.

Si se ofreciere una visita de inspeccién como prueba o como medio de ejecucion de
alguna de las medidas precautorias que establece el articulo 199 bis de la LPI; el
especialista debera preparar los oficios concernientes, comision e imposicion medidas, para
gue al momento de ejecutarse la visita de inspeccion se emplace a el demandado con el auto
admisorio emitido, corriendo traslado de la solicitud de declaracion administrativa de
infraccién; en el supuesto de que no se ofrezcan la visita de inspeccion como prueba o
como medio de ejecucion de alguna de las medidas precautorias se emplaza directamente a
el demandado, para que en el termino de diez dias hébiles conteste lo que a su derecho
convenga, en referencia a la declaracion administrativa de infraccion o de la ejecucion de

las medidas precautorias.
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En el escrito de contestacion como ya mencionamos la parte demandada manifiesta
lo que a su derecho convenga, aportando las pruebas que considere pertinentes para
acreditar sus excepciones y defensas, una ves que sea presentado la contestacion esta es
turnada al especialista en la materia para que este efectue el estudio pertinente y determine
si esta fue presentada en tiempo, si se acredita la personalidad, estudie las excepciones,
determinando si son admisibles las pruebas ofrecidas o si son desechadas, dictando un
acuerdo en el cual se establece si es admitida la contestacion o es desechada, corriéndosele
traslado a la parte actora asi como una copia adjunta de el escrito de contestacién para que
en el termino de tres dias habiles presente apuntes de alegatos; cuando estos son
presentados dentro del termino se emite un acuerdo a través del cual se tienen por
admitidos y se ordena la integracion a su respectivo expediente, los cuales seran valorados
al momento de que se dicte la correspondiente resolucion y se cierre la instruccion.

Si existiese el caso de que no hubiere dado contestacién el demandado en el plazo
sefialado, se turna el expediente para que se dicte la correspondiente resolucion; es
importante sefialar que las resoluciones dictadas por el IMPI, se deben ajustar por el Codigo
Federal de procedimientos Civiles, debido a que este es supletorio de la LPI, en la
actualidad existen dos supuestos por los cuales el Instituto puede dictar dicha resolucion. La

que se encuentra establecida en el articulo 199 de la LPI, que nos dice:

Articulo 199. 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 dictard la resolucion administrativa que proceda, la que se
notificard a los interesados en el domicilio sefialado en el expediente o, en su caso,
mediante publicacidn en los términos del articulo 194 de esta Ley.

Tratdndose de procedimientos de declaracion administrativa de infraccion, en la
misma resolucién se impondré la sancién, cuando ésta sea procedente.*®

El otro lo encontramos en el articulo 217 que nos dice:

%3 |_ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p.45.
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Avrticulo 217. Una vez concluido el plazo a que se refieren los articulos 209,
fraccion IX 'y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de inspeccion levantada,
y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infraccion, con los elementos
que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del
interesado, dictara la resolucion que corresponda.'**

b. SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DERIVADAS DE LA RESOLUCION
Vamos a encontrar que las sanciones administrativas se establecen en la LPI en su articulo

214 que nos dice:

Articulo 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demas disposiciones
derivadas de ella, seran sancionadas con:

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

I1.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion;

I11.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.**

En el caso de las clausuras tanto temporal como definitiva, estas seran impuestas
ademas de la multa que se haya impuesto o sin que ésta se haya impuesto. Si se clausurara
temporalmente en dos ocasiones durante un intervalo de dos afios, es decir, se reincide, en
tales casos se duplicaran las multas impuestas, aparte de ser considerada como una
conducta delictuosa, asi serd procedente la clausura definitiva. Las sanciones seran

determinadas con fundamento en el articulo 220 de la LPI, que a la letra dice:

Articulo 220. Para la determinacion de las sanciones debera tomarse en cuenta:

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

I1.- Las condiciones econdmicas del infractor, y

I1l.- 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.'*®

c. INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS

14 Ibid, p. 54.
15 1bid, p. 53.
1% 1hid, p. 54.

170



La aplicacion de una infraccion administrativa genera como consecuencia la imposicion de
las sanciones, misma que encuentra su sustento en el articulo 214 de la LPI, que ala letra
dice:

Articulo 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demas disposiciones
derivadas de ella, seran sancionadas con:

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

I1.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion;

I11.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.*’

Asi podemos desprender que las penas al ser emitidas se tiene por objeto castigar al
infractor. Es decir, que las infracciones que se realizan en agravio de un titular de derechos
de autor y de propiedad industrial, genera ineludiblemente dafios y perjuicios a este, a causa
de gque se provoca un dafio en su imagen y en las ganancias que este obtiene del derecho
que le otorga ser titular de un derecho intelectual.

Vamos a encontrar que adicionalmente de lo que nos dice la LPI, en relacién a las
sanciones administrativas comentadas anteriormente, se establece ademas la indemnizacion
de dafios y perjuicios, asi como la reparacién del dafio material por la violacion a los

derechos que confiere la ley en su articulo 221, que ala letra dice:

Articulo 221. Las sanciones establecidas en esta Ley y demas disposiciones
derivadas de ella, se impondran ademas de la indemnizacion que corresponda por
dafios y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislacién comdn y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.'*®

Asi podemos derivar que existen dos tipos de acciones, las sanciones que le
corresponden imponer a las autoridades administrativas previstas por la LPI. y las
indemnizaciones por dafios y perjuicios, que le correspondera declararlas e imponerlas a las

autoridades judiciales. Como podemos desprender cada uno de estos procedimiento son

Y7 1bid, p. 53.
%8 1bid, p. 54.
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independientes y autbnomos el uno del otro, y daran origen a consecuencias diferentes, toda
vez que el procedimiento judicial dara origen a la fijacion de dafios y perjuicios, y en
ningln caso seré inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada
producto o la prestacion de servicios que implique una violacion a los derechos de

conformidad al articulo 221 bis de la LPI qu ala letra dice:

Articulo 221 Bis. La reparacién del dafio material o la indemnizacion de dafios y
perjuicios por la violacion de los derechos que confiere esta Ley, en ningln caso sera
inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto o la
prestacion de servicios que impliquen una violacién de alguno o algunos de los
derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.'*

Es importante aclarar que la legislacion comin no impide que el monto sea mayor
al porcentaje establecido. Si la accidn por dafios y perjuicios a favor de los afectados, que
se ejercita mediante una demanda y se tramitan directamente ante los Tribunales de la
Federacion, que solo afecta intereses particulares, podran ser del conocimiento de estay a
eleccion del actor los Tribunales del Orden Comun, de acuerdo con el articulo 227 de la ley

antes citada

Articulo 227. Son competentes los tribunales de la Federacidn para conocer de
los delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las controversias mercantiles y
civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicacién de
esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten s6lo intereses particulares, podran conocer
de ellas a eleccidn del actor, los tribunales del orden comun, sin perjuicio de la facultad
de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.**

Asi podemos desprender de esto, que el ejercicio de dicha accion de dafios y
perjuicios no requiere que el IMPI pronuncie previamente un dictamen técnico, ya que este
requisito preprocesal solamente es imprescindible para el ejercicio de la accion penal esto

de acuerdo con el articulo 225 de la LPI, que a la letra dice:

Articulo 225. Para el ejercicio de la accion penal, en los supuestos previstos en
las fracciones | y Il del articulo 223, se requerird que el Instituto emita un dictamen
técnico en el que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan.™

149 1 dem.

150 |hid, p. 56.
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Asi encontramos que el articulo 223 de la ley antes citada establece los supuestos en
los cuales sera ineludiblemente necesario un dictame por parte de la autoridad encargada de
esta materia, articulo que también nos hace referencia a las hipotesis que la LPI considera

delitos, que a la letra dice:

Articulo 223. Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del articulo
213 de esta Ley, una vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta razén
haya quedado firme;

I1.- Falsificar marcas en forma dolosa y escala comercial,;

Il. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por esta Ley;

I11. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulaciéon comercial, objetos que ostenten falsificaciones
de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a
sabiendas, materias primas o insumos destinados a la produccion de objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesidn, relacién de negocios o en virtud del
otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde
el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propdsito
de obtener un beneficio econémico para si o para el tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero,
con el propésito de obtener un beneficio econémico para si o para el tercero o con el
fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario
autorizado, y

VI. Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca por
virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios,
sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado,
con el propdsito de obtener un beneficio econdmico o con el fin de causar un perjuicio
a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte
ofendida.'*

Como podemos observar este articulo es una medida mas para otorgar acciones que
ayuden a combatir la competencia desleal por parte de los competidores, teniendo por

objeto el combatir los actos que lesionen a terceros en materia de propiedad industrial,

51 1 dem.
152 hid, p. 55.
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garantizando a los productores, comerciantes y prestadores de servicios una competencia
leal y honesta contra el empleo de medios deshonestos. Podemos concluir este punto
resaltando la prueba mas trascendente que tienen la solicitudes de imposicion de medidas
provisionales y de la declaracién administrativas de infraccion, tienen actualmente en la
visita de inspeccion la prueba mas contundente de los hechos, toda vez que esta permite
que se pruebe de manera fehaciente el ilicito y constata la responsabilidad de su autor;
permitiendo que el inspector encargado para su desahogo efectle actos importantes dentro
del procedimiento, como son las notificaciones y la aplicacion de las medidas cautelares.
Sin embargo para el estudio de nuestro tema, no es suficiente que sdlo a través de las visitas
de inspeccion se constate el hecho de que una mercancia es de dudosa procedencia, asi
como también los propietarios de los derechos deberian de proporcionar una ayuda mas
exhaustiva para evitar el flujo de mercancias por las aduanas fronterizas y no esperar a que

solo a traves de la visita de inspeccion se verifiquen el hecho.

3.7 PROCEDIMIENTO ADUANERO
Antes de hablar del procedimiento aduanero consideré que es importante dar una breve
introduccién de que es el derecho aduanero; debido a que es fundamental para el estudio
gue motivé el andlisis del tema de medidas en frontera y toda vez que lo hemos
mencionado y tratado en capitulos anteriores.

Para Manuel Ovilla Mandujano el Derecho Aduanero “es un conjunto de normas

coactivas que regulan o se refieren a una serie de actividades encuadradas dentro del
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comercio exterior, que consisten bésicamente en las operaciones que se realizan por
importacion y exportacion de mercancias”.*®

Méaximo Carvajal Contreras afirma que el Derecho Aduanero es“el conjunto de
normas juridicas que se regulan, por medio de un ente administrativo, las actividades o
funciones del Estado en relacion con el Comercio Exterior de mercancias que entren o
salgan en sus diferentes regimenes al o del territorio aduanero, asi como de los medios y
tragicos en que se conduzcan y las personas que intervienen en cualquier fase de la
actividad o que violen las disposiciones juridicas”.**

Encontramos que intrinsecamente en la definicion del Dr. Mé&ximo Carvajal
Contreras se alude a un ente administrativo, por el cual debemos deducir que se trata de la
aduana que es “el érgano de la Administracion Pablica establecido por el Ejecutivo Federal,
autorizado para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las
leyes fijan a las mercancias, percibiendo los impuestos que se generen y regulando la
economia nacional”.*>

Considero mas ilustrativa y explicita la definicién de Rafael Bielsa coincidiendo con
el en que la aduana “es el érgano de la Administracion Publica que tiene por principal (no
unico) objeto percibir los derechos fiscales de importacién y exportacion y hacer cumplir
las disposiciones prohibitivas y de reglamentacién del comercio internacional”.**®

Es importante comentar sobre la actividad que desarrolla la aduana, que es aquella

que realiza o ejecuta el Estado, consistente en determinar lugares autorizados para consentir

el ingreso al territorio nacional o la salida del mismo de bienes, medios de transporte y

153 Manuel Ovilla Mandujano citado por Mé&ximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, séptima edicion,
Porriia, México, 1998, p 2.
1% Maximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, séptima edicion, Porria, México, 1998, p. 4.
155 H

Ibid, p. 5.
156 Rafael Bielsa, citado por Maximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, séptima edicion, Porrda,
Meéxico, 1998, p 4

175



personas; establecer y comprobar los actos y formalidades que deben llevar a cabo ante la
aduana todas las personas que intervengan en esas actividades de ingresos, transito o salida
del territorio nacional; requerir o comprobar el cumplimiento de las obligaciones y
requisitos determinados por las leyes y otros ordenamientos para permitir dichas entradas y
salidas por las fronteras de su territorio; instaurar y ejecutar actos de control sobre los
bienes y medios de transporte durante el transcurso de tiempo que duren en territorio
nacional o en el extranjero.

El funcionamiento y organizacion, compete a las aduanas, dentro de la

circunscripcion territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes.

Articulo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria:

1. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades
administrativas a su cargo, asi como conceder audiencia al publico.

2. Certificar hechos y expedir las constancias correspondientes, asi como
expedir certificaciones de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia
expedir las constancias de identificacion del personal a su cargo.

3. Informar a la autoridad competente de los hechos de que tenga conocimiento
que puedan constituir infracciones administrativas, delitos fiscales o delitos de los
servidores publicos del servicio de la administracion tributaria en el desempefio de sus
respectivas funciones, dando la intervencion que corresponda a la contraloria interna,
asi como asesora y coadyuvar con las unidades administrativas del servicio de
administracién tributaria respecto de la investigacién, tramite y procedimiento de las
actuaciones y delitos mencionados en esta misma fraccion.

4. Vigilar la debida garantia del interés fiscal en los asuntos en que tengan
competencia.

5. Apoyar directamente a los contribuyentes en la resolucion de asuntos
individuales y concretos relativos a los tramites administrativos que realicen ante las
autoridades fiscales, sin interferir en las funciones del autoridad fiscal.

6. Coadyuvar, en las materias de su competencia, en controversias relativas a los
derechos humanos, en toda clase de investigaciones y procedimientos administrativos
tramitados por la comisién nacional de derechos humanos, asi como en ejercitar las
negociaciones, excepciones y defensa de las que sean titulares y en su caso,
proporcionar a la contraloria interna los elementos que sean necesarios.

7. Instrumentar la politica de integridad, responsabilidad, ética y conducta de su
personal.

8. Modificar o revocar aquellas resoluciones de caracter individual no favorable
a un particular conforme al articulo 36 del cddigo fiscal de la federacion, emitidas por
las unidades administrativas que de ellos dependan.

9. Aplicar la politica, los programas, sistemas, procedimientos y métodos de
trabajo, que se establezcan, asi como aplicar en las materias de su competencia, las
reglas generales y los criterios establecidos por la administracién general juridica o por
las unidades administrativas competentes de la secretaria de hacienda y crédito publico,
asi como coordinarse en las materias de su competencia, como las autoridades fiscales
de las entidades federativas coordinadas, para el mejor ejercicio de sus facultades.
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10. Recibir y requerir de los particulares, responsables solidarios y terceros con
ellos relacionados, exhiban y proporcionen la contabilidad, los avisos, declaraciones,
pedimentos, manifestaciones y demas datos, documentos e informes que, conforme a
las disposiciones legales aplicables deben presentarse; asi como aplicar el plazo para
concluir su revision; recabar de los servidores publicos y de los fedatarios, los informes
y datos que tengan con motivo de sus funciones, para proceder a su revision a fin de
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia aduanera; mantener
comunicacion con las autoridades aduaneras de otros paises para obtener vy
proporcionar la informacién y documentos en relacion con los asuntos aduaneros
internacionales.

11. Ejercer las facultades de las autoridades aduaneras en materia de abandono
de mercancias y declarar, en su caso, que han pasado a propiedad del fisco federal en
coordinacién con las autoridades competentes previstas en la legislacién aduanera, asi
como en las disposiciones reglamentarias aplicables, poniendo disposicion de la unidad
administrativa competente del servicio de administracion tributaria las mercancias que
haya pasado a propiedad del fisco federal.

12. Ordenar y practicar la verificacién de mercancias de Comercio Exterior en
transporte, la verificacion del transito de vehiculos de procedencia extranjera y de
aeronaves y embarcaciones, la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de los
demas bienes y valores depositados en ellos; llevar a cabo otros actos de vigilancia para
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la
entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancias y medios de
transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de este o de dicha
entrada o salida.

13. Ordenar y realizar la inspeccidn y vigilancia permanente en el manejo,
transporte o tenencia de las mercancias en los recintos fiscales y fiscalizados, asi como
en cualquier otra parte del territorio nacional.

14. Ordenar y practicar la detencidn, persecucion o embargo precautorio de las
mercancias de Comercio Exterior, incluidos los vehiculos, otro de sus medios de
transporte, cuando legalmente proceda, inclusive por el incumplimiento de normas
oficiales mexicanas, compromisos internacionales, requerimientos de orden publico o
cualquier otra regulacion o restriccién no arancelaria; notificar el embargo precautorio
de aquellas mercancias respecto de las cuales no se acredite su legal internacién al pais;
remitir en los plazos sefialados en la legislacion aduanera las actas a la autoridad
competente 0 en su caso, tramitar y resolver los procedimientos administrativos en
materia aduanera; poner a disposicion de la aduana que corresponda los mercancias
embargadas para que realicen su control y custodia, y a su vez, se pongan a disposicion
de la unidad administrativa competente del servicio de administracién tributaria, en los
términos de la legislacion aduanera. Sustanciar y resolver el procedimiento relacionado
con la determinacion provisional a que se refiere la ley aduanera, llevarla a cabo, asi
como notificarla.

15. Determinar los impuestos al Comercio Exterior, derechos por servicios
aduaneros, aprovechamientos, aplicar las cuotas compensatorias y determinar en
cantidad liquida el momento correspondiente, a cargo de contribuyentes, responsables
solidarios y demés obligados, asi como determinar las otras contribuciones que se
causen por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancias y medio
de transporte, incluso sus accesorios, cuando ellos sea necesario 0 consecuencia del
ejercicio de las facultades a que se refiere este precepto.

16. Intervenir en la recuperacion en el extranjero de vehiculos y aeronaves
nacionales o nacionalizadas objeto de robo o de disposicidn ilicita y en los términos de
las leyes del pais y de los convenios internacionales celebrados en esta materia, expedir
las constancias que sean necesarios y proporcionar la documentacion e informes de que
disponga, que sean requeridos por las autoridades consulares mexicanas que formulen
la solicitud respectiva; aplicar la legislacién aduanera y los convenios internacionales
para la devolucién de los vehiculos o aeronaves extranjeros materia de robo o de
disposicion ilicita, mediante la realizacion de los actos de vigilancia y verificacion en
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transito y de revision fisica en lo recintos fiscales respectivos; notificar a las
autoridades del pais de procedencia, en los términos del convenio internacional
correspondiente, la localizacion de los vehiculos o aeronaves robados u objeto de
disposicion ilicita, asi como resolver acerca de sus devolucion y del cobro de los gastos
autorizados que se hubieren autorizado.

17. Coordinarse para el mejor desempefio de sus facultades con las demas
unidades administrativas del servicio de administracidn tributaria y de la secretaria de
hacienda y crédito publico, con las dependencias y entidades de la administracién
publica federal y con las autoridades de las entidades federativas y municipios, de
conformidad con la legislacién aduanera y disposiciones reglamentarias aplicables; y
en relacion con las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en aeropuertos,
puertos maritimos, terminales ferroviarias o de autotransporte de carga y pasajeros de
cruces fronterizos autorizados para el trafico internacional, establecer la coordinacién
con las dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los mismos.

18. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, acciones, actos de
vigilancia, verificaciones y demas actos que establezcan las disposiciones fiscales y
aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes,
responsables solidarios y demas obligados en materia de impuestos, incluyendo los que
se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancias y
medios de transporte, derechos, aprovechamientos, estimulos fiscales, franquicias y
accesorios de caracter federal; solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros, datos informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalizacion
y en materia de determinacion de la base de los impuestos generales de importacién o
exportacion, verificar y en su caso, determinar la clasificacion arancelaria de las
mercancias de procedencia extranjera, asi como comprobar de conformidad con los
acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea
parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de importadores, exportadores o
productores; incluso en materia de origen; verificar el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancias de Comercio Exterior,
inclusive las normas oficiales mexicanas; declarar en el ejercicio de sus atribuciones,
que las mercancias, vehiculos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del fisco
federal; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporaneo a los
requerimientos que formule en los términos de esta fraccién; y prorrogar los plazos en
que se deban concluir las visitas domiciliarias o revisiones que se efectlen en las
oficinas de las propias autoridades; inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y
fiscalizados, y en este Ultimo caso vigilar el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de la concesion o autorizacion otorgada para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancias de Comercio Exterior, asi como declarar el
abandono de las mercancias que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su
responsabilidad; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento,
asi como comprobar que los contribuyentes se localizan en el domicilio declarado,
ordenar y practicar la verificacion de aeronaves y embarcaciones para comprobar su
legal estancia en el pais; imponer multas por incumplimiento o cumplimiento
extemporaneo a los requerimientos que formule en los términos de esta fraccion.

19. Revisar los pedimentos y demas documentos presentados por los
contribuyentes para importar o0 exporta mercancias y determinar las contribuciones,
aprovechamientos e imponer sanciones y, en su caso, aplicar las cuotas compensatorias
y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente, de que tengan conocimiento
con motivo de la revision practicada en los términos de esta fraccion.

20. Sefialar dentro de los recintos fiscales la ubicacion de las oficinas
administrativas y sus instalaciones complementarias, las zonas restringidas y las zonas
de circulacion de vehiculos, asi como autorizar las personas y los objetos que puedan
permanecer dentro de dichos recintos.

21. Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de
mercancias de Comercio Exterior, y para la circulaciéon de vehiculos dentro de los
recintos fiscales y fiscalizados, y sefialar dentro de ellos las areas restringidas para el
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uso de telefonia celular u otros medios de comunicacién; ejercer el control, vigilancia
sobre la entrada y salida de mercancias y personas en los aeropuertos, puertos
maritimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga y pasajeros
autorizados para el trafico internacional y en forma exclusiva en las aduanas, recintos
fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de revision aduaneros.

22. Determinar conforme a la ley aduanera, el valor en aduana de las mercancias
y en su caso, el valor comercial de las mismas.

23. Retener las mercancias de procedencia extranjera objeto de una resolucion
de suspension de libre circulacion emitida por la autoridad competente en materia de
propiedad intelectual imponer la zona disposicion de dichas autoridades, podemos
apreciar la presencia de una medida en frontera producto de una solicitud de medida
cautelar provisional, comentaremos en el capitulo cuarto de forma méas profunda esta
medida.

24. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancias de Comercio
Exterior de los recintos fiscales y fiscalizados o, a peticion del contribuyente, en su
domicilio, en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que sefiale,
cuando se satisfagan los requisitos correspondientes, asi como conocer los hechos
derivados del segundo reconocimiento a que se refiere la ley aduanera, verificar y
supervisar dicho reconocimiento, asi como revisar los dictdmenes formulados por los
dictaminadores aduaneros.

25. Sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinacién de
contribuciones omitidas en los casos en que no proceda el embargo precautorio de los
mercancias.

26. Evaluar y en su caso, aceptar las garantias que se otorguen respecto de los
impuestos al Comercio Exterior, derechos por servicios aduaneros, accesorios,
aprovechamientos y demas contribuciones que se causen con motivo de la entrada al
territorio nacional o la salida del mismo de mercancias y medios de transporte,
debiendo remitir la garantia a la administracion local de recaudacion en cuya
circunscripcidn territorial se encuentre el domicilio del contribuyente.

27. Establecer la naturaleza, estado, origen, y demas caracteristicas de las
mercancias de Comercio Exterior, asi como determinar su clasificacién arancelaria y
solicitar el dictamen que se requiera al agente o apoderado aduanal, al dictaminador
aduanero o a cualquier otro perito que ejerza las facultades.

28. Retener las mercancias cuando no se presente la garantia correspondiente, en
los casos en que el valor declarado sea inferior al precio estimado en términos de la ley
aduanera.

29. Entregar a los interesados las mercancias objeto de una infraccion a la ley
aduanera y demas disposiciones fiscales, cuando dichos mercancias no estén sujetas a
prohibiciones o restricciones y se garantice suficientemente el interés fiscal.

30. Dirigir y operar la sala de servicios aduanales en aeropuertos
internacionales, establecida dentro de su circunscripcién territorial, respecto a la
entrada al territorio nacional y a la salida del mismo de mercancias y medios de
transporte; el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de este o de dicha
entrada o salida, asi como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones
respectivas, inclusive las establecidas por las disposiciones sobre recaudacidn, cobro
coactivo, imposicion de sanciones, contabilidad de ingresos y movimiento de fondos.

31. Habilitar horas de entrada, salida, maniobras y almacenamiento de
mercancias de Comercio Exterior y medios de transporte.

32. Aplicar las autorizaciones previas, franquicias, exenciones, estimulos
fiscales y subsidios que sean otorgados por las autoridades competentes en la materia
aduanera; constatar los requisitos y limites de las exenciones de impuestos al Comercio
Exterior a favor de pasajeros y de menajes y resolver las solicitudes de abastecimiento
de medios de transporte.

33. Controlar y supervisar las importaciones o internaciones temporales de
vehiculos y verificar sus salidas y retornos.
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34. Sancionar las infracciones a las disposiciones legales materia de su
competencia y en su caso, notificar dichas sanciones, asi como inhabilitar a los agentes
aduanales en los casos previstos por la ley.

35. Cada aduana estara a cargo de un administrador del que dependeran los
sudadministradores, jefe de sala, jefes de departamento, jefes de seccion, verificadores,
notificadores, el personal al servicio de la unidad de apoyo para la inspeccion fiscal y
aduanera y el personal que las necesidades del servicio requiera.

36. El presidente del servicio de administracion tributaria sefialara, mediante
acuerdo a la circunscripcién que cada aduana tendra. Asimismo establecera o suprimira
las secciones aduaneras correspondientes.™’

Asi podemos decir que la actividad aduanera tiene tres &mbitos o aspectos diferentes
que se pueden distinguir:

a. El dominio aduanero del territorio nacional. Este dominio va a consistir en el
establecimiento de lugares autorizados para poder ingresar o extraer del territorio tantos
bienes y cosas como medios de transporte. Lo importante de este aspecto es determinar la
calidad de autoridad aduanera, sus &mbitos de competencia y sus facultades. Otro objetivo
de la actividad aduanera del estado es regular los medios de arribo, transito o partida, asi
como establecer dias y horarios para ejecutar dichos movimientos transfronterizos.

b. Las obligaciones y procedimientos aduaneros. Es en este momento donde se
acentuara sobre la actividad y el conjunto de actos y formalidades que la administracion
publica observar a aquellos que intervengan en la introduccion o extraccion del pais de
bienes o de medios de transporte, asi como en el acatamiento de obligaciones y
regulaciones impuestas por la ley y otros ordenamientos juridicos a los movimientos de
introduccidn o extraer bienes y transportes del territorio aduanero.

c. La vigilancia aduanera. Este aspecto es al fragmento de la actividad aduanera que
radica en el establecimiento y ejecucién de disposiciones de control sobre los bienes, cosas
y medios de transporte durante el tiempo que dure su estancia en el territorio nacional

cuando estos sean de procedencia extranjera. De lo antes mencionado se puede advertir

7 Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria S/E. Diario Oficial de la Federacion.
Tercera seccion. México. 6 de junio de 2005. p. 68.
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que la actividad aduanera tiene una funcién principal en cuanto a controlar, custodiar y
vigilar la integridad de la soberania del territorio nacional y complementaria en tanto sea un
medio de vigilancia y control del cumplimiento de las regulaciones establecidas por otras
ramas del derecho, tales como las disposiciones fiscales, sanitarias, comerciales, culturales,
entre otras.

Es evidente que nace una obligacion aduanera; el fundamento y la causa inmediata
de la obligacién aduanera es la actividad aduanera que realiza el Estado en ejercicio de las
atribuciones que le otorga la ley para cumplir con sus objetivos de salvaguardar y ejercer su
dominio sobre el territorio nacional, vigilando que se cumplan todos los requisitos que fijan
las leyes para consentir el ingreso a territorio nacional, la salida del mismo o el transito por
éste, de personas, bienes y transportes, impidiendo dichos movimientos cuando no se
retnan los requisitos o cuando sea prohibido por la ley.

Los Estados Unidos Mexicanos tienen aduanas maritimas, aduanas fronterizas o
terrestres, aduanas aéreas, aduanas interiores y aduanas fluviales. La Ley Aduanera en su
articulo 2, fraccion Ill. de forma genérica las define como “los productos, articulos, efectos
y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a
propiedad particular™**®. Las mercancias de acuerdo con la doctrina y la Ley se dividen en:

a) Por su origen.

1. Nacionales. Aquellas que se produzcan en el pais, o se manufacturen en él, con
materias primas nacionales o nacionalizadas.

2. Nacionalizadas. Aquellas que siendo extranjeras han satisfecho todos los
requisitos y pagado sus contribuciones de importacion ingresando a la circulacion y

consumo del pais.

158 |_ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 1.
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3. Extranjeras. Todas aquellas que por su origen procedan del extranjero y no se
hayan nacionalizado.
b) Por sus requisitos.
1. Libres. Todas aquellas que para su importacién o exportacion no necesiten de
requisitos especiales.
2. Restringidas. Aquellas que para ser importadas o exportadas requieren de permiso
previo de autoridad competente.
3. Reguladas. Aquellas que requieren de autorizacion de autoridad competente o
cumplir con determinadas condiciones para su importacion o exportacion.
4. Prohibidas. Aquellas que de ninguna forma pueden ser objeto de comercio
exterior.
¢) Por el pago de impuestos.
1. Exentas. Todas las mercancias que no causan el impuesto.
2. Gravadas. Aquellas que estan sujetas al pago de los impuestos.
d) Por su régimen aduanero.
1. De importacién. Aquellas que se introducen a un territorio aduanero (se entendera
por territorio aduanero todo el espacio constituido por un pais).
2. De exportacion. Aquellas que se extraen de un territorio aduanero.
3. De transito. Aquellas que circulan por un territorio aduanero.
4. En deposito. Aquellas que se guardan en almacenes generales de depdsito.
e) Por su lugar de destino.
1. La region fronteriza. Aquellas que su destino son las zonas de desgravacion

aduanera.
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2. La franja fronteriza. Aquellas que su destino es una zona de 20 kilémetros
paralela a las lineas divisorias internacionales.

3. La zona grabada. Aquellas que su destino es cualquier parte del territorio
nacional, con excepcion de las regiones y franjas fronterizas.

Asi encontramos que las aduanas tienen solamente los siguientes tipos de trafico que
son el maritimo, el terrestres, el aéreo, fluvial y postal.

El trafico maritimo reviste tres formas de altura, de cabotaje y mixto. El trafico de
altura, es el transporte de mercancias que llegan al pais o se remitan al extranjero y a la
simple navegacion entre un puerto nacional y otro extranjero o viceversa. El tréfico de
cabotaje, es aquel que se da por el transporte de mercancias o la navegacion entre dos
puntos del pais situados en el mismo litoral. Por trafico mixto entenderemos cuando
simultaneamente se efectlen los de altura y de cabotaje, con las mercancias que se
transportan o la navegacion entre dos puntos de la costa nacional, pero ubicados en
diferentes litoral o si es en el mismo, pero con escala en un puerto extranjero.

El tréfico terrestre ya sea con mercancias y pasajeros solo podra efectuarse a través
de las lineas divisorias internacionales durante las horas marcadas como habiles; cuando se
trate de trenes que transporten correspondencia y pasajeros en las horas previamente
determinadas en los itinerarios; en el caso de que se trate de trenes especiales se podra
permitir su paso aun en horas no habiles, siempre y cuando se haga del conocimiento de la
autoridad aduanera previamente a la hora en que pasaran dichos trenes; si se trate de
convoyes de auxilio o de reparacion o vehiculos vacios que no requieren o traigan consigo
mercancias se permitira el ingreso a cualquier hora del dia o de la noche.

El trafico aéreo. Este tipo de trafico se realizara Unicamente por aquellos

aeropuertos declarados por el Ejecutivo Federal como internacionales, siendo obligacion de
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las autoridades de aerondutica dar aviso oportuno a la autoridad aduanera respecto de la
hora en que arribaran y salida de los vuelos internacionales y no autorizar el despegue de
aquella aeronave a la que no se le haya efectuado la visita de inspeccién de salida.

El trafico fluvial. Nos encontramos que fue una figura novedosa en nuestra anterior
legislacion aduanera y su reglamentacion en lo que conduce serd idéntica a las
disposiciones que se establecen para el trafico maritimo. En nuestro pais solo existe en la
frontera sur con el tréfico de troncos de madera, necesitandose la obtencion de una
autorizacion previa de la SHCP.

El trafico postal. En este tipo de trafico las mercancias de importacion o exportacion
que se realizan por la via postal estan sujetas a la guarda del servicio postal mexicano
siempre bajo vigilancia y control de la autoridad aduanera. Es por ello que las oficinas
postales deberan de abrir todos los bultos que procedan del extranjero o los nacionales para
exportacién en presencia de las autoridades aduaneras.

Toca el turno de comentar el almacenamiento o deposito de mercancias, que puede
ser, un servicio publico, que el Estado proporciona directamente aunque es frecuente que lo
concesione dando lugar con esto a la distincion que se ha elaborado de depdésito fiscal o
fiscalizado. El deposito fiscal es cuando se presta el servicio directamente por el Estado a
través de la autoridad aduanera. El deposito fiscalizado es cuando un particular, ya sea
persona fisica o moral tienen la autorizacién de la SHCP, para guardar mercancias
previamente a su despacho aduanero.

Pedro Fernandez Lalanne divide el despacho en: de importacion y exportacion.

Define al primero como:

El conjunto de tramites y procedimientos que con arreglo a las disposiciones en
vigor, se siguen ante las dependencias aduaneras, y por medio de las cuales se asegura
la correcta verificacion de las declaraciones comprometidas y la determinacion de los
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valores de los efectos que se presentan para su ulterior ingreso a la plaza, asegurando
en esa forma la percepcion de la renta fiscal”; el segundo seran “el conjunto de
tramitaciones de orden aduanero que se realizan en oportunidad de las salida de
mercancias desde nuestro pais con destino a los centros de consumo en el extranjero.**®

La Ley Aduanera en su articulo 90 clasifica a los regimenes aduaneros en:

A. Definitivos. Que pueden ser de importacion y exportacion.

B. Temporales. Que pueden ser de importacién o de exportacion.

Los de importacion a su vez, se subdividen en para retornar al extranjero en el
mismo estado. Para elaboracion, transformacion o reparacion, en programas de maquila o
de exportacion.

Los de exportacion pueden ser para que retornen al pais en el mismo estado. Para
elaboracidn, transformacion o reparacion.

C. El deposito fiscal se subdividen, en importacion definitiva, exportacion
definitiva, para retornar al extranjero, para reincorporarse al mercado nacional e
importacion temporal para empresas.

D. El transito de mercancias puede ser interno o internacional.

E. Elaboracion, transformacidon o reparacion del recinto fiscalizado.

Encontramos que los regimenes aduaneros se someten a determinadas reglas
generales, asi para iniciar el reconocimiento aduanero es necesario que en el documento
denominado pedimento, el agente o apoderado aduanal solicite el régimen aduanero para
las mercancias y manifieste bajo protesta de decir verdad, el cumplimiento de las
obligaciones y formalidades del propio régimen. Como también es obligatorio que otorgue
la documentacién correspondiente para la plena identificacion de la mercancias a la

autoridad aduanera, esto conforme al articulo 36, 59 y 91 de la LA.

159 pedro Fernandez Lalanne, Derecho Aduanero, Ediciones Roque de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1986.
Vol. I, pp. 601y 723.
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En el aduanamiento *°

el ingreso a recinto fiscal es obligatorio, es decir la entrada o
salida del territorio nacional de mercancias y de los transportes que las conducen deben
efectuarse por los lugares autorizados que en este caso son las aduanas. Ya que las aduanas
son los recintos o lugares que son sefialados por la ley, para que las autoridades aduaneras
realicen las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancias
de comercio exterior, fiscalizacion, asi como el despacho aduanero, las mercancias tan
pronto ingresan al pais también lo hacen a un recinto fiscal determinado, para ser
resguardadas, aisladas y controladas, esto conforme al articulo 119 de la LA.

Ya que han ingresado las mercancias a la aduana o recinto fiscal, los transportistas
estdn obligados a presentarlas ante las autoridades aduaneras con la documentacion
exigible, permaneciendo en esos recintos fiscales con el Unico propésito de que las
mercancias sean destinadas a un régimen aduanero. Durante la permanencia de estas
mercancias en el recinto, estas requieren ser manejadas, almacenadas o custodiadas, estas
labores o servicios comprenderan también a las aduanas y seran inspeccionadas y vigiladas
permanentemente por la SHCP. En tanto que las mercancias se encuentren en la aduana,
estardn siempre bajo el dominio fiscal de las autoridades aduaneras, es decir, mientras
perdura su aduanamiento, se limitara por la ley el dominio de los propietarios o de quienes
tengan derecho sobre ellas, esto conforme al articulo 23,25, 26, 28 y 43 de la LA.

Para la salida de mercancias de los almacenes, en los casos en que su permanencia

en el recinto fiscal hubieran sido almacenada, los almacenes fiscales o fiscalizados haran la

entrega de las mercancias al interesado Unicamente cuando este presente el pedimento en

180 Al ingreso de las mercancias a la aduana o recinto fiscal, los transportistas estan obligados a presentarlas
ante las autoridades aduaneras junto con la documentacion exigible para que permanezcan en esos recintos
fiscales con el unico propdsito de que las mercancias se destinen a un régimen aduanero. Andrés Rohde
Ponce, Derecho Aduanero Mexicano, ISEF, México, ed. 1°, 2001, p.501.
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que se haga constar el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias de conformidad
con el régimen aduanero al que sean destinadas. Este hecho no equivale a que las
mercancias hayan abandonado el recinto fiscal, pues como ya secomento, esos almacenes
estan dentro del recinto fiscal, es decir, cuando esos almacenes entregaran las mercancias
todavia no estan desaduanadas, esto conforme al articulo 36 y 120 de la LA.

Salida del recinto fiscal o desaduanamiento®®

, todas las mercancias sin excepcion
se someteran al despacho aduanero en la propia aduana activando el mecanismo de
seleccion automatizado, entregdndose de inmediato a quien las presentd, si dicho
mecanismo decretd que no se practicara el reconocimiento aduanero o bien, si determing el
reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento y durante la practica de esta no se
detectaron irregularidades, se procedera inmediatamente al retiro del recinto fiscal y se

levantaran las limitaciones al dominio que sobre ellas la ley habia impuesto, esto conforme

al articulo 38 y 43 de la LA.

Andrés Rohde Ponce nos dice que el examen previo Teniendo en cuenta que la
declaracion de las mercancias produce efectos juridicos y que por lo mismo quien la
férmula debe hacerlo en forma fidedigna, pues de lo contrario seria sancionado, la ley
le otorga la facilidad de que antes de presentar su declaracién pueda examinar la
mercancias, para dar certeza a sus actos. También mencionan que algunos autores le
denominan reconocimiento previo, designacién que no es incorrecta, pero que este
examen todavia no forma parte del despacho aduanero y hay que evitar que se
confunda con el “reconocimiento aduanero” de las mercancias, que si es parte de é1.1%?

Encontramos que en el articulo 42 de la LA, establece este reconocimiento previo
ya que se ignoran las caracteristicas de la mercancia, acto independiente y distinto al
reconocimiento aduanero como lo menciona Andrés Rohde Ponce; el reconocimiento
aduanero o aforo como lo nombra la costumbre en la aduanas, es el acto por el cual

teniéndose las mercaderias a la vista se examinan para precisar sus caracteristicas,

161 Retiro de las mercancias de los recintos fiscal y/o fiscalizado, previo cumplimiento de los requisitos y
formalidades establecidos en la Ley Aduanera. Maximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, duodécima
edicion, Porrda, México, 1998, p. 425.

162 Andrés Rohde Ponce, Derecho Aduanero Mexicano, ISEF, México, ed. 1°, 2001, p.513.
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procediendo a clasificarlas, determindndose el pago de los impuestos y demas requisitos
que deben de cumplirse y asi considerarse legalmente importadas o exportadas, esto

conforme al articulo 44, 45y 46 de la LA.

El reconocimiento aduanero o reconocimiento arancelario o reconocimiento de
mercancias, es desentrafiar la naturaleza arancelaria de las mercancias para determinar,
dentro de la hipdtesis legal, su clasificacion tarifaria, sus requisitos, su origen, su valor
y poner en cantidad liquida el monto de las contribuciones a pagar o garantizar. Es
decir no solamente la autoridad puede practicar el reconocimiento como lo sefiala la
definicion de la ley.'®®

El segundo reconocimiento, es el mismo procedimiento para todas las mercancias
que se introducen o extraen del territorio nacional, independientemente de si les toco
reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre, el interesado volvera a activar
nuevamente el mecanismo de seleccidon aleatoria que indicara al azar, si al pedimento se le
practicaré el segundo reconocimiento por los dictaminadores aduaneros, el que consistira
en examinar las mercancias presentadas por el particular a su despacho, reconocidas
arancelariamente o no por la autoridad, esto conforme al articulo 43 de la LA.

Cuando por motivo del segundo reconocimiento, se descubren irregularidades, estas
se haran constar en una acta circunstanciada que para tal efecto levante la autoridad. De
conformidad con el procedimiento que corresponda , en los términos de los articulos 150 a
153 de la LA. el dictamen aduanero tendréa el valor probatorio y el alcance que establece la
ley. Los agentes y apoderados aduanales, podran solicitar la practica de un segundo
reconocimiento, para aquellas mercancias que en el primer reconocimiento la autoridad
presumiblemente haya detectado alguna irregularidad, esto conforme al articulo 46 de la
LA.

Conforme con el articulo 144 de la LA, la Secretaria de Hacienda tiene facultad para

inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de mercancias en

163 Maximo Carvajal Contreras, op. cit., p. 369.
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lo recintos fiscales y fiscalizados, las aguas territoriales y playas maritimas, la zona
econdmica exclusiva adyacente, el mar territorial, los aeropuertos, entre otros. Debido a que
la SHCP tiene las facultades antes mencionadas en territorio nacional, las mercancias se
deberan amparar en todo tiempo con la siguiente documentacion:

a) La documentacion que expida la autoridad aduanera para acreditar su legal
importacion.

b) Los vehiculos importados en definitiva, debera de entregarsele al comprador el
pedimento de importacién, nota de venta expedida por autoridad fiscal federal, o con la
factura expedida por el empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes y con las formalidades que sefiala el Cédigo Fiscal de la Federacion.

c) Las empresas porteadoras legalmente autorizadas cuando transporten las
mercancias extranjeras fuera de franja o region fronteriza, podran comprobar la legal
tenencia de las mismas con la carta de porte 0 manifiesto de carga aérea; las mercancias
nacionales que se transporten dentro de la franja o region fronteriza, se ampararan de la
forma siguiente:

i) Las de exportacion prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales
o fronteras, con los pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que
acrediten que seran destinadas a las propias zonas o con los permisos de exportacion
correspondientes.

ii) Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del
pais, con las marcas registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de
remision expedidas por empresarios inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si
retnen los requisitos sefialados por las disposiciones fiscales. El origen de los articulos

agropecuarios producidos en las areas sefialadas se podra acreditar con las constancias del
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comisario ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la asociacién agricola o
ganadera a que pertenezca el pequefio propietario o de la Secretaria de Agricultura, esto

conforme al articulo 146 y 147 de la LA.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA(PAMA)
El PAMA es el procedimiento que utiliza la Administracion General de Aduanas para
resolver los conflictos que surgen en materia aduanera; asi encontramos que la autoridad
aduanera levanta el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera,
cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del segundo reconocimiento, la
verificacion de mercancias en transporte o por el ejercicio de las facultades de
comprobacidn, realizan un embargo precautorio de las mercancias en los términos previstos
por la ley, esto conforme a los articulos 38, 43, 44, 46, 144, 150, 151, 152y 153 de la LA.

En el articulo 148 de la LA, encontramos que en el acta que levanta la autoridad se
debera hacer constar la identificacion de la autoridad que practica la diligencia y debera
solicitarse al interesado que designe dos testigos y sefiales domicilio para oir y recibir
notificaciones, dentro de la demarcacion territorial de la autoridad competente para tramitar
y resolver el procedimiento correspondiente, excepto que se trate de pasajeros, en cuyo
caso, podran sefialar un domicilio fuera de dicha jurisdiccion, haciéndole el sefialamiento
de que de no hacerlo, o de sefialar uno falso sera notificado por estrados. Si los testigos no
son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia
los designara. Asimismo se haran constar los hechos y circunstancias que dan origen a el
inicio del procedimiento, la descripcion, naturaleza y demas caracteristicas de las
mercancias, asi como la toma de muestras de las mercancias y otros elementos probatorios

necesarios para dictar la resolucién correspondiente, Ademas, dicha acta debera sefialar que
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el interesado cuenta con un plazo de diez dias para ofrecer las pruebas y alegatos que a su
derecho convenga, esto con fundamento en las fracciones I, I1, 111 y 1V del articulo 148 y el
articulo 150 de la LA.

El articulo 151 de la ley nos dice que la autoridad aduanera procedera al embargo
precautorio de las mercancias y de los medios en que se transporten, en los siguientes
casos:

a) Cuando las mercancias se introduzca a territorio nacional por lugar no autorizado,
esto con fundamento en la fracciones | del articulo 151de la LA.

b) Cuando se trate de mercancias de importacién o exportacion prohibida o sujetar
las restricciones o regulaciones no arancelarias y no se acredite su cumplimiento, o en su
caso, se omita el pago de cuotas compensatorias, esto con fundamento en la fracciones Il
del articulo 151 y la fracciones Il del articulo 176 de la LA.

c) Cuando no se acredite con la documentacion aduanal correspondiente, que las
mercancias se sometieron a los trdmites previstos en la Ley Aduanera para su introduccion
al territorio nacional. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procedera sélo
respecto de las mercancias no declaradas, asi como el medio de transporte si es de servicio
particular o siendo de servicio publico esté destinado al uso exclusivo del pasajero, esto con
fundamento en la fracciones I11 del articulo 151 de la LA.

d) Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o
verificacion de mercancias en transporte, se descubran sobrantes de mercancias en mas de
un diez por ciento del valor total declarado en la documentacion aduanera que ampare la

mercancia, esto con fundamento en la fracciones IV del articulo 151 de la LA.
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e) Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehiculos de carga que
transporten mercancias, sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las
mismas, esto con fundamento en la fracciones V del articulo 151 de la LA.

Se embargaran precautoriamente los medios de transporte, sin incluir las mercancias
que los mismos transporten, cuando con ellos se ocasionen dafios en los recintos fiscales,
con el objeto de garantizar el pago de la multa que corresponda, esto con fundamento en el
parrafo quinto del articulo 151 de la LA.

Vamos a encontrar que en los dos primeros articulos que regulan el PAMA se
establece un procedimiento simplificado, asi en los casos en que con motivo del
reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificacion de mercancias en
transporte o del ejercicio de las facultades de comprobacion en que proceda la
determinacién de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas y no sea aplicable el
articulo 151 de la Ley Aduanera las autoridades aduaneras podran decretar los créditos
fiscales que correspondan, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el
articulo 150 de la ley de la materia; dentro de esta hipétesis las aduanas daran a conocer por
escrito los hechos u omisiones que impliquen evasion de contribuciones, sefialando al
interesado, el plazo de diez dias que tiene para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho
convenga; las autoridades aduaneras cuentan con un plazo de cuatro meses, a partir de la
notificacion al interesado, para efectuar la determinacion correspondiente, esto con
fundamento en los articulos 152 y 153 de la LA.

Podemos desprender de los anteriores articulos comentados, que este procedimiento
es aplicado cuando no hay embargo precautorio de mercancias, sin embargo si existe
omision de contribuciones o de cuotas compensatorias; también podemos observar que el

procedimiento administrativo para las infracciones administrativas que no conllevan
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omisién de contribuciones o cuotas compensatorias; la ley aduanera continla siendo ajena a
su regulacion, por lo que se aplicara la reglamentacion del Cédigo Fiscal de la Federacién
como supletoria.

El articulo 153 de la LA, nos sefiala que, el interesado debera ofrecer por escrito,
ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta, las pruebas y alegatos que a su
derecho convenga, dentro de los diez dias siguientes al del levantamiento del acta. El
ofrecimiento, desahogo y valoracion de las pruebas se hard de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 123 y 130 del Codigo Fiscal de la Federacion. Que a la letra

dicen:

Articulo 123.- EI promovente debera acompafiar al escrito en que se interponga
el recurso:

I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actie a nombre de otro
o0 de personas morales, 0 en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la
autoridad fiscal que emiti6 el acto o resolucidon impugnada o que se cumple con los
requisitos a que se refiere el primer parrafo del articulo 19 de este Codigo.

I1. El documento en que conste el acto impugnado.

Ill. Constancia de notificacién del acto impugnado, excepto cuando el
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibié constancia o cuando la
notificacion se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de
negativa ficta. Si la notificacion fue por edictos, debera sefialar la fecha de la Gltima
publicacion y el drgano en que ésta se hizo.

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podran presentarse
en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso
de que presentandolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son
falsos, podra exigir al contribuyente la presentacion del original o copia certificada.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no
hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se
encuentren a su disposicién, debera sefialar el archivo o lugar en que se encuentren
para que la autoridad fiscal requiera su remisiéon cuando ésta sea legalmente posible.
Para este efecto debera identificar con toda precisién los documentos y, tratdndose de
los que pueda tener a su disposicidn bastara con que acomparie la copia sellada de la
solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposicion los
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de
las constancias de éstos.

La autoridad fiscal, a peticién del recurrente, recabara las pruebas que obren en
el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no
hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.

Cuando no se acomparie alguno de los documentos a que se refieren las
fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerira al promovente para que los presente
dentro del término de cinco dias. Si el promovente no los presentare dentro de dicho
término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones | a Ill, se tendra
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por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fraccion 1V,
las mismas se tendran por no ofrecidas.*®*

Articulo 130.- En el recurso de revocacion se admitird toda clase de pruebas,
excepto la testimonial y la de confesién de las autoridades mediante absolucion de
posiciones. No se considerara comprendida en esta prohibicion la peticion de informes
a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de
documentos agregados a ellos.

Las pruebas supervenientes podran presentarse siempre que no se haya dictado
la resolucion del recurso.

Haran prueba plena la confesién expresa del recurrente, las presunciones legales
que no admitan prueba en contrario, asi como los hechos legalmente afirmados por
autoridad en documentos publicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos
publicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de
particulares, los documentos sélo prueban plenamente que, ante la autoridad que los
expidio, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad
de lo declarado o manifestado.

Cuando se trate de documentos digitales con firma electrénica distinta a una
firma electrénica avanzada o sello digital, para su valoracion, se estara a lo dispuesto
por el articulo 210-A del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles.

Las demas pruebas quedaran a la prudente apreciacion de la autoridad.

Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las
autoridades adquieren conviccidn distinta acerca de los hechos materia del recurso,
podran valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este articulo, debiendo en ese
caso fundar razonadamente esta parte de su resolucién.

Para el tramite, desahogo y valoracion de las pruebas ofrecidas y admitidas,
seran aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso
administrativo federal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que
pongan fin al recurso de revocacion, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este
Capitulo.*®®

Asi encontramos que cuando el interesado presente pruebas documentales que
acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancias en el pais, la autoridad que levante
el acta, dictara de inmediato la resolucidn sin que en estos casos se impongan sanciones ni
se esté obligado al pago de gastos de ejecucion; de existir mercancias embargadas se
ordenara su devoluciéon. Cuando la resolucion mencionada se dicte por una aduana, la
misma tendra el caracter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podran
dictar la resolucion definitiva, en un plazo que no excedera de cuatro meses, a partir de la
resolucion provisional; de no emitirse la resolucion definitiva la provisional tendra tal

caracter, esto con fundamento en el parrafo segundo del articulo 153 de la LA.

164 Codigo Fiscal de la Federacion, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2005, p. 138.
1% Ihid, p. 143.
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Tratdndose de los casos en que el interesado no desvirtle mediante pruebas
documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, asi
como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictaran resolucién
determinando, en su caso, las contribuciones omitidas e imponiendo las sanciones que
procedan, en un plazo que no excedera de cuatro meses a partir de la fecha en que se
levantd el acta a que se refiere el articulo 150 de la ley de la materia, esto con fundamento
en el parrafo cuarto del articulo 153 de la LA.

El articulo 154 de la LA, nos sefiala que, el embargo precautorio de las mercancias
podra ser sustituido por las garantias que establece el Cddigo Fiscal de la Federacion
siempre que no se trate de mercancias sujetas a resoluciones y restricciones no arancelarias
o0 bien que las mercancias no se hubieran introducido al territorio nacional con los tramites
y formalidades del despacho aduanero, esto con fundamento en el primer parrafo del
articulo antes citado y el 183-A del mismo ordenamiento.

El articulo 155 de la LA, nos sefiala que, si durante la practica de una visita
domiciliaria se encuentra mercancia extranjera cuya legal estancia en el pais no se acredite,
los visitadores procederan a efectuar el embargo precautorio, en los casos sefialados en el
articulo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el articulo 150 de la Ley
Aduanera. El acta de embargo en estos casos, hara las veces de acta final en la parte de la
visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias.
En este supuesto el visitado, dentro de los diez dias siguientes a la fecha en la que se
hubiera practicado el embargo, debera acreditar la legal estancia en el pais de los
mercancias embargadas, y ofrecera las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento,
desahogo Yy valoracion de las pruebas se hara de conformidad con los articulos 123 y 130

del Codigo Fiscal de la Federacion. Desahogadas las pruebas se dictara la resolucion
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determinando, su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo
las sanciones que procedan, en un plazo que no excederd de cuatro meses a partir de la
fecha en que se efectud el embargo. En los casos de visita domiciliaria no se aplicaréan las
disposiciones del articulo 152 y 153 de la Ley Aduanera.

Conforme a los que menciona el parrafo anterior podemos desprender que un
visitado puede solicitar a la autoridad que efectien la visita, asi como la sustitucion del
embargo precautorio por alguna de las formas de garantia que establece el Cédigo Fiscal de
la Federacion. Las autoridades pueden establecer el monto de la garantia, cuando se retinan
los elementos necesarios para ello. Si se diera esta circunstancia las autoridades aduaneras
tomardn las muestras que permitan dictar la resolucion a que se refiere el parrafo del
articulo antes comentado y devolveran el resto de la mercancia una vez garantizado el
posible crédito fiscal, como también no se aplicara lo que se establece en el articulo 155 de
la LA, cuando se trate de mercancias que conforme al criterio de la autoridad sean de
importacion o exportacion prohibida o de mercancias sujetas a restricciones o regulaciones
no arancelarias. Todas las mercancias que de acuerdo con la ley antes mencionada no se
pueda sustituir su embargo ni devolverse, se entenderdn secuestradas.

El articulo 157 de la Ley Aduanera, nos sefiala que, tratandose de mercancias
perecederas, de facil descomposicién o deterioro, incluso automoviles y camiones, o de
animales vivos que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los diez dias
siguientes a su embargo, o de los cuarenta y cinco tratdndose de automoviles y camiones,
no se hubiera comprobado su legal estancia o tenencia en el pais, la SHCP podra proceder a
su venta con base al valor que para ese fin fije una institucion de crédito. Efectuaba ésta, su
producto se invertira en certificados de la federacion a la tasa de rendimiento més alta, a fin

de que al quitarse la resolucién correspondiente, se disponga la aplicacion del producto y
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rendimientos citados, conforme proceda. La citada dependencia podra determinar el destino
temporal de las mercancias a que se refiere este articulo. En este caso, si la resolucion
definitiva ordenada la devolucién de las mismas, el particular podréa optar por solicitar su
devolucién, o de un bien sustituto con valor similar salvo que se trate de mercancias
perecederas, o el valor del bien adicionado con los rendimientos que se hubieran generado
de haber sido enajenada la mercancia a la fecha del vencimiento del plazo a que nos
referimos al principio de este parrafo, esto con fundamento en el parrafo primero y segundo

del articulo 156 de la LA.

3.8 FRANJA Y REGION FRONTERIZA EN LA LEY ADUANERA

Al realizar la introduccion del anterior punto se debido abordar el tema de la franja y la
regiéon fronteriza, pero debido a que la mencionamos como un punto de este capitulo
tercero no se trato por lo cual el presente punto al igual que los siguientes servird de
complemento del procedimiento administrativo en materia aduanera(PAMA).

Jorge Enrique Loera dice que la zona libre “consiste en un régimen especial, que se
implanta sobre un determinado territorio con una finalidad socioeconémica para desarrollar
la economia y la cultura, en el sentido méas amplio de esa region”.®®

Es por ello que “la franja fronteriza estd determinada dentro de una zona de 20
kilémetros paralela a la linea divisoria internacional de nuestro pais”.'®’ Dentro de esta

zona podra introducirse diariamente mercancias para ser consumidos por los habitantes de

las poblaciones fronterizas.

188 Jorge Enrique Loera, citado por Maximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, séptima edicién, Porrda,
México, 1998, p 189.

187 Enrique Caballero Montoya citado por Méximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, séptima edicion,
Porrda, México, 1998, p 194.
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Se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la linea divisoria
internacional y la linea paralela ubicada a una distancia de 20 kilébmetros hacia el interior
del pais asi como por regién fronteriza se entenderan al territorio que determine el ejecutivo
federal. Articulo 136, LA.

La Secretaria de Comercio tendra la atribucion de determinar las mercancias que
estaran total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja
0 region fronteriza, esta con base en la Ley de Comercio Exterior determinard las
mercancias cuya importacion o exportacién a dicha franja o region quedaran sujetas a
regulaciones y restricciones no arancelarias, sefiala como excepcion a las bebidas
alcohdlicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarrillos o puros y los caballos de carrera que
se importe a la franja o region, causaran el impuesto general de importacion sin reduccion
alguna. Articulo 137, LA.

Todas las personas que acrediten su residencia en la franja fronteriza norte, asi como
en los estados de Baja California Norte y Baja California Sur, en la region parcial del
estado de Sonora y en los municipios fronterizos de Sonora podran efectuar la importacion
definitiva de vehiculos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a
permanecer en estos lugares. Articulos 137 bis-1y 137 bis-2, de la LA.

Los vehiculos que podran importarse bajo el amparo de las disposiciones legales
anteriores, son los siguientes, Automoviles cuyo valor no exceda de doce mil dolares de lo
E. U., camiones comerciales ligeros y medianos, excluyendo los vehiculos deportivos, de
lujo y convertibles, deberan ser similares a los de las marcas de fabricacion nacional. La
importacion podra efectuarse pagando exclusivamente el 50% del Impuesto General de
Importacién que corresponda a los vehiculos a importar, conforme a su clasificacion

arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables segun la tarifa de la Ley del Impuesto
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General de Importacién, seran las que correspondan al valor de la compra-venta en délares
de los vehiculos automotor usados. Articulos 137 bis-3 y 137 bis-4, de la LA.

Las personas fisicas que pretendan efectuar la importacion de los vehiculos deberan
cumplir con lo siguiente; Acreditarse como ciudadano mexicano con el Acta de Nacimiento
0 de naturalizacion correspondiente; Comprobar su residencia en la franja y regiones
fronterizas referidas, de seis meses anteriores a la fecha de la importacion del vehiculo
constando el domicilio ubicado en la franja o region fronteriza; Presentar el pedimento de
importacion correspondiente, que deberd contener las caracteristicas, marca, tipo, linea,
modelo y nimero de serie con el objeto de comprobar su legal estancia en el pais; acreditar
gue el vehiculo a importar cumple con las normas técnicas de emisiéon maxima permisible
de contaminantes en su pais de origen. La importacion de vehiculos automotores usados se
limitara a una unidad por persona, no podra volver a efectuar la importacion sino después
de haber transcurrido un afio de la primer importacién. La internacion al resto del territorio
nacional de los vehiculos se regira por lo dispuesto en la Ley Aduanera, el Reglamento de
la Ley Aduanera y demaés disposiciones normativas aplicables. Articulos 137 bis-5, 137 bis-
6y 137 bis 7, de la LA.

A partir del afio 2009, la importacion de autos usados a las franjas y regiones
fronterizas, se realizara de conformidad con lo establecido en el apéndice 300-A.2 del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En lo conducente, seran aplicables a las
importaciones las disposiciones contenidas en la Ley Aduanera, su Reglamento y demas.
Articulos 137 bis-8 y 137 bis-9, de la LA.

Se entenderd por reexpedicion la internacion al resto del pais de mercancias de
procedencia extranjera importadas a la franja o regién fronteriza, dicha reexpedicion podra

realizarse en los siguientes casos: Cuando se trate de mercancias importadas en forma
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temporal o definitiva a la franja o region fronteriza, y en este ultimo caso se hubieran
cubierto las contribuciones aplicables al resto del pais; Cuando se trate de mercancias que
hayan sido objeto de procesos de elaboracion o transformacion en la franja o region
fronteriza; y Cuando las mercancias se internen temporalmente al resto del pais para ser
sometidas a un proceso de transformacion, elaboracién o reparacion. Para efectuar la
reexpedicion de mercancias, los contribuyentes deberan cumplir con cubrir, en su caso, las
diferencias que correspondan al impuesto general de importacién y demas contribuciones
que se causen y con los requisitos en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias
a la importacion aplicables al resto del territorio nacional. Articulos 138 y 139, de la LA.

Se establecera puntos de revision en los lugares cerca de los limites de la franja o
regiéon fronteriza, para que los pasajeros y las mercancias procedentes de dichas zonas
puedan introducirse al resto del territorio nacional. Las mercancias destinadas al interior del
pais y cuya importacion se efectle a través de una franja o region fronteriza, para transitar
por éstas, deberan utilizar las mismas cajas y remolques en que sean presentadas para su
despacho, conservando integros los sellos, marcas y demas medios de control que se exijan
para éste; no serd aplicable lo anterior tratindose de maniobras de consolidacion*® o
desconsolidacion™® de mercancias, asi como en casos que establezca la SHCP. Articulo
140 de la LA.

El aprovisionamiento de las embarcaciones con mercancias de procedencia

extranjera legalizadas en la region fronteriza, se permitira sin el pago de los impuestos al

168 Quienes exportan mercancias podran presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado

aduanal, un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un solo exportador. Andrés Rohde Ponce,
Derecho Aduanero Mexicano, ISEF, México, ed. 1°, 2001, p.525.

189 Entregar las mercancias que tengan almacenadas previa verificacion de la autenticidad de los datos
asentados en los pedimentos que les sean presentados para su retiro,asi como del pago consignado en los
mismos, la verificacion de los datos se realizara a la factura que se presente para su retiro. Andrés Rohde
Ponce, Derecho Aduanero Mexicano, ISEF, México, ed. 1°, 2001, p.529.
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comercio exterior en los términos del articulo 61, fraccion IV de esta Ley, pero si se dirigen
a otros puertos nacionales fuera de la region fronteriza serdn inspeccionadas por las
autoridades aduaneras, con el objeto de que el citado aprovisionamiento sélo incluya los
elementos necesarios para llegar al proximo puerto de escala. Las mercancias a que se

refiere el articulo 61, fraccion VIII de esta Ley, que a la letra dice:

Articulo 61.No se pagaran los impuestos al comercio exterior por la entrada al
territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancias...

IV. Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades
aduaneras, para el abastecimiento de los medios de transporte que efectden servicios
internacionales, asi como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los
combustibles que tomen las embarcaciones de matricula extranjera.

VIII. Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo,
siempre que sean de la clase, valor y cantidad que establezca la Secretaria mediante
170
reglas.

Podran ser consumidas por los habitantes de las poblaciones ubicadas en la franja
fronteriza. Las autoridades aduaneras podran autorizar a residentes que cambien su casa
habitacion a poblaciones del resto del pais, siempre y cuando comprueben haber residido en
dicha franja o region fronteriza por mas de un afio y que los bienes hayan sido adquiridos
cuando menos seis meses antes de que pretendan internarlos. Articulos 141y 142, de la LA.

Claramente cémo lo habiamos mencionado al inicio del punto la zona libre
conocida actualmente como franja o region fronteriza es una circunscripcién del pais que
tiene caracteristicas diferentes a todas las demas regiones que constituyen nuestro pais, en
la cual se conceden privilegios para sus habitantes asi como también estaran obligados a
acatar las medidas de regulacion que establezca la ley, dentro de esta zona la importacion
de mercancias tales como alimentos, medicinas, articulos de vestir y de uso personal,
exceptuando de estas cigarrillos, y bebidas alcohdlicas, la importacion se consentira con la

sola presentacion de ellas a las autoridades aduaneras, sin que se exija el cumplimiento de

1701 ey Aduanera, op. cit., p. 29.
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requisitos especiales, restricciones 0 pago de impuestos, cuando su valor no pase del
equivalente en moneda nacional de 50 ddlares de los E.U.; adjuntamente cada mes una
familia podra importar bienes para su consumo hasta por 400 ddlares de los E.U.

También dentro de esta franja fronteriza pueden establecerse centros de abasto,
centros comerciales, cooperativas, 0 bien comercios organizados, a los que se les puede
otorgar autorizacion especial para importar mercancias para su venta. Este tipo de
concesiones es lo que cominmente se conoce como la importacion de articulos de gancho,
que en la practica no han cumplido con la finalidad que les dio origen y en casi todas las

ocasiones, se han transformado en una forma de contrabando para nuestro pais.

3.9 ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

Me es preciso hacer la aclaracién de que el analisis de éste punto ya fue abordado en forma
parcial en el capitulo segundo referente del marco legal nacional de la ley aduanera, en el
cual analizamos y comentamos los articulos 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149. Asi como
también los referentes al procedimiento administrativo en materia aduanera(PAMA), que
fueron abordados en el presente capitulo en el punto 3.7, dicho procedimiento se encuentra
regulado por los articulos 150, 151, 152, 153 y 154 de la ley aduanera. Es por ello que en
este punto se comentaran y analizaran los articulos restantes que no fueron tratados
anteriormente.

La SHCP, tiene la facultad de revocar las concesiones o cancelar las autorizaciones
otorgadas, por cualquiera de las siguientes causas; cuando el titular no cubra las
contribuciones o aprovechamientos correspondientes, no esté al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales 0o no otorgue la garantia a que esté obligado;

cuando no mantenga los registros, inventarios 0 medios de control a que esté obligado;
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cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los derechos derivados de la
concesion o autorizacion; cuando se declare por autoridad competente la quiebra o
suspension de pagos del titular de la concesion, y las demas que establezca esta Ley y las
que se sefialen en la concesion o autorizacion.

Toda vez que si no cumpliere la autoridad aduanera emitira una resolucion en la que
determine el inicio del procedimiento, sefialando las causas que lo motivan, ordene la
suspension de operaciones del concesionario o de la persona autorizada y le otorgue un
plazo de diez dias para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Las
autoridades aduaneras deberan dictar la resolucioén que corresponda en un plazo que no
excederd de cuatro meses a partir de la notificacion del inicio del procedimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolucion, el interesado podra considerar
que la autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento resolviendo en el sentido de
revocar la concesién o cancelar la autorizacion y podra interponer los medios de defensa en
cualquier tiempo posterior a dicho plazo o esperar a que se dicte la resolucion. Durante el
plazo que dure la suspension, el titular de la concesion Unicamente podra concluir las
operaciones que tuviera iniciadas a la fecha en que le sea notificada la orden de suspension,
sin que pueda iniciar nuevas operaciones.

Cuando se revoque la concesion o se cancele la autorizacion, las autoridades
aduaneras lo notificaran a los propietarios o consignatarios de las mercancias que se
encuentren en el recinto fiscalizado o en el almacén general de depoésito, para que en un
plazo de quince dias transfieran las mercancias a otro recinto fiscalizado o almacén general
de deposito o las destinen a algun régimen aduanero. De no efectuarse la transferencia o de

no destinarse a algin régimen en el plazo sefialado, las mercancias causaran abandono a
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favor del Fisco Federal en el primer caso y en el segundo se entenderd que se encuentran
ilegalmente en el pais. Articulo 144-A de la LA.

La SHCP, podra cancelar la inscripcion en el registro de empresas transportistas
cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos; EI no arribo de las mercancias a
la aduana o al almacén general de depdsito; cuando con motivo del ejercicio de facultades
de comprobacion la autoridad aduanera detecte que la empresa transportista no lleva la
contabilidad o registros de sus operaciones de comercio exterior, ni conserve la
documentacién que acredite las mismas, o altere datos consignados en la documentacion de
comercio exterior; cuando no cumpla con los requerimientos de documentacion relativa al
comercio exterior formulados por la autoridad aduanera; cuando presente irregularidades o
inconsistencias en el RFC; cuando no sea localizable en los domicilios sefialados para el
efecto; cuando no cubra los créditos fiscales que hubieran quedado firmes cuando para su
cobro se hubiera seguido el procedimiento administrativo de ejecucion; cuando utilicen
medios de transporte que no cuenten con los requisitos de control que determine la
autoridad y cuando no este al corriente en sus obligaciones fiscales. Articulo 144-B de la
LA.

El embargo precautorio de las mercancias podra ser sustituido por las garantias que
establece el Cddigo Fiscal de la Federacién; en los casos a que se refiere el articulo 151,
fraccion VII de esta Ley, el embargo precautorio sélo podra ser sustituido mediante
depdsito efectuado en las cuentas aduaneras de garantia en los términos del articulo 86-A,

fraccion | de esta Ley que ala letra dice:

Articulo 86-A. Estaran obligados a garantizar mediante depdsitos en las cuentas
aduaneras de garantia o mediante alguna de las formas que sefiala el articulo 141,
fraccion 11y VI del Codigo Fiscal de la Federacidn, quienes:

I.-Efectden la importacion definitiva de mercancias y declaren en el pedimento
un valor inferior al precio estimado que dé a conocer el Servicio de Administracion
Tributaria, mediante reglas de caracter general, por las contribuciones y cuotas
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compensatorias que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el precio
estimado.'™

Cuando las mercancias embargadas no se encuentren sujetas a precios estimados por
la SHCP, el embargo precautorio podra ser sustituido por deposito efectuado en las cuentas
aduaneras de garantia, por un monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias que
se causarian por la diferencia entre el valor declarado y el valor de transaccion de las
mercancias idénticas o similares, que se haya considerado para practicar el embargo
precautorio. En los casos en que el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no
arancelarias en un plazo de treinta dias a partir de la notificacion del acta de inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera, podra autorizarse la sustitucion del
embargo precautorio de las mercancias embargadas. Articulo 154 de la LA.

Si durante la préctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancia extranjera
cuya legal estancia en el pais no se acredite, los visitadores procederan a efectuar el
embargo precautorio en los casos previstos en el articulo 151 y cumpliendo con las
formalidades a que se refiere el articulo 150 de esta Ley. El acta de embargo, en estos
casos, haré las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos
al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancias embargadas. En este
supuesto, el visitado contara con un plazo de diez dias para acreditar la legal estancia en el
pais de las mercancias embargadas y ofrecerd las pruebas dentro de este plazo. El
ofrecimiento, desahogo y valoracion de las pruebas se hara de conformidad con los
articulos 123 y 130 del CFF. Desahogadas las pruebas se dictard la resolucion
determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e
imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excedera de cuatro meses a

partir de la fecha en que se efectua el embargo. Articulo 155 de la LA.

1 1bid, p. 43.
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Se entregaran a las autoridades correspondientes las mercancias cuya importacion
esté prohibida o que sean objeto de ilicitos contemplados por otras leyes distintas de las
fiscales. Tratdndose de mercancias perecederas, de facil descomposicion o deterioro, de
animales vivos o de automdviles y camiones, que sean objeto de embargo precautorio y que
dentro de los diez dias siguientes a su embargo, o de los cuarenta y cinco tratandose de
automaviles y camiones no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el pais,
la SHCP podra proceder a su destruccion, donacion, asignacién o venta. a fin de que al
dictarse la resolucion correspondiente, se disponga la aplicacion del producto y
rendimientos, conforme proceda; dentro de los diez dias siguientes a su embargo, si no se
hubieran desvirtuado los supuestos que hayan dado lugar al embargo precautorio 0 no se
hubiera acreditado que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Titulo 111,
Capitulo 111, Seccién Primera de esta Ley.

Cuando la resolucion definitiva ordene la devolucién de las mercancias, el particular
podra optar por solicitar su devolucion, la entrega de un bien sustituto con valor similar,
salvo que se trate de mercancias perecederas, de facil descomposicién, de animales vivos o
de las mercancias a que se refiere el articulo 151, fracciones VI y VII de esta Ley, o el valor
del bien, adicionado con los rendimientos que se hubieran generado de haber sido
enajenada la mercancia a la fecha del vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo
anterior. Tratdndose de las mercancias a que se refiere el articulo antes mencionado de esta
Ley, la resolucién definitiva que ordene la devolucion del valor de las mercancias,
considerara el valor declarado en el pedimento, adicionado con el coeficiente de utilidad a
que se refiere el articulo 62. “no se disminuira la pérdida fiscal por la parte de ella, que

provenga de fusién o de liquidacién de sociedades, en las que el contribuyente sea socio 0
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accionistas™*’? de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que corresponda conforme al giro de
actividades del interesado. Articulos 156 Y 157, de la LA.

En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero o Segundo
reconocimiento se retengan mercancias por no haberse presentado la garantia, 0 no se
compruebe el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de informacién comercial,
las autoridades aduaneras procederan a retener las mercancias hasta que sea presentada
dicha garantia o se cumpla con la Norma. Articulo 158 de la LA.

Las atribuciones que hemos comentado de las normas que no forman parte del
procedimiento administrativo en materia aduanero por la Ley, dan muestra clara de que
efectivamente son parte de él, al complementar el procedimiento, al dictar normas
regulatorias no s6lo en el embargo sino también en las visitas domiciliarias que forman
parte indudablemente de él, y desde nuestro particular punto de vista también forman parte

del mismo.

3.10 FRANJA Y REGION FRONTERIZA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY
ADUANERA

Aquellos que pretendan internar o enviar mercancias de procedencia extranjera o
legalizadas de una franja o region fronteriza a otra, cubriran las contribuciones exigibles en
esta Ultima y cumpliran las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables. El traslado de mercancias extranjeras se podra efectuar bajo el
régimen de transito interno, siempre que los interesados cumplan los requisitos que sefiale
la SHCP. Cuando las mercancias no arriben a la aduana de destino dentro de los plazos

concedidos para su traslado, se considerard que las mismas fueron reexpedidas por el

172 |_ey del Impuesto sobre la Renta, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2005, p. 77.
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enajenante, y éste deberd efectuar el pago de las contribuciones causadas y de los
accesorios correspondientes, dentro de los quince dias siguientes al del vencimiento del
plazo de referencia. Articulo 171 del RLA.

Las autoridades aduaneras podran comprobar, mediante documentos que certifiquen
las autoridades competentes las materias primas o productos agropecuarios nacionales que
fueron producidos en la franja o regién fronteriza, que por su naturaleza sean confundibles
con mercancias o0 productos de procedencia extranjera 0 no sea posible determinar su
origen; la SHCP mediante reglas podréa sefialar la forma en que comprobaré el origen.
Articulo 172 del RLA.

Si las mercancias de importacion destinadas a la franja o region fronteriza entren al
pais por alguna aduana ubicada fuera de ella y tengan que transitar por territorio nacional
para llegar a su destino, la aduana de entrada sujetara su transporte a los siguientes
requisitos; Cuando se hace por tierra se debe realizar conforme al articulo 167 de este

Reglamento; que a la letra dice:

El transito interno de bienes de consumo final, se podrd autorizar por la
autoridad aduanera, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
I. Que se efectle en remolques, semirremolques o contenedores transportados por
ferrocarril, ya sea de estiba doble o de estiba sencilla. El recorrido del convoy se
efectuard en tren unitario, sin escalas desde los puntos de origen a su destino, y
1. Que el importador esté inscrito en el padrén de importadores.'™

Si se hace por mar se debe realizar conforme al trafico mixto, y Si se hace por tierra
y por mar, por tierra conforme al articulo antes citado hasta donde hayan de reembarcarse
y, por mar sera de forma mixta hasta la de destino. Articulo 173 del RLA.

La SHCP sefialara mediante reglas los articulos que integran el equipaje de los
pasajeros procedentes de la franja o region fronteriza con destino al resto del pais, por el

gue no se pagaran los impuestos a la importacion. Las mercancias importadas a la franja o

173 Reglamento de la Ley Aduanera, Editorial SISTA, México, 2005, p. 164.
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region fronteriza, se podrén reexpedir al resto del territorio nacional para ser sometidas a un
proceso de transformacidn, elaboracion o reparacién hasta por seis meses, siempre que se
presente el pedimento de reexpedicion y se paguen los impuestos correspondientes
mediante depdsitos en las cuentas aduaneras. Articulos 174 y 175 del RLA.

Todas las personas que efectlen la reexpedicion de mercancias que hayan sido
sometidas a procesos de transformacion o elaboracion, siempre que en el momento de su
importacion definitiva se hubieran pagado los impuestos correspondientes al interior del
pais y dictaminen sus estados financieros podran efectuar la reexpedicion sin necesidad de
presentar pedimento. La mercancia debera ir acompafiada de una copia de la autorizacion
de la autoridad aduanera competente.

Las maquiladoras o las empresas con programas de exportacion autorizados por la
Secretaria de Comercio, ubicadas en la franja o regién fronteriza cuando en términos de sus
respectivos programas, transfieran mercancias importadas temporalmente a otras empresas
ubicadas en el resto del territorio nacional, deberdn presentar simultaneamente y ante la
misma aduana, los pedimentos correspondientes. Asimismo, cuando en términos de sus
respectivos programas, reexpidan dichas mercancias a otros locales de la misma empresa
ubicados en el resto del territorio nacional, deberdn presentar ante la aduana el pedimento
correspondiente, asi como también se deberd efectuar la presentacion fisica de las
mercancias que se transfieran ante la aduana que corresponda. A diferencia de estas las que
transfieran mercancias importadas temporalmente a otras ubicadas en la franja o region
fronteriza, deberdn presentar al momento de la internacion una declaracion mediante
promocion por escrito ante la seccion aduanera o punto de revision correspondiente, en la
que manifiesten que la mercancia serd sometida a un proceso de elaboracion,

transformacion o reparacion, para ser retornada al resto del territorio nacional. Cuando
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dichas mercancias retornen al resto del territorio nacional, deberan hacerlo por el mismo
punto de revision. Articulos 176 y 177 del RLA.

Los residentes que hubieran importado vehiculos a la franja o region fronteriza y
que deseen internarlos temporalmente al resto del pais, deberan cumplir los siguientes
requisitos; acreditar que el vehiculo se encuentra importado en forma definitiva, mediante
la presentacion del certificado del registro federal de vehiculos cuando el vehiculo de que
se trate haya sido importado con anterioridad a la abrogacion de la Ley del Registro Federal
de Vehiculos o con la presentacion del pedimento de importacion correspondiente a nombre
del interesado o, en su caso, mediante copia certificada del pedimento a nombre del
importador original y la factura correspondiente; acreditar que residen en la franja o region
fronteriza; garantizar a la SHCP, mediante el embargo del vehiculo en la via administrativa,
el pago de los créditos fiscales que pudieran causarse por exceder los plazos autorizados
para el retorno del vehiculo o por la comision de las infracciones previstas en la Ley en
relaciéon con la internacién temporal. Cubrir las cantidades que para los tramites de
internacién determine la Secretaria; declarar bajo protesta de decir verdad, que el interesado
se compromete a retornar el vehiculo de que se trate dentro del plazo autorizado y a no
realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por el indebido uso o
destino del mismo. El interesado se debera presentar en la misma aduana en que se tramito6
la internacion temporal y ante los bancos autorizados, con su vehiculo, a fin de que le sea
expedida la constancia correspondiente. Articulo 178 del RLA.

Dentro de los presentes articulos que se refieren a la franja o region fronteriza, que
como comentabamos anteriormente esta es una zona especial ya que establece derechos a
sus habitantes para la importacion de productos, mercancias, vehiculos, etc. Encontramos

gue también para las maquiladoras en los articulos 176 y 177 otorga facultades para la
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reexpedicion de mercancias ya sea para su elaboracion o transformacién de una forma
definitiva o para retornar al extranjero. Siendo la parte norte del pais el vivo ejemplo de
esto, debido a que nuestro vecino es una potencia mundial, es importante utilizar estas
zonas como una forma de progreso econémico de esa region y también por razones de que
estas zonas se encontraban lejos de los principales centros de poblacion méas importantes de

nuestro pais.

La industria maquiladora de exportacion surgi6 en los afios sesentas como respuesta a
los planes de industrializacion de posguerra de los Estados Unidos, Japon y Europa. El
concepto maquiladora se cre6 para identificar a un tipo de industria, aunque en realidad
el término se refiere a un programa de fomento que naci6 formalmente en 1965 en la
frontera norte de la Republica Mexicana.'”

Para beneficiar la naciente industrializacion, una gran cantidad de oficios y
directrices gubernamentales establecieron los criterios para autorizar y regular las
operaciones de una maquiladora, los que iban en el sentido de conceder facilidades
administrativas para la importacion temporal de maquinaria, equipo y componentes,
exentos del pago de derechos de importacion, como un estimulo més para la generacién de
empresas que se orientaran a satisfacer la enorme demanda del mercado estadounidense.
Por ello, el proposito fue facilitar la importacion de materias primas para incorporarlos a
productos que mas tarde serian exportados y por ende reducir los flujos de migracién de
trabajadores mexicanos hacia el vecino pais del norte. Lo antes comentado favorecia a que
las operaciones internacionales de empresas maquiladoras obtuvieran una nueva dimensién,
al aprovechar también el mercado interno, las ventajas en materia laboral, fiscal y de
mercado una vez situadas en paises en crecimiento.

Asi es como en el periodo de 1972 a 1974 se registra el primer periodo de expansion

masiva de la industria. Este crecimiento se vio frenado por la recesién estadounidense

7% Funcién de las Industrias Maquiladoras en la Promocion de Polos de Desarrollo Industrial. Rivas Sosa
Eduardo; México, Banco de México; 2003, p. 13.

211



durante los afios 1975 y 1976, derivandose en que las empresas se afrontaban a serias
dificultades para mantener ocupada la planta instalada.'” La gran mayoria de las
magquiladoras de origen mexicano tuvo dificultades serias de disminucion de demanda y fue
esa la primera ocasion en que se dieron reducciones a las jornadas laborales y suspension

temporal de trabajadores.

Poco tiempo después, en 1977, la reactivacion de la economia del vecino pais
del norte se dio favorable en la industria maquiladora mexicana, que pronto reinicio su
crecimiento. A una temporada de auge en 1978 y 1979 sigui6 otra desaceleracion en
1980 y 1981, aunque en 1982 coincidieron dos circunstancias relevantes para el
desarrollo de la industria maquiladora; la devaluacién substancial del peso mexicano,
haciendo los costos de mano de obra competitivos en los mercados internacionales y el
despegue de la economia estadounidense.

Mas reciente, una importante expansion se present6 a partir del afio 1995 y hasta
el 2000, siendo este uno de los periodos de expansion mas largos que se registran en la
historia, sin embargo luego de ello se presentd la peor crisis en la industria.*®

Con un enfoque retrospectivo, es pertinente sefialar que el estado de Baja California
fue quien pudo captar empresas de capital norteamericano, para que efectuaran diversos
procesos de ensamble y reparacion, con lo que instruyeron la politica fronteriza, que
gradualmente fue extendiéndose a otras entidades como Ciudad Juarez, Matamoros,
Reynosa, por mencionar a algunas de la frontera norte, pero también es oportuno citar otros
ejemplos de afios recientes como el estado de Jalisco, Yucatan, Querétaro, el Estado de
México y otros mas, en donde se han presentado elevadas tasas de crecimiento en este
sector.

Los planes de desempefio y contribucion al desarrollo nacional constantemente han
estado presentes en la industria maquiladora de exportacion. Como ejemplos podemos

mencionar los siguientes:

1. Promover empleo en zonas con problemas demograficos.
2. Obtener ingresos de divisas y fortalecer la balanza de pagos.

15 Maquiladoras su Estructura y Operacion. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; primera edicion,
Meéxico, 1986, p. 143.
178 Funcién de las Industrias Maquiladoras en la Promocion de Polos de Desarrollo Industrial. op. cit., p 29.
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3. Establecer industrias para capacitar personal dedicado sélo a actividades primarias
no industriales.

4. Obtener mercado para productos nacionales e incrementar los ingresos en las zonas
marginadas econdmicamente.

5. Erradicar la idea de la deficiente calidad de mano de obra mexicana.

6. Inversiones en infraestructura industrial.

7. Obtener ingresos para el desarrollo nacional en el interior del pais e impulsando el
desarrollo en la franja fronteriza.

8. Incrementar la recaudacion fiscal en todos los niveles.'”’

Es importante comentar que se han dado diversas formas de operar las maquiladora
de exportacion. Una de ellas consiste en hacerlo independientemente, que se da cuando las
acciones de la empresa instaurada en el pais son propiedad de una empresa extranjera que
busca el beneficio de la casa matriz; otra forma es trabajar mediante contrato, por lo que en
este supuesto la empresa puede ser nacional o de inversion extranjera, al proporcionar
servicios de fabricacién o ensamble, importacion, exportacion, administracion, etc.

Han pasado varias décadas desde el inicio del modelo maquilador. La apertura
comercial de México iniciada en 1986 y se profundizada por la instrumentacion del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, que origino fuertes cambios en la actividad
econdémica, por lo que dejo de ser un pais primordialmente exportador de petroleo a un
modelo exportador de manufacturas, en el cual la ahora industria maquiladora contribuye
con aproximadamente el 50% de todo el total de las ventas al exterior realizadas por el pais.

Tal ha sido la dinamica de la industria maquiladora que origina los siguientes
elementos positivos dentro de la economia nacional que muchas veces quien no esta

inmiscuido en este sector los pierde de vista:

1. Fuerte crecimiento. Es una actividad que se ha extendido en diferentes zonas
de la Republica, apoyando con ello la generacién de empleos, con ingresos incluso
superiores a los pagados en el resto de la industria nacional.

2. Ubicacion estratégica. La cercania de México con los Estados Unidos, que es
el mercado consumidor mas grande, es el elemento que favorece la atraccién de
empresas, por ello la industria maquiladora ha dejado ser una actividad fronteriza lo
que permite el desarrollo de otras regiones.

Y7 E] Impacto de las Maquiladoras en la Economia del Estado. Lopez Tubillo, Antonio. Banco de México,
Meéxico, 2002, p. 115.
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3. Mejora continua. Las empresas maquiladoras trabajan bajo esquemas de
reduccion de costos de produccion, para obtener mayores beneficios.

4. Balanza comercial. Al menos en los Ultimos seis afios, la industria
maquiladora de exportacion ha presentado un fuerte crecimiento en su actividad,
ayudando a disminuir el déficit comercial de la industria no maquiladora. Lo anterior
repercute en un beneficio en la economia mexicana, pues ademas genera el principal
ingreso de divisas.

5. Generacién de divisas. La industria maquiladora se ha constituido como el
principal generador de divisas, incluso por arriba del petréleo, turismo y remesas desde
el exterior.'"

Asi podemos desprender que, a lo largo de mas de tres décadas de manejar este
modelo en México. La industria maquiladora de exportacién, ha logrado un elevado grado
de especializacion en sectores como el automotriz, autopartes, equipo de computo, asi
como también equipo electrénico y electrodomésticos, y el crecimiento del fendmeno
motivo de este estudio que es la importacion de mercancias falsificadas que son
introducidas al pais en partes, para ser armadas en nuestro propio territorio.

Como también podemos observar que el modelo maquilador no se ha agotado. Este
consiste en la investigacion y desarrollo tecnoldgico, incorporando productos con mayor
valor agregado, combinando especializacion y procesos no intensivos en mano de obra.
Haciéndose notar en el hecho de que se han desplazado hacia México tecnologias cada vez
mas complejas y novedosas.

Podemos notar esto en el dmbito de la produccion, por ejemplo, a las plantas
electronicas pasaron de ensamble manual a la insercion automatica y de ésta, a los circuitos
de montaje superficial con nuevas y mayores inversiones en equipos modernos y
sofisticados; al igual que la tecnologia el control de calidad ha evolucionado de la
inspeccion visual al uso cada vez mas difundido de pruebas computarizadas. En toda la

industria maquiladora es habitual encontrar talleres de maquilado dotados de equipos de

18 Maquiladoras su Estructura y Operacién. op. cit., p. 73.
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control, laboratorios y talleres con instalaciones de disefio y de manufactura
computarizados mismos que son utilizados ampliamente por los trabajadores.

Asi podemos concluir que la industria maquiladora comenzd y se desarrolld
predominantemente en las ciudades de la franja fronteriza, pero a finales de la década de los
setenta empezd a desplazarse hacia el interior, y hacia el sur del territorio nacional, lo cual
es comprensible debido al lento proceso de expansion por las limitaciones de
infraestructura, de transportes y comunicaciones, que obstaculizan las operaciones de las
empresas, en comparacion con las grandes ventajas que en esos aspectos tiene la zona

fronteriza y que aln son vigentes.

3.11. ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL REGLAMENTO DE LA
LEY ADUANERA

La aduana que levante el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia
aduanera, debera dictar la resolucién provisional absolutoria o, en su caso, remitir dicha
acta a la autoridad aduanera competente para dictar la resolucion definitiva, en un plazo de
cinco dias contados a partir del vencimiento del término para el ofrecimiento de pruebas y
alegatos por parte del interesado. Articulo 179 del RLA.

Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobacién, la aduana
levanta el acta circunstanciada se debera dictar la resolucién definitiva en un plazo que no
excedera de cuatro meses contados a partir de la notificacion de dicha acta. En los casos en
gue, con motivo de la verificacion de mercancias en transporte, autoridades aduaneras
distintas de la aduana detecten la omision de contribuciones o cuotas compensatorias y no
sea aplicable el articulo 151 de la Ley Aduanera, dichas autoridades levantaran el acta

circunstanciada a que se refiere el articulo 152 de la Ley antes mencionada, y efectuaran la
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determinacion definitiva en un plazo que no excedera de cuatro meses. Articulo 180 del
RLA.

Una vez que la autoridad competente haya practicado la clasificacion arancelaria de
las mercancias, el propietario, tenedor o conductor de las mercancias embargadas podra
solicitar su entrega a la autoridad aduanera, previa garantia de las probables contribuciones
omitidas, multas y recargos, aun cuando no se haya dictado la resolucion al procedimiento
y siempre que no se trate de las mercancias que, conforme a la Ley, sean de las que pasan a
propiedad del Fisco Federal. No procedera el embargo precautorio de los tractocamiones,
camiones, remolques, semirremolques y contenedores, cuando transporten mercancias de
procedencia extranjera que hayan sido objeto de embargo precautorio, siempre que se
encuentren legalmente en el pais, se presente la carta de porte al momento del acto de
comprobacion y se deposite la mercancia en el recinto fiscal o fiscalizado que determine la
autoridad aduanera. Articulo 181 del RLA.

Cuando durante el desarrollo de una visita domiciliaria la autoridad aduanera
detecta maquinaria y equipo de procedencia extranjera que deban ser embargados, debido a
que las mercancias se introdujeron a territorio nacional por lugar no autorizado o; cuando se
trate de mercancias de importacion o exportacion prohibida o; cuando no se acredite con la
documentacién aduanera correspondiente que las mercancias se sometieron a los tramites
previstos por la ley o; cuando con motivo del reconocimiento y del segundo reconocimiento
aduanero de las mercancias en transporte se detecte mercancia no declarada o; cuando se
introduzcan mercancias sin el pedimento que corresponda o; cuando el nombre o domicilio
fiscal del proveedor o importador sean falsos o inexactos y cuando el valor declarado en el
pedimento sea inferior en un 50% o mas del valor de transaccion de mercancias idénticas o

similares, la autoridad nombrara al contribuyente visitado como depositario de dichas
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mercancias siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales y no exista
peligro inminente de que éste realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales. Articulo 182 del RLA.

Cuando una resolucion definitiva ordene la devolucion de las mercancias
embargadas, y éstas hayan sido enajenadas, los particulares podran solicitar a la autoridad
aduanera el pago de su valor, anexando a su solicitud los siguientes documentos; la
resolucion dictada por autoridad competente, en la cual se determine la devolucion de las
mercancias, o el pago de las mismas en original, copia autdgrafa o certificada, en la que se
describan en forma detallada dichas mercancias, y el documento en el que acredite la
propiedad o posesion de las mercancias.

La resolucion definitiva mediante la cual se dicte la devolucion de mercancias, se
debera notificar personalmente al particular y se debera remitir una copia autografa de la
misma a la Tesoreria de la Federacion, asi como copia del avalio o del oficio
correspondiente en el que se sefiale la cantidad en la que se enajenaron las mercancias por
la SHCP y del acta donde conste la entrega de las mismas en la enajenacién llevada a cabo.
Articulos 183 y 184 del RLA.

Los anteriores articulos que comentaremos son la parte reglamentaria del
procedimiento administrativo en materia aduanera, asi como también consideramos
importante comentar los preceptos referentes a la indemnizacion debido a que estos
resuelven la facultad que tiene la autoridad para disponer de las mercancias ya sea para su

venta o su destruccion.
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CAPITULO CUARTO

IV. MEDIDAS EN FRONTERA

4.1 CONFLICTO DE COMPETENCIAS DEL IMPI1'Y LA SHCP.

De conformidad con el articulo 31, fraccion XII de la Ley Organica de la Administracion
Publica, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico le atafie regir los servicios aduanales
y de inspeccion , asi como la policia fiscal de la federacion. Actualmente esta facultad la
ejecuta a través del drgano desconcentrado denominado Servicio de Administracion
Tributaria (SAT). Por lo tanto, dentro de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo
Federal, es la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la encargada de realizar en nuestro
pais la funcion aduanera.

A. Atribuciones en la Ley Aduanera. Efectuar el examen de las facultades
concedidas por la LA a la SHCP, no es tarea facil, si se contemplan dos circunstancias: 1)
la falta de orden en que aparecen sefialadas en el articulo 144 y 2) su dispersion, ya que en
diversos articulos de la misma ley se asignan importantes facultades que no se mencionan
en el citado articulo.

a) Facultades relacionadas con la organizacion y competencia de sus dependencias.
En la fraccion | del articulo 144 se establecen facultades para fijar &mbitos de competencia
de las aduanas asi como para crear las secciones aduaneras y establecer las bases de
coordinacion con otras dependencias y organismos de la administracion publica; las
atribuciones son las siguientes:

1. Sefalar la demarcacion territorial de las aduanas asi como establecer y suprimir

secciones aduaneras. Anteriormente le correspondia al Presidente de la Republica fijar la
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demarcacion territorial de las aduanas; en la actualidad, esa demarcacion territorial esta
sefialada en el acuerdo por el que se sefiala el nombre, sede y circunscripcion territorial de
las unidades administrativas de la SHCP.

La potestad de establecer y suprimir secciones aduaneras desborda el mandato
constitucional que se reserva al Ejecutivo Federal, establecer o suprimir aduanas, toda ves
que esas secciones aduaneras se localicen en puntos limitrofes con otros Estados
extranjeros y tengan facultades para consentir la entrada al territorio nacional o salida del
mismo de mercancias y recauden las contribuciones que se produzcan.

2. Marcar dentro de los recintos fiscales el lugar donde se situaran las oficinas
administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias.

3. Instaurar la coordinacién con otras dependencias y organismos publicos que
empleen medidas de seguridad y control en los recintos fiscales.

En el segundo pérrafo del articulo tercero de la LA se ordena que, “las autoridades
aduaneras, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina y otras ejerceran sus
atribuciones en forma coordinada y colaboraran reciprocamente en el desempefio de las
mismas”.*"

Contrariamente de este dispositivo legal, en la practica es habitual que dicha
coordinacion sea insuficiente o deficiente, dificultando el flujo de las mercancias y medio
de transporte, razon por la cual la fraccion | del articulo 144 ordena que,“la propia
secretaria... establecera la coordinacion con otras dependencias y organismos que lleven a

cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos maritimos y cruces fronterizos autorizados

19 | ey Aduanera, op. cit., p. 2.
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para el trafico internacional, en relacion con las medidas de seguridad y control que deban
aplicarse en los mismos...” %

Consecuentemente serd la SHCP, quien instaurara la coordinacién con otras
dependencias y organismos de la administracion puablica, disposicion que se confirma por
la fraccion VIII del articulo 144 de la LA para darle a dicha Secretaria de forma exclusiva
el control y vigencia en dichos lugares, buscando asegurar la intervencién coordinada de
las diferentes dependencias en esta materia.

4. Sefialar mediante reglas de caracter general, las aduanas por las cuales se debera
practicar el despacho de determinado tipo de mercancias. Limitar el trafico internacional de
ciertas mercancias a ingresar Unicamente por ciertas aduanas, se puede interceptar
solamente que se deba para combatir la evasién fiscal por el posible contrabando de
productos.

5. Manejar, almacenar y custodiar las mercancias en los recintos fiscales.

Encontramos que una de las facultades que no se encuentra considerada en el
articulo 144 de la ley es aquella que se contempla en el primer parrafo del articulo 14 de la
misma. Establece dicho precepto legal que las aludidas actividades competen a las aduanas
y afiade el segundo parrafo del articulo 25 que en tanto las mercancias permanezcan en
depdsito ante la aduana se prestaran, entre otros, los servicios de almacenaje, para los
cuales se instaura una tarifa.

a) Facultades de verificacion y comprobacion. Facultades que residen en verificar
el cumplimiento de la ley por parte de las personas obligadas por las disposiciones legales.

1. Comprobar que las importaciones y exportaciones de mercancias y el pago de las

contribuciones, cuotas compensatorias y derechos causados se realicen conforme a la ley.

180 1hid, p. 73.
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La facultad de fiscalizacion, que se sefiala en la fraccion Il del articulo 144, se puede
practicar aplicando supletoriamente las medidas permitidas por los articulos 42 y 48 del
Cddigo Fiscal de la Federacion (CFF), es por ello que la SHCP podra revisar pedimentos;
rectificar los errores aritméticos que en ellos se advierta; requerir la exhibicion de
documentos y la rendicion de informes; practicar visitas domiciliarias y verificar
fisicamente bienes de importacion o exportacion.

2. Comprobar la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos o
declaraciones que presenten los contribuyentes. Facultad establecida igualmente en la
fraccion Il del citado articulo, se puede realizar por los medios antes comentados o a través
de las facultades que mencionaremos.

3. “Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los

181 asi como sobre

documentos e informes sobre mercancias de importacion o exportacion
el uso que se haya dado a las mismas. En la fraccion 111 del articulo 144 se establece esta
atribucion que aparece supletoriamente en el mencionado articulo 42 del CFF, pero aqui se
limita a las mercancias de importacion y exportacion.

Los documentos e informes a que se refiere esta facultad pueden ser para comprobar el uso
gue se les haya dado a las mencionadas mercancias, para vigilar el cumplimiento del
articulo 63 de la propia ley, que establece que las mercancias importadas al amparo de
alguna franquicia, exencion o estimuldé no podran ser enajenadas ni destinadas a usos
diferente de los que produjeron el beneficio.

4. “Recabar de los funcionarios publicos, fedatarios y autoridades extranjeras, los

datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con

181 1 dem.
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la importacion, exportacion o uso de mercancias.”*®? En la fraccion IV del articulo 144 de
la LAy 42 del CFF con la observacién que también incluye a las autoridades extranjeras
como sujetos que pueden legalmente aportar informes y documentos para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

De acuerdo con el articulo 3° de la LA las autoridades aduaneras cooperaran con las
extranjeras en los casos y términos que sefialen las leyes y los tratados internacionales de
los que México sea parte y, que la SHCP tendra por ciertos los hechos u omisiones
conocidos por las autoridades fiscales extranjeras, salvo prueba el contrario, segun lo
establecido por el articulo 54 del CFF.

5. “Cerciorarse que en los despachos los agentes y apoderados aduanales, cumplan
los requisitos establecidos por esta Ley y por las reglas que dicte la Secretaria, respecto del
equipo y medios magnéticos™*®, La fraccion V establece la facultad de revisar que los
agentes aduanales cumplan los requisitos de operacion previstos en las fracciones Il, VIl y
VI del articulo 160 de la LA.

6. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancias en los recintos fiscales o
fiscalizados. Le concierne a la SHCP de acuerdo con la fraccion VI del articulo 144 de la
LA, ejecutar dentro del procedimiento administrativo Ilamado despacho aduanero, el
examen de las mercancias para verificar que los contribuyentes hayan declarado
correctamente su descripcion, naturaleza, origen y demas caracteristicas.

El reconocimiento se puede llevar a cabo en los recintos fiscales o a peticion del
contribuyente en su domicilio, instalaciones o bodegas que sefiale, siempre que se

satisfagan los requisitos que sefiala el reglamento. Esta medida se contempla por lo

182
183

ldem.
ldem.
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proveido en el articulo 19 de la ley que ordena que la autoridad aduanera podra autorizar, a
peticidn de parte interesada, que los servicios del despacho se presten en lugar distinto del
autorizado, si se cumplen los requisitos que establezca el reglamento. El articulo 10 del
reglamento de la ley aduanera s6lo permite el despacho aduanero a domicilio cuando se
trate de exportaciones, siempre y cuando existan causas justificadas para ello.

7. Verificar supervisar el segundo reconocimiento y revisar los dictdmenes emitidos
en el mismo. El segundo reconocimiento consiste en el mismo examen de las mercancias
que hace el primer reconocimiento, en la actualidad se practica de forma aleatoria por
determinacion de un sistema de computo y se lleva a cabo por empresas particulares
autorizadas.

8. Verificar el uso o destino de las mercancias exentas, con estimulo o franquicia.
Todas las mercancias cuya importacion no hubiere pagado contribuciones en virtud de
alguna exencion, franquicia, reduccion o estimuld no pueden ser enajenadas ni destinadas a
otras finalidades que aquellas que motivaron el beneficio. La fraccion VII del articulo 144
de la LA, confiere atribuciones a la SHCP para asegurarse que estén destinadas al propésito
para el que se otorgd dicho beneficio, se encuentren en los lugares sefialados al efecto y
sean usados por las personas a quienes fue concedido.

9. Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancias declaradas. La
facultad, establecida en la fraccion XII del articulo 144 de la LA, estd condicionada a la
presencia de alguno de los siguientes supuestos :

i) Que el importador no establezca correctamente el valor en los términos de la
seccion primera del capitulo I11 del titulo 3° de la LA.

i) El importador no facilite a la autoridad, previo requerimiento, los elementos que

haya tenido en consideracion para determinar dicho valor o
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iii) Se establezca con base en documentos o informacion falsa o inexacta.
c) Facultades de inspeccion y vigilancia.
Agruparemos las diferentes facultades que sefialar el articulo 144 de la LA.

1. Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de
mercancias de comercio exterior y para la circulacion de vehiculos, dentro de los
recintos fiscales y fiscalizados y sefialar dentro de dichos recintos las areas restringidas
para el uso de aparatos de telefonia celular o cualquier otro medio de comunicacion; asi
como ejercer el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancias y personas
en los aeropuertos y puertos maritimos autorizados para el trafico internacional y en las
aduanas fronterizas.'®

Reflexionando en que dichos recintos son areas amplias en donde concurren al
mismo tiempo diversas personas para realizar operaciones de diversa indole, resulta
necesario que la autoridad goce de esta atribucion, en la fraccion antes citada, para
establecer los lineamientos que deben ser observados para mantener el orden y control
sobre las actividades en dichos recintos y realizar las actividades aduaneras de manera
eficiente y fluida.

2. Ejercer de forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de
mercancias y personas en los aeropuertos, puertos y aduanas fronterizas. La fraccion antes
citada también consigna de manera clara y expresa esta atribucion, que la SHCP es a quien
corresponde el control y la vigilancia en tales lugares. En dichos lugares concurren la
actividad de diversas entidades puablicas, mismas que para ejercitar sus actividades
requieren cefirse a las medidas de control que establezca la Secretaria, como antes ya se
comento.

3. “Inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las

mercancias en los recintos fiscales y fiscalizados, asi como en cualquier otra parte del

184 1bid, p. 74.
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territorio nacional.”® En esta fraccién se vislumbra esta atribucién,que puede ser
ejercitada por las autoridades aduaneras en los recintos fiscales y fiscalizados asi como en
todas partes del territorio nacional.

Asi como también encontramos que, el ejercicio de esta facultad esta sujeto a las
siguientes regulaciones:

I) Las mercancias deberan ampararse en todo momento con la siguiente
documentacion:

i) Las mercancias que sean de procedencia extranjera con los documentos que
sefiala el articulo 146 de la LA y 106 fraccion Il del CFF.

ii) Las mercancias nacionales que se transporte en la franja o region fronteriza con
los que establece el articulo 147 de la LA.

I1) Se necesita orden escrita de autoridad competente, en cumplimiento del mandato
constitucional, sin que sea legal que la autoridad suscriba formatos en blanco, datos que
seran llenados por los inspectores o verificadores, segun lo ha sostenido el Tribunal Fiscal
de la Federacion.

I11) La documentacién debe ser presentada a la autoridad de forma inmediata a su
requerimiento.

IV) En caso de no acompafiarse y mostrarse esa documentacion, se procedera a
“Perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancias y de los medios en que se
transporten en los casos a que se refiere el articulo 1517*% de la LA, disposicién expresa
que evita la aplicacion supletoria del articulo 53 del CFF que dispone un plazo de 15 dias

habiles.

185 1 dem.

186 |dem.
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V) El interesado debera ofrecer por escrito pruebas de su legal tenencia o estancia
en un plazo de diez dias siguientes al levantamiento del acta.

VI) Cuando el interesado acredite con pruebas documentales la legal tenencia o
estancia en el pais de las mercancias, la autoridad inmediatamente ordenaré su devolucion
sin imponer sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecucién, de acuerdo con el
articulo 153 de la LA.

4. “Verificar durante su transporte, la legal importacion o tenencia de mercancias de
procedencia extranjera, para lo cual podra apoyarse en el dictamen aduanero a que se
refiere el articulo 43 de esta Ley.”*®’ Esta atribucion se encuentra establecida en la fraccion
Xl del articulo 144 de la LA.

5. “Establecer marbetes o sellos especiales para las mercancias o sus envases,
destinados a la franja o regidén fronteriza, que determine la propia Secretaria, siempre que
hayan sido gravados con un impuesto general de importacion inferior al del resto del pais,
asf como establecer sellos con el objeto de determinar el origen de las mercancias.”*®

Esta facultad depositada en la fraccion XX del articulo 144 de la LA, tiene por
propdésito diferenciar las mercancias destinadas a esa region o franja de las que son
enviadas al resto del pais, como una disposicion de control debido a que en muchos casos
las primeras cubrieron contribuciones en menor cantidad que las segundas.

d) Facultades reglamentarias o para la emision de reglas generales de observancia
obligatoria.

En el presente punto expondremos agruparemos las atribuciones que contempla el

articulo 144 de la LA de naturaleza normativa.

187 | dem.
188 | dem.
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1. “Establecer precios estimados para mercancias que se importen y retenerlas hasta
que se presente la garantia a que se refiere el articulo 36, fraccion I, inciso €)”*®° de la LA,
previsto en la fraccion X111 del articulo 144 de la ley antes mencionada.

2. “Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor, naufragio, o cualquiera otra causa que
impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones de esta Ley, las medidas
administrativas que se requieran para subsanar la situacion.”**° Esta atribucién se encuentra
en la fraccion XIX del articulo 144 de la LA, la cual podra ser instruida por la SHCP si se
Ilegase a suscitar alguno de los supuestos antes mencionados.

3. “Expedir, previa opinion de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
reglas para la aplicacion de las disposiciones en materia aduanera de los tratados o

acuerdos internacionales de los que México sea parte.”**

(ahora Secretaria de Economia),
esta facultad esta prevista en la fraccion XXIII.

4. “Establecer, para efectos de la informacion que deben manifestar los
importadores o exportadores en el pedimento que corresponda, unidades de medida
diferentes a las sefialadas en las leyes de los impuestos generales de importacién y
exportacion.” % Esta facultad esté prevista en la fraccion XXVII

5. “Dictar las reglas correspondientes para el despacho conjunto a que se refiere la
fraccion 111 del articulo 143 de esta Ley.”* Esta facultad est4 establecida en la fraccion
XXII de la LA, esta facultad tendra ineludiblemente que estar acompafiada de un tratado

que se celebre con el pais vecino que instaure dicho despacho, sin que se pueda autorizar la

actuacion de autoridades extranjeras dentro del territorio nacional e implicara forzosamente

189
190

Idem.
Idem.
1 1hid, p. 75.
192 1 dem.
193 1hid, p. 74.
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una reforma a la definicion de despacho aduanero, contenida en el articulo 35 de la LA, que
ordena que dicho despacho se lleve a cabo ante la aduana, entendiendo que ser& solamente
de acorde a la regulacion mexicana.

e) Facultades para la determinacién y liquidacion de créditos fiscales.

Estas facultades se encuentran establecidas en las fracciones XIV, que a la letra
dice, “Establecer la naturaleza, caracteristicas, clasificacion arancelaria, origen y valor de
las mercancias de importacion y exportacion. Para ejercer las facultades a que se refiere el
parrafo anterior, la Secretaria podra solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al
dictaminador aduanero o a cualquier otro perito.”*** y XV “Determinar las contribuciones y
aprovechamientos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios.”* del
articulo 144 de la LA, que dispone que la SHCP podra determinar en cantidad liquida los
impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias y los derechos omitidos.

Encontramos que el proceso de determinacion de contribuciones omitidas residira
en demostrar que se realizaron los hechos previstos por las leyes como generadores de
obligaciones tributarias; que habiéndose originado las contribuciones éstas fueron cubiertas
en cantidades menores a las correspondientes o no fueron pagadas en lo absoluto, por lo
cual se tendra que comprobar la identidad de las mercancias; las tasas arancelarias
aplicables a ese valor y cualquier otro elemento para llegar a una cantidad liquida a cuenta
del contribuyente.

f) Facultades sancionadoras.

1% 1dem.
195 1 dem.
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La fraccion XVI del articulo 144 de la LA, establece que concierne a la SHCP
“comprobar la comisioén de infracciones e imponer las sanciones que correspondan™® la
ley sefiala cuéles son los hechos o actos que se consideran infracciones asi como también
las sanciones pecuniarias aplicables a cada tipo de infraccion.

g) Facultades de ejecucion.

1. “Exigir el pago de las cuotas compensatorias y aplicar el procedimiento

administrativo de ejecucion para hacer efectivas dichas cuotas, los impuestos al comercio

1197

exterior y los derechos causados.”™" previsto en la fraccion XVII del articulo 144 de la LA.

2. Determinar el destino de las mercancias que hayan pasado a ser propiedad del
Fisco Federal, las previstas en el articulo 157 de esta Ley y mantener la custodia de las
mismas en tanto procede a su entrega, previsto en la fraccion XVIII del articulo 144 de la
LA.

3. Practicar el embargo precautorio en los casos sefialados en el articulo 151 de la
LA , contemplada en la fraccion X.

h) Otras facultades.

Por ultimo también se le otorga a la SHCP una serie de facultades mas especificas
como las contenidas en las fracciones XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX y XXX

del articulo 144 de la LA.

Articulo 144. La Secretaria tendra, ademas de las conferidas por el Codigo
Fiscal de la Federacién y por otras leyes, las siguientes facultades:
XXI. Otorgar, suspender y cancelar las patentes de los agentes aduanales, asi como
otorgar, suspender, cancelar y revocar las autorizaciones de los apoderados aduanales.
XXIV. Cancelar las garantias a que se refiere el articulo 36, fraccion I, inciso €) y las
demas que se constituyan en los términos de esta Ley.
XXV. Las que le sean conferidas en tratados o acuerdos internacionales de los que
México sea parte.
XVI. Dar a conocer la informacién contenida en los pedimentos de importacion que
establezca la Secretaria mediante reglas.

19 1dem.
197 1 dem.
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XXVIII. Suspender la libre circulacién de las mercancias de procedencia extranjera
dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de seleccién automatizado,
previa resolucion que emita la autoridad administrativa o judicial competente en
materia de propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposicién en el lugar
que las citadas autoridades sefialen.

XXIX. Microfilmar, grabar en discos dpticos o en cualquier otro medio que autorice la
propia Secretaria mediante reglas, los documentos que se hayan proporcionado a la
misma en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

XXX. Las deméas que sean necesarias para hacer efectivas las facultades a que este
precepto se refiere.™®

Podemos observar que la fraccion XXX del articulo antes citado es una facultad que
podriamos Ilamarla meramente residual que indubitablemente carece de precision y
resultaria discutible que un acto de autoridad se apoyara Unica y exclusivamente en esta
atribucion, es decir, por su propia naturaleza el ejercicio de esta facultad requiere
forzosamente de ser acompafiada de cualquiera delas otras facultades establecidas por el
articulo 144 de la LA.

B. Atribuciones de la administracion general de aduanas.

En el articulo 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria
(RISAT), se determinan las atribuciones que son obligacién de esta unidad.

1. Una de las principales facultades de la administracion general de aduanas es:

Acrticulo 10.- Compete a la Administracién General de Aduanas:

.- Establecer las politicas, lineamientos y directrices que deben seguir las unidades
administrativas que le sean adscritas y las Aduanas, en las siguientes materias: normas
de operacién, reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de seleccién
automatizado y comprobacion del cumplimiento de las obligaciones fiscales y
aduaneras; embargo precautorio de mercancias extranjeras respecto de las cuales no se
acredite la legal importacién, tenencia o estancia en el pais; procedimientos aduaneros
que se deriven del ejercicio de las facultades de comprobacién del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y aduaneras; determinacion de la base de los impuestos generales
de importacién o exportacién; verificacion del cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias, inclusive en materia de normas oficiales mexicanas;
inspeccion y vigilancia de los recintos fiscales y fiscalizados, y en este Gltimo caso la
vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la concesion o
autorizacion otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancias de comercio exterior, asi como declaracion del abandono de las mercancias
que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su responsabilidad y en los
recintos fiscalizados.'*

198 H

Ibid, p. 73.
199 Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria, Diario Oficial de la Federacion, tercera
seccion, 6 de junio de 2005, p.8.
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Evidentemente la participacion de esta unidad estableciendo las politica y los
programas que deben seguir las unidades adscritas y las aduanas, tanto en normas de
operacion como en la aplicacion de las disposiciones fiscales, es necesaria debido a que
forma parte del esquema operativo del SAT.

2. Participar en el estudio y elaboracién de politicas y programas relativos al
desarrollo de la franja y region fronteriza, al fomento de las industrias de exportacion,
regimenes temporales de importacion o exportacién y de depositos fiscales para someterse
al proceso de ensamble y fabricacion de vehiculos efectuado por la industria automotriz
terminal, intervenir en el estudio y formulacion de los proyectos de aranceles, cuotas
compensatorias y demas medidas de regulacién y restriccién al comercio exterior en los
que las unidades administrativas de la SHCP participen con otras autoridades competentes,
previsto en la fraccion 11 del articulo 10 del RISAT.

3. Representar al SAT en los organismos internacionales en materia aduanera y dar
cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren en los asuntos de su competencia;
proponer el establecimiento o supresion de aduanas, garitas y secciones aduaneras, previsto
en las fracciones 111y IV del articulo 10 del RISAT.

4. Emitir los acuerdos de expedicion de patente de agente aduanal y de autorizacion
de agente aduanal sustituto, de apoderado aduanal, de mandatario de agente aduanal, de
dictaminador aduanero y de apoderado de almacén para los almacenes generales de
depdsito o para la industria terminal automotriz, Gnicamente para las extracciones de
mercancias en deposito fiscal; autorizar el registro de agentes y apoderados aduanales y
comprobar el cumplimiento de sus obligaciones; determinar la lesion del interés fiscal,

previsto en las fracciones V y VI del articulo 10 del RISAT.
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5. Integrar la informacion estadistica sobre el comercio exterior, previsto en la
fraccion VI del articulo 10 del RISAT.

6. Realizar actos de prevencion de delitos fiscales:

Avrticulo 10.- Compete a la Administracion General de Aduanas:

VIII.- Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan
crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilicitas
en materia de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones juridicas
aplicables; participar en la prevencion de ilicitos fiscales y aduaneros en las Aduanas,
recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de revision
aduaneros y en los aeropuertos, puertos maritimos y terminales ferroviarias o de
autotransporte de carga o de pasajeros, autorizados para el trafico internacional; y
realizar los actos de prevencién de ilicitos fiscales y aduaneros que se requieran en
apoyo a las autoridades fiscales, en la ejecucidn de sus facultades de inspeccion,
supervision, control y vigilancia, a través de sus inspectores.”®

Apoyandose en las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus facultades de
inspeccion, supervision y vigilancia.

7. Recibir y requerir de los contribuyentes informes, declaraciones, pedimentos,
manifestaciones y demas datos; ordenar y practicar la retencion y el embargo de las
mercancias de comercio exterior y de los vehiculos 0 medios de transporte, la vigilancia y
custodia de los recintos fiscales y de los demas bienes y valores depositados en ellos; llevar
acabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones
legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional, previsto en las fracciones V' y
IX, X, XI, XII, X'y XIV del articulo 10 del RISAT.

8. Dictar, en caso fortuito, fuerza mayor, naufragio o cualquier otra causa que
impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones legales en la materia de su
competencia, las medidas administrativas que se requieran para subsanar la situacion,
previsto en la fraccion XVII del articulo 10 del RISAT.

9. Intervenir en la recuperacién o entrega de vehiculos 0 aeronaves robados o

dispuestos ilicitamente, previsto en la fraccion XVI1II del articulo 10 del RISAT.

200 |bid, p.9.

232



10. Dictaminar mediante el analisis de carécter cientifico y técnico, las
caracteristicas, naturaleza y funciones de las mercancias de comercio exterior, practicar el
examen pericial de otros productos y materias primas desempefiar las funciones de Oficina
de Ensaye, asi como proporcionar servicios de asistencia técnica en materia de muestreo,
de andlisis y de ingenieria a las dependencias oficiales y a los particulares, conforme a los
convenios respectivos, mediante el pago de derechos correspondiente, previsto en la
fraccion X1X del articulo 10 del RISAT.

11. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, verificaciones de origen, auditorias,
inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y los deméas actos que establezcan las
disposiciones fiscales y aduaneras, acuerdos, convenios o tratados de los que México sea
parte, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes,
responsables solidarios y demas obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se
causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancias y medios de
transporte, derechos, aprovechamientos, estimulos fiscales, franquicias y accesorios de
caracter federal; solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos,
informes o documentos para planear y programar actos de fiscalizacién y, en materia de
determinacion de la base de los impuestos generales de importacion o exportacion, verificar
y determinar la clasificacion arancelaria de las mercancias de procedencia extranjera, asi
como comprobar, de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal
0 aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de
contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demas
obligados en materia de impuestos, previsto en las fracciones XXII'y XXIII del articulo 10

del RISAT.
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12. Sefalar dentro de los recintos fiscales la ubicacion de las oficinas
administrativas y sus instalaciones complementarias, las zonas restringidas y las zonas de
circulacion de vehiculos, asi como autorizar las personas y los objetos que puedan
permanecer dentro de dichos recintos, esto conforme a las fracciones XXVIy XXVII del
articulo 10 del RISAT.

C. Atribuciones de las aduanas.

Vamos a observar que las facultades de las aduanas se encuentran contempladas en
el articulo 12 del Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria (RISAT),

que ala letra dice:

Articulo 12.- Compete a las Aduanas, dentro de la circunscripcion territorial que
a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes:

I.- Las establecidas en las fracciones Il, V, VII, VIII, X, XI, XV, XVI, XVIIl y
XX del articulo 9 de este Reglamento.

I1.- Las sefialadas en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII,
XX, XX, XX, XXV, XXV, XXX, XXXV, XLI, XLH, XL, XLIV, XLVII,
XLVII, XLIX, L, LI, L, LIV, LV, LVI, LV, LXII, LXVI, LXXII, LXXIII,
LXXVIHI, LXXXVII, LXXXIX y XC del articulo 10 de este Reglamento.

Cada Aduana estara a cargo de un Administrador del que dependeran los
Subadministradores, Jefes de Sala, Jefes de Departamento, Jefes de Seccion,
Verificadores, Notificadores, Visitadores, el personal al servicio de la Administracion
Central para la Inspeccion Fiscal y Aduanera y el personal que las necesidades del
servicio requiera.”®*

A continuacién se comentaran las facultades que consideramos mas trascendentales
para el presente estudio y que determinan la circunscripcion territorial que a cada una
corresponde.

1. Aplicar los programas, de los Administradores Generales y el titular de la Unidad
de Plan Estratégico y Mejora Continua, ademéas de las facultades que les confiere el
Reglamento; formular los programas de actividades, lineamientos, directrices y
anteproyectos de presupuesto de las areas que integran sus unidades administrativas, asi

como organizar, dirigir, supervisar y evaluar dichas actividades; Acordar y resolver los

21 |hid, p. 19.
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asuntos de la competencia de las unidades administrativas a su cargo, asi como conceder
audiencia al publico, esto conforme a las fraccion | articulo 12 y las fracciones | y Il del
articulo 9 del RISAT.

2. Recibir de los particulares y en su caso, requerir los avisos, pedimentos,
declaraciones, manifestaciones y demas documentos que deban presentarse ante la misma,
asi como certificar la declaracion para el movimiento de cuentas aduaneras, para obtener y
proporcionar la informacion y documentacion en relacion con los asuntos fiscales y
aduaneros internacionales de su competencia, esto conforme a las fraccion Il articulo 12 y
la fraccion 1X del articulo 10 del RISAT.

3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rigen el comercio exterior;
resolver las solicitudes de autorizacién que conforme a la ley deban formularse durante el
despacho; , vigilar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la concesion o
autorizacion otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancias de comercio exterior, asi como declarar el abandono de las mercancias que se
encuentren en los patios y recintos fiscales o bajo su responsabilidad o en los recintos
fiscalizados; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento, asi
como comprobar que los contribuyentes se localicen en el domicilio declarado; ordenar y
practicar la verificacion de aeronaves y embarcaciones para comprobar su legal estancia en
el pais; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporaneo a los
requerimientos que formule en los términos de esta fraccion, esto conforme a las fraccion Il
articulo 12 y la fraccion XXII del articulo 10 del RISAT.

4. Habilitar horas de entrada, salida, maniobras y almacenamiento de mercancias de
comercio exterior y medios de transporte; Aplicar las autorizaciones previas, franquicias,

exenciones, estimulos fiscales y subsidios que sean otorgados por las autoridades
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competentes en la materia aduanera; constatar los requisitos y limites de las exenciones de
impuestos al comercio exterior a favor de pasajeros y de menajes y resolver las solicitudes
de abastecimiento de medios de transporte, esto conforme a las fraccion Il articulo 12 y las
fracciones LIV y LV del articulo 10 del RISAT.

5. Ordenar y practicar la verificacion de mercancias de comercio exterior en
transporte, la retencion, persecucion, embargo 0 secuestro de mercancias y medios de
transporte; embargar precautoriamente las mercancias de las cuales no se acredite su legal
estancia del pais; remitir de inmediato las actas respectivas a la Administracion Local de
Auditoria Fiscal de su circunscripcion; resolver el procedimiento de determinacion
provisional asi como notificarla; realizar la inspeccién y vigilancia permanente en las zonas
legalmente sefialadas; Ejercer las facultades de las autoridades aduaneras en materia de
abandono de mercancias y declarar, en su caso, que han pasado a propiedad del Fisco
Federal, en coordinacién con las autoridades competentes previstas en la legislacion
aduanera y en las disposiciones reglamentarias aplicables, asi como transferirlas a la
instancia competente, esto conforme a las fraccion Il articulo 12 y las fracciones X y XI del
articulo 10 del RISAT.

6. Sancionar las infracciones a las disposiciones legales materia de su competencia
y, en su caso, notificar dichas sanciones, asi como inhabilitar a los agentes o apoderados
aduanales, en los casos previstos por la ley; Transferir a la instancia competente la
mercancia de procedencia extranjera que haya pasado a propiedad del Fisco Federal, como
consecuencia de un procedimiento aduanero que sea de su competencia 0, que estando
sujeta a dicho procedimiento, se encuentre en los casos previstos en el articulo 157 de la
Ley Aduanera; asi como ordenar la entrega de las mercancias embargadas antes de la

conclusién de los procedimientos a que se refiere esta fraccion, previa calificacion y
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aceptacion de la garantia del interés fiscal por parte de la autoridad competente; poner a
disposicion de la Aduana que corresponda las mercancias embargadas para que realice su
control y custodia; sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinacion
provisional a que se refiere la Ley Aduanera, llevarla a cabo y notificarla, esto conforme a
las fraccion Il articulo 12 y las fracciones XIII, LVII, LXVI y LXXII del articulo 10 del
RISAT.

7. Ordenar y practicar la verificacion de mercancias de comercio exterior en
transporte, la verificacion en transito de vehiculos de procedencia extranjera y de aeronaves
y embarcaciones, llevar a cabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento
de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y la salida
del mismo de mercancias y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y
actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida; Clausurar los establecimientos de
depdsitos fiscales para la exposicién y venta de mercancias extranjeras y nacionales libres
de impuestos, esto conforme a las fraccion 1l articulo 12 y las fracciones XI, XIl'y XC del
articulo 10 del RISAT.

8. Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros,
aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el
monto correspondiente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demas
obligados, asi como determinar las otras contribuciones que se causen por la entrada al
territorio nacional o la salida del mismo de mercancias y medios de transporte, cuando ello
sea necesario o consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere este precepto;
determinar los accesorios que correspondan en los supuestos antes sefialados, esto
conforme a las fraccion Il articulo 12 y las fracciones XVI y XXXIV del articulo 10 del

RISAT.
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9. Llevar el registro de despacho de mercancias de la industria a que se refiere la
Ley Aduanera; Sefialar dentro de los recintos fiscales la ubicacion de las oficinas
administrativas y sus instalaciones complementarias, las zonas restringidas y las zonas de
circulacion de vehiculos, asi como autorizar las personas y los objetos que puedan
permanecer dentro de dichos recintos, esto conforme a las fraccion Il articulo 12 y la
fraccion XXVI del articulo 10 del RISAT.

10. Para nuestro estudio la méas importante de sus facultades es la de retener las
mercancias de procedencia extranjera objeto de una resolucion de suspension de libre
circulacién emitida por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual y
ponerlas a disposicién de dicha autoridad, esto conforme a las fraccién Il articulo 12 y la
fraccion XLI del articulo 10 del RISAT.

11. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancias de comercio exterior en
los recintos fiscales y fiscalizados o, a peticion del contribuyente, en su domicilio, en las
dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que sefiale, cuando se satisfagan
los requisitos correspondientes, asi como conocer los hechos derivados del segundo
reconocimiento a que se refiere la LA; verificar y supervisar dicho reconocimiento, asi
como revisar los dictamenes formulados por los dictaminadores aduaneros, esto conforme a
las fraccion Il articulo 12 y la fraccion XLII del articulo 10 del RISAT.

En los parrafos que anteceden se estudid la coordinacion y colaboracion reciproca
qgue debe de existir entre autoridades que ejercen determinado tipo de funcion en el
momento de introducir al pais o extraer del mismo mercancias y transportes, asi como
sobre las personas cuando salen o entran al territorio nacional, circunstancias que son
totalmente diferentes del auxilio que cualquier autoridad nacional debe brindar a las

autoridades aduaneras.
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De conformidad con lo dispuesto por el mismo articulo 3° de la LA, los
funcionarios, asi como los empleados publicos federales o locales, en la esfera de sus
respectivas competencias, deben auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempefio de
sus funciones, cuando estas asi lo soliciten. De este mandato legal se puede facilmente
extraer las principales caracteristicas de dicho auxilio:

1. La obligacion recae tanto en autoridades federales como estatales y municipales.

2. El auxilio debe consistir en actos de la competencia de la autoridad a la que se
solicita, por ejemplo: a las instituciones policiacas se les puede solicitar el uso de la fuerza
publica; a las autoridades encargadas de recibir documentacion de los particulares el
proporcionar informes sobre datos que obren en sus archivos, etc.

3. El auxilio debe ser para el ejercicio de facultades de las autoridades aduaneras y
no para otros fines diversos.

4. El auxilio debe presentarse solo en caso de peticion formal de las autoridades
aduaneras, de tal suerte que no es procedente ejecutar actos oficiosos sin la previa solicitud
mencionada.

De aqui se desprende que la coordinacion entre el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial sea practicamente inexistente, debido a que debe ser solicitado por la
aduana, y su intervencion para cualquier medida cautelar que se pretenda aplicar a un
presunto trasgresor de la propiedad industrial es ineficaz.

Si bien es cierto que el articulo 144 fraccion XXVIII, 148 y 149 de la LA, mismos
que ya fueron analizados en el capitulo segundo, son el argumento juridico a través del cual
el IMPI, le solicita a la aduana, que suspenda la libre circulacion de las mercancias de
procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, previa resolucién que emita, y ponerla de

inmediato a su disposicion en el lugar que la citada autoridad sefiale. Demuestra que la Ley
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Aduanera tiene una contradiccion muy clara ya que el articulo 3° de la misma ley antes
analizado, nos sefiala que en materia aduanera, sélo las funciones administrativas relativas
a la entrada de mercancias al territorio nacional o la salida de las mismas se realizara por
las autoridades aduaneras, y que los funcionarios y empleados publicos federales y locales,
en la esfera de sus respectivas competencias, deberan auxiliar a las autoridades aduaneras
en el desemperio de sus funciones cuando estas lo soliciten.

También hay que destacar que la Ley de Coordinacion Fiscal, el Codigo Fiscal de la
Federacion, el Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico asi
como el Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria no contemplan
ningun tipo de cooperacién entre el IMPI, la SHCP, el SAT, la Administracién General de
Aduanas y las Aduanas; que sélo existe entre la SHCP, sus dependencias, los gobiernos de
las entidades, por medio de su érgano hacendario y el Gobierno Federal, asi como tampoco
hay un acuerdo o decreto que obligue a la aduana a cumplir con las resoluciones emitidas
por el IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en las resoluciones que se
comentaran en los puntos 4.4 y 4.5 de este capitulo, resuelve sobre el destino de los bienes
gue se aseguran en las aduanas, siendo claro que en el articulo 144 fraccion XVIII se sefiala
como una de las facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la facultad de

determinar el destino de las mercancias que hayan pasado a ser propiedad del fisco federal.

El Articulo 212 bis-2. En el caso de que la resolucion definitiva sobre el fondo
de la controversia, declare que se ha cometido una infraccién administrativa, el
Instituto decidira, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes
asegurados, sujetandose a las siguientes reglas:

I.- 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 reparacion del dafio material o al pago de los dafios y perjuicios;

I1.- Pondréa a disposicion de quien determine el laudo, en el caso de que se opte
por el procedimiento arbitral;
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I11.- 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;

IV.- 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 circulacion, o cuya comercializacién se hubiera prohibido;

V.- 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, y

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los
bienes en el plazo concedido, 0 no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se
refieren las fracciones | a Il anteriores, dentro del plazo de 90 dias de haberse dictado
la resolucion definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podra decidir:

a) La donacion 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 destruccién de los mismos.?*

El articulo antes citado de la LPI establece los supuestos de solucion de medidas en
frontera cuando se determina la infraccion, como podemos observar en sus diferentes
fracciones el articulo da la opcion a las partes de determinar sobre el destino de las
mercancias y en el caso de que ellas no lo acuerden lo hard la Junta de Gobierno del
Instituto, opcion que no establece la LA en sus articulos 145, que ya comentamos en el

capitulo segundo y 183-A, que a la letra dice:

Articulo 183-A. Las mercancias pasaran a ser propiedad del Fisco Federal, sin
perjuicio de las demas sanciones aplicables, en los siguientes casos:

I. Cuando no sean retiradas de los almacenes generales de depésito, dentro del
plazo establecido en el articulo 144-A de esta Ley.

I1. En el supuesto previsto en el articulo 151, fraccion VI de esta Ley, asi como
cuando se sefiale en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del registro
federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiera solicitado la operacion de
comercio exterior.

I11. En los casos previstos en el articulo 176, fracciones Ill, V, VI, VIl y X de
esta Ley, salvo que en este Ultimo caso, se demuestre que el pago correspondiente se
efectud con anterioridad a la presentacion de las mercancias, o cuando se trate de los
excedentes o sobrantes detectados a maquiladoras de mercancia registrada en su
programa, a que se refiere el articulo 153, Gltimo parrafo de esta Ley.

IV. En el supuesto previsto en el articulo 178, fraccion IV de esta Ley, excepto
cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias, dentro
de los treinta dias siguientes a la notificacion del acta de inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera.

V. Los vehiculos, cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad
competente.

202 |_ey de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 50.
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VI. En los casos a que se refiere el articulo 182, fracciones |, incisos d) y e), Ill,
excepto yates y veleros turisticos y IV de esta Ley.

VII. En el supuesto a que se refiere el articulo 183, fraccion Il de esta Ley.

Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancias pasen a
propiedad del Fisco Federal, el infractor debera pagar el importe de su valor comercial
en el territorio nacional al momento de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.®®

Evidentemente la LA si establece cuando pasan a ser los bienes del fisco, y no da la
opciodn de que las partes decidan ya que al dar esta pareciera mas que se otorga un premio
que una sancion, es por ello que debe existir una coordinacion entre las dos leyes para
aplicar una sancion homogénea.

Es importante que existan un acuerdo de cooperacion entre la SHCP y el IMPI, lo
suficientemente claro que elimine la contradiccién entre el articulo 3, 145, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157 de la LA y los articulos 179, 180, 181, 182, 183 y 184 de RLA, y
los articulos 144 fraccion XXVIII, 148 y 149 de la LA, asi como también en las sanciones
que determinan el destino de los bienes, ya que la aduana determina si pasan a propiedad
del fisco y el IMPI si pasan a entidades de la Administracion Publica Federal, asi como
también da la opcién de que las partes en un cierto termino decidan y en caso de que no lo
hagan ellas, el instituto lo hace conforme al articulo 212 bis-2 fracciéon 1V, no resulta
contradictoria la accion de que la mercancia pase a favor del gobierno o si las donan, sino
el hecho de que las partes decidan, no da certeza juridica sobre que se va hacer con los
bienes, cuando desde mi particular punto de vista estas deben ser destruidas una vez que

cause ejecutoria el dictamen.

203 |_ey Aduanera, op. cit., p. 102.
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4.2 MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL MARCO DEL "ACUERDO SOBRE LOS
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO " (ADPIC).

Como consecuencia de las diferentas rondas de negociacién, surgié el capitulo conocido
como "TRIPS" o "ADPIC" (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio), que al ser parte integrante del Acuerdo por el
que se funda la Organizacion Mundial del Comercio, es materia del Derecho positivo
mexicano, de acorde al articulo 133 de nuestra Constitucion.

Hay que subrayar que quizas el aspecto méas trascendental de dicho capitulo del
Acuerdo que instaura la Organizacion Mundial del Comercio, es el referente a la defensa y
aplicacion efectiva de los derechos de propiedad intelectual, ya que contiene una serie de
principios detallados, en materia de medidas provisionales para evitar o suspender la
usurpacion, procedimientos civiles, administrativos, penales y detencion de mercancias
infractoras en las fronteras, etc.

El marco legal de referencia del alcance de los principios contenidos en el

mencionado Acuerdo, esta previsto en el parrafo 1 del articulo 41, que al tenor dice:

Los Miembros velaran por que en su respectiva legislacion nacional se
establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual
conforme a lo previsto en la presente Parte del Acuerdo que permitan la adopcién de
medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusion de recursos agiles para
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de
nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicaran de forma que se evite la
creaci(’g(r;4 de obstaculos al comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su
abuso.

Habitualmente los ordenamientos juridicos se han interesado siempre de proteger

las situaciones de hecho supuestamente legitimas, impidiendo su alteracion por la via de

204 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, sle,
s/a, 2005, p. 35.

243



hecho. Un ejemplo de esa proteccion lo constituyen los interdictos. Este principio juridico
ha sido creado desde el aspecto habitual de la proteccion sobre bienes materiales, pero la
misma necesidad existe, con mayor trascendencia, referida a los bienes inmateriales.

El apremio en la adopcion de medidas provisionales, que accedan volver a la
situacion anterior a la actuacion supuestamente ilegitima, es cada vez mayor en el caso de
los bienes inmateriales que en el caso de los bienes materiales, ya que un bien material
puede ser restituido o, cuando menos, estimado en una indemnizacion, pero tratdndose de
los bienes inmateriales, 1o normal es que las sentencias que se dicten no puedan restituir la
clientela ni el prestigio, proporcionado, por lo tanto, una satisfaccién incompleta e incluso
inatil al titular de estos derechos.

Hay que observar ademas que la suspension a titulo cautelar de la actividad
infractora es fundamental para evitar la desnaturalizacion de los derechos exclusivos sobre
los bienes inmateriales, ya que la particularidad de ese derecho exclusivo reside en la
facultad de impedir que terceros no autorizados aprovechen el bien inmaterial consistente
en los derecho de propiedad intelectual. Si ese derecho a evitar la explotacion por terceros
se sustituye por una indemnizacién, se reemplaza el propio contenido del derecho
exclusivo.

Desde el punto de vista de la Teoria General del Proceso, las medidas provisionales
se han identificado con el nombre de "acciones cautelares”, mismas que Rafael de Pinay
José Castillo Larrafiaga, han definido como “las que tienen por objeto conseguir una
resolucion judicial de caracter provisional que garantice la efectividad del derecho

sustancial (la obtencion, por ejemplo, de un embargo; en cierto modo, la exhibicién de la
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cosa mueble)”?®. Estos mismos juristas asientan que la construccién doctrinal en torno a
esta clase de acciones es muy deficiente.

Es muy claro que lo que diferencia a estas acciones cautelares, que
indiscutiblemente con su ejercicio, daran origen a procedimientos cautelares, es la
preocupacion del legislador porque la tutela juridica que puede lograrse mediante el
ejercicio de la funcion jurisdiccional, no llegue demasiado tarde y han determinado
procedimientos cautelares, cuya naturaleza provisional esta predestinada a hacer posible la
actuacion sucesiva y eventual de las tutelas definitivas tipicas.

Es importante que hagamos referencia a la reglamentacion que sobre las medidas
provisionales o cautelares se han dado en las distintas leyes en materia de propiedad
industrial de nuestro pais, debiendo subrayar que el analisis de los diferentes ordenamientos
gue han regido esta materia, demuestran que los mecanismos para obtener la defensa y
aplicacion efectiva de los derechos de propiedad intelectual han sido diferentes, puesto que
algunos textos legales consideran las infracciones de los derechos de propiedad industrial
con el caracter de delitos, mientras que otras como infracciones administrativas.

Durante la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y con motivo de su
reforma a través del Decreto del 29 de diciembre de 1986, que fue publicado en el Diario
Oficial de la Federacion del 16 de enero de 1987, que entrd en vigor al dia siguiente de su
publicacidn, donde vamos a encontrar por primera vez, preceptos que establecen medidas
cautelares previstas en la legislacion penal, que pudieran emplearse durante la averiguacion
previa iniciada por el Agente del Ministerio Publico Federal, incluyendo las contempladas

en el Codigo Federal de Procedimientos Penales. El aspecto mas importante de dicha

20> Rafael de Pinay José Castillo Larrafiaga, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Porrua, 102 edicion,
Meéxico, 1974, p. 178.
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reforma en materia de defensa y aplicacion préctica de los derechos de propiedad
industrial, lo constituye la introduccion del articulo 223 bis, que establece textualmente lo
siguiente:

ARTICULO 223 BIS.- Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la
comision de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el articulo 210
inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el articulo 211, el inspector
asegurara la mercancia o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o
delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hara, constar en el acta a
que se refiere el articulo 222 y designando como depositario al encargado o propietario
del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrara en la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial la mercancia.

Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con més del 30% de las
mercancias que se expenden, se clausurara temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial hara del
conocimiento del Ministerio Pablico Federal los hechos y pondra a su disposicion la
mercancia asegurada.

Si la infraccidn consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no
se haya autorizado, podra autorizarse la venta de esa mercancia si el titular de la marca
estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancia la marca cuyo uso sea
ilegitimo. En todo caso, al responsable se le impondré la sancién que proceda.?®

Como se puede desprender de este precepto, las facultades de comprobacién por
parte del inspector de la autoridad administrativa respecto a la comision de algin acto de
competencia desleal o delito, asi como la atribucién que se le da en el parrafo segundo del
articulo antes citado, a fin de clausurar temporalmente un establecimiento, debe subrayarse
que es la primera ocasion que en un ordenamiento mexicano en nuestra materia, se
incorpora una medida provisional, consistente en el aseguramiento de la mercancia
infractora.

En la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial del 25 de junio de
1991, se atendio el hecho de que el primer esfuerzo para adoptar medidas provisional,
conteniendo el aseguramiento de mercancias infractoras, se volvié de lo mas controvertido,
debido a la cantidad de facultades extraordinarias que los inspectores tenian por la

autoridad administrativa. En consecuencia, en la Ley de 1991, se tiene especial cuidado en

206 | ey de Invenciones y Marcas, Editorial Porrda, México. 1976. p. 63.
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la fijacion de esas atribuciones y el resultado es el articulo 211 de la Ley antes mencionada,
que a la letra dice:

ARTICULO 211.- Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comision
de cualquiera de los actos o hechos previstos en los articulos 213 y 223, el inspector
asegurara, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan
dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo
cual se hara constar en el acta de inspeccién 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 la Secretaria.

Si se trata de delitos, la Secretaria hard del conocimiento del Ministerio Publico
Federal los hechos y pondra a su disposicién los productos asegurados.?®’

Mientras estuvo vigente dicho precepto, se realizaron por la autoridad
administrativa, un gran nimero de diligencias en las que se procedi6 al aseguramiento de
bienes, sin que ya el inspector o los comisionados tuvieran la atribucion, en un momento
dado, de clausurar de manera temporal el establecimiento visitado. Cuando México inici6
las negociaciones con los Estados Unidos y Canada, que llevaron a la conclusion del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya se habian hecho por
nuestro pais, modificaciones trascendentales e importantes tanto a la legislacién en materia
de propiedad industrial, como a la de derechos de autor.

A un cuando se hicieron estas modificaciones, se incluyé el tema de propiedad
intelectual, como uno de los seis grandes rubros de negociacion, lo que llevo a la creacion
del capitulo XVII del TLCAN, que no obstante que trata la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual, su parte mas importante la constituyen los articulos 1714 al 1718,
que se refieren a los mecanismos para lograr la defensa y aplicacion efectiva de los
derechos de propiedad intelectual, mismos que se pueden observar en el anexo 4.

Cuando el 1 de enero de 1994 entro en vigor el TLCAN y al haber seguido el

procedimiento establecido en el articulo 133 de la Constitucion Politica de los Estados

207 |_ey de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991.
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Unidos Mexicanos, para su aprobacion, este se convirtié en Ley Suprema de la Union.
Como resultado de este hecho, nacid la discusion de si era necesario 0 no proceder a la
reforma de la legislacién en materia de propiedad intelectual, con el fin de incorporar
aquellas obligaciones adjudicadas con la firma del TLCAN, especialmente en el &mbito de
la defensa y aplicacién efectiva de los derechos de propiedad intelectual, observando que
tedricamente se podria sostener que las normas del TLCAN son auto-aplicativas y por
consiguiente, no merecen la adecuacién de la legislacién ordinaria, a fin de cobrar plena
vigencia.

A pesar de que podria garantizarse la auto-aplicabilidad de las disposiciones del
TLCAN, se optd por la reforma a la legislacién en materia intelectual, lo que contribuyo a
crear un clima de mayor seguridad juridica. Asi tenemos que la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991, fue motivo de reformas y adiciones a través
del decreto publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1994 y que entrd en vigor el 1o0.
de octubre de ese afio, substituyéndose su nombre por el de Ley de la Propiedad Industrial.

En la exhibicion de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, se exhortaron tres razones
imprescindibles: la necesidad de otorgar al IMPI de la autonomia y facultades necesarias
para convertirse en la autoridad administrativa comisionada de la aplicacion de la ley de la
materia, la incorporacion al texto legal ordinario de todos los compromisos que México
habia asumido en los diferentes tratados internacionales que se habian suscrito, y la
adecuacion de aquellos preceptos o instituciones que al cabo de tres afios no habian logrado
plenamente sus propadsitos u objetivos.

Independientemente de que se efectuaron distintas modificaciones en el aspecto

sustantivo de la Ley, se puso un mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjetiva, es
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decir, en todo lo concerniente a la defensa y aplicacion efectiva de los derechos de
propiedad industrial. El articulo 60. de la Ley de la Propiedad Industrial que establece las
facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dice en su fraccion V,

lo siguiente:

ARTICULO 60.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad

administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra las siguientes facultades:
V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y
practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos; ordenar y ejecutar las
medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion a los derechos de
propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las
sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;*®

Se desprende claramente la competencia de la autoridad administrativa, en este
caso, el IMPI, para llevar a cabo los procedimientos de investigacion de las presuntas
infracciones administrativas, aplicar las medidas provisionales previstas en la Ley, y
pronunciar las resoluciones en donde apliquen las sanciones correspondientes. Dentro de
las intenciones de lograr la defensa y aplicacion efectiva de los derechos de propiedad
industrial, se ubica el establecimiento de un sistema concreto y minucioso de medidas
provisionales que pueden ser solicitadas por la parte actora antes o dentro de los
procedimientos de declaracion administrativa de infraccion.

El articulo 199 bis de la LPI, se encuentran contempladas las medidas que pueden
ser adoptadas por el IMPI, asi como también por las autoridades judiciales de acuerdo con
los articulos 227 y 228 del mismo ordenamiento; y toda ves que por su importancia para las

medidas en frontera es trascendental citarlo:

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

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

208 | ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 5.
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I1. Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

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

c) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan algunos de los
derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacidn, elaboracion u
obtencion de cualquiera de los sefialados en los incisos a), b) y c), anteriores;

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

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismos que se practicara conforme a lo
dispuesto en los articulos 211 a 212 bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o cese de los actos que
constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

V1. 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 resolucion.

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

Del anterior precepto se desprende la existencia de una amplia variedad de medidas
provisionales que se pueden adoptar por el IMPI en cualquier momento, con la excepcién
de que la orden de suspensién de la prestacion de los servicios en un establecimiento o la
clausura de éste, solo se pueden concertar cuando las otras medidas provisionales no
hubiesen sido suficientes para evitar la comision de la infraccion.

Cuando se soliciten las medidas, el actor deberd cumplir con los siguientes

requisitos previstos en el articulo 199 bis 1 de la Ley, a saber:

Avrticulo 199 bis 1. Para.

I. Acreditar ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violacion a su derecho;

b) Que la violacidn a su derecho sea inminente;

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

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o
alteren.

I1. Otorgar fianza suficiente para responder de los dafios y perjuicios que se pudieran
causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

I11. Proporcionar la informacion necesaria para la identificacién de los bienes, servicios
0 establecimientos con los cuales o en donde se comete la violacién a los derechos de
propiedad industrial.**°

2 1hid, p. 45.
219 |hid, p. 46.
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El IMPI debera tomar en cuenta la gravedad de la infraccién y la naturaleza de la
medida solicitada para decidir su ejecucion, asi como para decretar el importe de la fianza,
y en su caso, el de la contrafianza que llegare a exhibir con el objeto de obtener su
levantamiento, la persona contra la que se haya adoptado la medida. Asi como tambien el
IMPI habra de tomar en cuenta lo establecido en el articulo 229 de la LPI, ya que para la
adopcion de las medidas provisionales, serd necesario que el titular del derecho haya
aplicado a los productos, envases 0 embalajes, las indicaciones y leyendas previstas en los
articulos 26 y 131 del mismo ordenamiento, es decir, la indicacion de que el producto o
proceso esta patentado o el bien o servicio amparado por una marca registrada.

De todas estas medidas provisionales, la que con mas frecuencia se aplica por el
IMPI, y que al mismo tiempo tiene mayores implicaciones practicas, es el aseguramiento
de bienes, mismo que debera sujetarse a lo establecido en los articulos 211 a 212 bis 2 de la
LPI.

De conformidad con el articulo 211 de la LPI, se “designara como depositario al
encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren los productos asegurados,

siempre y cuando el establecimiento fuere fijo”%*

, Sin embargo, el articulo 212 Bis 1 de la
misma ley, establece que se preferira como depositario a la persona o institucion que bajo
su responsabilidad, designe el solicitante de las medidas”®?, lo que naturalmente implica
una contradiccion, que a mi juicio debera resolverse en favor de la hipotesis que le da al

solicitante de la medida provisional, la posibilidad de designar al depositario, puesto que

dicho solicitante es quien tiene interés en la conservacion de los bienes asegurados.

1 pid, p. 49.
212 |pid, p. 50.
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En el caso de que el establecimiento donde se encuentren los productos asegurados
no fuese fijo, los bienes se depositaran en el IMPI, quien de acuerdo con la fraccion 111 del
articulo 72 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, debera contar con un local
especialmente preparado para conservara los bienes bajo su propia responsabilidad o en su
caso, de la delegacion correspondiente de la Secretaria.

El articulo 212 bis de la Ley nos establece que existe una amplia gama de bienes
sobre los que puede recaer el aseguramiento, dejandose abierta la posibilidad de asegurar
cualquier bien con el que se cometa alguna infraccion, lo que manifiesta el espiritu del
legislador en el sentido de evitar y disuadir la comision de cualquier infraccion a los

derechos de propiedad industrial.

Articulo 212 bis. El aseguramiento a que se refiere el articulo 211de esta Ley
podra recaer en:
I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios, especificaciones, planos,
manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier medio empleado en la
realizacion de los actos o hechos considerados como infracciones o delitos por la Ley.
Il. 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
infraccion a los derechos protegidos por la Ley.**®

El articulo 72, fracciéon IV del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
faculta al Inspector comisionado por el IMPI a tomar todas las providencias necesarias para
la practica de la diligencia y para llevar al cabo el aseguramiento, pudiendo solicitar el
auxilio de la fuerza publica o la intervencion del Ministerio Publico Federal, cuando lo
estime conveniente, especialmente cuando haya alguna oposicion por parte de la empresa o
establecimiento visitado, no obstante la disposicion expresa del articulo 206 de la LPI, que
establece que “los propietarios 0 encargados de establecimientos en que se fabriquen,

almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios,

213 | dem.
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tendran la obligacion de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de
inspeccion.”?

Ya que el IMPI haya pronunciado la resolucion definitiva del procedimiento de
declaracién administrativa de infraccion, en ella decidird sobre el levantamiento o
definitividad de las medidas provisionales, debiendo también poner a disposicion del
afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido. Si en la misma resolucion
definitiva se declar6 la comision de una infraccion administrativa, el IMPI decidira, con
audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetandose a las reglas
previstas en el articulo 212 Bis 2 de la LPI.

En el articulo 50 de ADPIC, se van a establecer los principios generales para la
operatividad de las medidas cautelares o provisionales, destinadas a evitar la usurpacién de
los derechos de propiedad intelectual. Este articulo establece como nota caracteristica de
las medidas, su rapidez y eficacia a fin de evitar que se ocasione la infraccion de cualquier
derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en los
circulos comerciales de la jurisdiccion de aquéllas, inclusive las mercancias importadas,
inmediatamente después del despacho de aduana, asi como para resguardar las pruebas
pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.

Estas medidas podran ser adoptadas tanto por las autoridades judiciales como por
las autoridades administrativas en términos del parrafo 8 del comentado articulo 50,
deberan ser adoptadas cuando exista posibilidad de que cualquier retraso cause dafio
irreparable al titular de los derechos, o cuando exista un riesgo demostrable de destruccion

de pruebas.

Seccion 3: Medidas provisionales

2 1bid, p. 48.
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Articulo 50

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la adopcion de
medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de propiedad
intelectual y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en los circuitos
comerciales de la jurisdiccion de aquéllas, inclusive las mercancias importadas,
inmediatamente después del despacho de aduang;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccién.

2. Las autoridades judiciales estaran facultadas para adoptar medidas
provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oido a la otra parte, en particular
cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable al titular de
los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destruccion de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estaran facultadas para exigir al demandante que
presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su
satisfaccion con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del
derecho y que su derecho es objeto 0 va a ser objeto inminentemente de infraccion, y
para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantia equivalente que sea
suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oido a la otra
parte, éstas se notificaran sin demora a la parte afectada a mas tardar inmediatamente
después de ponerlas en aplicacion. A peticion del demandado, en un plazo razonable
contado a partir de esa notificacion se procederd a una revision, en la que se le
reconocera el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse,
revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecucion de las medidas provisionales podra
exigir al demandante que presente cualquiera otra informacion necesaria para la
identificacion de las mercancias de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4, las medidas provisionales
adoptadas al amparo de los parrafos 1 y 2 se revocaran o quedaran de otro modo sin
efecto, a peticion del demandado, si el procedimiento conducente a una decision sobre
el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habra de ser establecido,
cuando la legislacién de un Miembro lo permita, por determinacion de la autoridad
judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinacion no sera
superior a 20 dias habiles o 31 dias naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen
por accion u omision del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se
determine que no hubo infraccion o amenaza de infraccion de un derecho de propiedad
intelectual, las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar al demandante,
previa peticion del demandado, que pague a éste una indemnizacion adecuada por
cualquier dafio causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de
procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrdn a principios
sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta seccién.?®

Habitualmente, los titulares de derechos comenzaran una accion judicial o
administrativa argumentando la infraccion de un derecho de propiedad intelectual. Durante

la accion, el hipotético infractor o demandado podria continuar efectuando los actos que se

215 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, op.
cit., p. 45.
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consideran infractores, pero seria responsable de pagar una indemnizacién por los dafios y
perjuicios ocasionados por toda infraccion realizada antes o durante la accion. Este es un
procedimiento satisfactorio si existen una diversidad de razones acerca de si el derecho es
legitimo, si hubo o no una infraccién y si una indemnizacién pecuniaria puede compensa de
forma adecuada al titular, en el caso que se concluya que el derecho es valido y que hubo
una infraccién.

Es verdad que en ciertos casos, las indemnizaciones pecuniarias no pueden
compensar al titular del derecho por la infraccién. Por ejemplo, permitir que un supuesto
infractor continle usando la marca en tanto se tramita la accion judicial podria dafiar de
manera permanente la reputacién del propietario de la marca, si el presunto infractor
estuviera vendiendo mercancias de mala calidad.

Asimismo, es posible que el acto de comenzar una accion judicial consiguiera hacer
que fuera imposible para el titular hacer cumplir sus derechos u obtener las medidas de
reparacion correspondientes. Por ejemplo, los presuntos infractores pueden pretender
destruir las pruebas de la infraccion. Sucesivamente, pueden huir con la mercancia y el
equipo al recibir la notificacion de la accion de observancia promovida, y tratar de
introducir posteriormente los productos infractores al mercado. Como también, el titular
del derecho podria no estar en la posibilidad de probar la infraccion, impedir futuras
infracciones u obtener una compensacion por la infraccién reclamada.

El Articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Articulo 1716 del TLCAN exigen
que los Miembros y las Partes otorguen a las autoridades judiciales la facultad de imponer
“medidas cautelares” rapidas y eficaces para detener que se sigan produciendo las
infracciones y para resguardar las pruebas de las mismas. EI primer parrafo de ambos

articulos especifica que la prevencion de la infraccion incluye prohibir que los supuestos
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productos infractores, fabricados localmente o importados, ingresen al comercio. Estas
medidas cautelares pueden ser impuestas antes o durante la tramitacion de una accién
judicial.

Al concluir que las medidas cautelares son necesarias, las autoridades judiciales
deben poseer la facultad de exigir que el demandante presente pruebas de que él o ella es el
titular del derecho y de que éste se infringié o que la infraccién es inminente. Como
también, puede exigirse que el demandante sefiale los productos supuestamente infractores.
El parrafo 2(c) del Articulo 1716 del TLCAN también especifica que las autoridades
judiciales podran exigir al demandante que demuestre que la demora en la imposicién de
las medidas provisionales causard al demandante dafios irreparables o de que existe un
riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas de la infraccion. Con la exposicion de
estas evidencias, las autoridades judiciales podran determinar si las medidas cautelares
resultan demostradas.

Si las autoridades judiciales piensan que hay bastante evidencia para justificar la
imposicion de una medida cautelares basada en la existencia de una infraccion, es posible
que las autoridades judiciales lograran llegar a la conclusion de que no hubo infraccién, tras
la exhibicidn de todas las pruebas durante la accion judicial sobre el fondo del asunto. Si
esto sucede, el demandado podria haber tenido pérdidas injustificadas debido a las medidas
cautelares. Como resultado de ello, a las autoridades judiciales se les permite exigir que
los titulares de derechos depositen fianzas u otros tipos de garantia, primeramente para
asegurar que el demandado pueda ser indemnizado por todos los dafios ocasionados por las
medidas cautelares y para impedir abusos por parte de los titulares de derechos. Si la

autoridad judicial no requieren una fianza, puede decretar al demandante que indemnice
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directamente al demandado por cualquier dafio causado por la medida cautelar, si la medida
es revocada o caduca debido a actos u omisiones del demandante.

De acuerdo con el parrafo 2 del articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
parrafo 4 del Articulo 1716 del TLCAN, las autoridades judiciales deben estar facultadas
para consentir medidas cautelares, sin previa notificaciéon o audiencia a la parte contraria si
se concede una medida cautelar sin notificacion a una de las partes en la controversia, el
parrafo 4 del articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC demanda que dicha parte sea
notificada después de que la medida sea aplicada. Si las partes no son notificadas antes de
que se realice la medida adoptada, lo correspondiente es que se le notifique sin demora
después de su ejecucién. EIl parrafo 5 del Articulo 1716 del TLCAN es méas exacto. Una
vez que se haya ordenado la medida cautelar, se debe notifica sin demora a las partes en la
controversia. Si no se da aviso antes de la practica de las medidas cautelares, se debe dar

inmediatamente después de su ejecucion. Obsérvese ANEXO 3.

4.3 MEDIDAS EN FRONTERA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En este punto se comentara y analizara el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (ADPIC), que prevé los requerimientos basicos en materia de medidas en
frontera y habilitan a las autoridades aduaneras para suspender la distribucion de los
productos infractores en los circuitos comerciales. Los titulares de los derechos que tienen
motivos validos para sospechar que se enfrentan a la importacion inmediata o futura de
mercancias falsificadas o copias ilicitas tienen derecho a presentar una solicitud de
intervencion ante las autoridades aduaneras y competentes en materia intelectual. Las
disposiciones legales, que pueden figurar en la legislacion nacional en materia de aduanas,

deben prever disposiciones especificas sobre la transparencia y el proceso, debido a que las
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actuales no especifican las medidas en frontera. Por consiguiente, el acuerdo reconoce
también la importancia de los procedimientos de observancia en frontera, que permitiran a
los titulares de los derechos obtener la cooperacién de las administraciones de aduanas con
objeto de impedir el despacho de las mercancias infractoras para libre circulacion. Las
prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera figuran en la seccion 4
de la parte del Acuerdo relativo a la observancia, establecidas en los articulos 51 al 60

mismos que comentaremos a continuacion.

Avrticulo 51. Suspension del despacho de aduana por las autoridades aduaneras.

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptaran
procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos vélidos para
sospechar que se prepara la importacion de mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas o mercancias pirata que lesionan el derecho de autor, pueda
presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por
escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas
mercancias para libre circulacion. Los Miembros podran autorizar para que se haga
dicha demanda también respecto de mercancias que supongan otras infracciones de los
derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la
presente seccion. Los Miembros podran establecer también procedimientos analogos
para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancias
destinadas a la exportacion desde su territorio.?*°

Con la finalidad de dar cumplimiento con el contenido del articulo 51, los paises
tienen procedimientos para que las autoridades aduaneras suspendan la puesta en libre
circulacién de mercancias con falsificacion de una marca o mercancias de procedencia
ilegitima que lesionen derechos de autor, a traves de acciones ante los tribunales, bien a
través acciones ante las autoridades aduaneras, o0 a través de acciones combinadas ante los
tribunales y las autoridades aduaneras. De conformidad con el articulo antes mencionado,
los paises miembros del acuerdo no tienen la obligacion de aplicar estos procedimientos a
las importaciones paralelas, asimismo de aplicar estos procedimientos a las mercancias en
transito o a las mercaderias que van a ser exportados; algunos paises lo hacen y otros no.

Pocos paises conceden la misma proteccion y los mismos procedimientos tanto a los

21 |hid, p. 47.
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derecho de autor, marcas, disefios industriales, patentes, trazados de circuitos integrados,
como a las mercancias de procedencia ilegitima que lesionan los derechos de autor y a las
mercancias con falsificacion de marcas.

En México debemos optar por la aplicacién de estos procedimientos sobre todas las
mercancias que entran a nuestro pais ya sea de forma definitiva o temporal para ser
exportadas, las cuales se denominan por el derecho aduanero como mercancias en transito,
asi como también sobre las importaciones paralelas, que son aquellas que se hacen por el

titular del derecho o por una persona autorizada que pueden disponer de ellas.

Articulo 52. Demanda

Se exigird a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de
conformidad con el articulo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a
satisfaccion de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislacion del pais
de importacion, existe presuncidon de infraccion de su derecho de propiedad intelectual
y que ofrezca una descripcion suficientemente detallada de las mercancias de modo que
puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades
competentes comunicaran al demandante, dentro de un plazo razonable, si han
aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de
actuacion de las autoridades de aduanas.?"’

El mecanismo primordial establecido en el acuerdo es que cada miembro elija a las
autoridades competentes, de caracter administrativo o judicial, a las que los titulares de los
derechos podran presentar una demanda con el fin de que se tomen medidas aduaneras. El
titular del derecho que realice una demanda a las autoridades competentes estara obligado a
exhibir pruebas suficientes de que existe una infraccién de sus derechos de propiedad
intelectual y a proporcionar una descripcion suficientemente detallada de las mercaderias
de forma que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
Posteriormente, las autoridades competentes notificaran al demandante si han aceptado la
demanda y, en caso afirmativo, el plazo correspondiente, y daran las instrucciones

necesarias a los funcionarios aduaneros. Después, le concernira al demandante iniciar un

217 | dem.
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procedimiento adecuado a la adopcion de una decisién sobre el fondo del asunto. El
acuerdo requiere que se establezca un sistema que consienta que se adopten medidas
cuando el titular de un derecho formule una demanda, pero otorga la libertad a los
miembros de decidir si desean que las autoridades competentes actlen por propia iniciativa.
En el articulo 58 establece algunas disposiciones adicionales aplicables a esa actuacion de
oficio.

Articulo 53. Fianza o garantia equivalente

1. Las autoridades competentes estaran facultadas para exigir al demandante
que aporte una fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger al
demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantia
equivalente no deberda disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ambito de la
presente seccidn, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre
circulacién de mercancias que comporten dibujos o modelos industriales, patentes,
esquemas de trazado o informacion no divulgada, sobre la base de una decision no
tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado
en el articulo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto
dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demas
condiciones requeridas para la importacion, el propietario, el importador o el
consignatario de esas mercancias tendra derecho a obtener que se proceda al despacho
de aduana de las mismas previo depdsito de una fianza por un importe que sea
suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infraccién. El pago
de tal fianza se entenderd sin perjuicio de ningun otro recurso a disposicion del titular
del derecho, y se entendera asimismo que la fianza se devolvera si éste no ejerce el
derecho de accién en un plazo razonable.*®

De conformidad con la facultad otorgada, algunos paises imputan al solicitante a
exhibir una fianza o garantia suficiente para proteger al demandado y a las autoridades
competentes y para evitar abusos; los paises que determina la suspension por las aduanas
de las mercancias que quebrantan disefios industriales, patentes, determinan también para
que tenga lugar el despacho de aduana de las mercaderias, la entrega de una garantia
equivalente como se solicita en el articulo antes citado en su parrafo segundo. Ningun pais
otorga méas de 30 dias como plazo maximo de tiempo en el cual el titular del derecho

deberia efectuarlo.

218 | dem.
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Acrticulo 54. Notificacién de la suspension
Se notificard prontamente al importador y al demandante la suspension del
despacho de aduana de las mercancias de conformidad con el articulo 51.%*

En todos los paises asi como en el nuestro se encuentra satisfactoriamente recogido
el requerimiento de que el importador y el solicitante sean notificados con prontitud de la
suspension del despacho de aduanas de las mercaderias; en casi todos los paises que tienen
establecido procedimientos administrativos, son habitualmente las autoridades aduaneras

las que tienen que comunicar con prontitud de la suspension al solicitante.

Avrticulo 55. Duracion de la suspension

En caso de que en un plazo no superior a 10 dias habiles contado a partir de la
comunicacion de la suspension al demandante mediante aviso, las autoridades de
aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha
iniciado el procedimiento conducente a una decision sobre el fondo de la cuestion o de
que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales
que prolonguen la suspension del despacho de aduana de las mercancias, se procedera
al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demas condiciones requeridas
para su importacion o exportacion; en los casos en que proceda, el plazo mencionado
podra ser prorrogado por otros 10 dias habiles. Si se ha iniciado el procedimiento
conducente a una decision sobre el fondo del asunto, a peticion del demandado se
procedera en un plazo razonable a una revision, que incluird el derecho de audiencia,
con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No
obstante, cuando la suspensién del despacho de aduana se efectle o se continle en
virtud de una medida judicial provisional, se aplicaran las disposiciones del parrafo 6
del articulo 50.%%°

En casi todos los paises existe la obligacion de comunicar a las autoridades
aduaneras de que se ha iniciado un procedimiento sobre el fondo por una parte diferenta del
demandado, o de que la autoridad competente ha adoptado medidas precautorias
extendiendo la suspension del despacho de aduanas de la mercancia, concierne al
solicitante y, en general, debe ser complementado por escrito; en casi todos los paises se
deja a decisiéon de las autoridades aduaneras la ampliacion del primer plazo de 10 dias
habiles por otros 10 dias, si se piensa que es razonable; Habitualmente, la revision, incluido

el derecho de audiencia, en el sentido del articulo antes citado, se corresponde con la forma

219 | dem.
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habitual en la que en los respectivos paises se desarrollan los procedimientos para llegar a

una decision sobre el fondo.

Articulo 56. Indemnizacion al importador y al propietario de las mercancias

Las autoridades pertinentes estaran facultadas para ordenar al demandante que
pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancias una
indemnizacién adecuada por todo dafio a ellos causado por la retencion infundada de
las mercancias o por la retencion de las que se hayan despachado de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 55.2%

En la mayoria paises la responsabilidad del solicitante y la valoracion de la
indemnizacién por cualquier dafio causado por la infundada detencion de las mercancias o
por la propia retencion de estas, estd tutelada por las respectivas reglas de la
responsabilidad civil.

Recapitulando nos damos cuenta que las disposiciones referentes a las medidas en
frontera exhorta la adopcién de lo que son, esencialmente, medidas precautorias contra la
importacion de mercaderias infractoras. Se advierte muchos de los tipos de salvaguardias
contra el abuso que aparecen en el articulo 50 con relacion a las medidas precautorias
judiciales. Las autoridades competentes pueden exigir al demandante que exhiba una fianza
0 garantia equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades
competentes y evitar abusos. Sin embargo, esa fianza o garantia equivalente no debera
disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos (articulo 53). Se debera notificar
rapidamente al importador y al demandante la detencién de las mercancias (articulo 54). Si
el titular del derecho no inicia un procedimiento adecuado a una decision sobre el fondo de
la cuestién en un plazo de 10 dias habiles, se procedera naturalmente al despacho de las
mercancias (articulo 55). Cuando las mercancias admiten la presunta infraccién de dibujos
0 modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o informacion no divulgada, el

importador tendra derecho a alcanzar su despacho de aduana previo depoésito de una fianza
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equivalente para proteger al titular del derecho de cualquier infraccion, aun cuando se haya
iniciado el procedimiento conforme a la adopcion de una decision sobre el fondo del asunto
(pérrafo 2 del articulo 53). Toda vez que se haya iniciado el procedimiento judicial sobre el
fondo del asunto, las autoridades judiciales pueden ordenar que permanezca la suspension
del despacho de las mercancias en cumplimiento de una medida judicial precautoria. En tal
caso, se aplicaran las disposiciones sobre medidas cautelares que figuran en el articulo 50.
Se puede solicitar al demandante que pague una indemnizacion ajusta a las personas cuyos
intereses se hayan visto negativamente afectados por la detencidon infundada de las
mercaderias o por la retencion de las que se hayan despachado por no haber iniciado a
tiempo el demandante el procedimiento correspondiente a la adopcion de una decision

sobre el fondo del asunto (articulo 56).

Articulo 57. Derecho de inspeccion e informacion

Sin perjuicio de la proteccion de la informacién confidencial, los Miembros
facultaran a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades
suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones,
cualesquiera mercancias retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades
competentes estardn asimismo facultadas para dar al importador oportunidades
equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancias. Los Miembros podran
facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decision
positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y
direccion del consignador, el importador y el consignatario, asi como la cantidad de las
mercancias de que se trate.”?

En casi todos los paises se cumplen con las obligaciones derivada del articulo antes
citado, de conceder a las autoridades competentes la facultad de otorgar al titular del
derecho la oportunidad necesaria para inspeccionar el producto detenido con el fin de
fundamentar su reclamacion, mediante leyes o practicas satisfactorias; al importador se le
otorga una oportunidad semejante para inspeccionar las mercancias. Como autoriza el

articulo 57, casi todos los paises otorgan a las autoridades competentes la facultad de
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informar al solicitante respecto de los nombres y direcciones del consignador, importador y

consignatario, y de la cantidad de las mercancias.

Articulo 58. Actuacién de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actlien por
propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancias respecto de las cuales
tengan la presuncion de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes podran pedir en cualquier momento al titular
del derecho toda informacion que pueda serles Util para ejercer esa potestad;

b) la suspension debera notificarse sin demora al importador y al titular del
derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la
suspension quedara sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el
articulo 55;

c) los Miembros eximiran tanto a las autoridades como a los funcionarios
publicos de las responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras adecuadas
s6lo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.??

En algunos paises existen la actuacion de oficio de las autoridades, otros no la
contemplan. Los paises que establece la actuacion de oficio protegen satisfactoriamente las
exigencias de los articulos antes citado consintiendo a las autoridades competentes que
obtengan del titular del derecho cualquier informacion que pueda ayudarles a ejercitar sus
atribuciones y que efectien una pronta notificacion de la suspension al importador y al
titular.

Casi todos los paises que efectuan de oficio como lo mencionamos en el parrafo
anterior, no establece expresamente la exclusion de responsabilidad de las autoridades
publicas por adoptar medidas precautorias solo en aquellos casos en que las acciones sean
realizadas o intentadas de buena fe, pero este aspecto se deja generalmente al cuidado de
las leyes nacionales sobre la responsabilidad de las autoridades publicas como esta

previstas en los respectivos paises.

Articulo 59. Recursos

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho y a
reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades
competentes estaran facultadas para ordenar la destruccion o eliminacion de las
mercancias infractoras de conformidad con los principios establecidos en el articulo 46.
En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, las

223 | dem.

264



autoridades no permitiran, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancias
infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someteran a un procedimiento
aduanero distinto.”*

La destruccion de las mercancias infractoras, que es una medida opcional segun el

articulo antes mencionado en relacién con el articulo 46%%°

, N0 es en la mayoria de los
paises contraria a las disposiciones constitucionales existentes. Segun el articulo 46, los
paises establecen varias posibilidades referentes a las medidas en frontera contra materiales
e instrumentos que hayan servido primordialmente para la creacidbn de mercancias
infractoras. Los paises han dicho que se no tienen experiencia practica sobre circunstancias
excepcionales, que segun las ultimas lineas del articulo 59, justificarian cierta falta de

severidad o al menos diferente aplicacion de medidas en frontera contra mercancias con

falsificacion de marca.

Acrticulo 60. Importaciones insignificantes

Los Miembros podran excluir de la aplicacion de las disposiciones precedentes
las pequefias cantidades de mercancias que no tengan caracter comercial y formen parte
del equipaje personal de los viajeros o se envien en pequefias partidas.”®

Todos los paises tienen diversas disposiciones en relacion con la exclusion de las

importaciones insignificantes segun el articulo antes citado, cuando se trata de pequefias

224 |bid, p. 49.

225 Otros recursos. Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, las autoridades judiciales
estaran facultadas para ordenar que las mercancias que se haya determinado que son mercancias infractoras
sean, sin indemnizacién alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios al
titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estaran ademas facultadas para ordenar que los
materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la produccion de los bienes
infractores, sean, sin indemnizacién alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan
al minimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendran en cuenta, al dar curso a las correspondientes
solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcion entre la gravedad de la infraccion y las medidas
ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas, la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastarg, salvo en
casos excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en los circuitos comerciales. Articulo 46
del ADPIC.

226 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, op.
cit., p. 49.
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cantidades de mercancia sin caracter comercial contenidas en el equipaje del viajero o
exportadas en pequefios envios.

Pueda apreciarse que tanto México como muchos otros paises no llevan a cabo en
su totalidad las obligaciones establecidas bajo la seccion cuarta del ADPIC. Nuestro pais
trata de apegarse a este procedimiento pero es evidente que la escasa regulacion en las
leyes, aduaneras y de la propiedad industrial, nos permiten ver el vacio legal existente y la
inadecuada aplicacién de este acuerdo; en el punto 4.5 de este capitulo, trataremos de
ejemplificar de forma mas clara la ausencia de medidas en frontera, asi como los esfuerzos
de nuestro pais por cumplir con el suscrito acuerdo mismo que como ya mencionamos en el
capitulo segundo, donde comentamos el capitulo de derecho intelectual que contempla el
TLCAN; para que se firmara este tratado era requisito la creacion de una ley de nuestra
materia y que México se adhiriera a los tratados internacionales que rigenal derecho
intelectual, hecho por el cual al ser nuestro pais miembro de la Organizacion Mundial del
Comercio se anexa al ADPIC, que es administrado por OMC, y que representa un gran

acierto en nuestra materia de estudio.

4.4 DEPOSITO E INVESTIGACION DE MERCANCIAS DE CONTRABANDO

El deposito de mercancias es parte del procedimiento que sigue la aduana, para que una
mercancia ingrese a nuestro pais ya sea a un recinto fiscal o fiscalizado y se pueda realizar
el despacho aduanero, el cual como ya hemos comentado en puntos anteriores se llevara
acabo la revision de la documentacion que acredita la legal importaciéon de la mercancia,
asi como también se practicara la revision fisica de las mismas si el sistema de seméaforo lo

indica.
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Trataremos el tema del contrabando de forma simple, sin profundizar ya que por el
momento no es motivo de nuestro estudio, no sin comentarlo cuando este tenga un punto de
conexidén o confusién con las mercancias que transgredan una medida en frontera.

Si una mercancia ingresa a nuestro pais tendrd que hacerlo obligatoria mente por
una aduana ya sea aérea, terrestre, maritima o fluvial, ya que son las que nuestro pais
establece en su legislacion y de las cuales ya hablamos en el capitulo anterior;

comenzaremos por definir el deposito aduanero como:

Es el ingreso y permanencia obligatorios de las mercancias en el recinto fiscal
bajo la potestad de la autoridad aduanera, con o sin almacenaje, inmediatamente que se
introduzca al territorio nacional y hasta que se cumplan su Unico proposito (que sea
destinado a un régimen aduanero), imponiendo limitaciones al dominio sobre las
mercancias, que terminan cuando en el despacho aduanero son entregadas al interesado
por dicha autoridad.??’

Nuestra ley aduanera en su articulo 119, nos establecen que el régimen de depdsito
fiscal consiste en el almacenamiento de mercancias de procedencia extranjera o nacional en
almacenes generales de depdsito que puedan prestar este servicio en los términos de la ley
general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y que hayan sido autorizados
para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de depdsito fiscal se efectlia una vez
determinados los impuestos al comercio exterior, asi como las cuotas compensatorias.

El ingreso a un recinto fiscal es obligatorio, la entrada o salida al territorio nacional
de mercancias y de los transportes que las transportan debe efectuarse por los lugares
autorizados que como ya comentamos anteriormente son las aduanas. Toda vez que las
aduanas son los recintos o lugares que estan delimitados, aislados resguardados y
controlados en donde las autoridades aduaneras efectlan las funciones de manejo,

almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancias de comercio exterior,

227 Andrés Rohde Ponce, op. cit., p.503.
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fiscalizacion, asi como el despacho aduanero, las mercancias en cuanto interesante al pais
también lo hacen a un recinto fiscal delimitado, que es resguardado y controlado.

Una ves ingresd la mercancia a la aduana o recinto fiscal, los transportistas estan
obligados a presentarlas ante las autoridades aduaneras. Con la documentacion
correspondiente, permaneciendo en esos recintos fiscales con el Unico propdésito de que las
mercancias se destinen a un régimen aduanero. Si durante la estancia de las mercaderias en
el recinto fiscal éstas necesitan ser manejadas, almacenadas o custodiadas, estas labores o
servicios corresponderan también a las aduanas y seran inspeccionadas y vigiladas
continuamente por la SHCP. Los almacenes fiscalizados seran autorizados o concesionados
por la Secretaria y estardn obligados a recibir las mercancias que les remitan las
autoridades aduaneras, la autorizacion solo procedera tratdndose de inmuebles que colinden
0 se encuentren dentro de los recintos fiscales.

Todo el tiempo que las mercancias se encuentren en la aduana, estaran siempre bajo
el dominio fiscal de las autoridades aduaneras, es decir, mientras perdura su aduanamiento,
se limitara por la ley el dominio de los propietarios o de quienes tengan derecho sobre ellas.
Estos derechos se limitan, pues los interesado solamente pueden ejecutar sobre las
mercancias, limitados y casuisticos actos de conservacién, examen, toma de muestras,
almacenaje, laboratorio, vigilancia y marcado, esto conforme al articulo 25 de la LA.

El deposito ante la aduana afecta también el poder de dominio sobre las mercancias,
como son las siguientes:

a) La posesion de las mercancias, si es que se tuvo antes del ingresd al recinto
fiscal, se traslada al fisco federal, la que se acredita con el recibo respectivo articulo 41 del

RLA.
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b) Los actos de subrogacién se limitan a la autorizacion por la ley, como en el
régimen aduanero de depdsito fiscal.

c) Los actos de disposicion estan limitados, pues los propietarios o interesados no
pueden hacer sobre las mercancias en recinto fiscal actos que alteren o modifiquen su
naturaleza o las bases gravables para fines aduanero, o sea, no pueden transformar las en
otras mercancias o destruirlas articulo 25 de la LA.

d) El dominio fiscal puede abarcar actos de administracion toda vez que la autoridad
aduanera podra tomar, de oficio, medidas de proteccion a las mercancias articulo 25 de la
LA.

e) El dominio fiscal abarcar actos de disposicion ya que las autoridades aduaneras
también puede, en ciertos casos, vender, donar, destruir y apropiarse de las mercancias
articulo 29y 34 de la LA y 49 del RLA.

El retiro de las mercancias del recinto fiscal, también es conocido como
desaduanamiento, la salida de los almacenes, en los casos en que las mercancias en su
permanencia en el recinto fiscal hubieran sido almacenadas, los almacenes fiscales o
fiscalizados entregaran las mercancias al interesado s6lo cuando les presente el pedimento
en que conste el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias de conformidad con el
régimen aduanero al que sean destinadas articulo 26 fraccion VII de la LA.

Tal hecho no equivale a que las mercancias hayan dejado el recinto fiscal, pues
como ya se comento, esos almacenes estan dentro del recinto fiscal, es decir, cuando esos
almacenes entregan las mercancias todavia no estdn desaduanadas, acontecimiento que
posteriormente ratificara que el depoésito ante la aduana no es un almacenaje.

La salida del recinto fiscal, aqui las mercancias se reduciran al despacho aduanero

en la propia aduana esto conforme al articulo 35 de la LA, activando el mecanismo de
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seleccion automatizado y se entregaran de inmediato a quien las presentd si dicho
mecanismo determind que no se practicara el reconocimiento aduanero o bien, si determin6
el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento y durante su practica no se
detectaron irregularidades, procediendo al retiro del recinto fiscal y levantando las
limitaciones al dominio sobre ellas la ley habia impuesto esto conforme al articulo 43 de la
LA.

Las mercancias en deposito fiscal podran retirarse del lugar de almacenamiento
para:

1. Importase definitivamente, si son de procedencia extranjera.

2. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional.

3. Retornase al extranjero las de esa procedencia o incorporarse al mercado las de
origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan este régimen.

4. Importase temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de
exportacion autorizados por la Secretaria de Economia que anteriormente se denominaba
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, esto conforme al articulo 120 de la LA.

Como podemos observar el desaduanamiento pone al interesado en la posesién de
las mercancias; accede a continuar con su traslado a su lugar de destino; elimina las
limitaciones de dominio a que estaban sometidas y consiente que el importador las pueda
usar, disfrutar, y disponer sin mas limitaciones que las que imponga el régimen aduanero al
gue hayan se hayan destinado.

Hemos comentado en forma simple lo qué es el deposito fiscal y la actividad que
Ileva a cabo la aduana durante este proceso, no se a mencionado hasta este momento lo que
es el delito de contrabando, pero es en este momento cuando al activar el mecanismo de

revision automatizado también conocido como seméaforo fiscal, donde se efectlan las
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revisiones de las mercaderias de comercio exterior, sera en este momento cuando la
autoridad aduanera al momento de su entrada a depésito revisen la carta de pedimento, asi
como la documentacién correspondiente que certifique su legal importacién y se acrediten
las contribuciones y cuotas compensatorias.

La mayoria de los tratadistas de esta disciplina juridica, utilizan la denominacion de
infracciones para connotar a los ilicitos aduaneros. “Los ilicitos por su naturaleza pueden
clasificarse de caracter penal (delitos); o de caracter administrativo (infracciones,
contravenciones, faltas, transgresiones)”?%,

De acuerdo a nuestro régimen juridico podemos intentar clasificar los ilicitos
aduaneros en infracciones y delitos.

A las infracciones las subdividimos en leves y graves. Dentro de las leves
encontramos las siguientes:

1. Las relacionadas con el destino de las mercancias. Establecidas en el articulo 182
de la ley aduanera; las cuales seran sancionadas con las disposiciones establecidas por el
articulo 183 de la misma ley citada.

2. Las relacionadas con la obligacion de presentar documentacion y declaraciones.
quienes violen los supuestos del articulo 184 de la ley aduanera, y se le aplicaran las multas
que establece el articulo 185 de la ley de la materia.

3. Las relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancias de
comercio exterior. aquellos que transgredan lo establecido en el articulo 186 de la ley
aduanera, se le aplicaran las sanciones establecidas por el articulo 187 de la ley antes

mencionada.

228 Ibid, p.537.
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4. Las relacionadas con la clave confidencial de identidad. quienes violen los
supuestos del articulo 188 de la ley aduanera, se le aplicaran las sanciones establecidas por
el articulo 189 de la ley antes citada.

5. Las relacionadas con el uso indebido de gafetes de identificacion. Establecidas en
el articulo 190 de la ley aduanera; las cuales serdn sancionadas con las disposiciones
establecidas por el articulo 191 de la misma ley citada.

6. La de circulacion indebida dentro del recinto fiscal. quienes violen los supuestos
del articulo 180 de la ley aduanera, y se le aplicaran las multas que establece el articulo 181
de la ley de la materia.

Como infracciones graves sefialamos:

1. La relacionada con la importacion y exportacion. Establecidas en el articulo 176
de la ley aduanera; las cuales seran sancionadas con las disposiciones establecidas por el
articulo 178 de la misma ley citada.

2. Tenencia ilegal de mercancias y comercio ilicito. Establecidas en el articulo 179
de la ley aduanera; las cuales seran sancionadas con las disposiciones establecidas por el
articulo 178 de la misma ley citada.

Dentro de los delitos incluimos: al contrabando, el equiparable al contrabando y el
robo de mercancias en recintos fiscales o fiscalizados. Establecidas en los articulo 102, 103
y 104 del Cddigo Fiscal de la Federacion.

Esta clasificacion tiene su base tanto en la naturaleza del ilicito asi como en la
gravedad del mismo.

Por su naturaleza, los delitos transgreden los derechos establecidos por la sociedad,;

En contraste las infracciones quebrantan disposiciones de caracter administrativo.
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Por su gravedad, los delitos son sancionados con penas privativa de libertad; Por su
parte las infracciones con sanciones de caracter econémico y arresto.

En nuestro pais por la gravedad de algunos ilicitos aduaneros, nuestra legislacion
establece la posibilidad de que sean castigados tanto con pena privativa de libertad como
con multa, es decir, que una misma conducta puede dar lugar a una infraccion
administrativa y a un delito; formandose por lo tanto un tipo mixto. En esta hip6tesis
normativa se encuentra el contrabando.

Las infracciones leves “son los actos u omisiones del contribuyente que puede o no
traer consigo la elevacion de los impuestos o requisitos al comercio exterior, siendo
siempre su sancién multa pecuniaria y no rebasando su aplicacion la esfera administrativa
de la autoridad aduanera.”?**

En nuestra clasificacion de infracciones, mencionamos los articulos donde se
encuentran contemplados los supuestos asi como las sanciones de las infracciones leves, a
continuacién comentaremos las infracciones relacionadas con el destino de las mercancias
y sus sanciones, debido a que las consideramos como las mas importantes para comprender
el estudio de esta investigacion, cometen las infracciones quienes:

I. Sin autorizacion de la autoridad aduanera:

a) Destinen las mercancias por cuya importacion fue concedida alguna franquicia,
exencion o reduccion de contribuciones o se haya eximido del cumplimiento de alguna
regulacion o restriccion no arancelaria, a una finalidad distinta de la que determind su
otorgamiento.

b) Trasladen las mercancias a que se refiere el inciso anterior a lugar distinto del

sefialado al otorgar el beneficio.

229 Maximo Carvajal Contreras, op. cit., p. 450.
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c) Las enajenen o permitan que las usen personas diferentes del beneficiario.

d) Enajenen o adquieran vehiculos importados o internados temporalmente; asi
como faciliten su uso a terceros no autorizados.

e) Enajenen o adquieran vehiculos importados en franquicia, o a la franja fronteriza
sin ser residente o estar establecido en ellas.

f) Faciliten a terceros no autorizados su uso, tratdndose de vehiculos importados a
franja o region fronteriza, cuando se encuentren fuera de dichas zonas.

Il. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancias importadas o
internadas temporalmente; no se lleve a cabo el retorno al extranjero de las importaciones
temporales o el retorno a la franja o region fronteriza en las internaciones temporales de
vehiculos; transformen las mercancias que debieron conservar en el mismo estado o de
cualquier otra forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado
en cuanto al destino de las mercancias correspondientes y la finalidad especifica del
régimen.

I11. Importen temporalmente vehiculos sin tener alguna de las calidades migratorias
sefialadas en el inciso a) de la fraccion IV del articulo 106 de esta Ley; importen vehiculos
en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o region fronteriza del
pais, o internen temporalmente dichos vehiculos al resto del pais, sin tener su residencia en
dicha franja o regién, o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos que
autoricen las importaciones referidas.

IV. Retiren las mercancias del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen
de elaboracién, transformacion o reparacion con una finalidad distinta de su exportacion o

retorno al extranjero.
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V. No presenten las mercancias en el plazo concedido para el arribo de las mismas a
la aduana de despacho o de salida, tratandose del régimen de transito interno.

V1. Presenten los pedimentos de transito interno o internacional con el fin de dar por
concluido dichos transitos en la aduana de despacho o en la de salida, sin la presentacion
fisica de las mercancias en los recintos fiscales o fiscalizados.

VII. Realicen la exportacion, el retorno de mercancias o el desistimiento de
régimen, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancias correspondientes en
la aduana de salida, esto con fundamento en el articulo 182 de la LA.

Las cuales serdn sancionadas con las disposiciones establecidas por el articulo 183
de la misma ley citada. Se aplicaran las siguientes sanciones a quien cometa las
infracciones relacionadas con el destino de las mercancias:

I. Multa equivalente del 130% al 150% del beneficio obtenido con la franquicia,

exencion o reduccion de impuestos concedida o del 70% al 100% del valor comercial de las
mercancias cuando se haya eximido del cumplimiento de las regulaciones y restricciones
no arancelarias, en los casos a que se refiere la fraccion I, incisos a), b), ¢) y f).
Multa equivalente del 30% al 50% del impuesto general de importacion que habria tenido
que cubrirse si la importacion fuera definitiva o del 15% al 30% del valor comercial de las
mercancias cuando estén exentas, en los casos a que se refiere la fraccion I, incisos d) y €)
y la fraccion I11. Tratdndose de yates y veleros turisticos la multa sera del 10% al 15% del
valor comercial.

I1. Si la infraccion consistié en exceder los plazos concedidos para el retorno de las
mercancias de importacion o internacién, segun el caso, multa de $500.00 a $750.00 si el

retorno se verifica en forma espontanea, por cada periodo de quince dias o fraccion que
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transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectue el retorno. EI monto
de la multa no excedera del valor de las mercancias.

No se aplicara la multa a que se refiere el parrafo anterior, a las personas que retornen en
forma esponténea los vehiculos importados o internados temporalmente.

I1l. Multa equivalente a la sefialada por el articulo 178, fracciones I, Il, 11l o 1V,
segun se trate, o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancias cuando estén
exentas, si la omisiobn en el retorno de las mercancias importadas o internadas
temporalmente es descubierta por la autoridad.

IV. Multa equivalente del 30% al 50% del valor comercial de las mercancias
correspondientes, en los demas casos.

V. Multa de $30,000.00 a $40,000.00 en el supuesto a que se refiere la fraccion IV.

VI. Multa equivalente del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancias en
los supuestos a que se refieren las fracciones V, VI y VII, esto con fundamento en el
articulo 183 de la LA.

No considero relevante comentar los demas supuestos que clasificamos ya que no
son objetivo primordial de esta investigacion, y solo lo haremos si en los siguientes puntos
establecidos en el capitulado de esta tesis lo necesitaran, para una mejor comprension de
nuestro estudio.

A continuacion comentaremos las infracciones graves, las cuales se defines como.

Son las que con pleno conocimiento volitivo de las personas, transgreden
ordenamientos legales con el propdésito de causarle un perjuicio pecuniario al fisco o
eludir las restricciones o prohibiciones impuestas por las autoridades a las mercancias
de comercio exterior, con el fin de proteger la economia nacional y a la sociedad. Su
castigo consiste en sancidn administrativa y privacion de la libertad, rebasando siempre
el &mbito de la autoridad aduanera por la denuncia, declaratoria de perjuicio o querella
que seZsI;ormuIa para que se solicite ante la autoridad judicial el ejercicio de la accién
penal.

230 | pid, p. 450.
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Comentaremos las infracciones relacionadas con la importacion y exportacion. La
legislacion aduanera asevera que comete esta infraccién aquel que introduzca al pais o
extraiga de él mercancias, en cualquiera de los siguientes casos:

Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su
caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse. Sin permiso de las autoridades
competentes o sin la firma electrénica en el pedimento que demuestre el descargo total o
parcial del permiso antes de realizar los tramites del despacho aduanero o sin cumplir
cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley
de Comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud publica, preservacién de la
flora o fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos a Normas
Oficiales Mexicanas(NOM) excepto tratandose de las NOM de informacion comercial,
compromisos internacionales, requerimientos de orden puablico o cualquiera otra
regulacion.

Cuando su importacion o exportacion esté prohibida o cuando las maquiladoras o
empresas pitex (programa autorizado por la Secretaria Economia), realicen importaciones
temporales de mercancias que no se encuentren amparadas en sus programas. Cuando se
ejecuten actos idoneos inequivocamente dirigidos a realizar las operaciones a que se
refieren las hipotesis anteriores, si éstos no se consuman por causas ajenas a la voluntad del
agente.

También comete la infraccidn quien internen mercancias extranjeras procedentes de
la franja o region fronteriza al resto del territorio nacional en cualquiera de los casos

anteriores, asi como quien las extraigan o pretendan extraer de los recintos fiscales o
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fiscalizados, sin que le hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por las
personas autorizadas para ello.

Igualmente se comete esta infraccién cuando en la importacion, exportacion o
retorno de mercancias el resultado del mecanismo de seleccién automatizado sefiales
reconocimiento aduanero y no se pueda realizar, por no encontrarse la mercancia en el
lugar establecido. Cuando las mercancias extranjeras en transito internacional se desvien de
las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratandose de
transito interno.

También se configura esta infraccion, cuando se introduzcan o se extraigan
mercancias por aduana diferente a la autorizada. Cuando no se acredite con la
documentacién aduanal la legal estancia o tenencia de las mercancias 0 que no se
sometieron a los tramites previstos en esta Ley, a para su introduccidn al territorio nacional
0 para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las
mercancias que se presenten ante el mecanismo de seleccion automatizado sin pedimento,
cuando éste sea exigible, o con un pedimento que no corresponda.

De igual manera, cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador
sefialado en el pedimento o en la factura sean falsos o inexistentes; o bien, en el domicilio
sefialado no se pueda localizar al proveedor o importador, asi como si la factura es falsa,
esto con fundamento en el articulo 176 de la LA.

Se desprende de estas hipotesis que es el agente aduanal es quien introduce o extrae
del pais las mercancias y formula el pedimento con los documentos que el cliente le
entrega, por lo cual esta incapacitado para certificar si el domicilio del proveedor es cierto
y se localiza en el lugar designado de la misma forma criticamos la responsabilidad que se

deriva si la factura es falsa. El agente aduanal no es un perito, en grafoscopia, o por
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cualquier otra técnica para reconocer si es apocrifo un documento. En todo caso quien si
conoce tales circunstancias, es el importador o exportador y solo él debe ser el responsable.

Se presume cometida la infraccion relacionada con la importacion y exportacion
cuando existe la siguientes presunciones:

a) Se descarguen subrepticiamente mercancias extranjeras de los medios de
transporte, aun cuando sean de rancho o abastecimiento.

b) Una aeronave con mercancias extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el
trafico internacional, salvo causa de fuerza mayor.

¢) Cuando durante el plazo de 18 meses la empresa maquiladora o empresa con
programa de exportacion autorizado por la Secretaria de Economia que hubiere efectuado
la importacion temporal, no acredite que las mercancias fueron reformadas al extranjero, se
destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentren en el domicilio donde se llevara a
cabo el proceso industrial manifestado en el programa.

d) Se introduzcan o extraigan del pais mercancias ocultas o con artificio tal que su
naturaleza pueda pasar inadvertida, si su importacion o exportacion esta prohibida o
restringida o por la misma deban pagarse los impuestos al comercio exterior.

e) Se introduzcan al pais mercancias o las extraigan del mismo por lugar no
autorizado.

f) Se encuentren en la franja o region fronteriza mercancias que deben llevar
marbetes o sellos, sin ello.

g) Se encuentren fuera de la franja o region fronteriza, mercancias que lleven los
marbetes o sellos que s6lo son aplicables a mercancias para esas areas geograficas.

h) Cuando sean mercancias susceptibles de ser identificadas individualmente, por su

nimero de serie, parte, marca, modelo, especificaciones técnicas o comerciales
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distinguiéndola de otras similares; y estos datos no se consigne en el pedimento, en la
factura, en el documento de embarque o en relacion que en su caso se haya anexado al
pedimento.

i) Se exhiban para su venta mercancias extranjeras sin haberse imputado
definitivamente o estar en depdsito fiscal salvo las muestras y muestrarios importados
temporalmente.

j) Cuando las mercancias extranjeras destinadas al régimen de depdsito fiscal no
arriben en el plazo estipulado al almacén general de depoésito o a los locales autorizados,
esto con fundamento en el articulo 177 de la LA.

Se puede exhibir que las presunciones que establece la ley aduanera no todas puede
considerarse auténticas presunciones. La presuncion “es la indiferencia de un hecho
desconocido que se realiza a partir de circunstancias conocidas, es pasar de un hecho
conocido a otro desconocido; los hechos conocidos que la ley aduanera establece, son
auténticas hipotesis, tipos de infraccion. Si acaso sélo la que preceptua la fuerza mayor
para el caso de que aterrice una aeronave en un lugar no autorizado puede constituir
presuncion.”®' Son criticables estas presunciones pero por no ser materia de nuestro
estudio ya no las analizaremos de forma mas minuciosa.

Comentaremos por ultimo las agravantes antes de hablar del delito de contrabando,
las agravantes en todas las infracciones de caracter aduanero, “se considera como agravante
los casos de reincidencia cuando por segunda 0 mas veces, se cometa una infraccion que

232

tenga como consecuencia la omisién en el pago de las contribuciones. por ejemplo

cuando se haga uso de documentos falsos o bien, se hagan constar operaciones inexistentes.

21 |bid, p. 467.
%32 1bid, p. 471.
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El delito de contrabando se define como “el fraude cometido en detrimento del

Estado, eludiendo las leyes fiscales que gravan la exportacion, importacion y trafico de

mercancias sujetas al pago de los impuestos aduaneros”.?*®

Encontramos que la regulacion del contrabando como delito es sancionado con pena
corporal en el Codigo Fiscal de la Federacion vigente. En éste caso el Codigo Fiscal esta
estimado como una ley especial atenta a lo ordenado por el articulo sexto del Cédigo Penal
Federal, el cual consiente que algunas leyes particulares regulen conductas antijuridicas.
Por lo tanto el titulo 1V, capitul6 Il, el Codigo Fiscal, tipifica los delitos denominados
fiscales.

El delito de contrabando se encuentra contemplaba en el cddigo fiscal de la

federacion que a la letra dice:

Articulo 102.- Comete el delito de contrabando quien introduzca al pais o
extraiga de él mercancias:

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas
compensatorias que deban cubrise.

I1. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.

I11. De importacién o exportacion prohibida.

También comete delito de contrabando quien interne mercancias extranjeras
procedentes de las zonas libres al resto del pais en cualquiera de los casos anteriores,
asi como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido
entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello.

No se formulara la declaratoria a que se refiere el articulo 92, fracciéon 11, si el
monto de la omision no excede de $100,000.00 o del diez por ciento de los impuestos
causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulara la citada declaratoria si el monto
de la omision no excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que deban
cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificacion arancelaria por diferencia de
criterio en la interpretacion de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos
generales de importacion o exportacién, siempre que la descripcidn, naturaleza y
demas caracteristicas necesarias para la clasificacion de las mercancias hayan sido
correctamente manifestadas a la autoridad.”®*

Se puede desprender de este articulo que comete este delito el que introduzca
mercancia a nuestro pais, omitiendo el pago parcial o total de las contribuciones o cuotas

compensatorias que deban pagarse por el ingreso de ellas.

233 Gonzalo Fernandez de Le6n. Diccionario juridico, México, Porrda, 2003, p. 99
234 Codigo Fiscal de la Federacion, op. cit., p.125.
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Claramente se observa que necesariamente se tiene que omitir el pago de las
contribuciones o las cuotas compensatorias; en el caso de una mercancia a la cual se le
aplico una medida en frontera, esta no se detuvo por el hecho de omitir sino que a esta se le
aplica la retencion en la aduana, por que estas no fueron importadas por persona autorizada
por aquella que si lo puede hacer, es decir el titular de la marca o patente se les detiene por
que son materia prima para la elaboracion de un producto similar a una mercancia de
dudosa procedencia, por que la materia prima fue conseguida a un menor precio para ser
ensamblada en nuestro pais formando parte de una marca reconocida, es evidente que las
mercancias si pagan los impuestos o0 cuotas compensatorias y se les aplica el procedimiento
que establece el despacho aduanero, el cual ya comentamos en el capitulo tercero, y en esta
punto lo aclaramos al describir el deposito de mercancias, es por ello que estan de acuerdo
con lo que establece nuestra legislacién en materia aduanera.

Para poder proceder penalmente por el delito de contrabando y de robo de
mercancias en recintos fiscales o fiscalizados, es necesario que la SHCP previamente
declare que el fisco federal ha sufrido o puede sufrir un menoscabo o bien, dicte una
declaratoria de los casos de contrabando de mercancias que estén exentas del pago de
impuestos pero requieren permiso de la autoridad competente o sean mercancias de trafico
prohibido. En el caso del delito equiparable al contrabando, debera de formular la querella
correspondiente, independientemente del estado en que se encuentre el proceso
administrativo en materia aduanera.

Todos los procesos para estos delitos podran sobreseerse si asi lo solicita la SHCP,
siempre y cuando los procesados paguen las contribuciones causadas por los hechos

imputados, las sanciones y los recargos o bien garanticen apropiadamente los créditos
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fiscales. Esta peticion puede hacerse discrecionalmente hasta antes de que el ministerio
publico federal formule sus conclusiones.

Podemos observar que en este delito la Secretaria de Hacienda al dictaminar el dafio
o0 la declaratoria de perjuicio; haré la cuantificacion de dichos dafios o perjuicios. Asi esta
cuantificacion solo surtird efecto en el procedimiento penal sin que afecte en el
procedimiento administrativo, en este delito la autoridad judicial no imputara sancién
pecuniaria, toda ves que la autoridad administrativa hara efectivas las contribuciones
omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte
al procedimiento penal.

El Cdodigo Fiscal de la Federacion, tipifica en forma similar el delito de contrabando
en correlacién con los supuestos sefialados como infraccion administrativa en relacion con
la importacién y exportacion de mercancias es por ello que quiero hacer notar que en los
supuestos del articulo 103 del Cédigo Fiscal de la Federacion no hay ninguna figura que se
parezca y mucho menos se tipifique a una medida en frontera aplicada a una mercancia de

dudosa procedencia.

Articulo 103.- Se presume cometido el delito de contrabando cuando:
I. Se descubran mercancias extranjeras sin la documentacion aduanera que acredite que
las mercancias se sometieron a los tramites previstos en la Ley Aduanera para su
introduccion al territorio nacional o para su internacion de la franja o region fronteriza
al resto del pais.
I. Se encuentren vehiculos extranjeros fuera de una zona de veinte kilémetros en
cualquier direccion contados en linea recta a partir de los limites extremos de la zona
urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentacion a que se refiere la fraccién
anterior.
I11. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancias que resulten al efectuarse
la descarga de los medios de transporte, respecto de las consignaciones en los
manifiestos o guias de carga.
IV. Se descarguen subrepticiamente mercancias extranjeras de los medios de
transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso econémico.
V. Se encuentren mercancias extranjeras en trafico de altura a bordo de embarcaciones
en aguas territoriales sin estar documentadas.
VI. Se descubran mercancias extranjeras a bordo de una embarcacién en trafico mixto,
sin documentacién alguna.
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VIl. Se encuentren mercancias extranjeras en una embarcacién destinada
exclusivamente al trafico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado
puerto extranjero antes de su arribo.

VIII. No se justifique el faltante de mercancias nacionales embarcadas para trafico de
cabotaje.

IX. Una aeronave con mercancias extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el
trafico internacional.

X. Las mercancias extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no
autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo.

XI. Las mercancias extranjeras sujetas a transito internacional se desvien de las rutas
fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratdndose de
transito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida.

XII. Se pretenda realizar la exportacién, el retorno de mercancias, el desistimiento de
régimen o la conclusion de las operaciones de transito, en el caso de que se presente el
pedimento sin las mercancias correspondientes en la aduana de salida.

XIII. Las mercancias de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depésito
fiscal no arriben al almacén general de depdsito que hubiera expedido la carta de cupo
para almacenar dicha mercancia o a los locales autorizados.

XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las
autoridades aduaneras para recibir la visita de inspeccién de la autoridad aduanera, o
las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que
realicen el transporte internacional no regular omitan requerir la documentacion que
compruebe que la aeronave recibi6 la visita de inspecciéon o no la conserven por el
plazo de cinco afios.

XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el articulo 108 de la
Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportacion autorizados por la
Secretaria de Economia, de mercancias que no se encuentren amparadas en los
programas autorizados; se importen como insumos mercancias que por Sus
caracteristicas de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a
procesos de elaboracidn, transformacién o reparacion; se continde importando
temporalmente la mercancia prevista en un programa de maquila o de exportacion
cuando éste ya no se encuentra vigente o cuando se continle importando
temporalmente la mercancia prevista en un programa de maquila o de exportacion de
una empresa que haya cambiado de denominacion o razén social, se haya fusionado o
escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro
Federal de Contribuyentes y en la Secretaria de Economia.

XVI. Se transfiera la mercancia importada temporalmente por maquiladoras o
empresas con programas de exportacion autorizados por la Secretaria de Economia a
empresas que no cuenten con dichos programas, cuando la mercancia no se encuentre
amparada en el programa de la empresa adquirente o se encuentre vencido su plazo de
importacién temporal.

XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el articulo 108, fraccion | de la
Ley Aduanera que las mercancias importadas temporalmente por maquiladoras o
empresas con programas de exportacion autorizados por la Secretaria de Economia,
fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro régimen
aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevard a cabo el proceso
para su elaboracion, transformacién o reparacion manifestado en su programa.

XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancia importada temporalmente al
amparo del articulo 106 de la Ley Aduanera.

Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este articulo, no seré responsable el
agente o apoderado aduanal, si la comision del delito se origin6 por la omision del
importador de presentar al agente o apoderado aduanal la constancia de que cumplio
con la obligacion de presentar al Registro Federal de Contribuyentes los avisos
correspondientes a una fusién, escision o cambio de denominacion social que hubiera
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realizado, asi como cuando la comision del delito se origine respecto de mercancias
cuyo plazo de importacion temporal hubiera vencido.?

En este articulo encontramos el supuesto de las mercancias que ingresan al pais para
ser transformadas en maquiladoras que tienen autorizacion por lo programas autorizados
por la Secretaria de Economia, figura que ya comentamos en el capitulo anterior de manera
superficial, debido a que no es tan fundamental para nuestro estudio, asi como también las
que ingresaron bajo este programa y no retornaron al extranjero; la diferencia con las
medidas en frontera es que la mercancia se interna como materia prima y no se manifiesta
que va dirigida a una maquiladora para su transformacion, terminacion o reimportacion
después de ser transformada, nuestro sistema aduanero es muy complaciente, puesto que no
profundiza en la investigacion de las mercaderias, para averiguar tanto su origen como su
destino, la revision que realiza es mas enfocada a averiguar si es el tipo de mercancia, el
numero correcto, régimen adecuado, si se pagaron las contribuciones o las cuotas
compensatorias correspondientes de las mercancias que se importan. La autoridad aduanera
asi como el equipo y el sistema de registro de importadores no esta adecuado a la
actualidad que vive el comercio internacional.

Del delito de contrabando se sanciona conforme a lo que establece el articulo 104

del codigo fiscal de la federacion que la letra dice:

Avrticulo 104.- El delito de contrabando se sancionara con pena de prision:

I. De tres meses a cinco afios, si el monto de las contribuciones o de las cuotas
compensatorias omitidas, es de hasta $709,852.00, respectivamente o, en su caso, la
suma de ambas es de hasta de $1,064,777.00.

Il. De tres a nueve afos, si el monto de las contribuciones o de las cuotas
compensatorias omitidas, excede de $709,852.00, respectivamente o, en su caso, la
suma de ambas excede de $1,064,777.00.

I11. De tres a nueve afios, cuando se trate de mercancias cuyo trafico haya sido
prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades sefialadas en el segundo
parrafo del articulo 131 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

En los demés casos de mercancias de trafico prohibido, la sancion sera de tres a
nueve afios de prision.

%% Ibid, p.126.
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IV. De tres a seis afios, cuando no sea posible determinar el monto de las
contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate
de mercancias que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él o
cuando se trate de los supuestos previstos en los articulos 103, fracciones IX, XIV y
XIX'y 105, fracciones V, XII, X111, XV, XVIy XVII de este Cddigo.

Para determinar el valor de las mercancias y el monto de las contribuciones o
cuotas compensatorias omitidas, s6lo se tomaran en cuenta los dafios ocasionados antes
del contrabando.?®

A continuacién quisiera comentar el delito equiparable al contrabando.
Encontramos que a la figura de la equiparacion, recurre la doctrina cuando existen
determinadas conductas que no cuentan con todos los elementos del delito genérico, pero
que lesionan al mismo bien juridico preservado por la figura genérica genérico.

Se castiga con las mismas penas de contrabando a quien:

Adquieran mercancia extranjera que no sea para su uso personal, la enajene o
comercio con ella, sin la documentacidon que comprueba su legal estancia en el pais, o sin el
permiso previo de autoridad competente o sin marbetes o precintos, para los envases de las
bebidas alcohdlicas.

Tengan en su poder por cualquier titulo, mercancias extranjeras que no sean para su
uso personal, si los documentos o permisos previos marbetes o precintos a que se refiere el
parrafo anterior.

Ampare con documentacion o factura auténtica, mercancia extranjera distinta de la
que cubre la documentacidn expedida. Tengan mercancias extranjeras de trafico prohibido.

Introduzcan mercancias a otro pais desde el territorio nacional omitiendo el pago o
total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese pais corresponda.

Cuando un exportador o productor de mercancias certifique falsamente su origen,
con la finalidad de que se importen bajo tratamiento arancelario preferencial, un pais con el

que se tiene un tratado o acuerdo de libre comercio. Para que proceda la querella se

2% Ipid, p.127.
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requiere que el tratado prevea sanciones, exista reciprocidad y la autoridad competente del
pais importador proporcione los elementos suficientes que demuestra la comision del
ilicito.

Cuando en perjuicio del fisco, se sefiale en un pedimento, el nombre, la
denominacion o razén social, domicilio fiscal o registro federal de contribuyentes de alguna
persona que no hubiera solicitado la operacion de comercio exterior.

Si se presentan o sean presentado ante la autoridad aduanera, junto al pedimento o
factura, documentos falsos, esto con fundamento en el articulo 105 del CFF.

Observamos también que en los supuestos equiparables al contrabando, tampoco se
encuentran elementos suficientes para poder encuadrar a las medidas en frontera que son el
objeto y motivo de estudio del presente trabajo.

Por ultimo quisiera establecer lo que es el decomiso ya que es una accion que las
autoridades competentes han formulado como medida preventiva o definitiva en la solucion
de una infraccion o de un delito. “El decomiso es una modalidad que las leyes imponen a la
propiedad privada en razén del interés publico que debe prevalecer sobre el particular.”?*
Asi como también pensamos que esta es una sancion que puede ser forzosamente
impuesta, cuando asi lo establezcan las disposiciones legales de orden puablico. Asi
podemos observar puede tener la naturaleza de una medida preventiva que conduce hasta la
destruccion del objeto.

Asi podemos observar que el decomiso en forma de sancion sélo se emplea cuando
existe un ilicito que trae establecida esta determinacion, tal es el caso de las infracciones
relacionadas con la importacion y exportacion, y la tenencia y comercio ilicito de

mercancias; toda ves que se trate de mercancias de trafico prohibido; en ciertos casos

27 Maximo Carvajal Contreras, op. cit., p. 489
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mercaderias de tréfico restringido, sujetas a regulacion de tipo no arancelario o que no se
acredite con la documentacion aduanal a que se redujeron a los tramites del despacho para
su introduccidn legal a nuestro pais.

El derecho aduanero contempla al el decomiso como la pérdida de la propiedad de
las mercancias objeto de infraccion en favor del fisco federal; para el duefio de estas,
cuando el ilicito sea efectuado con mercancias prohibidas, en ciertos casos mercancias
restringidas o reguladas, faltando la autorizacion requerida e imponiéndose las sanciones
correspondientes. Igualmente, cuando no se certifigue que cumplié con los tramites y
formalidades para su introduccion a nuestro pais.

El articulo 183-A de la Ley Aduanera, nos establece los casos en que las mercancias
pasan a ser propiedad del fisco federal por decomiso, independientemente de otras

sanciones que le correspondan.

4.5 PROCEDIMIENTO SEGUIDO HASTA HOY

En el presente punto comentaremos el procedimiento de las medidas en frontera de la
propiedad intelectual, desde el estudio de la proteccion que otorga el derecho aduanero; las
medidas en frontera de la propiedad intelectual requieren también estudiar si las medidas y
los procedimientos en materia de defensa, previstos en tratados internacionales de los que
México es parte y su integracién a la ley mexicana, llegan a constituir este tipo de
regulaciones de defensa. Para precisar con claridad el ambito en el que se producen estas
medidas en frontera, es Util exponer brevemente los diversos aspectos de la propiedad
intelectual y su relacion con las importaciones y exportaciones de mercancias. Cave hacer
mencién que también cuando hablemos de medidas de defensa en este punto estaremos

haciendo referencia a las medidas en frontera.
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Asi encontramos que disposiciones aduaneras establecen que las mercancias se
identifiquen de forma exhaustiva de tal modo que incluso abarquen su marca en los casos
en que los productos la exhiban. Tal es el caso de los articulos 36 fraccion | inciso g) y 177
fraccion VIII de la Ley Aduanera, que ordenan que los nimeros de serie, parte, modelo o
marca de la mercancia, cuando existan, se anoten en la factura, pedimento, documento de
embarque o en relacion anexa, con la finalidad de prevenir la evasion fiscal y evitar que
con el mismo documento de importacion se pretenda amparar mercancia diferentes o
adicionales a las que efectivamente cubrieron las contribuciones y agotaron las
formalidades.

Naturalmente que este aspecto no observa al comercio de la propiedad intelectual ni
a los derechos que de ella provienen y la referencia a las marcas comerciales sélo tiene

como finalidad identificar y distinguir las mercancias de otras similares.

Las leyes y tratados internacionales en materia de derechos de propiedad
intelectual buscan, ademas de otorgar proteccion, establecer medidas de defensa en
contra de la amenaza de violaciones a esos derechos. Este es el aspecto de la propiedad
intelectual (medidas de defensa) sobre el cual versa lo novedoso de los tratados
internacionales suscritos por México, asi como las reformas a las leyes de propiedad
intelectual y la ley aduanera en esta materia, estableciendo verdaderas acciones en
favor de sus titulares.?®®

Si en la propiedad intelectual se pudiera establecer impedimentos a las
importaciones o exportaciones de mercancias, cuando el importador o exportador no
posean ninguna calidad ni relacién con los derechos intelectuales de las mercaderias
concernientes. Este estudio debe conducir a decretar los supuestos de aplicacion y la
trascendencias de las medidas de defensa y si estas llegan a consistir Unicamente en

regulaciones de tipo no arancelarias del comercio exterior.

238 SepUlveda, Cesar. El sistema Mexicano de Proteccion Industrial. Segunda Edicion. Editorial Porrua, S. A.
Meéxico, D.F.1981.p. 195.
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Podemos observar que no solo interesa a las disposiciones legales y tratados en la
materia constituir los derechos, sino también establecer las medidas aptas y efectivas para
defenderlos de la violacion o amenaza de violacion. En México para luchar enconta de
estas transgresiones opera un sistema mixto que contempla procedimientos ventilados ante
las autoridades administrativas como procedimientos ante las autoridades judiciales.
Trataremos de exponer los procedimientos que poseen el titular o el licenciatario de un
derecho de propiedad intelectual, cuando este piensa que alguien los esté infringiendo.

Las medidas que dentro del procedimiento, el interesado puede conseguir medidas
de defensa, pueden ser:

1. El procedimiento de declaracion administrativa de infraccion. Procedimiento que
ya comentamos en el capitulo tercero del presente estudio. De acuerdo con los articulos 1°.,
6°., 187, 199-bis 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI es la autoridad
competente en la materia y tiene facultades para tramitar y resolver las denuncias de los
titulares de los derechos de propiedad industrial referentes a las infracciones de sus
derechos. De acuerdo con los articulos antes citados tiene facultades para declarar la
comision de infraccion, imponer las sanciones administrativas que procedan y dictar las
medidas provisionales y definitivas consistentes en asegurar, retirar, impedir o prohibir la
circulacion en el mercado las mercancias infractoras.

2. Los procedimientos judiciales, que a su vez se pueden subdividir de la siguiente
forma:

a) Los procedimientos o juicios penales, estos se exponen para juzgar y sancionar
aquellos hechos que logran constituir delitos tipificados por el articulo 223 de la Ley de la

Propiedad Industrial, “para los cuales se aplicara una pena de 2 a 6 afios de prision y una
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multa de hasta 10,000 salarios minimos (articulo 224).”* Con la reforma del 2 de agosto
de 1994 al articulo 225 se excluye la atribucion que tenia el Ministerio Publico Federal para
aplicar medidas provisionales dentro de la averiguacion previa, y se conservé como
requisito de procedibilidad de la accién penal el dictamen técnico que formule el IMPI, por
lo que la accién penal siempre estara condicionada a la culminacion del procedimiento
administrativo.

Conforme al articulo 228 de la LPI los tribunales penales tienen atribuciones para,
dentro del juicio, adoptar las medidas provisionales que aseguren los bienes y conserven las
pruebas materia del procedimiento, previstas en la Ley y en los tratados internacionales de
los que México sea parte.

b) Los procedimientos o juicios civiles, de acuerdo con los articulo 221, 226, 227 y
228 de la LPI, el afectado por una transgresion a sus derechos de propiedad intelectual
podra demandar ante los tribunales civiles, federales o del orden comdn, la reparacion del
dafo y el pago de los perjuicios y gastos que le ocasione el juicio. En la reforma hecha en
1994, se establece que el monto de esos conceptos no podra ser menor al cuarenta por
ciento del precio de venta de las mercancias de que se trate, hecho que favorece al actor
eliminando la carga de la prueba.

Como se puede observar esta accion civil es independiente del procedimiento
administrativo y, dentro del juicio civil, el juez puede ordenar la aplicacién de medidas
provisionales que impidan la libre circulacion de las mercancias con el fin de evitar que se
sigan ocasionando dafos al titular de los derechos.

De acuerdo con los preceptos antes citados y con los articulos 1715y 1716 parrafo

1 inciso a) del TLCAN que se pueden observar en los anexos 3 y 4, asi como en el capitulo

29 |_ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 56.
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segundo de esta estudio y 44 y 50 del acuerdo TRIPS, dichas medidas tienen por propdsito
impedir que las mercancias objeto de la violacién de los derechos de propiedad intelectual
ingresen al mercado o circuito comercial del pais que celebra los procedimientos, es por
ello que los tratados antes comentados establecen que estas medidas se pongan en practica
inmediatamente después del despacho aduanal, de donde se puede desprender que mientras
las mercancias permanezcan en los recintos fiscales o fiscalizados bajo el control de las
autoridades aduaneras podran ser objeto de estas medidas provisionales o definitivas, ya
que estan en posibilidad de entrar al circuito comerciadle nuestro pais.

A diferencia del GATT y otros tratados internacionales que no contemplaba
medidas efectivas para adoptar medidas en frontera por considerar que era materia
reservada de la OMPI, las medidas en frontera consistente en la suspension del despacho
aduanero para la libre circulacion se mencionan en los articulos 1718 y siguientes del
capitulo de derechos de propiedad intelectual del TLCAN y 51 del acuerdo TRIPS, ambos
suscritos por México y que son los principios de los articulos 144 fraccion XXVIII, 148 y
149 de la LA, cuyas caracteristicas son las siguientes:

a) La sospecha de probables violaciones, a diferencia de los procedimientos
administrativos y judiciales en los que el actor o demandante esta obligado a probar que a
la fecha de su escrito inicial ya se han efectuado las infracciones y producido los dafios y
perjuicios, en el caso de estas medidas las infracciones o violaciones no se han
conformado, pero existen motivos legitimos para sospechar que puede realizarse una
importacion de mercancias falsificadas o de procedencia ilegitima o infracciones a otros
derechos intelectuales o industriales.

b) El aseguramiento de las mercancias, la suspension del despacho aduanero sélo

tiene por objeto asegurar las mercancias con el proposito de conservar la materia y las
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pruebas para hacerse valer en los procedimientos administrativos o judiciales, siendo
parecido a lo que en la préctica civil le llaman medios preparatorios a juicio.

Observando su naturaleza, las medidas de suspension del despacho aduanero sélo se
podran decretar para las mercancias que se sometan a despacho dentro de un determinado
periodo de tiempo (15 dias habiles) y, en caso de que este se haya suspendido, no podra
extenderse mas allé de cierto tiempo (20 dias habiles) sin que el solicitante haya presentado
0 iniciado los procedimientos legales, si se diera el caso de que dentro del termino se
hubieran iniciado los procedimientos, el interesado deberd promover la sustitucion de la
suspension del despacho por la aplicacion de las medidas provisionales y en caso de
aplicarse, las mercancias culminaran el despacho y una vez abandonado el recinto fiscal
pasaréan a disposicion de la autoridad administrativa o judiciales que lo dictamind.

c) La suspension al inicio del despacho aduanero, conforme al articulo 144 fraccion
XXVIII de la LA, se suspendera el despacho aduanero para la libre circulacion una vez
activado el mecanismo de seleccion automatizado, donde se ratifica que entretanto las
mercancias estén en el recinto fiscal en espera de ser destinadas a un régimen aduanero, las
mercancias no pueden ser objeto de esta suspension, dado que no ha comenzado el
despacho referido.

La Ley Aduanera omitié que estas medidas suspenden el despacho aduanero tal y
como se desglosa de su designacion en los tratados ya comentados. Lo que es muy claro es
gue una vez activada el mecanismo automatizado se suspenden los deméas actos del
despacho como puede ser el reconocimiento aduanero. Cuando se levante la suspension (si
no existiere procedimiento iniciado por el interesado o por el hecho de que no se decreto
una medida provisional) se continuara con el siguiente paso del despacho, que sera el que

haya marcado el mecanismo de seleccion.
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d) La suspension casuistica del despacho, observando los requisitos de la resolucién
que ordena la suspensién del despacho de las mercancias contenidos en el articulo 149 de la
LA, consistentes en el nombre del importador, la descripcién detallada de las mercancias,
aduana de ingreso y periodo estimado de ingreso al pais, se puede concluir que estas
resoluciones son rigurosamente de caracter individual y concretamente para cierta
operacion, por lo cual en ningun caso podran dictarse resoluciones de modo impersonal,
general o indefinidas.

e) Las medidas sujetas a fianza, el solicitante de la suspension del despacho debera
exhibir fianza suficiente para garantizar los dafios y perjuicios que se ocasionen al
importador de las mercancias y éste a su vez podra, una vez transcurrido el termino de la
suspension, otorgar contra fianza para que prosiga el despacho aduanero y se liberen las
mercancias.

A continuacién haremos una breve revisién de la documentacion que debera
acompariar a las mercancias, para acreditar el cumplimiento de las regulaciones, que operan
como obstaculos no arancelarios al comercio exterior. Entre los documentos que las leyes
requieren para amparar a las mercancias se encuentran:

1. Las facturas, en la ley mexicana han flexibilizado los requisitos de las facturas,
ya que elimind la obligacién de traducirlas cuando estan redactadas en los idiomas inglés o
francés asi como también elimino su certificacion consular.

2. El documento de transporte de las mercancias, al igual que los conocimientos de
embarque y las guias aéreas, sOlo necesita para que se celebre el despacho de las
mercancias que estén revalidados por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios.

3. La manifestacién de valor de la mercancia, este documento no es necesario para

el despacho de las mercancias, ya que sélo constituye un documento que ampara al agente
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aduanal de la responsabilidad por el valor declarado de la mercancia por el importador si se
integra al archivo o apéndice de dichos profesionistas.

De conformidad con los articulos 4°. Y 17 de la LCE y 36 fraccion | inciso b) y 184
fraccion | de la LA. Los documentos sefialados en los puntos 1, 2 y 3 carecen de la calidad
de regulaciones o restricciones no arancelarias, pues su omisién o presentacion fuera de
tiempo no impide la introduccion a nuestro pais o la extraccion del mismo de las
mercancias, originando que al no atenderse un previo requerimiento, al surgimiento de una
infraccion administrativa que se sancionara con una multa de caracter econémico. Es
importante también recordar que al momento de la elaboracion del pedimento

(declaracion)®*°

en la aduana ya se debid haber efectuado el pago de las contribuciones e
impuestos causados por la importacion, para que al presentarse la mercancia en aduana se
acuda con el pedimento y se proceda al despacho de la misma; esto con fundamento en los
articulos 43, 44 y 45 de la LA.

En la materia de propiedad Intelectual encontramos que en la suspension del
despacho de bienes para su libre circulacién, los negociadores del acuerdo sobre los
ADPIC se comprometieron y pactaron solicitar a los funcionarios fronterizos de todos los
suscribientes , que auxiliaran a los titulares de derechos en el cumplimiento de algunas,
pero no todas, las formas de propiedad intelectual. Concretamente, el Articulo 51 del
acuerdo sobre los ADPIC y el Articulo 1718 del TLCAN requieren que los suscribientes y

las partes creen procedimientos para suspender el despacho y la libre circulacion de las

mercancias de marca de fabrica y de las mercancias de procedencia ilegitima que lesionen

240 | a declaracién es una manifestacion por escrito, en las formas oficiales, que la autoridad impone, hecha
por el interesado o su legitimo representante en donde se indica el régimen aduanero que como destino se le
dara a las mercancias y los datos o documentos necesarios requeridos por la ley para lograr la destinacion. En
Meéxico este documento se denomina “pedimento”. Maximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero, decima
segunda edicion, Porra, México, 2004, p. 367.
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los derecho de autor, cuando el titular de la marca o del derecho intelectual presente una
solicitud por escrito.
En el acuerdo sobre los ADPIC, las mercancias de marca de fabrica o de comercio

falsificadas se definen como:

Cualesquiera mercancias, incluido su embalaje, que Illeven apuesta sin
autorizacion una marca de fabrica o de comercio idéntica a la marca validamente
registrada para tales mercancias, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales
de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que
se trate otorga la legislacion del pais de importacion.?**

Las mercancias pirata en el acuerdo ADPIC el se definen como:

Cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una
persona debidamente autorizada por él en el pais de produccion y que se realicen
directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacién de esa copia
habria constituido infraccién del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de
la legislacion del pais de importacion.*

El titular del derecho de propiedad intelectual debe tener suficientes motivos para
sospechar que las mercancias son falsificadas o de procedencia ilegitima. El titular de los
derecho debe asentar en la solicitud escrita de suspensién, una presuncion de la infraccion.
Asi como también, la solicitud también debe establecer una descripcion puntualizada de las
mercancias para que los funcionarios aduaneros puedan identificar dichos bienes. Asi como
también el titular de los derechos deben ser notificado, dentro del termino legal establecido
por cada miembro, si la solicitud de suspension fue aceptada. Si es aceptada, se debe
informar a los titulares del derecho sobre el periodo dentro del cual se espera que actien los
funcionarios de aduanas. Tanto el titular del derecho como el importador deben ser
notificado de cualquier suspension.

Aunqgue a los paises suscritos solo se les exige suspender las mercancias que se crea

que son falsificadas o de procedencia ilegitima, se les permite de forma expresa que

1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, op.
cit., p.37.
%2 |dem.ldem.  Idem.
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extiendan los procedimientos de suspension a otros tipos de infracciones referentes a los
derechos de propiedad intelectual, a condicion de que observen los requisitos establecidos
para el caso de las mercancias de procedencia ilegitima. También se permite a los
suscriptores, de forma expresa, ampliar estos procedimientos de suspension a las
mercaderias que se tenga la intencion de exportar y que incorporen derechos de propiedad
intelectual. Los convenios también acuerdan de forma expresa, que los suscriptores y las
partes no estan obligados a ampliar los procedimientos de suspension a mercancias en
transito, aun si se trata de mercaderias de procedencia ilegitima, o si se trata de mercaderias
amparadas por otras formas de propiedad intelectual. Asi como tampoco se le exige a los
suscriptores suspender el despacho de pequefias cantidades de mercancias que no tengan
caracter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envien en
pequefias partidas como lo establece el articulo 60 del acuerdo ADPIC.

Cuando se haya notificado al solicitante de que se ha suspendido el despacho de las
mercancias, el Articulo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC vy el parrafo 6 del Articulo 1718
del TLCAN exigen que el solicitante inicie un procedimiento judicial referente a una
decision sobre el fondo del asunto o solicite ante un tribunal una medida provisional que
extienda el periodo de suspension. Asi como también el solicitante debe informar a las
autoridades aduanales del inicio de la accién de infraccion o de la aprobacién de la medida
administrativa dentro de los diez dias siguientes a la notificacion de la suspensiéon. De lo
contrario, las autoridades aduanales deben proceder al despacho de las mercancias si se han
cumplido todas las condiciones necesarias para su importacion o exportacion. El periodo
de diez dias se puede ampliar por un mismo periodo de tiempo si se cumple con las

formalidades.
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En el caso de que se comience una accion por infraccion, el acuerdo sobre los
ADPIC y el TLCAN exigen, que el importador o el demandado puedan conseguir una
revision de la orden de suspension para acordar si ésta se deberia modificar, revocar o
confirmar.

En el caso de que se ordene una medida provisional que amplie el periodo de
suspension, el Articulo 55 del acuerdo sobre los ADPIC dispone de forma expresa que se
aplique el Articulo 50 del mencionado acuerdo relativo a las medidas provisionales. Como
resultado de esto, se aplican las disposiciones contenidas en el parrafo 6 del Articulo 50 del
acuerdo sobre los ADPIC que rigen la duracion de la medida provisional. De igual forma,
el parrafo 8 del Articulo 1718 del TLCAN aplica de forma expresa el parrafo 6 del Articulo
1716 del TLCAN, que rige la duracion de las medidas provisionales. De igualmente forma
la prérroga de una orden de suspension es efectiva entre tanto lo sea la medida provisional.
Las medidas provisionales caducan si el solicitante no solicita una decision sobre el fondo
del asunto dentro del termino establecido por las autoridad.

Las autoridades competentes deben de exigir al solicitante o al titular del derecho
que exhiba una fianza o garantia suficiente de acuerdo al valor de la mercancia, que proteja
al importador o al demandado contra pérdidas e impida que el solicitante de la suspension
abuse de los procedimientos, asi como también la autoridad deben tener la facultad de
exigir que el solicitante indemnice al importador por los dafios y perjuicios ocasionados por
una suspension ilegal, es decir, si se resuelve que el derecho no es legitimo o que no se
cometié ninguna infraccion.

En el caso de que se suspenda el despacho de las mercancias en la aduana el
importador tiene derecho a que las mercancias sean liberadas después de que transcurra un

termino de diez dias, o de veinte dias si el periodo fue prorrogado, después de pagar una
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contrafianza. Dicha fianza debe ser suficiente para indemnizar al titular del derecho por la
infraccion asi como el pago de esta no puede perjudicar al titular del derecho o impedirle
ejecutar otros recursos.

Los suscriptores deben otorgar a los funcionarios de las aduanas, la facultad de
consentir que los titulares de derechos inspeccionen las mercancias detenidas con el fin de
que setos puedan fundamentar sus su solicitud de infraccion, asi como también deben estar
facultados para permitir a los importadores inspeccionar las mercancias.

En el caso de que se resuelva que las mercancias detenidas son infractoras los
suscriptores pueden conceder a las autoridades competentes, la facultad de facilitar al
titular del derecho informacion sobre el importador, asi como la cantidad de las mercancias
retenidas. Informacion que serviria al titular del derecho para evitar futuras infracciones
por las mismas partes.

No se otorga a los funcionarios competentes la facultad de suspender el despacho de
mercancias sin una solicitud del titular del derecho (es decir, una suspension ex oficio). los
funcionarios estan formalmente autorizados para solicitar ayuda al titular del derecho a
efecto de establecer si se debe suspender el despacho de las mercancias. En tal caso, la
detencidn debera notificarse de forma inmediata al titular del derecho y al importador y se
aplicara el mismo periodo de tiempo como si la suspension hubiera sido requerida por el
titular del derecho.

Las autoridades competentes, deben autorizar a los funcionarios de aduanas, a
destruir o eliminar las mercancias infractoras, de acuerdo con los principios expuestos en
los articulos 46 del acuerdo sobre los ADPIC y 1715(5) del TLCAN. La destruccién o
donacidn de las mercancias detenidas no afecta la facultad del titular del derecho de lograr

que se le otorgue una indemnizacién por la infraccién. En el caso de mercancias de marca
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de fabrica, se prohibe explicitamente a los funcionarios consentir que el importador tome
posesion de las mercancias y las transporte a otro mercado en el mismo pais obsérvese

anexo 4.

4.6 CASOS PRACTICOS

Hemos explicado en anteriores puntos del presente estudio los procedimientos que sigue la
autoridad tanto en materia aduanera asi como en materia Intelectual, mismos que se
encuentran regulados en sus respectivas leyes y reglamentos y que establecen los
mecanismos que la autoridad utiliza para el ingreso de mercancias asi como para su
respectiva salida del pais; asi como los de proteccion a la propiedad Intelectual consistentes
en nulidad, caducidad, cancelacién y infraccién, este ultimo que para el presente trabajo es
de suma importancia. En el presente punto comentaremos diferentes casos practicos que
actualmente representan un fenémeno cada ves mas frecuente en el estudio de nuestra

materia, mismos que ya la autoridad resolvié y que ya son de conocimiento publico.

4.6.1 CASO KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V. VS MARTHA
SANCHEZ RAMOS

El presente caso se inician a peticion de la parte afectada “Koninklijke Philips Electronics,
N. V. la cual al tener conocimiento de que por una aduana “Nuevo Laredo Tamaulipas” se
estan introduciendo mercancias de las cuales son los legitimos titulares de los derechos;
éstos solicitan al IMPI, la imposicion de la medida provisional consistente en la suspension
de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera, fundando su peticion en el
articulo 199 bis de la ley de la propiedad industrial, en contra del infractor “Martha

Sanchez Ramos” por considerar que dicha persona realiza actividades que vulnera los
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derechos de sus patentes; ofreciendo las pruebas que consideran pertinentes las cuales se
pueden observar a en el capitulo correspondiente referente a las pruebas del ANEXO 5.2

El instituto fija una fianza para garantizar los posibles dafios que se puedan causar
al infractor en caso de no ser procedentes las medidas precautorias.

El importador mediante escrito sefiala un domicilio para que se almacene la
mercancia dentro de la aduana, pudiendo ser un almacén general de depdsito que esta
dentro de la aduana que suspendid la circulacion de la mercancia. El infractor regularmente
a través de un escrito hace observaciones relacionadas a la imposicion de las medidas
provisionales.

La parte afectada solicitan al instituto la declaracion administrativa de infraccion,
con fundamento en la fraccién XXV del articulo 213 en relacion con el diverso 25 fraccion
| de la ley de la propiedad industrial y ofrecer las pruebas en el capitulo correspondiente de
su escrito toda vez que se trata un procedimiento de caracter sumario y esto implica que se
tengan que ofrecer todas las pruebas o documentos que fundan la accién desde un inicio del
procedimiento.

Como unica hipétesis, sefialada por la parte actora aduce la actualizacion del
supuesto contemplado en la fraccion XXV del articulo 213 en relacion con el diverso 25
fraccion | de la ley de la propiedad industrial toda vez que considera que la presunta
infractora importa discos compactos al amparo de las patentes 174422 y 175243, sin su

consentimiento como legitima titular de las mismas, supuesto que establece lo siguientes:

Articulo. 213.-son infracciones administrativas:
XXV.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan
delitos.**

23 véase el expediente expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Martha Sanchez Ramos, con
ntmero de P.C. 265/2002(M-23)4902. y folio: 012141.
244 ey de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 51.
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Articulo. 25.-el derecho exclusivo de explotacion de la invencidn patentada
confiere las siguientes prerrogativas:

I.- si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas que fabriquen, usen, venda, ofrezca en venta o importen el producto
patentado, sin su consentimiento, y...%*®

Dentro de las pruebas que se ofrecieron destacan:

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 174422
portadora de registro Opticamente leible del tipo inscribible, aparato para fabricar esta
portadora de registro y aparato para registrar y/o leer la informacién en/desde una portadora
de registro.

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 175243 sistema
de grabacién de informacion, asi como dispositivo de grabacion y portador de grabacion
para utilizarse en dicho sistema de grabacion de informacion.

El oficio 07791 de fecha 24 de mayo de 2002, en el que se ordeno la suspension de
la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera.

El oficio 09451 de fecha 3 de junio de 2002, en que el instituto fijé una garantia
complementaria por un monto de 970,000 pesos.

El oficio 014646 de fecha 15 de agosto de 2002, en que el instituto requirié a la
demandada la informacidn correspondiente a los discos compactos que importa.

El oficio 326-SAT-A 24-3-685 de fecha 28 de mayo 2003, mismo que fue ofrecido
el 8 de julio de 2003 bajo el folio de entrada 06780, remitido por el Servicio de
Administracion Tributaria de nuevo Laredo Tamaulipas, remitio el acta de notificacion a la

presunta infractora.

3 1hid, p. 8.
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El escrito del dia 15 de octubre del 2002, con el folio de entrada 010282, presentado
por Martha Sanchez Ramos, a través del cual pretende dar contestacion al procedimiento
declaracién administrativa de infraccién instaurado en su contra.

El escrito presentado el 15 de enero de 2003 bajo el folio de entrada 00447, la parte
actora presento sus apuntes de alegatos, mismos que se admitieron el 7 de febrero de 2003
por oficio 01782.

De acuerdo con las facultades de inspeccion y vigilancia, previstas en los articulos
203 al 212 bis de la ley de la propiedad industrial y con la solicitud de declaracion
administrativa de infraccion antes sefialada, mediante oficio numero 323 de fecha 14 de
enero de 2003, rectores de este instituto se presentaron el dia 26 de febrero del mismo afio
en la aduana de nuevo Laredo Tamaulipas, sita en Ocampo 101, esq. quince de junio,
oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, sector centro, c. P. 88000, nuevo
Laredo Tamaulipas, entendiendo se la diligencia con una persona quien dijo llamarse Fidel
Gonzélez Betancourt, quien manifestd ser encargado de almacén, y estando presentes las
puertas se procedié a retirar las muestras del producto retenido en dicho lugar.

Mediante oficio 8698 de fecha 16 de junio de 2003, este instituto cité al fisico Pablo
Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips Electronics, N. V.,
para efecto de entregarle las muestras fisicas recabadas para la emision de su dictamen.

El escrito presentado el 14 de julio de 2003, bajo el folio de ingreso 06888, el fisico
Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips Electronics, N.
V., rindid su peritaje mismo que se admitié mediante oficio 010954 de fecha 17 de julio de
2003.

La autoridad resolvié de la siguiente forma:
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I. Se declara administrativamente la infraccion prevista en el articulo 213 fraccién
XXV en relacién con el diverso 25 fraccion I; de la ley de la propiedad industrial, por parte
de la C. Marta Sanchez Ramos.*®

I1. Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideracién que la C. Marta
Sanchez Ramos, tiene como actividad principal la importacion de discos compactos
gravables, por lo que cuenta con un patrimonio propio para la realizacion de dichas
actividades y con las condiciones que le permiten el ejercicio del giro del que se ocupa, y
dado que su conducta causa graves perjuicios a la titularidad de las patentes sefialadas,
sobre todo en los renglones econdmico y de prestigio por la comercializacién de los
productos sefialados, se impone al infractor con fundamento en las disposiciones legales
sefialadas en el cuerpo de la presente, una multa inicial consistente en el equivalente de
20,000 (veinte mil) dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, al 24 de
mayo del 2002, que podria adicionarse hasta por el importe de 500 dias similares, por cada
uno en que persista la infraccion, independientemente de la clausura o clausuras
temporales, arrestos administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan
conforme a las disposiciones legales previstas en la ley de la materia.?*’

I1l. Se ordend al infractor se abstengan de seguir importando discos compactos
gravable al amparo de las patentes 174422 portadora de registro 6pticamente leible del tipo
inscribirle, aparato para fabricar esta portadora de registro y aparato para registrar y/o leer
la informacion en/desde una portadora de registro, y 175243 sistema de grabacion de
informacidn, asi como dispositivo de grabacion y portador de grabacién para utilizarse en

dicho sistema de grabacion de informacion, a menos de que cuente con el consentimiento

246 véase el expediente expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Martha Sanchez Ramos, con
ntmero de P.C. 265/2002(M-23)4902. y folio: 012141.
7 1 dem.
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otorgado por escrito del titular de las mismas le en comento para tales efectos, a percibida
de que en caso contrario, se le aplicaran las sanciones que conforme a derecho procedan.?*®

IV. Péngase a disposicion de la parte actora la poliza de fianza, exhibida dentro del
procedimiento en el que se actla, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 199 bis 4
de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual le sera entregada al momento de la notificacion
de la presente resolucién, misma que podra cancelar una vez que ésta quede firme.?*

V. Con base en el contenido de la presente resolucion y de conformidad con lo
dispuesto en la fraccion IV del articulo 212 bis 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, se
requiere a las partes para que dentro de los cinco dias siguientes al en que se notifique el
presente oficio, exhiban por escrito su propuesta sobre el destino de los bienes retenidos,
apercibidas de que en caso de no cumplir con lo anterior, se procedera conforme a lo
dispuesto en la fraccion 1V, del articulo y ordenamiento legal en cinta, esto es, dentro del
plazo de 90 dias de haberse dictado la resolucion definitiva, la junta de gobierno del
instituto decidira entre la donacién de los bienes o la destruccion de los mismos.?*°

El primer problema que encontramos dentro de esta resolucion es la incertidumbre
legal de quien debe de resolver sobre este tipo de asunto, es claro que por tratarse de la
invasion de los derechos que concede ser titular de una patente, el que resuelve es la
autoridad en materia de propiedad intelectual como se hizo en este caso, pero también es
cierto que como comentamos en el primer punto de este capitulo conforme al articulo 3, de
la Ley Aduanera la autoridad encargada de solicitar la ayuda de otras autoridades es la
aduanera y la encargada de resolver sobre mercancias de importacion asi como de

exportacién sera la administracion general de aduanas dependientes del SAT que a su ves

248 | dem.
249 1 dem.
20 1 dem.
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es un organismo que depende de la SHCP, la incertidumbre es tal que el articulo 144
fraccion XXVIII, 148 y 149, hace todo lo contrario a lo que establece el articulo 3 de la
citada ley, es decir la aduana retendra la mercancia a peticion de la autoridad en materia de
propiedad intelectual, es claro que como ya habiamos dicho anteriormente hay una
contradiccién ya que no existe ningln acuerdo, un decreto que establezca la cooperacion
entre estas dos autoridades, tampoco se encuentra establecido en la ley de coordinacion
fiscal; la ley de la propiedad industrial en ninguno de sus articulos establece de forma clara
y precisa que a través de ella se pueda solicitar a la aduana la retencion de la mercancia,
tampoco se puede desprender por analogia que ésta por el simple hecho de decir en el
articulo 199 bis fraccion quinta ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensién o el
cese de los actos que constituyan una violacion a la disposiciones esta ley, es importante
que exista claridad entre la coordinacion que debe de existir entre la autoridad en materia
de propiedad intelectual y la aduanera, es por ello que consideramos que los articulos
citados para disponer de las mercancias no son una excepcion a la ley aduanera y provocan
incertidumbre.

Es correcta la imposicién de la fianza para garantizar los dafios como lo establece la
Ley de la Propiedad Industrial pero en el caso de la reincidencia la sancion es minima por
el tipo de dafio que causa al titular de los derechos.

Es correcto pedirle al infractor que se abstengan de seguir importando sin el
consentimiento otorgado por escrito del titular de los derechos, pero también hay que
sefialar que actualmente no se cuenta con un sistema que permita a los titulares de los
derechos saber quién importa, cuando lo hacen, porque aduana introduce las mercancias,
que cantidad es la que importa y si este exhibi6 a la aduana una autorizacion por parte del

titular de los derechos; ciertamente como hemos comentado en los requisitos para un
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pedimento de importacion no se requiere exhibir esta autorizacién si ésta fuera parte de
ellos se evitaria este tipo de problemas.

No estamos de acuerdo, en que las partes se pongan de acuerdo en presentar un
escrito que exhiba su propuesta sobre el destino de los bienes retenidos antes de que la
autoridad decida que hacer con ellos ya que estos no se pusieron de acuerdo, el que la
autoridad permita que estos decidan el destino de estas implican més la legalizacion y el
permiso de lo prohibido que una forma eficaz de detener este tipo de problemas juridicos;
estan permitiendo al infractor cometer una y otra vez el mismo tipo de importacion, ya que
en la actualidad carecemos de la infraestructura suficiente para permitirle al titular de los
derechos tener conocimiento de quien es la persona fisica 0 moral que importa mercancias
sin autorizacion de ellos, los titulares de los derechos. Desde nuestro particular punto de
vista la mercancia debe ser destruida una vez que se resuelvan que efectivamente existe la
infraccion administrativa. Datos obtenido del expediente Koninklijke Philips Electronics,
N. V. Vs Martha Sanchez Ramos, con numero de P.C. 265/2002(M-23)4902. y folio:

012141, obsérvese anexo 5.2%*

4.6.2 CASO KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V. VS MARTHA
SANCHEZ RAMOS

En el presente punto exhibiremos otro caso ya resuelto en el cual es el mismo infractor del
anteriormente expuesto. Este al igual que el anterior inician a peticion de la parte afectada
“Koninklijke Philips Electronics, N. V.” la cual al tener conocimiento de que por la misma
aduana “Nuevo Laredo Tamaulipas” se estan introduciendo mercancias de las cuales son

los legitimos titulares de los derechos; éstos solicitan al IMPI, la imposicion de la medida

21 1dem.
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provisional consistente en la suspension de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera, fundando su peticién en el articulo 199 bis de la Ley de la
Propiedad Industrial, en contra del infractor “Martha Sdnchez Ramos” por considerar que
dicha persona realiza actividades que vulnera los derechos de sus patentes; ofreciendo las
pruebas que consideran pertinentes las cuales se pueden observar a en el capitulo
correspondiente a las pruebas del ANEXO 6.%%

La parte afectada solicitan al instituto la declaracion administrativa de infraccion,
con fundamento en los mismos articulos y fracciones anterior mente citados, asi como
también sefialan la misma hipotesis, que consiste en la violacion de los derechos de las
mismas patentes 174422 y 175243, sin su consentimiento como legitima titular de las
mismas.

Al igual que en el punto anterior la autoridad resuelve en los mismos términos ya
mencionados, son los mismos puntos en la resolucién del expediente con P.C. 266/2002(M-
24)4903; que los establecidos en el expediente con P.C. 265/2002(M-43)4902, comentado
en el punto anterior. En el anterior punto mencionamos varios desacuerdos con la
resolucion, en el presente nuestros desacuerdos van en el sentido de que este expediente
resuelve sobre la misma cantidad de discos (1,209,600) importados con un valor de
$967,680.00 pesos, pero en diferente contenedor, en el punto anterior el contenedor que
ingreso a aduana era el TA853542 y en el presente es el TA692917, se impuso la misma
multa por 20,000 dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, no se dio el
calificativo de reincidencia y no se castigo con arresto administrativo y no se adiciono el

importe de 500 dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal por cada uno

252 \éase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Martha Sanchez Ramos, con niimero de
P.C. 266/2002(M-24)4903. y folio: 12152.
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en que persista la infractora; se desprende clara mente que la infractora persiste en su
conducta de importar discos sin autorizacién del titular.

La autoridad juzga la presente infraccibn como si se tratara de la anterior
comentada, es claro que aunque la cantidad de mercancia importada coincide, por tratarse
de diferente P.C. y de diferente contenedor se desprende el razonamiento de que se trata de
diferente infraccion.

La autoridad resuelve con los mismos términos y las mismas palabras en los dos
expedientes, siendo que aun que se trate de la misma infractora (Martha Sdnchez Ramos) y
del mismo afectado (Koninklijke Philips Electronics, N. V.) se trata de diferente infraccion
administrativa. La autoridad desde nuestro particular punto de vista debié haber resuelto de
diferente forma por tratarse de diferentes asuntos, se debi6 adicionar el importe de 500 dias
de salario minimo general vigente en el Distrito Federal por cada uno en que persiste la
infractora o el arresto administrativo que contempla el articulo 214 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Articulo 214.Las infracciones administrativas a esta Ley o demas disposiciones
derivadas de ella, seran sancionadas con:

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

I1.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion;

I11.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.- Clausura definitiva; 2

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Se puede entender que por la cercania de las fechas de importacion la autoridad no
determino conforme al articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial que en su fraccion
I'y 1l dice:

Articulo 223. Son delitos:

23 |hid, p. 53.
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I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones 1l a XXII del articulo 213 de
esta Ley, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por esta razén haya
quedado firme;

I11. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulacién comercial, objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a

sabiendas, materias primas o insumos destinados a la produccion de objetos que

ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;**

El calificativo de reincidencia por las fechas de ingreso cercanas a aduana es severo,
pero se desprende que la conducta es intencional, ya que dafia econémicamente al titular de
las patentes, debido a que sus derechos tienen una vigencia de 20 afios improrrogables y
lesionan su prestigio, desde mi punto de vista la autoridad determino su razonamiento en
base a el hecho de juzgar dos expedientes como uno solo, y favoreciendo a la infractora, lo
cual es incorrecto por el hecho de que dafia de forma severa al titular de la patente y esto
sienta un precedente en cuanto a los criterios de resolucion y da paso a que las futuras
importaciones se desarrollen en un transcurso de cercania entre las fechas de importacion
por parte de los importadores para que sean juzgados como una sola infraccion y no
diferentes evitando que se de la reincidencia o se resuelva como delito toda ves que la
autoridad conoce de estos asuntos a peticion del afectado; el cual si no es expuesto por
estos la autoridad nunca tendria conocimiento de este fendbmeno que cada ves es mas
frecuente en las aduanas de nuestro pais. Datos obtenido del expediente Koninklijke Philips
Electronics, N. V. Vs Martha Sanchez Ramos, con numero de P.C. 266/2002(M-24)4903.

y folio: 12152, obsérvese anexo 6.2°°

24 |bid, p. 55.
2% Véase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Martha Sanchez Ramos, con niimero de
P.C. 266/2002(M-24)4903. y folio: 12152.
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4.6.3. CASO KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V. VS GUAYMI DE
MEXICO, S. A.DE C. V.

En el presente punto exhibiremos otro caso ya resuelto en el cual el afectado es el mismo
que ya hemos venido mencionando, en el caso del infractor aun que se trata de otro,
presenta el mismo tipo de infraccion cometida en los anteriores puntos comentados.

Este al igual que el anterior inician a peticion de la parte afectada “Koninklijke
Philips Electronics, N. V.” la cual al tener conocimiento de que por la misma aduana
“Nuevo Laredo Tamaulipas” se estaban introduciendo mercancias de las cuales son los
legitimos titulares de los derechos; éstos solicitan al IMPI, la imposicion de la medida
provisional consistente en la suspensién de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera, fundando su peticion en el articulo 199 bis de la Ley de la
Propiedad Industrial, en contra del infractor “Guaymi de México, S. A. DE C. V.” por
considerar que dicha persona realiza actividades que vulnera los derechos de sus patentes;
ofreciendo las pruebas que consideran pertinentes las cuales se pueden observar a en el
capitulo correspondiente a las pruebas del ANEXO 7.%°

La parte afectada solicitan al instituto la declaracion administrativa de infraccion,
con fundamento en los mismos articulos y fracciones anterior mente citados, asi como
también sefialan la misma hipdtesis, que consiste en la violacion de los derechos de las
mismas patentes 174422 y 175243, sin su consentimiento como legitima titular de las
mismas.

Al igual que en los puntos anterior la autoridad resuelve en los mismos términos y

las mismas palabras en los dos expedientes antes comentados. Se puede observar que el

2% v/éase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Guaymi de México, S. A. De C. V., con
nimero de P.C. 289/2002(M-30)5186. y folio: 12153.
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presente fendmeno de importacion se origina en la misma aduana “Nuevo Laredo
Tamaulipas” aun que en diferente fecha a los antes expuestos y que la cantidad (1,036,800)
de discos importados es inferior a la de los anteriores.

También podemos apreciar que la Unica diferencia que hizo la autoridad fue
imponer a la infractora una sancion equivalente a 18,000 (dieciocho mil) dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, en virtud de que esta viene importando
grandes cantidades de discos compactos gravables (CDR), en virtud de que la autoridad
ordeno la retencion de 1,036,800 discos con un valor de $747,625.00 pesos.

En los anteriores puntos expusimos nuestros desacuerdos con la resolucion emitida
por la autoridad, en el presente expediente reiteramos nuestros desacuerdos ya que se trata
de las mismas palabras, esto pone de manifiesto lo que comentamos en el punto anterior, en
el que deciamos que al resolver de la misma forma la autoridad creaba un precedente en el
criterio de resolucion y da paso a que las futuras importaciones se desarrollen en un
transcurso de cercania entre las fechas de importacion por parte de los importadores para
gue sean juzgados como una sola infraccion y no diferentes evitando que se de la
reincidencia o se resuelva como delito toda ves que la autoridad conoce de estos asuntos a
peticion del afectado. Si bien es cierto que en este expediente la Unica excepcion a que se a
una copia fehaciente de la anterior resolucion es la ya mencionada sancion de 18,000
(dieciocho mil) dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, y que se trata
de un solo expediente lo que da sustento a lo que acabamos de comentar es que en los

siguientes asuntos:
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1. CASO KONINKLIKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V. VS
COMERCIALIZADORA AGARONIAN, S.A. DE C. V.**’

2. CASO KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V. VS DIGITA
MAGNUM, S.A. DE C. V.**®

Fueran resueltos en los mismos términos que los ya comentamos y con las mismas
excepciones que se establecen en el presente expediente (la sancién en dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal), y que no podemos anexar al presente
trabajo toda ves que no contamos con ellos para comentarlos. Datos obtenido del
expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Guaymi de México, S. A. De C. V.,

con nimero de P.C. 289/2002(M-30)5186. y folio: 12153, obsérvese anexo 7.%*

4.6.4. CASO KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V. VS OFFICE MAX
DE MEXICO, S.DER. L. DEC. V.

Dentro de los mencionado encontramos que todos se han resuelto de la misma forma por lo
que el presente expediente es la excepcion ya que no continuo con el procedimiento se
resolvié de la siguiente forma, la resolucién administrativa contenida en el oficio 011560
del 17 de julio de 2002...2%° dado que KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N. V.,
titular de las patentes... y OFFICE MAX DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.,persona que
pretende importar portadoras de registro 6ptimamente leibles, del tipo inscribible (discos de

lectura por rayo laser, grabables) clasificadas en la fraccion arancelaria 8523.90.99, han

257 \/éase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Comercializadora Agaronian, S.A. De C.
V. con nimero de P.C. 344/2002(M-35)6860 II.

258 \/éase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Digita Magnum, S.A. De C. V. con niimero
de P.C. 571/2002(M-44)10793 II.

259 véase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Guaymi de México, S. A. De C. V., con
numero de P.C. 289/2002(M-30)5186. y folio: 12153.

290 v/¢éase el expediente Koninklijke Philips Electronics, N. V. Vs Office Max de México, S. de R. L. de C.V.
con ndmero de P.C. 323/2002(M-34)6285 I.
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convenido en desistirse del procedimiento tramitado en la solicitud de imposicién de
medidas provisionales... en apego a los puntos resolutivos Il y IV de la resolucién de
antecedentes, ordena con fundamento en el articulo 199 bis 5 de la Ley de la Propiedad
Industrial, el levantamiento de la medida de suspensién de la libre circulacion de
mercancias de procedencia extranjera, que recae sobre los bienes que pretende importar
OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..* En las consideraciones
manifestaron la siguiente con el siguiente numeral:

SEGUNDA .- Del estudio realizado al expediente, se concluye que, en virtud del
escrito presentado con fecha 16 de julio de 2002, con folio de entrada 007019, mediante el
cual José De la Sierra, Jr., solicitd que se tuviera por desistida en su perjuicio a su
mandante, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., de la solicitud de
imposicion de la medida provisional de suspension de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera, en contra de OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,
y dado que se promovié tanto en nombre de la solicitante como de la segunda, donde
ambos manifiestan haber llegado a un convenio de transaccion se tiene por aceptado el
desistimiento que se trata en la presente resolucion, por lo que se procede a declarar la
caducidad del presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el articulo 373
fracciones | y 11 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la
ley de la materia de acuerdo a lo previsto en el articulo 187 de la Ley de la Propiedad
Industrial 2%

Por lo cual la autoridad dicto la siguiente resolucion.

261 |dem.
262 | dem.
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Se declara la caducidad del procedimiento por desistimiento, al haber transaccién
entre las partes.?®

Se ordena el levantamiento de la imposicion de la medida de suspension de libre
circulacion de mercancias de procedencia extranjera, derivada del oficio 009924 del
25 de junio de 2002, en consecuencia, girese oficio al Administrador de la Aduana
de México, a efecto de que se libere la mercancia retenida en Cuitlahuac y
Ferrocarril Central s/n, colonia Cosmopolita, delegacién Azapotzalco, C.P. 02670,
México, Distrito Federal.2*

Pdngase a disposicion de la parte solicitante, la poliza de fianza 132355 del 25 de
junio de 2002, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) expedida
por Fianzas Monterrey, S.A., de conformidad con lo dispuesto por el articulo 199
bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual le serd entregada en el momento
de la notificacion de la presente resolucién.?®

Notifiquese la presente resolucion al Administrador de la Aduana de México, a fin
de que levante los efectos del acta de retencion relacionada con la tramitacion del
pedimento de importacion 02 20 3530-2000482, clave Al, que ampara la mercancia
consistente en 370,000 discos clasificados en la fraccién arancelaria 8523.90.99.%%°

Notifiquese esta resolucion a las partes.?®’

Como observamos en la anterior resolucion las partes prefirieron llegar aun acuerdo

y no continuar con el procedimiento ya que como se observo la resolucién de los puntos

anteriores la autoridad da la facultad a las partes de determinar que se va a hacer con la

263

265

Idem.
264 1dem.
ldem.
266 | dem.
27 | dem.

315



mercancia con un termino para quesee pongan de acuerdo y sino lo consiguen estos ella
determinara que hacer con la mercancia, claro es que el afectado prefiere resolverlo por la
via del acuerdo que continuar con un procedimiento que aparte de ser mas largo provocara
al final el resultado del acuerdo. Datos obtenido del expediente Koninklijke Philips
Electronics, N. V. Vs Office Max de México, S. de R. L. de C.V. con nimero de P.C.

323/2002(M-34)6285 I. Obsérvese el capitulo correspondiente a el Anexo 8.2

4.7 PROPUESTA DE REGULACION DE LAS MEDIDAS DE FRONTERA PARA
EL IMPI.

En el presente trabajo, en sus diferentes capitulos y puntos, se han comentado las diferentes
medidas existentes que nuestra ley contempla, de una forma no muy clara y precisa. Toca
el turno a la propuesta de regulacion; en el anterior punto se expusieron diferentes casos
practicos los cuales la autoridad resolvié en un mismo sentido; la autoridad siempre tuvo
conocimiento de éstos a peticion de parte, cosa que en la actualidad que nos atafie, ésta
deberia conocer de oficio para otorgar una mayor proteccion.

La realidad siempre rebasa a las figuras juridicas, es por ello que la constante
busqueda de soluciones para los fenémenos que surgen, obligan a que se voltee a ver como
otros resuelven este tipo de problemas. En el presente trabajo se han propuesto en los
diferentes puntos, ciertos ajustes que se consideraron necesarios para adecuar la realidad a
los fendmenos que surgen dia con dia.

Hay que aplaudir el hecho de que México se anexara al acuerdo ADPIC, por la
importancia y trascendencia que esto representa para la propiedad intelectual; hecho que ya

subrayamos en el punto donde tratamos las medidas en frontera que éste establece. Asi

288 | dem.
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como también el hecho de que la firma del TLCAN, fuera el motor para activar la
proteccion de los derechos intelectuales en México, mismo hecho que para que nuestro pais
formara parte del mismo, obligaba a México a la firma de diferentes tratados, asi como la
creacion especializada de una ley reglamentaria para los derechos de autor y para la
proteccion de la propiedad industrial, asi como también genera la creacién de los
organismos encargados de su proteccion.

Recordemos que en el presente trabajo hicimos referencia a instituciones extranjeras
y comentamos algunas de las formas en que proceden a resolver esta problematica que cada
dia es mas frecuente en el mundo. No aplaudimos todo lo que existe en otros paises y
tampoco decimos que hay que copiar sus métodos de solucidn, si bien encontramos que E.
U. A. y los paises de Europa se han convertido en un modelo de vanguardia, hay que
recordar que “el fracaso de multiples tentativas de imitar sin discernimiento una
civilizacion extranjera, nos ha ensefiado con dolor que tenemos un caracter propio y un
destino singular, que no es posible seguir desconociendo”.2%°

Si bien es verdad que nuestra materia tiende a globalizarse para unificar sus criterios
y otorgar proteccion; nuestra situacion tanto juridica, como econdmica y politica, son muy
diferentes a los paises industrializados que se ostentan en manifestar que son la vanguardia
en la proteccion de la materia; “tratandose mas especialmente de México, podemos afirmar
que a las normas europeas que antes imperaban se han ido sustituyendo con gran rapidez

por el ideal norteamericano”.?”® México no contando con los suficientes recursos debe

otorgar las mismas medidas de proteccion o superar las ya existentes.

289 samuel Ramos, El Perfil del Hombre y la Cultura en México, cuarta edicion, Espasa- Calpe Mexicana,
México, 1968, p. 85.
27 |hid, p. 87.
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En la actualidad existe un registro electrénico de importadores en la Administracion
General de Aduanas que no es publico y en el que no se puede tener acceso sino se es
importado. Esto debe ser modificado y actualizado para que sea un sistema al cual tanto
importadores, exportadores, titulares de los derechos de propiedad intelectual y autoridades
en la materia de derechos de propiedad intelectual, tengan acceso para tener conocimiento
de todos los pedimentos que ingresan o salen de nuestro pais. Esta podria ser una medida
particularmente efectiva, la creacion un sistema electronico, con los datos de todos los
derechos de propiedad intelectual que protege el Estado mexicano, para que las autoridades
aduaneras efectuaran la detencién de las mercancias en las fronteras a través de un
procedimiento de inscripcion previo de los derechos de propiedad intelectual ante estas
autoridades, mismo que al estar siempre al dia facilitaria una actuacion de oficio o a
peticion de parte, ya que los titulares de los derechos de propiedad intelectual siempre
estarian al pendiente, es claro que para que las medidas en frontera sean efectivas se
requiere de la constante cooperacion de los titulares de los derechos como de las
autoridades.

Debe existir un acuerdo de colaboracién entre el IMPI y la Administracion General
de Aduanas(AGA) que es dependiente de el SAT, por la razén que expusimos en este
capitulo cuarto de las constantes contradicciones que existen entre estos dos organismos.
Determinar la competencia de estas dos autoridades, ya que no esta establecida en forma
clara y no establece ninguna excepcion.

El IMPI, fue creado por nuestra legislacion como la autoridad competente para
resolver los problemas de propiedad industrial, y la Administracion General de Aduanas
como la encargada de el trafico de las mercancias de importacion y exportacion, esta

dependiente de el SAT que a su vez es de la SHCP; muestran el caracter econémico y
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financiero que representa el ingreso de cualquier mercancia para nuestro pais, es por ello
que esta autoridad resuelve sobre los problemas que se generan con el transito de las
mercancias y con el destino de las que son embargadas en favor de la Federacion o de la
beneficencia o destruidas, acto que fue abordado por el IMPI en las resoluciones
comentadas.

El IMPI desprende su competencia de los articulos 148 y 149 de la Ley Aduanera,
mismos que aunados al articulo 144 fraccion XXVIII de la ley antes mencionada son
contrarios al articulo 3, 150, 151, 152 y 153 del mismo ordenamiento, no existiendo
acuerdo o decreto de colaboracion y tampoco esta establecida por la Ley de Colaboracion;
problema que tiene que ser resuelto con la excepcion correspondiente en favor de la
autoridad en materia de propiedad intelectual.

Como ya mencionamos los pedimentos realizados por los importadores, deben ser
de conocimiento del IMPI, para que este ya sea a peticion de parte o de oficio tenga
conocimiento de ellos. Por el tipo de fendmenos que se presentan, en que las mercancias
entran sin la autorizacion de los titulares de los derechos, en la actualidad entran por
diferentes aduanas o por la misma, el producto puede estar terminado o en partes para
posteriormente ser ensamblado y puesto a la venta. El Instituto debe actualizarse en la
funcion de autoridad regulatoria, este debe hacer una constante revision de las mercancias
gue ingresan a nuestro pais. En México no hay obligacion por parte de los miembros de
oponer medidas suspensivas de despacho a las importaciones de mercancias puestas en el
mercado de otro pais por el titular del derecho o con su consentimiento (este es el caso de
las denominadas importaciones paralelas), a las mercancias en transito y/o a las mercancias
gue van a ser exportadas, esto de acuerdo con el articulo 51, los Paises Miembros del

Acuerdo ADPIC no tienen la obligacién de aplicarlo a las antes mencionadas.
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Existe la revision automatizada en las aduanas, la cual es aleatoria, como ya
explicamos consta de una revision a través de un seméforo fiscal; el IMPI debe hacer una
revision de todos los pedimentos que ingresan, es decir debe formar parte de las revisiones
en aduana, el importador debe de otorgar una constancia aprobada por el Instituto a la
autoridad aduanera de que ésta no viola la titularidad de ningun derecho. Asi como es
correcta la aplicacion de las medidas precautorias, es incorrecta la liberacion de las
mercancias a través de la contra fianza.

La autoridad debe solicitar a todo actor, que solicita la visita de inspeccion, a las
mercancias sometidas a medidas precautorias; que al obtener prueba fisica para constancia
de el acto violatorio que el titular del derecho pague el arancel u impuesto correspondiente
de las muestras, el cual a nuestro juicio y para agilizar el tramite debe de ser una tarifa fija
que establezca la Ley Aduanera en el articulo correspondiente, ya que estas no han sido
clasificadas arancelariamente y no han sido despachadas y desaduanadas.

Como comentamos en el punto pertinente al procedimiento aduanero, las medidas
en frontera son barreras de tipo no arancelaria, éstas al igual que todas, no deben ser la
excepcion en el trato que se les da a todas las deméas mercancias; deben ser puestas a
disposicion de la autoridad aduanera una vez determinada la infraccién administrativa, ya
que la autoridad encargada de decidir sobre el destino de estas es la aduanera, no se debe
permitir a las partes que decidan sobre el destino de las mercancias como primera opcion,
desde nuestro particular punto de vista éstas deben ser destruidas, ya que el permitir el
ingreso ayuda a que este tipo de fendmenos continte y fomenta la legalizacion del mercado
ilegal de cualquier mercancia.

Hemos examinado y analizado el delito de contrabando del cual como

mencionamos claramente no se adecua a este tipo de fendmeno, que cada dia es mas comdn
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en las fronteras, asi como también el de las importaciones paralelas el cual como ya dijimos
es distinto al de las medidas en frontera.

El hecho de que la LPI asi como la Ley Aduanera no mencionan, las medidas en
frontera de forma explicita permite que exista una incertidumbre de como se debe
solucionar este tipo de problemas; difiero totalmente con el hecho de que México cumpla
con las medidas en frontera establecidas en el acuerdo ADPIC, con el hecho de que nunca
fueron creados preceptos adecuados especificamente para este fendmeno, debemos crear
articulos que contemplen correctamente éstas medidas, asi como el procedimiento a seguir
cuando éstas sean solicitadas. No podemos seguir adaptando improvisaciones cada vez que
se presente este fendmeno.

Mencionamos claramente que el articulo 50 de las medidas precautorias adoptadas
por el acuerdo ADPIC, eran el modelo a seguir, mismo que se encuentra contenido en el
articulo 191bis de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien no es una copia fiel es una muy
buena adaptacion de este acuerdo, ya que es correcto que sea simplemente un modelo y no
una copia, de la misma forma debemos crear articulos especificos sobre las medidas en
frontera teniendo de modelo los mismos preceptos del acuerdo ADPIC, adaptandonos a la
realidad y a las posibilidades de nuestro pais.

En el articulo 60 del acuerdo ADPIC, encontramos la excepcion en la cual los
miembros pueden excluir las pequefias partidas de mercancias que no tengan un fin
comercial o que sea parte del equipaje personal de los viajeros, pero también es cierto que
esta salvedad es un punto muy amplio de discusién ya que al tratarse de una cantidad que
podemos llamar insignificante le restamos importancia mas sin embargo las pequefias
partidas de mercaderia pirata no dejan de ser ilegitimas por ser escasas en numero, y

tampoco careceran de caracter comercial por una cuestion meramente cuantitativa. El
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problema es siempre cualitativo; las mercaderias son legitimas o son copias ilegitimas, es
verdad que si es pirata su naturaleza no cambia por el simple hecho de no tener un fin
comercial, y expone a toda luz que este tipo de importacién de momento no significa nada
para el fin econémico politico que existe, no es tan importante el hecho de la mercancia que
acompafia a un viajero crezca como fenémeno, por que esta ruta no seria costeable para los
que producen pirateria; lo que a mi juicio es preocupante es la cuestion de que se entiende
por pequefias partidas ya que en la ultima parte del articulo antes citado se concesionan los

envios de la siguiente forma, “0 se envien en pequefias partidas™"*

se esta otorgando una
excepcion que la LPI y el acuerdo ADPIC no delimitan al establecer que se entiende por
pequefias partidas, tenemos que poder cuantificar esta cantidad ya que esta en el futuro
podria ser una ruta perfecta para la entrada de mercancia de procedencia ilegitima.

Es importante también capacitar de forma méas especializada a las autoridades
aduaneras puesto que estas no tienen los suficientes conocimientos en materia intelectual,
lo cual perjudica a los titulares de los derechos, debido a que resta la posibilidad de que
estas puedan actuar de oficio en asuntos de medidas en frontera, en la actualidad las
aduanas no actuan de oficio debido a su desconocimiento de la materia y aun que esto no se
encuentra contemplado como facultad tanto en la LA, como en la LPI, desde mi particular
punto de vista hay que capacitar a estas autoridades o en caso de no contar con esta
posibilidad, que el Instituto proporcione personal capacitado a las aduanas para que
cumplan con esta funcién, y en un futuro se pueda actuar de oficio en los casos de medidas

en frontera, en paises como Estados Unidos existe un organismo que coordinado con la

aduana y la oficina de marcas y patentes actla de oficio sobre este tipo de fendmenos

2™t Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, op.
cit., p. 49.
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juridicos, en el caso de nuestro pais no se hace pero hay que observar que esta es una
posibilidad que podemos utilizar de forma eficaz.

En México no es muy claro a que figuras de la propiedad intelectual se pueden
aplicar las medidas en frontera, por lo cual es de vital importancia que esto se establezca de
forma clara y precisa, ya que esto no se puede desprender por simple analogia o capricho
de un titular de derechos o de la misma autoridad, otro aspecto polémico que existe, es si
también se le tiene que otorgar proteccion a los derechos de propiedad intelectual en
tramite, como es el caso de los derechos de autor ya que el principio de proteccion
automatica, otorga proteccion a un autor aun cuando este esta en tramite, en el caso de un
signo distintivo recordamos que el principio que rige es primero en tiempo primero en
derecho, por lo cual resulta mas polémico el otorgar este tipo de proteccion debido al hecho
de que no se sabe si se va a conceder el signo distintivo y la proteccién que el Estado
otorga a los mismos y esto puede ser utilizado mas como argucia para efectuar una accion
de medidas sin contar con suficiente certeza juridica sobre los hechos violatorios que
lesiona una medida en frontera.

Concentrandonos en la falsificacion de marcas y dejando por un momento a un lado
las infracciones que representarian otros derechos, podemos sefialar que las mercaderias
con usurpaciéon de marcas se definen, en un sentido muy amplio abarcando no solo el
producto falsificado sino también sus logos, etiquetas, embalajes entre otros. Es de
importancia contemplar que en una marca que esta siendo pirateada se pueden incluir los
siguientes medios, la copia de esta; todo signo de la marca es decir el logotipo, la etiqueta,
el autoadhesivo, el folleto, los documentos de garantia e incluso presentados por separado
del producto y que constituya una falsificacion o copia de una marca registrada; los

embalajes donde se plasmen las marcas que compongan una falsificacion o reproduccion
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de marcas registradas; asi como el molde que sea destinado o adaptado especificamente a
la fabricacion de una marca que tenga por finalidad falsificar o copiar una marca registrada;
es asi como al ampliar las posibilidades que un usurpador puede adoptar, se podria no
solamente prohibir la fabricacién, importacién o exportacién del producto falsificado sino
también prohibir la entrada de los medios que muchas veces se utilizan para reproducir
ilicitamente un producto. En la actualidad se presenta el fendmeno de la mercancia que
entra en partes, es decir, las marcas o logotipos por una frontera y el producto en si mismo
por otra, asi, se podrian retener o decomisar los logotipos, etiquetas, adhesivos entre otros,
que se utilizan para identificar la mercancia aunque no se hayan puesto en el producto, con
ello se detendria la entrada de las mercancias que entran en partes que fueron elaboradas en
otros paises y que al entrar no constituyeron ninguna violacion de derechos de propiedad
intelectual, asi como se impediria que se maquilen en nuestro pais.

Hay que recordar que el agotamiento de las marcas se da en el momento de la venta
del producto por el titular o por alguien que esta autorizado para su distribucion o su
fabricacion, siempre y cuando cuente con el consentimiento del titular, al momento que lo
compra el consumidor, hay termina el derecho del titular no pudiendo prohibir posteriores
ventas por parte del consumidor cuando este producto es original, recordamos esto por el
hecho de que si lo que se esta comprando son partes, es decir los logos de una marcay se le
incluyen a un producto que no lo es, esto confirma que se trata de la usurpacion de una
marca, por que aun que los logos u etiquetas sean originales el producto sigue siendo una
copia ilegitima.

Otro aspecto relevante y no por demas menos polémico es el de que se extiendan las
medidas en frontera a las mercancias en transito y a las mercancias que vayan a ser

exportadas, que de cualquier modo, infringirian derechos de propiedad intelectual en el pais
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de transito o en el pais de la exportacion, respectivamente, en nuestro pais no se han
aplican las medidas a las mercaderias en transito ya sea por los diferentes motivos que
pueden existir, el hecho de que nadie lo ha solicitado o de que simplemente no lo
contempla nuestra ley, por lo cual hasta el momento y a nuestro juicio es correcto, ya que
es muy dificil tener certeza juridica sobre este tipo de mercancias; en mi particular punto de
vista esto es materia de un anexo al acuerdo ADPIC y de que todos los paises contratantes
utilizaran de forma muy eficaz las medidas, que existiera una coordinacién entre estos para
que pudieran solicitar a los distintos paises por donde circule una mercancia que se les
aplique dichas medidas; en el caso de las mercancias que van a ser exportadas, creo que si
se pueden aplicar las medidas, ya que al ser sometidas en la frontera a revision otorgaria
elementos suficientes para detenerlas, pero esto estaria sometido a la solicitud de un pais
extranjero que forme parte del acuerdo ADPIC, motivo por el cual como comentamos
anteriormente seria necesario que el mismo acuerdo lo regulara.

Es de particular importancia manifestar el hecho de que en nuestro pais la Ley
Aduanera, al momento de que una mercancia es asegurada, se prohibe la re exportacién de
las mismas, asi como también el redireccionarla, es decir, someter a otra destinacion
aduanera las mercancias falsificadas dentro del Estado, cumpliendo asi con lo establecido
por el acuerdo ADPIC en su articulo 59, hecho con el cual estamos totalmente de acuerdo
por tratarse de una medida que evita que los infractores traten de burlar a la ley.

Es importante comentar que en el caso de la violacion a un derecho de autor el
mecanismo tendria que ser un poco diferente al aplicado a las medidas en frontera que
lesionan una marca, ya que el INDA seria la autoridad competente para determinar si existe
la usurpacién de un derecho autoral, por lo cual proponemos que se efectué un estudio

adicional efectuado por el INDA en el cual exprese al IMPI y a la Administracion General
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de Aduanas sus criterios para determinar si existe una transgresion a los derechos atérales,
para que al efectuarse tanto las medidas como el procedimiento administrativo, exista
mayor certeza sobre lo que resuelva el IMPI al momento de conceder o no la infraccion.

Abundando una ves méas en el procedimiento que se puede seguir, me gustaria
comentar el aspecto de que este se realice de oficio, cosa que en la actualidad no se da, si
bien es verdad que la intervencion de la aduana se puede dar de oficio o a peticion de parte,
cuando durante un control en aduana ya sea por medio electrénico que hemos propuesto o
de forma fisica se detecte una mercancia falsificada, esta podra comunicar ese suceso al
titular de la marca para que éste en el plazo digamos de tres dias habiles pueda presentar
ante la misma Autoridad Aduanera una solicitud de intervencion.

Una ves iniciado el procedimiento de intervencion de oficio resulta necesario que la
Autoridad Aduanera proporcione los datos del importador, asi como de donde procede la
mercancia, la cantidad que ingresa, el domicilio del importador, el medio por el cual se
introduce, entre otros, y comunique al IMPI para que este a su vez comunique a la aduana
correspondiente, por la cual se presume entrara la mercancia falsificada que debe
intervenir, una ves que esta constate la existencia de este producto falsificado, esta
procedera a su retencién por un plazo de 10 dias habiles que se podran ampliar por otros 10
dias hébiles para efectuar la inspeccion.

En el caso de la visita y recoleccion de mercancias sospechosas que sirven de
muestra y prueba fisica, estas podrian ser enviadas al IMPI, para que este las examinare,
evitando el desplazamiento y viaje del inspector, asi se agilizaria y facilitaria el proceso de
inspeccion.

Una vez que esta se hayan retenido, es de vital importancia para el titular de los

derechos iniciar el procedimiento administrativo de infraccion ya que si la autoridad
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aduanera no recibe en el plazo antes comentado, la notificacién que acredite que se ha
iniciado la accién antes mencionada, esta autoridad no podra seguir reteniendo la
mercancia, teniendo que liberarla.

Es muy importante que en la Ley de la Propiedad Industrial, se creen preceptos que
le proporcionen a la autoridad en esta materia los suficientes medios para hacer ejecutar su
resoluciones, es decir que esta autoridad tenga la capacidad para obligar a los infractores a
pagar las multas que se les han impuesto. Asi como también es importante que exista una
mayor colaboracion entre la autoridad intelectual, la Administracion General de Adunas y
la Procuraduria General de la Republica, ya que sin la cooperacion de estas instituciones las
medidas en frontera carecen de eficacia en la solucion de este fendmeno. Incluso seria
importante que existieran mas preceptos que precisen esta coordinacion entre las
instituciones. para hacer mas eficientes las inspecciones de aquellos productos que han
ingresado a nuestro pais en partes, es decir, desarmados para posteriormente ser
ensamblados en el interior de nuestro territorio y evitar que la Aduana detecte que es
mercancia de ilegitima procedencia.

Las leyes en nuestro pais han sido creadas con el fin de fomentar el orden, la
proteccion de los hombre, asi como de sus posesiones, no distinguiendo clases sociales, ni
razas, para mi el derecho no es mas que un simple acuerdo de voluntades entre un grupo de
personas que convienen entre ellas un orden social; con el ideal de que la justicia es ciega,
“una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y
continua, como control de castigo y recompensa y como correccion, es decir como método

de formacién y transformacion de los individuos en funcién de ciertas normas”?’?. Pero en

22 Michel Foucault, op. cit., p.117.
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la realidad, el hombre la transforma a sus propios intereses, y crea los acuerdos sociales

como mejor le place y le beneficia, en palabras de Michel Foucault:

Imposible ser mas claro: las leyes son buenas, buenas para los pobres;
desgraciadamente los pobres escapan a las leyes, lo cual es realmente destacable. Los
ricos también escapan a las leyes, aun que esto no tiene la menor importancia puesto
que las leyes no fueron hechas para ellos. No obstante lo malo de esto es que los pobres
siguen el ejemplo de los ricos y no respetan las leyes.?

Es evidente que las medidas en frontera siempre estaran sujetas a un interés
Econdmico y Politico por parte del Estado, puesto que una mercancia al ingresar al pais
genera ingresos econémicos muy importantes, no importando si esta mercancia tiene una
legitima procedencia 0 no la tiene, lo verdaderamente relevante es que esta pagué sus
contribuciones al ingresar al territorio nacional, olvidandose de lo que establece la ley y de
los acuerdo firmados a nivel internacional, tal parece que es Estado se somete a la voluntad

de quien pude pagar por ello.

23 Ipid, p.106.
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CONCLUSIONES

Primera conclusion. Fue un acierto que México firmara el acuerdo ADPIC, por su
importancia en nuestra materia se convierte cada dia en un aspecto de regulacion mas
relevante, establece mecanismos de solucién, en la actualidad demuestran que el futuro de
la propiedad intelectual es la unificacion de una regulacion cada ves mas globalizada, cada
nacién adapta estos preceptos a su realidad juridica tanto en recursos como en su derecho
interno, si es verdad que se unifican criterios en el mundo para tratar de detener las
constantes violaciones a los derechos intelectuales cada pais de acuerdo con el ADPIC
establece sus propias formulas de solucidn y permiten una constante evolucion practica y
doctrinaria en nuestra materia. Al igual que el TLCAN, en su capitulo de propiedad
intelectual, este fue el incentivo que alentdé a México a actualizar su legislacion en esta
materia y lo saco de la lista de los paises denominados pirata.

Segunda conclusion. Debemos hacer una reforma a la Ley Aduanera, asi como a la
Ley de la Propiedad Industrial, en materia aduanera se debe establecer un capitulo donde se
establezca perfectamente las funciones de la aduana en casos de medidas en frontera, asi
como su competencia y cooperacion con las autoridades en materia de derecho intelectual,
en lo que concierne a la propiedad industrial este debe establecer un capitulo o articulos
gue contemplen perfectamente las medidas en frontera que existen y su procedimiento para
facilitar a los titulares de los derechos el acceso a la informacion de las mercancias que
ingresan cada dia a nuestro pais.

Tercera conclusion. Se debe hacer un acuerdo de cooperacion entre el IMPI y la
Administracion General de Aduanas, para que de forma coordinada se trabaje en el
combate a la competencia desleal que empieza a crecer cdmo uno de los fendmenos mas

peligrosos para la materia intelectual. Cémo también deben crear un sistema electronico a
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través del cual se tenga un control publico de todos los importadores y exportadores que
realizan operaciones comerciales en nuestro pais, el cual deber& proporcionar acceso tanto
a titulares de derechos intelectuales como a las mismas autoridades; en el caso de que un
derecho de propiedad intelectual se encuentre en tramite de renovacién ante el IMPI, se
debera hacer una anotacion en el sistema electronico en el que conste la renovacion de los
derechos, este tramite al igual que lo indica la Ley de la Propiedad Industrial, se debera
hacer con una anticipacion de seis meses y con una prorroga de seis meses; si no hiciere
caducaran sus derechos como lo indica la ley anterior mente citada, por lo cual se debera
de hacer la anotacion en el sistema computarizado.

La autoridad en materia Intelectual debera expedir un certificado de inscripcion al
sistema electronico a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, para que conste
la adhesion a esta opcion de monitoreo; asi como las autoridades aduaneras deberan de
inscribir todos los movimientos de comercio exterior que se realicen en nuestro pais; los
importadores deberian de recibir una constancia por parte de las autoridades intelectuales
donde conste que las mercancias que importan no son violatorias de derechos intelectuales
y por lo tanto no dafian los derechos de un titular. La constancia que otorgue el IMPI debe
ser un documento obligatorio para los importadores, ademas de los que establece la Ley
Aduanera, por consiguiente dicha constancia debe ser anexado al articulo de los
documentos que acomparian un pedimento en la Ley antes mencionada.

Debe ser obligatorio que todos los importadores registren una declaracion ante el
servicio aduanero y la autoridad intelectual en la cual se indicara la marca o marcas que
ostente la mercancia, o la que se fije en sus envases o envoltorios, asi como en el caso de
gue no las haya, se indique su inexistencia; en el supuesto de no existir marca en el

producto este debera indicar bajo protesta de decir verdad, el destino que se le va a dar, es
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decir, para que va a ser utilizada esta, asi el IMPI deberd monitorear este tipo de
mercancias para observar si estas coinciden en el lugar de su destino, el mismo importador,
asi como también con otras que pudiesen permitir la creacion de un producto de
procedencia ilegitima (pirata), donde la autoridad deber4 de manifestar estos datos en el
sistema electronico para que los titulares puedan ejercer la accion correspondiente. La
declaracion deberd contener los siguientes datos; nombre, domicilio del importador, la
clasificacion arancelaria, la cantidad que conforma el pedimento, el pais de procedencia en
el supuesto de no tener este dato, los datos del transportador, como también los del
despachador aduanero extranjero, y el precio de la transaccion.

Cuarta conclusion. Las medidas en frontera no son importaciones paralelas; estas
son importaciones que cuentan con la autorizacion del titular de los derechos de propiedad
intelectual. Asi como tampoco estas medidas son contrabando ya que estas pagan
contribuciones, impuestos, son sometidas a semaforo fiscal, son sujetas a revisiones de
caracter aduanero, son despachadas por la aduana, y cumplen con los requisitos de
importacion; al contrario de una mercancia de contrabando que conforme al tipo esta no
paga contribuciones, es introducida de forma ilegal al no ser declarada en las aduanas
cuando las introducen con otras mercancias que son iguales a las no declaradas en el mismo
pedimento, y en la mayoria de los casos no ingresa al pais por una aduana.

Quinta conclusién. No se debe permitir que las partes se pongan de acuerdo en
presentar un escrito que exhiba su propuesta sobre el destino de los bienes retenidos antes
que la autoridad decida que hacer con ellos, debido a que estos no se pusieron de acuerdo.
El que la autoridad permita que estos decidan el destino de las mercancias, implica mas la
legalizacion del mercado ilegal y el permiso de lo prohibido, que una forma eficaz de

detener este tipo de problemas juridicos; estan permitiendo al infractor cometer una y otra
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vez el mismo tipo de importacion; la mercancia de procedencia ilegitima que transgreda
una medida en frontera debe ser destruida una vez que se resuelva que efectivamente existe
la infraccion administrativa. La autoridad encargada de ejecutar la destruccion de las
mercancias debe ser la administracion general de aduanas, mediante la aduana donde se
encuentra retenida la mercancia, una vez que la autoridad intelectual determino que existe
la violacion a un derecho de propiedad intelectual.

Sexta conclusion. La autoridad intelectual no debe imponer una misma resolucion
para dos violaciones de medidas en frontera aun cuando se trate de la misma infractora, es
decir esta debe sancionar de forma independiente cada infraccion que se le presente, en el
supuesto de que la medida en frontera sea solicitada para una patente que a sido
perjudicada por un importacion de ilegitima procedencia, el calificativo de reincidencia
debe ser més severo al tratarse de dos 0 mas importaciones con una fecha cercana y
tratandose del mismo importador apreciandose una conducta intencional o se presuma esta.

Puesto que el procedimiento administrativo de infraccion es resuelto por el IMPI,
esta autoridad deberia formar parte de las revisiones aleatorias del semaforo fiscal, también
la autoridad debe requerir a todo actor, que solicita la visita de inspeccién, a mercancias
sometidas a medidas precautorias; que al obtener prueba fisica para constancia de él acto
violatorio, el titular del derecho pague el arancel e impuesto correspondiente de las
muestras, el cual a nuestro juicio y para agilizar el tramite debe constar en una tarifa fija
que establezca la Ley Aduanera.

Séptima conclusion. A nuestro juicio las medidas en frontera son un tipo especial de
barreras de tipo no arancelario, que no establece la Ley, ni la doctrina en México, por las
pequefias diferencias que guarda con las establecidas y el caracter econémico politico e

internacional que significaria establecerlas como barreras de tipo no arancelario,
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haciéndose notable que nuestro pais en la actualidad no cumpla con las medidas en frontera
establecidas en el acuerdo ADPIC, debido a que nunca fueron creados preceptos adecuados
especificamente para este fenémeno, podemos observar el caso de las medidas
provisionales que establece México en el articulo 191bis de la Ley de la Propiedad
Industrial, es una buena adaptacion del articulo 50 de las medidas precautorias adoptadas
por el acuerdo ADPIC, es correcto que sea simplemente un modelo y no una copia, de la
misma forma debemos crear articulos que contemplen correctamente éstas medidas, asi
como el procedimiento a seguir cuando éstas sean solicitadas.

Debemos delimitar que se entiende por envio en pequefias partidas, se tiene que
poder cuantificar esta cantidad, debido a la forma en que se establece en el articulo 60 del
acuerdo ADPIC, estas en el futuro podrian ser una ruta perfecta para la entrada de
mercancia de procedencia ilegitima. Se debe capacitar de forma mas especializada a las
autoridades aduaneras puesto que estas no tienen los suficientes conocimientos en materia
intelectual y en caso de no poder capacitar a estas autoridades que el IMPI proporcione
personal capacitado a las aduanas para que cumplan con esta funcién.

Octava conclusion. El hecho de que no se extendieran las medidas en frontera a las
mercancias en transito y a las que vayan a ser reexportadas, por parte de nuestro pais ya sea
por que nadie lo a solicitado o por que no lo establece la Ley es un acierto, a mi juicio es
materia de un anexo al acuerdo ADPIC, como también de que todos los paises contratantes
utilizaran de forma eficaz las medidas, y que existiera una coordinacion entre estos para
que pudieran solicitar a los distintos paises por donde circule una mercancia.

Novena conclusién. La Ley de la Propiedad Industrial debe establecer preceptos que
le proporcionen a la autoridad en esta materia los suficientes medios para que esta tenga la

capacidad de obligar a los infractores a pagar las multas que se les han impuesto. Asi como
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también articulos que precisen la coordinacion entre la autoridad intelectual, la
Administracion General de Adunas y la Procuraduria General de la Republica, para hacer
mas eficientes las inspecciones de aquellos productos que han ingresado a nuestro pais en
partes, es decir, desarmados para posteriormente ser ensamblados en el interior de nuestro
territorio y evitar que la Aduana detecte que es mercancia de ilegitima procedencia.

Como también debe contemplar que en el caso de que la violacion se cometa en
contra de un derecho de autor se deberd realizar un estudio adicional efectuado por el
INDA en el cual exprese al IMPI y a la Administracion General de Aduanas sus criterios
para determinar si existe una transgresion a los derechos atorales, para que al efectuarse
tanto las medidas en frontera como el procedimiento administrativo, exista mayor certeza
sobre lo que resuelva el IMPI al momento de conceder o no la infraccion.

A nuestro juicio que la ley contemple la aplicacion de las medidas en frontera de
oficio es una opcién viable para la agilizacion y proteccién de los derechos de propiedad
intelectual, asi como también es de vital importancia que no regule la liberacion de las
mercancias a través de la contra fianza, cuando se trate de la aplicaciéon de una medida en

frontera.
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ANEXO 1

ESQUEMA 1.- PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE IMPOSICION
DE MEDIDAS

SE TURNA AL ANALISTA PARA

SU ESTUDIO
|

SE EMITE ACUERDO DE SE DESECHA LA
PREVENCION SOLICITUD Y SE
| ENVIA AL ARCHIVO

SE EMITE ACUERDO

ADMISORIO
\\
SE NOTIFICA A LA PARTE ACTORA
QUIEN TIENE UN PLAZO DE 20 DIAS
SE PREPARA OFICIO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE
DE MEDIDAS Y DE INFRACCION
COMISION EN SU

CASO Y SE
PRACTICA LA VISITA

A

SE EMPLAZA A LA DEMANDADA'Y SE
DA UN PLAZO DE 10 DIAS

CONTESTA LA SOLICITUDDE Y

MEDIDAS

NO CONTESTA LA SOLICITUD DE
MEDIDAS SE PRESENTA LA SOLICITUD

PUEDE SOLICITAR EL DE DECLARACION
LEVANTAMIENTO DE LAS ADMINISTRATIVA DE
MEDIDAS POR MEDIO DE INFRACCION \
CONTRAFIANZA v

PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD DE
DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE
INFRACCION

SE LEVANTAN LAS MEDIDAS
POR MEDIO DE CONTRA
FIANZA O POR NO EXHIBIR LA
AMPLIACION DE LA FIANZA
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ANEXO 2

ESQUEMA 2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DECLARACION

SOLICITUD DE
INFRACCION

ADMINISTRATIVA DE INFRACCION

PRESENTACION DE LA

SE TURNA AL
ANALISTA PARA SU
ESTUDIO

ADMISORIO

SE EMITE ACUERDO ¢

|

SE PREPARA OFICIO
DE COMISION Y DE

SE PREPARA OFICIO
DE MEDIDAS

MEDIDAS

v

y

SE EMITE SE DESECHA

ACUERDO DE LA SOLICITUD

PREVENCION Y SE ENVIA
AL ARCHIVO

SE EMPLAZA A EL DEMANDADO, SE PRACTICA LA
INSPECCION Y SE APLICA LA MEDIDA, EN SU CASO Y SE
OTORGA UN PLAZO DE DIEZ DIAS

e

CONTESTA LA DEMANDA

i NO CONTESTA LA DEMANDA

SE DA VISTA A LA
PARTE ACTORA PARA
PARA PRESENTAR
ALEGATOS

SE TURNA EL
EXPEDIENTE PARA
SU RESOIL UCION

N

SE EMITE LA
CORRESPONDIENTE
RESOLUCION
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A 4

SE NOTIFICA LA
RESOLUCION A:

- LA TESORERIA PARA
HACER EFECTIVA LA
MULTA SI SE
DECLARA.

- A LAS PARTES.

- SE PUBLICA EN LA
GACETA.

-SE ENVIA AL
ARCHIVO CON EL
EXPEDIENTE.




ANEXO 3

Acuerdo sobre los ADPIC

TLCAN

SECCION 3: MEDIDAS
PROVISIONALES

Articulo 50.

1. Las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar la adopcion de
medidas provisionales rapidas y eficaces
destinadas a:

a) evitar que se produzca la
infraccion de cualquier derecho de
propiedad intelectual y, en
particular, evitar que las
mercancias ingresen en los
circuitos comerciales de la
jurisdicciéon de aquéllas, inclusive
las mercancias importadas,
inmediatamente después del
despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes
relacionadas con la presunta infraccion.

Articulo 1716. Medidas precautorias.

1. Cada una de las Partes dispondra que
sus autoridades judiciales tengan la
facultad para ordenar medidas precautorias
rapidas y eficaces:

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

(b) para conservar las pruebas
pertinentes relacionadas con la
presunta infraccion.

3. Las autoridades judiciales estaran
facultadas para exigir al demandante que
presente las pruebas de que razonablemente
disponga, con el fin de establecer a su
satisfaccidn con un grado suficiente de
certidumbre que el demandante es el titular
del derecho y que su derecho es objeto o va
a ser objeto inminentemente de infraccion, y
para ordenar al demandante que aporte una
fianza o garantia equivalente que sea
suficiente para proteger al demandado y
evitar abusos.

2. Cada una de las Partes prevera que sus
autoridades judiciales tengan la facultad
para exigir a cualquier solicitante de
medidas precautorias que presente ante
ellas cualquier prueba a la que
razonablemente tenga acceso y que esas
autoridades consideren necesaria para
determinar con un grado suficiente de
certidumbre si:

el solicitante es el titular del derecho;

(a)
(b) el derecho del solicitante esta siendo
infringido, o que dicha infraccion es
inminente; y

337




Acuerdo sobre los ADPIC

TLCAN

(c) cualquier demora en la expedicién de
esas medidas probablemente podria
causar un dafo irreparable al titular del
derecho, o si existe un riesgo
comprobable de que se destruyan las
pruebas.

Cada una de las Partes dispondra que sus
autoridades judiciales tengan la facultad
para exigir al solicitante que aporte una
fianza o garantia equivalente, que sea
suficiente para proteger los intereses del
demandado y para evitar abusos.

5. La autoridad encargada de la ejecucion
de las medidas provisionales podra exigir al
demandante que presente cualquiera otra
informacion necesaria para la identificacion
de las mercancias de que se trate.

3. Cada una de las Partes dispondra
gue sus autoridades competentes
tengan facultades para exigir a un
solicitante de medidas precautorias
gue proporcione mas informacion
necesaria para la identificacion de los
bienes de que se trate por parte de la
autoridad que ejecutara las medidas
precautorias.

2. Las autoridades judiciales estaran
facultadas para adoptar medidas
provisionales, cuando ello sea conveniente,
sin haber oido a la otra parte, en particular
cuando haya probabilidad de que cualquier
retraso cause dafio irreparable al titular de
los derechos, o cuando haya un riesgo
demostrable de destruccion de pruebas.

4. Cada una de las Partes dispondra que
sus autoridades judiciales tengan facultades
para ordenar medidas precautorias en las
que se escuche a una sola parte, en
particular cuando haya probabilidad de que
cualquier retraso cause un dafio irreparable
al titular del derecho, o cuando haya un
riesgo comprobable de que se destruyan las
pruebas.

4. Cuando se hayan adoptado medidas
provisionales sin haber oido a la otra parte,
éstas se notificaran sin demora a la parte
afectada a més tardar inmediatamente
después de ponerlas en aplicacion. A

5. Cada una de las Partes dispondra que
cuando sus autoridades judiciales adopten
medidas precautorias escuchando a una
sola parte:
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peticion del demandado, en un plazo
razonable contado a partir de esa
notificacion se procedera a una revision, en
la que se le reconoceré el derecho de
audiencia, con objeto de decidir si deben
modificarse, revocarse o confirmarse esas
medidas.

se notifiquen sin demora las medidas
a la persona afectada y en ningln caso
mas tarde que inmediatamente después
de la ejecucion de las medidas;

(a)

(b) el demandado, previa solicitud,
obtenga la revision judicial de las
medidas por parte de las autoridades
judiciales de esa Parte, para el efecto de
decidir, en un plazo razonable después
de la notificacién de las medidas, si
éstas deban ser modificadas, revocadas
o confirmadas, y tenga oportunidad de
ser oido en los procedimientos de

revision.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo
4, las medidas provisionales adoptadas al
amparo de los parrafos 1y 2 se revocaran o
quedaran de otro modo sin efecto, a peticion
del demandado, si el procedimiento
conducente a una decision sobre el fondo
del asunto no se inicia en un plazo razonable
que habra de ser establecido, cuando la
legislacion de un Miembro lo permita, por
determinacion de la autoridad judicial que
haya ordenado las medidas, y que a falta de
esa determinacidn no sera superior a 20 dias
habiles o 31 dias naturales, si este plazo
fuera mayor.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo 5, cada una de las Partes dispondra
que, a solicitud del demandado, las
autoridades judiciales de la Parte revoquen
0 dejen sin efecto las medidas precautorias
tomadas con fundamento en los parrafos 1
y 4, si los procedimientos conducentes a
una decision sobre el fondo del asunto no
se inician:

(@ enun plazo razonable fijado por la
autoridad judicial que ordena las
medidas, cuando la legislacion interna
de esa Parte lo permita; o

(b) a falta de tal determinacion, en un
plazo de no mas de 20 dias habiles o 31
dias naturales, el que sea mayor.

7. En los casos en que las medidas
provisionales sean revocadas o caduquen
por accion u omisién del demandante, o en
aquellos casos en que posteriormente se
determine que no hubo infraccion o
amenaza de infraccion de un derecho de

7. Cada una de las Partes dispondra que,
cuando se revoquen las medidas
precautorias o cuando caduquen debido a
cualquier acto u omision por parte del
solicitante, o cuando la autoridad judicial
determine posteriormente que no hubo
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propiedad intelectual, las

autoridades judiciales estaran facultadas
para ordenar al demandante, previa peticion
del demandado, que pague a éste una
indemnizacién adecuada por cualquier dafio
causado por esas medidas.

infraccién ni amenaza de

infraccion de un derecho de propiedad
intelectual, las autoridades judiciales
tengan la facultad para ordenar al
solicitante, a peticion del demandado, que
le proporcione una compensacion adecuada
por cualquier dafio causado por estas
medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse
medidas provisionales a resultas de
procedimientos administrativos, esos
procedimientos se atendran a principios
sustancialmente equivalentes a los
enunciados en esta seccion.

8. Cada una de las Partes dispondra que,
cuando pueda ordenarse una medida
precautoria como resultado de
procedimientos administrativos, tales
procedimientos se ajusten a los principios
que sean esencialmente equivalentes a los
establecidos en este articulo.
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Articulo 51. Suspension del despacho de
aduana por las autoridades aduaneras.

Los Miembros, de conformidad con las
disposiciones que siguen, adoptaran
procedimientos™ para que el titular de un
derecho, que tenga motivos validos para
sospechar que se prepara la importacion de
mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas 0 mercancias pirata
que lesionan el derecho de autor™, pueda
presentar a las autoridades competentes,
administrativas o judiciales, una demanda
por escrito con objeto de que las autoridades
de aduanas suspendan el despacho de esas
mercancias para libre circulacion. Los
Miembros podran autorizar para que se haga
dicha demanda también respecto de
mercancias que supongan otras infracciones
de los derechos de propiedad intelectual,
siempre que se cumplan las prescripciones
de la presente seccién. Los Miembros
podrén establecer también procedimientos
analogos para que las autoridades de
aduanas suspendan el despacho de esas
mercancias destinadas a la exportacion
desde su territorio.

3 {Nota del Acuerdo sobre los ADPIC}
Queda entendido que no habré obligacion
de aplicar estos procedimientos a las
importaciones de mercancias puestas en el
mercado en otro pais por el titular del
derecho o con su consentimiento, ni a las
mercancias en transito

4 {Nota del Acuerdo sobre los ADPIC}
Para los fines del presente Acuerdo:

a)  seentenderd por “mercancias de

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

1. Cada una de las Partes adoptara, de
conformidad con este articulo, los
procedimientos que permitan al titular de
un derecho que tenga motivos validos para
sospechar que puede producirse la
importacion de mercancias falsificadas o
pirateadas relacionadas con una marca o
derecho de autor, presentar una solicitud
por escrito ante las autoridades
competentes, sean administrativas o
judiciales, para que la autoridad aduanera
suspenda la libre circulacién de dichas
mercancias. Ninguna Parte estara obligada
a aplicar tales procedimientos a las
mercancias en transito. Cada una de las
Partes podré autorizar la presentacion de
una solicitud de esta naturaleza respecto de
las mercancias que impliquen otras
infracciones de derechos de propiedad
intelectual, siempre que se cumplan los
requisitos de este articulo. Cada una de las
Partes podréa establecer también
procedimientos analogos relativos a la
suspension, por las autoridades aduaneras,
de la liberacion de las mercancias
destinadas a la exportacion desde su
territorio.
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marca de fabrica o de comercio
falsificadas” cualesquiera mercancias,
incluido su embalaje, que lleven
apuesta sin autorizacion una marca de
fabrica o de comercio idéntica a la
marca validamente registrada para tales
mercancias, o que no pueda distinguirse
en sus aspectos esenciales de esa
marca, y que de ese modo lesione los
derechos que al titular de la marca de
que se trate otorga la legislacion del
pais de importacion;

b)  seentendera por “mercancias pirata
que lesionan el derecho de autor”
cualesquiera copias hechas sin el
consentimiento del titular del derecho o
de una persona debidamente autorizada
por él en el pais de produccion y que se
realicen directa o indirectamente a
partir de un articulo cuando la
realizacién de esa copia habria
constituido infraccion del derecho de
autor o de un derecho conexo en virtud
de la legislacion del pais de
importacion.

Articulo 52. Demanda.

Se exigira a todo titular de un derecho que
inicie un procedimiento de conformidad con
el articulo 51 que presente pruebas
suficientes que demuestren a satisfaccion de
las autoridades competentes que, de acuerdo
con la legislacion del pais de importacion,

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

2. Cada una de las Partes exigira a
cualquier solicitante que inicie un
procedimiento de conformidad con el
parrafo 1, que presente pruebas
adecuadas:
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existe presuncion de infraccion de su
derecho de propiedad intelectual y que
ofrezca una descripcion suficientemente
detallada de las mercancias de modo que
puedan ser reconocidas con facilidad por las
autoridades de aduanas. Las autoridades
competentes comunicaran al demandante,
dentro de un plazo razonable, si han
aceptado la demanda y, cuando sean ellas
mismas quienes lo establezcan, el plazo de
actuacion de las autoridades de aduanas.

(@) para que las autoridades
competentes de esa Parte se
cercioren de que, conforme a la
legislacion interna del pais de
importacion, puede presumirse una
infraccion de su derecho de
propiedad intelectual; y

(b) para brindar una descripcion
suficientemente detallada de las
mercancias que las haga
facilmente reconocibles para las
autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes informaran al
solicitante, en un plazo razonable, si han
aceptado la solicitud y, cuando asi ocurra,
el periodo durante el cual actuaran las
autoridades aduaneras.

Articulo 53. Fianza o garantia
equivalente.

1. Las autoridades competentes
estaran facultadas para exigir al
demandante que aporte una fianza o
garantia equivalente que sea suficiente
para proteger al demandado y a las
autoridades competentes e impedir
abusos. Esa fianza o garantia
equivalente no debera disuadir
indebidamente del recurso a estos
procedimientos.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

3. Cada una de las Partes dispondra
gue sus autoridades competentes
tengan la facultad para exigir a un
solicitante conforme al parrafo 1, que
aporte fianza o garantia equivalente
gue sea suficiente para proteger al
demandado y a las autoridades
competentes, y para impedir abusos.
Dicha fianza o garantia equivalente no

debera disuadir, de manera indebida,
el recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda
presentada en el &ambito de la presente
seccion, las autoridades aduaneras hayan

4. Cada una de las Partes dispondra
gue, cuando en atencién a una
solicitud conforme a los procedimientos
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suspendido el despacho para libre
circulacion de mercancias que comporten
dibujos 0 modelos industriales, patentes,
esquemas de trazado o informacion no
divulgada, sobre la base de una decision no
tomada por una autoridad judicial u otra
autoridad independiente, y el plazo
estipulado en el articulo 55 haya vencido sin
que la autoridad debidamente facultada al
efecto dicte una medida precautoria
provisional, y si se han cumplido todas las
demas condiciones requeridas para la
importacion, el propietario, el importador o
el consignatario de esas mercancias tendré
derecho a obtener que se proceda al
despacho de aduana de las mismas previo
depdsito de una fianza por un importe que
sea suficiente para proteger al titular del
derecho en cualquier caso de infraccién. El
pago de tal fianza se entendera sin perjuicio
de ningln otro recurso a disposicion del
titular del derecho, y se entendera asimismo
que la fianza se devolvera si éste no ejerce
el derecho de accion en un plazo razonable.

de este articulo las autoridades
aduaneras hayan suspendido el
despacho de las mercancias que
conlleven disefios industriales,
patentes, circuitos integrados o
secretos industriales, con fundamento
en una resolucion que no sea dictada
por una autoridad judicial o por otra
autoridad independiente, y el plazo
estipulado en los parrafos 6 a 8 haya
vencido sin que la autoridad
debidamente facultada al efecto
hubiere dictado una medida de
suspension provisional, y dado que se
hubiera cumplido con todas las demas
condiciones para la importacion, el
propietario, el importador o el
consignatario de tales mercancias esté
facultado para obtener la liberacion de
las mismas, previo depésito de una
fianza por un importe suficiente para
proteger al titular del derecho contra
cualquier infraccion. El pago de tal
fianza no sera en perjuicio de cualquier
otro recurso que esté a disposicion del
titular del derecho, y se entendera que
la fianza se devolvera si el titular del
derecho no ejerce su accion en un
plazo razonable.

Articulo 54. Notificacion de la
suspension.

Se notificara prontamente al importador
y al demandante la suspension del
despacho de aduana de las mercancias
de conformidad con el articulo 51.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

5. Cada una de las Partes dispondra
gue su autoridad aduanera notifique
con prontitud al importador y al
solicitante, sobre la suspensién de la
liberacion de las mercancias, de
conformidad con el parrafo 1.
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Articulo 55. Duracion de la
suspension.

En caso de que en un plazo no superior a 10
dias habiles contado a partir de la
comunicacion de la suspension al
demandante mediante aviso, las autoridades
de aduanas no hayan sido informadas de que
una parte que no sea el demandado ha
iniciado el procedimiento conducente a una
decision sobre el fondo de la cuestion o de
que la autoridad debidamente facultada al
efecto ha adoptado medidas provisionales
que prolonguen la suspension del despacho
de aduana de las mercancias, se procedera al
despacho de las mismas si se han cumplido
todas las demas condiciones requeridas para
su importacion o exportacion; en los casos
en que proceda, el plazo mencionado podra
ser prorrogado por otros 10 dias habiles. Si
se ha iniciado el procedimiento conducente
a una decision sobre el fondo del asunto, a
peticion del demandado se procedera en un
plazo razonable a una revision, que incluira
el derecho de audiencia, con objeto de
decidir si esas medidas deben modificarse,
revocarse o confirmarse. No obstante,
cuando la suspensién del despacho de
aduana se efectle o se continGe en virtud de
una medida judicial provisional, se aplicaran
las disposiciones del parrafo 6 del articulo
50.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

6. Cada una de las Partes dispondra
gue su autoridad aduanera libere los
bienes de la suspension si en un plazo
gue no exceda a diez dias habiles,
contados a partir de que se haya
notificado la suspension al solicitante
de conformidad con el parrafo 1:

(@) las autoridades aduaneras no
han sido informadas de que una
parte que no sea el demandado ha
iniciado el procedimiento
conducente a una resolucion sobre
el fondo del asunto; o

(b) la autoridad competente facultada
al efecto ha adoptado medidas
precautorias que prorrogan la
suspension,

siempre que se hayan cumplido todas las
demés condiciones para la importacion o
exportacion. Cada una de las Partes
dispondré que, en los casos apropiados, las
autoridades aduaneras puedan prorrogar la
suspension por otros 10 dias habiles.

Articulo 56. Indemnizacién al

Articulo 1718. Defensa de los derechos
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importador y al propietario de las
mercancias.

Las autoridades pertinentes estaran
facultadas para ordenar al demandante que
pague al importador, al consignatario y al
propietario de las mercancias una
indemnizacién adecuada por todo dafio a
ellos causado por la retencion infundada de
las mercancias o por la retencion de las que
se hayan despachado de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 55.

de propiedad intelectual en la frontera.

9. Cada una de las Partes dispondra
gque sus autoridades competentes
tengan la facultad para ordenar al
solicitante, de conformidad con el
parrafo 1, que pague al importador, al
consignatario y al propietario de las
mercancias una indemnizacion
adecuada por cualquier dafio que
hayan sufrido a causa de la retencion
indebida de las mercancias o por la

retencidbn de las mercancias que se
hayan liberado de conformidad con lo
dispuesto en el parrafo 6.

Articulo 57. Derecho de inspeccion
e informacion.

Sin perjuicio de la proteccién de la
informacion confidencial, los Miembros
facultaran a las autoridades competentes
para dar al titular del derecho oportunidades
suficientes para que haga inspeccionar, con
el fin de fundamentar sus reclamaciones,
cualesquiera mercancias retenidas por las
autoridades de aduanas. Las autoridades
competentes estaran asimismo facultadas
para dar al importador oportunidades
equivalentes para que haga inspeccionar
esas mercancias. Los Miembros podran
facultar a las autoridades competentes para
que, cuando se haya adoptado una decision
positiva sobre el fondo del asunto,
comuniquen al titular del derecho el nombre
y direccion del consignador, el importador y
el consignatario, asi como la cantidad de las
mercancias de que se trate.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

10. Sin perjuicio de la proteccién a la
informacion confidencial, cada una de
las Partes dispondra que sus
autoridades competentes tengan
facultades para conceder al titular del
derecho oportunidad suficiente para
hacer inspeccionar cualquier
mercancia retenida por las autoridades
aduaneras, con el fin de sustanciar su
reclamacion. Cada una de las Partes
dispondra también que sus autoridades
competentes tengan la facultad para
conceder al importador una
oportunidad equivalente de hacer
inspeccionar esas mercancias. Cuando
las autoridades competentes hayan
dictado una resolucion favorable sobre
el fondo del asunto, cada una de las
Partes podra conferirles la facultad
para informar al titular del derecho
acerca de los nombres y domicilios del
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consignador, del importador y del
consignatario, asi como la cantidad de
las mercancias en cuestion.

Articulo 58. Actuacion de oficio.

Cuando los Miembros pidan a las
autoridades competentes que actden por
propia iniciativa y suspendan el despacho de
aquellas mercancias respecto de las cuales
tengan la presuncion de que infringen un
derecho de propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes podran
pedir en cualquier momento al titular
del derecho

toda informacién que pueda serles util
para ejercer esa potestad;

b) la suspension debera notificarse sin
demora al importador y al titular del

derecho. Si el importador recurre
contra ella ante las autoridades
competentes, la suspension quedara
sujeta, mutatis mutandis, a las
condiciones estipuladas en el articulo
95;

los Miembros eximiran tanto a las
autoridades como a los funcionarios
publicos de las responsabilidades que
darian lugar a medidas correctoras
adecuadas s6lo en el caso de
actuaciones llevadas a cabo o
proyectadas de buena fe.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

11. Cuando una Parte requiera a sus
autoridades competentes actuar por
iniciativa propia y suspender la
liberacion de mercancias respecto de
las cuales tengan pruebas que a
primera vista hagan presumir que se
esta infringiendo un derecho de
propiedad intelectual:

(@) las autoridades competentes
podran requerir al titular del
derecho cualquier informacion
gue pueda auxiliarles en el
ejercicio de estas facultades;

(b) el importador y el titular del
derecho seran notificados con
prontitud acerca de la suspension por
las autoridades competentes de la
Parte, y cuando el importador haya
solicitado una reconsideracion de la
suspension ante las autoridades
competentes, ésta estara sujeta, con
las modificaciones necesarias, a las
condiciones establecidas en los
parrafos 6 a 8; y

la Parte eximira unicamente a las
autoridades y funcionarios publicos
de la responsabilidad a que den lugar
las medidas correctivas adecuadas
tratandose de actos ejecutados o
dispuestos de buena fe.

(©)
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Articulo 59. Recursos.

Sin perjuicio de las demaés acciones que
correspondan al titular del derechoy a
reserva del derecho del demandado a apelar
ante una autoridad judicial, las autoridades
competentes estaran facultadas para ordenar
la destruccion o eliminacion de las
mercancias infractoras de conformidad con
los principios establecidos en el articulo 46.
En cuanto a las mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas, las
autoridades no permitiran, salvo en
circunstancias excepcionales, que las
mercancias infractoras se reexporten en el
mismo estado ni las someteran a un
procedimiento aduanero distinto.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

12. Sin perjuicio de las demas acciones
que correspondan al titular del derecho y a
reserva del derecho del demandado de
solicitar una revisién ante una autoridad
judicial, cada una de las Partes dispondré
que sus autoridades competentes tengan la
facultad para ordenar la destruccién o
eliminacién de las mercancias infractoras
de conformidad con los principios
establecidos en el Articulo 1715 parrafo 5.
En cuanto a las mercancias falsificadas, las
autoridades no permitiran, salvo en
circunstancias excepcionales, que se
reexporten en el mismo estado, ni las
someteran a un procedimiento aduanal
distinto.

Articulo 60. Importaciones
insignificantes.

Los Miembros podran excluir de la
aplicacion de las disposiciones precedentes
las pequenfas cantidades de mercancias que
no tengan caracter comercial y formen parte
del equipaje personal de los viajeros o se
envien en pequefias partidas.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

13. Cada una de las Partes podra excluir de
la aplicacion de los parrafos 1 a 12, las
cantidades pequefias de mercancias que no

tengan caracter comercial y formen parte
del equipaje personal de los viajeros o se
envien en pequerfias partidas no reiteradas.

No hay disposicién que corresponda.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

7. Cada una de las Partes dispondra que, si
se han iniciado procedimientos
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conducentes a una resolucion sobre el
fondo del asunto, a peticion del demandado
se efectlie una revision, otorgando derecho
de audiencia, con el objeto de resolver en
un plazo razonable si la aplicacion de las
medidas sera objeto de modificacion,
revocacion o confirmacion.

No hay disposicién que corresponda.

Articulo 1718. Defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto por los
parrafos 6 y 7, cuando la suspension de la
liberacion de las mercancias se efectue o se
contintie de conformidad con una medida
judicial precautoria, se aplicara el Articulo
1716 parrafo 6.
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ANEXO 5

Instituto

“2003 Aiio del €CL Aniversario del Natalicio de Mexicano
Don Miguel Hidalgo v Castilla, Padre de la Patria™ delaP rop iedad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243,
DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 265/2002(M-23) 4902.
INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 012141.

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBIDO

ASUNTO: Se declara administrativamente la infraccion prevista en la fraccion XXV del
articulo 213, en relacién con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la
Propiedad Industrial, por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, y
se impone sancion.

México, D.F. a 29 de agosto de 2003,

C. MARTHA SANCHEZ RAMOS.- AGUASCALIENTES 175, DESPACHO 502,
COLONIA HIPODROMO, DEL. CUAHUTEMOC, MEXICO, DISTRITO
FEDERAL.

Con base a las atribuciones que le confieren a este Instituto los articulos 1°, 2°
fracciones V y VI, 6° fraccién V, 7°, 7° bis 2, 199, 213, 214, 215 y 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial, se procede a emitir la resolucién correspondiente, en el presente
asunto, teniendo como sustento los antecedentes y consideraciones de derecho siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Por escrito presentado en este Instituto el 24 de mayo de 2002, con folio de
entrada 04602, el Lic. José De la Sierra, Jr.. en nombre y representacion de
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., solicito la imposicion de la medida
provisional consistente en la suspension de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera fundamentada en el articulo 199 bis de la Ley de la Propiedad
Industrial, en contra d¢ MARTHA SANCHEZ RAMOS con domicilio en Washington
1605, colonia Zaragoza, C.P. 88060, Nueve Laredo, Tamaulipas, por considerar que
dicha persona realiza actividades que Vulneran los derechos de sus patentes.

Asimismo, ofrecié como pruebas de su parte las que se citan en el capitulo
correspondiente de su escrito de solicitud de medidas provisionales y que son las
siguientes:

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, en particular, la solicitud de la
patente y su titulo, para lo cual con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad
Industrial, cubrid la tarifa correspondiente por la expedicion de los mismos.

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400

350



Instituto

2003 Aiio del CCL Aniversario del Natalicio de Mexicano
Dan Miguel Widalgo y Costilla, Padre de la Patria” dela P rop iedad
s . Industrial
DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243,
DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 265/2002(M-23) 4902.
INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 012141,

La documental publica, consistente en copia de la pagina 231 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en
circulacion el 12 de diciembre del mismo afio.

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 175243
SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, en particular, la solicitud de la
patente y su titulo, para lo cual con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad
Industrial, cubrio la tarifa correspondiente por la expedicion de los mismos.

La documental publica, consistente en copia de la pagina 230 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en
circulacion el 1 de marzo de 1995.

La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara
a sus intereses.

De igual modo, en dicho escrito, exhibié la poliza de fianza expedida por
Fianzas Monterrey, S.A., con el nimero 118767 por un monto de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.), del 24 de mayo del 2002, para garantizar los posibles dafios y
perjuicios que se pudieran causar a la persona o personas en contra de quien solicita la
medida provisional de suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia
extranjera, misma que por oficio 07790 de fecha 24 de mayo de 2002, se admiti6 a tramite
la solicitud de medidas provisionales, admitiendo a su vez los medios de prueba ofrecidos.

IL.- De las constancias que integran las patentes en las que se actiia y que dan
base a la solicitud presentada, se encontraron los siguientes datos:

1-  PATENTE: 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y
APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO.

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400
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Instituto

“2003 Ao del CCL Aniversario del Natalicio de Mexicano
Don Miguel Hidalgo y Costills, Padre de ks Patria® de la Propiedad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243,

DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE
INFRACCIONES Y DELITOS.

P.C. 265/2002(M-23) 4902.
FOLIO: 012141.

=3
TITULAR: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

INVENTORES: WILHELMUS PETRUS MARIA RAAIIMAKERS.
FRANCISCUS LAMBERTUS JOHANNUS MARIA KUIJPERS.

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE ENERO DE 1989,
PRIORIDAD RECLAMADA: 18 DE ENERO DE 1988.

FECHA DE CONCESION: 16 DE MAYO DE 1994.

VIGENTE HASTA: 18 DE ENERO DE 2009.

CARACTERISTICA DE LA INVENCION: PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO

Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO.

2- PATENTE: 175243 SISTEMA DE GRABACION' DE
INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION.

TITULAR: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

INVENTORES: RUDOLF ROTH, PAULUS CHISTIANUS MARIA
VAN DER ZANDE.

FECHA DE PRESENTACION: 4 DE MAYO DE 1990.

PRIORIDAD RECLAMADA: 8 DE MAYO DE 1989.

FECHA DE CONCESION: 18 DE JULIO DE 1994.

VIGENTE HASTA: 4 DE MAYO DE 2010.

CARACTERISTICA DE LA INVENCION: SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION 'Y PORTADORA DE GRABACION PARA

UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E
INFORMACION.

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400
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#2003 Aibo del CCL Aniversario del Natalicio de Mexicano
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria™ de la Fropiedad L

Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243,

DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 265/2002(M-23) 4902.

INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 012141.

-4-

IIL- Por oficio 07791 de fecha 24 de mayo de 2002, este Instituto ordend la
suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera haciendo del
conocimiento al C. ANDRES FERNANDE?Z MARTINEZ. ADMINISTRADOR LOCAL
DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO ubicada en Ocampo 101, esq. 15 de junio,
Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000, Nuevo
Laredo, Tamaulipas, para que ordenara dicha suspension en contra de Discos compactos
grabables (CD-R) almacenados en el contenedor identificado como TA853542, mismo que
es importado por la MARTHA SANCHEZ RAMOS, mismo que fue notificado el 27 del
mismo mes y afio.

IV.- En el oficio 09451 de fecha 3 de junio de 2002, este Instituto fijo un
garantia complementaria por un monto de por un monto de $970,000.00
(NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

V.- Con el escrito presentado el 30 de mayo de 2003 bajo el folio de ingreso
05106, la parte actora sefialo un nuevo domicilio para que sea almacenada la mercancia de
la cual se ordeno la suspension de su libre circulacion, escrito que fue admitido mediante
oficio 009450 de fecha 3 de junio de 2002,

VL.- Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2002, con el folio de
entrada 005466, por el cual MARTHA SANCHEZ RAMOS, por su propio derecho, hace
observaciones relacionadas a la imposicion de la medida provisional consistente en la
suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera, mismas que se
admitieron mediante oficio 013436 de fecha 2 de agosto de 2003.

VIL.- Mediante escrito presentado via facsimilar el 24 de junio, con fundamento
en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y exhibido en este
Instituto el 25 de junio del 2002, con folio 006283, por José De la Sierra, Jr., en nombre
y representacion de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., solicito la
declaracion administrativa de la infraccion prevista en la fraccion XXV del articulo 213,
en relacién con el diverso 25 fraccién I de la Ley de la Propiedad Industrial, en contra
de MARTHA SANCHEZ RAMOS y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE, con
domicilio en Washington 1605, colonia Zaragoza, C.P. 88060, Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y ofrecio como pruebas de su parte las que se citan en el capitulo
correspondiente de su escrito y que son las siguientes:

La documental piblica, consistente en las constancias de la patente 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, en particular, la solicitud de la
patente, su titulo y del oficio de transmisién, para lo cual con fundamento en el articulo 190
de la Ley de la Propiedad Industrial, cubrio la tarifa correspondiente por la expedicion de
los mismos.

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400
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Instituto

“2003 Ajie del CCL Aniversario del Natalicio de Mexicano
Den Miguel Hidalga y Castilla, Padre de la Patria™ de la Pro Pi edad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION
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La documental publica, consistente en copia de la pagina 231 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mavo de 1994, puesta en
circulacion el 12 de diciembre del mismo afio.

La documental publica, consistente en Jas constancias de la patente 175243
SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, en particular, la solicitud de la
patente, del titulo y de su oficio de transmision, para lo cual con fundamento en el articulo
190 de la Ley de la Propiedad Industrial, cubrié la tarifa correspondiente por la expedicion
de los mismos.

La documental piiblica, consistente en copia de la pagina 230 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en
circulacion el 1 de marzo de 1995.

La pericial respecto de los productos que importa la demandada.

El resultado de la visita de inspeccion que se realice con el objeto de obtener
muestras fisicas del producto que importa la demandada.

Las documentales publicas y privadas que exhiba la demanda para acreditar la
procedencia de los discos compactos que importa.

La documental publica consistente en todas las actuaciones que integran el
presente procedimiento.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara
a sus intereses.

La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

Dicha solicitud de admitié mediante oficio 014645 de fecha 15 de agosto de
2002, con la que se emplazo al presente procedimiento a la C. MARTHA SANCHEZ
RAMOS.

VIIL- En oficio 014646 de fecha 15 de agosto de 2002, este Instituto Requirié a
la demandada la informacion correspondiente a los discos compactos que importa.

IX.- Con el escrito transmitido por via facsimilar, el 25 de junio del 2002, con
fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y
recibido en este Instituto ¢l 26 de junio del 2002, con folio 006306, presentado por la parte
actora exhibio en tiempo la garantia complementaria requerida mediante oficio 09451 del 3
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de junio del 2002, con la péliza de fianza 000003110302, folio 444254 del 25 de junio del
2002, que por un monto de $970,000.00 (novecientos setenta mil pesos 00/100 M.N.)
expidié Fianzas Comercial América, S.A | misma que se admitié mediante oficio 013698
de fecha 5 de agosto de 2002.

X.- Mediante oficio 326-SAT-A24-3-685 de fecha 28 de mayo de 2003, mismo
que fue recibido el 8 de julio de 2003 bajo el folio de entrada 06780, remitido por el
Servicio de Administracion Tributaria en Nuevo Laredo Tamaulipas, remitié el acta de
notificacion a la presunta infractora.

XI.- Con oficio 326-SAT-A24-3-704 de fecha 30 de mayo de 2003, mismo que
fue recibido el 8 de julio de 2003 bajo el folio de entrada 06782, remitido por el Servicio de
Administracion Tributaria en Nuevo Laredo Tamaulipas, sefialé el nuevo lugar donde se
depositaria la mercancia retenida.

XIL- En el escrito de fecha 14 de agosto de 2002 bajo el folio de entrada la
parte actora sefialo un nuevo apoderado, teniéndose por acreditado al mismo mediante
oficio 014647 de fecha 15 de agosto de 2002,

XIIL- Mediante oficio 014644 de fecha 15 de agosto de 2002, este instituto
realizo una aclaracion respecto del oficio 13436.

XIV.- Con el escrito presentado via facsimilar el 27 de agosto, con fundamento
en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y exhibido en las
oficinas de este Instituto el 28 de agosto del 2002, con el folio de entrada 008709, la parte
actora realiz6 diversas manifestaciones respecto del presente procedimiento mismas que se
admitieron mediante oficio 016095 de fecha 26 de septiembre de 2002.

XV.- Mediante escrito presentado el 3 de septiembre de 2002, bajo el folio de
entrada 08969, la parte demandada autorizo a diversas personas para oir y recibir
notificaciones, admitiéndose su escrito mediante oficio 016782 de fecha 1° de octubre de
2002.

XVI.- En el escrito presentado con fecha 9 de octubre de 2002 bajo el folio de
entrada 010157, la parte actora reiterd la solicitud el nuevo domicilio para depositar la
mercancia retenida, admitiéndose dicho escrito mediante oficio 019397, de fecha 8 de
noviembre de 2002.

XVIL- Con el escrito transmitido por via facsimilar el 14 de octubre, con
fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y
recibido el 15 de octubre del 2002, con el folio de entrada 010282, presentado por
MARTHA SANCHEZ RAMOS, por su propio derecho, a través del cual pretende dar
contestacion al procedimiento de declaracion administrativa de infraccion instaurado en su
contra, mismas que se tiene por presentada de forma extemporanea mediante el oficio
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019599 de fecha 8 de noviembre de 2002.

XVIIL- En escrito presentado el 18 de octubre de 2002 bajo ¢l folio de entrada
010422 la demandada, dio contestacion al requerimiento de informes y datos realizado,
mismo que se admitié mediante oficio 019600 de fecha 8 de noviembre de 2002.

XIX.- Mediante el escrito presentado el 11 de noviembre del 2002, con el folio
de entrada 011331, por Javier Abraham Mejia Altamirano, quien promueve en nombre y
representacion de MARTHA SANCHEZ RAMOS, se aperson6 como nuevo apoderado de
la demandada admitiéndose dicho escrito mediante oficio 01032 de fecha 7 de enero de
2003.

XX.- Con el escrito presentado el transmitido por via facsimilar el 14 de enero,
con fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de Ja Propiedad Industrial y
recibido el 15 de enero de 2003 bajo el folio de entrada 00445, la parte actora reiterd el
nuevo domicilio en que fue depositada la mercancia retenida, misma que se admitio el 7de
febrero de 2003 por oficio 01785.

XXL- Mediante escrito presentado el transmitido por via facsimilar el 14 de
enero, con fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial y recibido el 15 de enero de 2003 bajo el folio de entrada 00447, la parte actora
presentd sus apuntes de alegatos, mismos que se admitieron el 7de febrero de 2003 por
oficio 01782.

XXIL- En el oficio 02640 de fecha 21 de febrero de 2003, este Instituto,
comisiono a su personal para efecto de desahogar de una diligencia el 26 de febrero de
2003 a las 15:00 horas, en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sita en Ocampo 101,
esq. 15 de junio, Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro,
C.P. 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual tendria por objeto el sustraer diversas
muestras fisicas de manera aleatoria para el efecto de que se desahogue debidamente la
prueba pericial ofrecida por la actora.

XXIIL.- De acuerdo con sus facultades de inspeccion y vigilancia, previstas en
los articulos 203 al 212 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial y con la solicitud de
declaracion administrativa de infraccion antes sefialada, mediante oficio nimero 323 de
fecha 14 de enero de 2003, inspectores de este Instituto se presentaron el dia 26 de febrero
del mismo afio en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sita en Ocampo 101, esq. 15 de
junio, Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, entendiéndose la diligencia con una persona quien dijo
llamarse Fidel Gonzalez Betancourt, quien manifesté ser encargado de almacén, y estando
presentes las partes se procedio a retirar las muestras del producto retenido en dicho lugar.

XXIV.- Por escrito de fecha 21 de abril de 2003 bajo el folio de entrada 03723,
la parte actora realizo diversas manifestaciones mismas que se admitieron mediante oficio
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(07383 de fecha 8 de mayo de 2003.

¥XV.- Mediante oficio 8698 de fecha 16 de junio de 2003, este Instituto ciio al
fisico Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips
Electronics, N.V., para efecto de entregarle las muestras fisicas recabadas para la emision
de su dictamen.

XXVL.- Por escrito presentado el 13 de junio de 2003 bajo el folio de entrada

05611, la parte actora realizo diversas manifestaciones mismas que se admitieron mediante
oficio 09075 de fecha 17 de junio de 2003.

XXVL- En el escrito presentado el 14 de julio de 2003, bajo el folio de ingreso
06888, el fisico Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips
Electronics, N.V., rindi6 su peritaje mismo que se admitié mediante oficio 010954 de fecha
17d e julio de 2003.

XXVIL.- Por oficio 011338 de fecha 31 de julio de 2003, este Instituto ordené
la reposicion de la notificaciones de los oficios 07383 de fecha 8 de mayo de 2003, 8698 de
fecha 16 de junio de 2003, 09075 de fecha 17 de junio de 2003 y 010954 de fecha 17 de
julio de 2003.

No existiendo mas pruebas pendientes por desahogar, ni promociones ni
acuerdos por relacionar se procede a dictar el cierre de la etapa de integracion del presente
procedimiento y a emitir la resolucion correspondiente, con base en el articulo 217 de la
Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver el presente
procedimiento, se funda en los articulos 1°, 2°, fracciones V y VI, 6° fraccion V, 7°, 7° bis
2, 187, 192, 192 bis, 199, 199 bis, 199 bis 5, 213, 214 y 215 al 217 de la Ley de La
Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion IX, 6° y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion v inciso c), 4% 5°, 11 dltimo parrafo y
14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 1°, 3°, 4°, 5°, 18, 25,
26 y 32 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- No existiendo excepcion por parte de la presunta infractora, en
virtud de que, como lo establecen los articulos 184, 187, 193 y 216 de la Ley de la
Propiedad Industrial, 5° y 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y 328
del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, el dia en que surti6 efectos ¢l oficio 14645
del 15 de agosto del 2002, donde se le notifico de la solicitud de declaracion administrativa
de infraccion del presente procedimiento, fue el 26 de septiembre del 2002, fecha en que el
Servicio Postal Mexicano notifico en el domicilio ubicado en Washington 1603, colonia
Zaragoza, en Nuevo Laredo, Tamaulipas este oficio, tal como se desprende del acuse de
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recibo con numero R81113, con folio de documento interno 016709 y que contiene la firma
de la persona que recibio el oficio en comento. Ahora bien, si se cuentan los dias habiles
corsecutivos partiendo del siguiente dia habil al que surtio la notificacion e! oficio antes
referido, o sea el 26 de septiembre del 2002, el décimo dia y dltimo para presentar la
promocion que exhibe, fue el dia 10 de octubre del 2002 y no el dia 14 de octubre, fecha en
que hizo llegar via facsimilar su contestacion, Debido a lo anterior, esta Autoridad tiene por
no hechas las excepciones sefialadas en dicho escrito por estar fuera de tiempo el mismo y
ya que esta autoridad no observa alguna que pudiera hacerse valer de oficio, es procedente
entrar al estudio del fondo del asunto.

TERCERA.- Como unica hipotesis, sefialada por la parte actora aduce la
actualizacion del supuesto contemplado en la fraccion XXV del articulo 213, en relacion
con el diverso 25 fraccién I; de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que
considera que la presunta infractora importa discos compactos al amparo de las patentes
174422 Y 175243, sin su consentimiento como legitima titular de las mismas, supuesto que
establece lo siguiente:

“ARTICULQO. 213.- Son infracciones administrativas:

XXYV.- Las demds violaciones a las disposiciones de esta Ley que no
constituyan delitos.

ARTICULO 25.- El derecho exclusivo de explotacion de la
invencion patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de
impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y”

Esta autoridad de conformidad con lo dispuesto en los articulos 192 de la Ley
de la Propiedad Industrial y 197 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria en la materia procede a continuacion al andlisis y valoracion de las
pruebas ofrecidas por la parte actora en su solicitud de imposicion de medidas
provisionales y de declaracion administrativa de infraccion.

Las documentales ptiblicas, consistentes en las constancias de las patentes
174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE. UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, en particular, las solicitudes de patente, de sus titulos
y de los oficios de transmision; asi como de la pagina 231 de la Gaceta de Invenciones y
Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en circulacién el 12

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400

358



Instituto

“2003 Ao del CCL Aniversanio del Natalicio de Mex i cano
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria™ de la prop iedad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243,

DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 265/2002(M-23) 4902.
INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 012141.

-10-

de diciembre del mismo afio y de la pagina 230 de la Gaceta de Invenciones y Marcas, del
ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en circulacion el 1 de marzo de
1995, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con Jo dispuesto en
los articulos 129, 197 y 202 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria a la Ley de la Materia, es decir, hacen prueba plena de los hechos
legalmente afirmados por la autoridad de que proceden, acreditando la titularidad de las
citadas patentes a favor de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., y por lo
tanto tiene el derecho al uso y explotacion de sus patentes y de impedir que le sean
invadidos tales derechos, mediante las acciones legales que estimen pertinentes, toda vez
que la misma se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales.

La pericial respecto de los productos que importa la demandada, a la cual se da
valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los articulo 197 y 211 del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria en la materia.

El resultado de la visita de inspeccion que se realice con el objeto de obtener
muestras fisicas del producto que importa la demandada cuya acta circunstanciada
levantada al efecto tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 129, 197 y 202 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la Ley de la Materia, es decir, hace prueba plena de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que procede al estar actuando investida de fe publica, de la
cual se desprende que la obtencion de las muestras de los discos que importa la demandada
y que sirven de elemento de prueba y de conviccion para esta autoridad para determinar si
existe 0 no invasion a dichas patentes.

La documental privadas que exhibié la demanda para acreditar la procedencia de
los discos compactos que importa, consistente en copia simple del pedimento de
importacién de sus productos, a la cual se da valor probatorio pleno en términos de lo
dispuesto en los articulo 197 y 207 del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria en la materia, de la que se desprende que la demandada efectivamente
importa discos compactos.

Respecto de la presuncional legal y humana y a la instrumental de actuaciones
ofrecidas por la actora, las cuales gozan del valor que les confieren los articulos 129, 133,
202,203, 212 y 218 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria
a la Ley de la materia, de las que se sefalaré si le benefician a la solicitante al finalizar el
presente estudio, ya que solo en ese momento se puede estar en aptitud de determinarlo.

Por otro lado, las probanzas ofrecidas por la presunta infractora, no serdn
tomadas en cuenta en virtud que la contestacion de la demandada ese presento en forma
extemporanea y por lo mismo esta Autoridad la considera como no presentada.

Asi las cosas, de la adminiculacion de todas las pruebas aportadas en el
presente procedimiento sirven de base para demostrar que efectivamente la C. MARTHA
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SANCHEZ RAMOS, importé Discos compactos grabables (CD-R) almacenados en el
contenedor identificado como TA853542, mismo que se encuentra bajo el resguardo de la
ADUANA DE NUEVO LAREDO. y de la cual se recabaron muestras fisicas de dichos
productos de los cuales esta Autoridad en uso de las facultades que le confiere la Ley de la
Propiedad Industrial, es la competente para determinar si existe violacion o no de patentes
por ser el perito en la materia sin necesidad de peritos de las partes, determina lo siguiente:

Que los discos obtenidos como muestra fisica de los que importa la demandada,
estan fabricados y funcionan de conformidad con las patentes 174422 y 175243, propiedad
de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., en virtud que las mismas cumplen
con las siguientes caracteristicas.

Los discos compactos CD-R, (discos grabables) se ubican dentro del alcance
definido por la reivindicacion No. 1 de la patente No. 174,422 “PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR
Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO,
ofrecida como prueba por la actora y que a la letra reclama:

1. Una portadora de registro Opticamente leible del tipo inscribible,
que consiste de una capa de registro destinada para registrar un patron de
informacion de marcas de registro Opticamente detectables, cuya
portadora de registro se proporciona con una servopista que en un area
destinada para registro de informacion exhibe una modulacion de pista
periddica que puede distinguirse del patron de informacion, caracterizada
porque la frecuencia de la modulacion de pista se modula de
conformidad con una sefial de informacion de posicion que consiste de
sefiales de codigo de posicion que alternan con las sefiales de
sincronizacion de posicion.

De la referida reivindicacion se puede concluir que el disco gravable,
CDR estudiado se encuentra dentro del alcance definido por la misma, pues es una
portadora de registro Optimamente leible, inscribible con marcas de registro
optimamente leibles, con una servopista modulada periodicamente que permite
distinguir patrones de informacion, en donde el disco tiene una frecuencia de
modulacion de pista que se modula de conformidad con una sefial de informacion
de posicion, que consiste de sefiales de codigo de posicion que alternan con las
sefiales de sincronizacion de posicion.

De igual forma el disco compacto gravable CD-R, que importa la demandada
dentro de sus caracteristicas se ubican dentro del alcance definido por la reivindicacion
No. 2 de la patente No. 174422 "PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE
LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA
PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA
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INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO®, y que a la letra dice:

2. Una portadora de registro optimaments leible de conformidad con lo
reivindicado en la clausula 1 caracterizada porque las sefiales de codigo de
posicion son seiiales moduladas en marca de bifase, las sefiales de
sincronizacion de posicion teniendo formas de onda de sefial que difieren de
la sefial modulada de marca de bifase.

Como se indico antes las sefiales de codigo de posicion del disco probado
son sefiales moduladas en marca bifase y las sefiales de sincronizacion de posicion
tienen formas de onda de sefial que difieren de la sefial modulada de marca de bifase
invadiendo dicha reivindicacion.

De tal forma el disco compacto gravable CD-R, sus caracteristicas se ubican
dentro del alcance definido por la reivindicacion No. 14 de la patente No. 175,243
“SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, que a la letra dice:

14. Una portadora de registro de un tipo inscribible que tiene una pista
preformada, en donde una sefial auxiliar comprende una secuencia de
cddigos de direccion subsecuentes que registran en la forma de una
modulacion de pista preformada en pares de pistas destinadas para registro,
cuyos codigos de direccion especifican las direcciones de las porciones de
pista en donde se registran los codigos, caracterizada porque en la
secuencia de codigos de direccion se han sustituido una pluralidad de
codigos de direccion mediante codigos auxiliares que se distinguen de los
cddigos de direccion; los codigos auxiliares comprenden datos de control
que especifican un ajuste de energia de escritura deseado para registrar la
informacion y controla el proceso; los codigos de direccion y codigos
auxiliares tienen el mismo formato de dato, caracterizado ademds porque
cada vez que los cddigos de direccion contenidos en la sefial auxiliar o en
uno de los codigos de direccion contenidos en la sefial auxiliar se registra en
ubicaciones equidistantes en la pista, los codigos de direccion indican la
distancia que se mide en la direccion de la pista entre la ubicacion en donde
se han registrado y la porcion de referencia especifica; los codigos de
direccion comprenden codigos de tiempo absoluto especificando la distancia
como el tiempo de reproduccion; el codigo auxiliar se distingue de los
codigos de direccion teniendo combinaciones de bit especificos que no
ocurren en los codigos de direccion; la modulacion de pista comprende
porciones de pista que son esencialmente concéntricos con un centro de
rotacion, el dato de control indica el codigo de direccion de por lo menos
una porcion de pista que tiene una posicion radial predeterminada con
relacion al centro; la porcion radial predeterminada estd situada en la
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periferia_de patron de pista formado mediante las porciones de pista
concéntrica.

Del andlisis del disco compacto gravable CDR, se encuentra bajo todas las
caracteristicas comprendidas en la reivindicacion 14 de la patente 175,243, concuerdan con
los datos contenidos y obtenidos de dicho disco.

Asi este instituto en base a sus facultades como experto en la materia determina
que los discos obtenidos como muestra fisica que importa la demandada, estén fabricados y
funcionan de conformidad con las patentes 174422 y 175243, propiedad de
KONINKLIKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

Sirve de apoyo a lo anterior que esta Autoridad es el perito por excelencia en
materia de propiedad industrial tal y como lo refiere la siguiente jurisprudencia:

PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. Si
bien es cierto que esta Segunda Sala ha sostenido que el
Director General de la Propiedad Industrial no tiene por
que acudir a peritos designados por las partes, para que lo
ilustren tocante a cuestiones referentes a patentes, por que
la encomienda que le da la ley para que los resuelva,
obedece a ser experto en ellos, sin embargo, en caso de
impugnarse una resolucion administrativamente el érgano
competente, no impide se demuestre pericialmente su
acierto o error.

Amparo en revision 5226/ 59. Olin Mahtieson Chemical
Corporation. 9 de octubre de 1967. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen LXXII,
Tercera Parte, pag. 58. Amparo en revision 3395/58.
Abdiel Vega Vela. 27de junio de 1963. 5 votos. Ponente:
José Rivera Pérez Campos.

Instancia Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion Parte: CXXIV, tercera Parte Pagina 60

Asi de acuerdo a los conocimientos técnicos de esta Autoridad, conjuntamente
con la prueba pericial y ala totalidad de las pruebas aportadas se desprende que la
demandada importa discos compactos grabables, los cuales invaden las caracteristicas de las
patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL
TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE_ REGISTRO. y 175243 SISTEMA DE

GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
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Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, tal como se desprende del anilisis realizado con base
en todas las pruebas aportadas y al dictamen realizado por esta Autoridad, siendo que tal
situacion hace encuadrar la conducta de la demandada en los supuestos que prevé la fraccion
en estudio.

A fin de que quede determinado lo anterior, a continuacién se desarrollaran y
comprobaran cada uno de las siguientes hipotesis:

a) La existencia de una patente propiedad de una persona fisica o moral; tal y
como se ha sefialado KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., es la legitima
titular de los derechos derivados de las patentes de invencién No. 174422 PORTADORA
DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO. y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE (JRABACION PARA
UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION.

b) Que un tercero que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el
producto patentado, sin el consentimiento de su titular; ha quedado plenamente demostrado
con las pruebas aportadas por la parte actora que la demandada importa discos compactos
grabables, de los cuales obtuvieron muestras fisicas, de cuyo_ andlisis se desprende, que
invaden las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE
DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE, UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION.

En este contexto, vemos que la conducta de la demandada encuadra plenamente
en lo estipulado en la fraccion 1 del articulo 25 de la Ley de la Pmpicddd Industrial,
correlacion con la fraccion XXV, del propio articulo 213 que prevé como infraccion
cualquier otra violacion a la Ley de la materia que no constituya un delito.

Siendo de este modo que prospera la actualizacion de la fraccion XXV del
articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la Propiedad Industrial,
por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, al quedar plenamente demostrado que
ésta viene importado discos compactos Lrabablcs que invaden las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
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GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, propiedad de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V.

Aunado a lo anterior la demandada nunca acredité contar con el consentimiento
de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., titular de las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE_UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, para importar los discos compactos grabables
(CDR), siendo que debia de contar con autorizacion de esta; en virtud que sus derechos a la
explotacion exclusiva de dichas patentes se encuentra vigente y no contaba con tal
consentimiento para importar discos colocandose asi en lo estipulado en la fraccion I del
articulo 25 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En tales condiciones, de los elementos de conviccion adminiculados entre si, es
claro que existe la adecuacion de la conducta de la demandada al supuesto normativo
contenido en la fraccion XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccion I; de
la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS,
dado que de tales se advierten los actos contrarios a los buenos usos y costumbres que
implican competencia desleal en perjuicio de la titular de las patentes, ya que la infractora
importa discos compactos grabables, al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
y por ende es claro que tanto la presuncional como la instrumental de actuaciones favorecen
a los intereses de la solicitante.

Ahora bien, aunado a lo anterior y para poder determinar el monto de la multa que
deberé aplicarse al infractor, es preciso atender los lineamientos que establece el articulo
220 de la Ley de la Propiedad Industrial que ala letra dice:

“ARTICULO 220.- Para la determinacion de las sanciones deberd
tomarse en cuenta:

I.- El cardcter intencional de la accidon u omisidn constitutiva de la
infraccion;

IL.- Las condiciones econdmicas del infractor, y
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IIL- La gravedad que la infraccion implique en relacion con el
comercio de productos o la prestacion de servicios, asi como el
perjuicio oczsionado a los directamente afectados.”

Mismos que a continuacion se analizan. Asi pues tenemos que por lo que respecta
al carécter intencional de la accion constitutiva de la infraccion, se observa que tanto la
empresa actora como las patentes de los productos que comercializa son reconocidas entre
el publico consumidor, y por lo tanto gozan de determinado prestigio en el ambito
comercial en el que se distribuyen para su venta, por lo que se concluye que la infractora ha
tenido conocimiento de la existencia de dicha empresa y de sus derechos base de la accién,
razon por la cual dicha infractora no puede aducir ignorancia o desconocimiento de que la
titular de dichas patentes era precisamente la actora, asi pues tenemos que el hecho de que
la infractora haya utilizado las patentes base de la accion, sin el consentimiento de su
titular, denota su intencién clara y manifiesta de cometer tales actos de competencia
desleal, los cuales no sélo actualizan las infracciones que aqui se declaran, sino que
permiten concluir el caracter doloso con el que se condujo la infractora para ello.

En conclusion, el hecho de que la infractora se haya colocado en el supuesto
contemplado por la s fraccion XXV del articulo 213, en relacién con el diverso 25 fraccion
I, de la Ley de la Propiedad Industrial, tal como ha quedado acreditado a lo largo de esta
resolucion, aln a sabiendas de todos los elementos y factores que se mencionaron,
evidencia su intencién de realizar tales conductas, no obstante que las mismas sean
reprochables e ilicitas, lo que se toma en cuenta por esta autoridad para imponer la sancion
correspondiente.

Derivado de todo lo expuesto, resulta procedente considerar que el infractor al
momento de realizar la conducta que el articulo 213 fraccion XXV, en relacién con el
diverso 25 fraccion I de la Ley de la Propiedad Industrial sanciona tuvo la intencién de
usurpar patentes ajenas con el fin de obtener un lucro indebido.

Ahora bien, por lo que respecta a las condiciones econémicas con las que cuenta el
infractor tenemos que, de las constancias que obran en el expediente contencioso en que se
actia, principalmente del pedimento de importacion y del acta de retencion de mercancia
que importa la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, para lo cual cuenta con un patrimonio
propio que le permite ¢l ejercicio de dicha actividad.

Asimismo, tenemos que la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, importa discos
compactos grabables, al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
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por lo que se concluye que la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, a invertido
sustancialmente en los productos que importa, precisamente entre otras razones por haber
obtenido beneficios indebidos derivados de la importacion v comercializacion de dichos.
discos sin derecho a ello generandose ganancias ilicitas que se reflejan en sus estados
financieros, ya que la marcaria que importd tiene un valor de $967680.00 pesos.

De los elementos y factores anteriormente relacionados, mismos que obran en el
expediente contencioso en que se actiia, se desprende que la C. MARTHA SANCHEZ
RAMOS, cuenta con la capacidad econémica suficiente para hacer frente al pago de la
multa prevista por la fraccion I del articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, por lo que respecta a la gravedad de la infraccion, este Instituto
considera que la infraccion cometida por la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, es de
cardcter grave, ya que induce al publico consumidor al error, engafio o confusion respecto
del origen, autenticidad, calidad y caracteristicas de los productos y/o servicios que importa
y comercializa bajo las patentes de la actora.

Por otra parte, alin cuando en los archivos de este Instituto no se tengan
antecedentes de infracciones cometidas por el infractor, no es un elemento que constituya
una atenuante para la determinacion de la multa a imponer, dado que, esto no le quita el
caracter de grave a la infraccion.

Los elementos y factores citados conllevan a este Instituto a sostener las
infracciones administrativas en las que incurrié el demandado tienen el carcter de graves.

En cuanto al perjuicio ocasionado a la parte actora en el presente procedimiento, es
importante destacar que la infraccion cometida causa un grave perjuicio al piblico en
general debido a que la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, hace creer que es titular o
usuario autorizado de patentes que no son suyas. Asi, el piblico consumidor es engafiado y
por tanto existe una lesion general.

Por otro lado el perjuicio causado a la actora también es grave dado que atenta de
manera franca y abierta contra los derechos de propiedad industrial legitimamente
obtenidos por ella, en cuanto a que no sélo sin derecho a ello invade los derechos de las
patentes base de la accion propiedad de la solicitante de la infraccion, sino que ademds
desprestigia sus productos, al inducir a la confusion de los consumidores.

De ahi que se ocasionan dafios y perjuicios graves para la legitima titular de los
derechos derivados de las patentes base de la accion al ver desviada clientela a favor del
infractor, sin que éste tenga derecho alguno para ello.

Dicho de otra manera, el infractor ha obtenido ingresos derivados de importacion
de los discos compactos grabables al amparode las patentes base de la accion de las cuales
no es titular, licenciatario o distribuidor autorizado, situacién que se puede constatar en
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virtud que su inversion en cuanto al costo de la mercancia que importé es de $ 967680.00
pesos.

Los perjuicios citados se toman en cuenta por esta autoridad para la imposicion de
la sancién correspondiente a la infractora, aunado a que los derechos de una patente son de
veinte aflos improrrogables a partir de la solicitud de la misma y el dafio que causa la
demandada es muy serio.

Sirve de apoyo al analisis de los lineamientos citados por el articulo 220 de la Ley
de la Propiedad Industrial, la siguiente tesis:

“MULTAS, LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FIJAR
SU MONTO CUANDO LA LEY SENALA EL MINIMO Y EL
MAXIMO DE LAS MISMAS.- Siempre que una disposicion legal
sefiala el minimo y el maximo de una multa que debe aplicarse a
determinada infraccion, la autoridad goza de arbitrio para fijar el
monto de la misma, y si bien el articulo 37, fraccion 1 del Codigo
Fiscal de la Federacion (1967) sefiala alguno de los criterios que
deben justificar dicho monto, cuando establece que la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, al imponer la sancion que corresponda,
tomara en cuenta la importancia de la infraccion las condiciones del
causante y la conveniencia de destruir practicas establecidas, tanto
para evadir la prestacion fiscal, cuanto para infringir en cualquier
otra forma las disposiciones legales o reglamentarias, estas
circunstancias constituyen lineamientos genéricos que la autoridad
no debe ignorar, pero que habrd de adecuar al caso concreto,
tomando en consideracion las caracteristicas peculiares de éste, que
pueden comprender otros elementos no mencionados explicitamente
en la disposicion citada, ya que del texto de la misma no se
desprende que la intencién del legislador haya sido convertir la
aplicacion de las sanciones en una facultad reglada, sino sélo dar
una pauta de cardcter general que la autoridad debe seguir a fin de
que la sancion que imponga este debidamente motivada, y si el
sancionado no lo considera asi, toca a él impugnar concretamente
las razones dadas por la autoridad concretamente las razones dadas
por la autoridad y demostrar que las mismas son inexistentes o
inadecuadas para apoyar la cuantificacion de la sancion impuesta”.

Revision No. 489/84.- Resuelta en sesion de 12 de junio de 1985,
por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina
Gutiérrez.- Lic. Ma. Del Carmen Arroyo Moreno.

Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo al dafio inminente que se provoca
por el prestigio y calidad con que cuentan los productos de la actora al amparo de sus
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patentes y en la inteligencia de que corresponde a este Instituto proteger los derechos de
Propiedad Industrial, resulta procedente declarar la infraccion en que incurre la
C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, respecto de las patentes 174422 PORTADQRA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
¢ imponerle una sancion de las que prevé la fraccion [ del articulo 214 de la Ley de la
Propiedad Industrial, que a la letra sefialan: “Las infracciones administrativas a esta Ley o
demés disposiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con: I.- Multa hasta por el
importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal;” por lo
que tomando en cuenta el cardcter intencional con el que actia, la gravedad de su conducta
y ¢l dafio que provoca a terceros; de esta manera, y tomando en cuenta que la actividad
principal que desempefia el infractor es la importacion de discos compactos grabables, para
lo que posee un patrimonio propio que le permite el ejercicio de dicha actividad, puesto que
se desprende del expediente que como inversion minima en la compra de dicha mercancia
es de $967680.00 pesos y dado que su conducta causa perjuicios al titular de las patentes de
referencia, toda vez que sus derechos solo tienen una vigencia de 20 afios improrrogables,
dafio que no pude ser cuantificado ya el tiempo sigue corriendo en contra de los derechos
protegidos, causando un grave dafio sobre todo en los renglones econémicos y de prestigio,
lo cual implica un acto de competencia desleal por el uso indebido de las patentes antes
citadas, en los productos que importa, por lo que con fundamento en las disposiciones
legales sefialadas en el cuerpo de la presente resolucion, es procedente imponer a la
infractora una sancion equivalente a 20,000 (veinte mil) dias de salario minimo General
Vigente en ¢l Distrito Federal al 24 de mayo de 2002, en virtud que esta viene importando
grandes cantidades de discos compactos grabables (CDR), en virtud que esta Autoridad
ordeno la retencién de 1,209,600 discos con un valor de $967680.00 pesos, motivo por el
cual se sanciona con una multa de tal magnitud misma que podria adicionarse hasta por el
importe de 500 (quinientos) dias similares, por cada uno en que persista la infraccion,
independientemente de la clausura o clausuras temporales, arrestos administrativos o
calificaciones de reincidencia que procedan, conforme a las disposiciones legales previstas
en la ley de la materia.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los articulos 1°, 3° fraccion X, 6° y 10 del
Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 6° fracciones [ y VI,
7°,7° bis 2, 187, 188, 192, 192 bis, 199, 213 fracciones I, IV, IX inciso c), XVIIl y XXV, 214 y
217 de la Ley de la Propiedad Industrial; 197, 202, 203, 212, 218 y 348 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles; 1°, 3°, 4° 5°, 11 fraccion IX, asi como ultimo parrafo y 14 fraccion I1 del
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion V inciso c), 4°, 5°,
18 fraccion II, 25, 26 y 32 del Estatuto Orgénico del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y 1° 3°y 7° incisos c) y e) del Acuerdo que delega facultades en los Directores
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales,
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Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenamientos legales publicados en el Diario Oficial de la
Federacion los dias 10 de diciembre de 1993; 2 de agosto de 1994: 14 de diciembre de 1999, 27
de diciembre de 1999 y 15 de diciembre de 1999 respectivamente, se resuelve:

L- Se declara administrativamente la infraccion previstas en el articulo 213
fraccion XXV en relacion con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la Propiedad
Industrial, por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS.

IL- Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideracion que la
C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, tiene como actividad principal la importacion de
discos compactos grabables, por lo que cuenta con un patrimonio propio para la realizacion
de dichas actividades y con las condiciones que le permiten el ejercicio del giro del que se
ocupa, y dado que su conducta causa graves perjuicios a la titular de las patentes sefialadas,
sobre todo en los renglones econdmico y de prestigio por la comercializacion de los
productos sefialados, se impone al infractor con fundamento en las disposiciones legales
sefialadas en el cuerpo de la presente. una multa inicial consistente en el equivalente de
20,000 (veinte mil) dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, al 24 de
mayo de 2002, que podria adicionarse hasta por el importe de quinientos dias similares, por
cada uno en que persista la infraccion, independientemente de la clausura o clausuras
temporales, arrestos administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan,
conforme a las disposiciones legales previstas en la Ley de la materia.

INL- Se ordena al infractor se abstenga de seguir importando discos compactos
gravable al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
a menos de que cuente con el consentimiento otorgado por escrito del titular de las mismas
en comento para tales efectos, apercibida de que en caso contrario, se le aplicaran las
sanciones que conforme a derecho procedan,

IV.- Péngase a disposicion de la parte actora la péliza de fianza, exhibida
dentro del procedimiento en el que se actia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual le serd entregada al momento de la
notificacion de la presente resolucion, misma que podra cancelar una vez que ésta quede
firme.

V.- Con base en el contenido de la presente resolucion y de conformidad con lo
dispuesto en la fraccion IV del articulo 212 bis 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, se
requiere a las partes para que dentro de los cinco dias siguientes al en que se notifique del
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presente oficio, exhiban por escrito su propuesta sobre el destino de los bienes retenidos,
apercibidas de que en caso de no cumplir con lo anterior, se procedera conforme a lo
dispuesto en la fraccion IV, del articulo y ordenamiento legal en cita, esto es, dentro del
plazo de noventa dias de haberse dictado la resolucion definitiva, la Junta de gobierno del
Instituto decidira entre la donacién de los bienes o la destruccion de los mismos.

VI.- Comuniquese esta resolucion a las partes.

re/{encié e la Competencia Desleal.
f

Asi lo resolvié la Subdirectora l’fivisipn de P
/ /

c.c.p.- Lic. José 1. De Santiag6 Palomares Séenz, apodetado de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N:V. Pedro Luis Ogazon 17, colonia San Angel, C.P. 01000,
Meéxico, Distrito Federal.- Para su conocimiento.

c.Cp.- C. ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ. ADMINISTRADOR LOCAL DE
LA ADUANA DE NUEVO LAREDO ubicada en Ocampo 101, esq. 15 de
junio, Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro,
C.P. 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Para su conocimiento.

CLp.- Administracién Local de Recaudacion de Nuevo Laredo.- Gonzélez Esquina
Galeana sin numero, Palacio Federal Segundo Piso, Colonia Centro; Nuevo
Laredo Tamaulipas, C.P. 88000.- Para que se sirva hacer efectiva la multa
impuesta.

MYRS/ABR. (SD)
MF
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CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBIDO

ASUNTO: Se declara administrativamente la infraccion prevista en la fraccion XXV del
articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccién I; de la Ley de la
Propiedad Industrial, por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, y

se impone sancion.
Meéxico, D.F. a 29 de agosto de 2003,

C. MARTHA SANCHEZ RAMOS.- AGUASCALIENTES 175, DESPACHO 502,
COLONIA HIPODROMO, DEL. CUAHUTEMOC, MEXICO, DISTRITO
FEDERAL.

Con base a las atribuciones que le confieren a este Instituto los articulos 1°, 2°
fracciones V y VI, 6° fraccion V, 7°, 7° bis 2, 199, 213, 214, 215 y 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial, se procede a emitir la resolucién correspondiente, en el presente
asunto, teniendo como sustento los antecedentes y consideraciones de derecho siguientes:

ANTECEDENTES

.- Por escrito presentado en este Instituto el 24 de mayo de 2002, con folio de
entrada 04903, el Lic. José De la Sierra, Jr., en nombre y representacion de
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., solicit6 la imposicién de la medida
provisional consistente en la suspension de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera fundamentada en el articulo 199 bis de la Ley de la Propiedad
Industrial, en contra de MARTHA SANCHEZ RAMOS con domicilio en Washington
1605, colonia Zaragoza, C.P. 88060, Nuevo Laredo, Tamaulipas, por considerar que
dicha persona realiza actividades que Vulneran los derechos de sus patentes.

Asimismo, ofrecid como pruebas de su parte las que se citan en el capitulo
correspondiente de su escrito de solicitud de medidas provisionales y que son las
siguientes:

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEiBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, en particular, la solicitud de la
patente y su titulo, para lo cual con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad
Industrial, cubrid la tarifa correspondiente por la expedicion de los mismos.

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400

371



Instituto

“2003 Afio del CCL Aniversario del Natalicia de Mexicano
Don Miguel Hidalgs y Castilla, Padre de la Patria” de la Prop iedad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243.
DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 266/2002(M-24) 4903,
INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 12152.

La documental piblica, consistente en copia de la pagina 231 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en
circulacion el 12 de diciembre del mismo afio.

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 175243
SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, en particular, la solicitud de la
patente y su titulo, para lo cual con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad
Industrial, cubri6 la tarifa correspondiente por la expedicion de los mismos.

La documental publica, consistente en copia de la pagina 230 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en
circulacion el 1 de marzo de 1995,

La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano. en todo lo que beneficiara
a sus intereses.

De igual modo, en dicho escrito, exhibié la poliza de fianza expedida por
Fianzas Monterrey, S.A., con el nimero 118768 por un monto de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.), del 24 de mayo del 2002, para garantizar los posibles daiios y
perjuicios que se pudieran causar a la persona o personas en contra de quien solicita la
medida provisional de suspensién de la libre circulacion de mercancias de procedencia
extranjera, misma que por oficio 07792 de fecha 24 de mayo de 2002, se admiti¢ a tramite
la solicitud de medidas provisionales, admitiendo a su vez los medios de prueba ofrecidos.

IL.- De las constancias que integran las patentes en las que se actia y que dan
base a la solicitud presentada, se encontraron los siguientes datos:

I.-  PATENTE: 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y
APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO.
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TITULAR: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

INVENTORES: WILHELMUS PETRUS MARIA RAAIIMAKERS,
FRANCISCUS LAMBERTUS JOHANNUS MARIA KUIPERS.

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE ENERO DE 1989
PRIORIDAD RECLAMADA: 18 DE ENERO DE 1988.

FECHA DE CONCESION: 16 DE MAYO DE 1994,

VIGENTE HASTA: 18 DE ENERO DE 2009.

CARACTERISTICA DE LA INVENCION: PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO

Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO.

2- PATENTE: 175243 SISTEMA DE GRABACION DE
INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION.

TITULAR: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

INVENTORES: RUDOLF ROTH, PAULUS CHISTIANUS MARIA
VAN DER ZANDE.

FECHA DE PRESENTACION: 4 DE MAYO DE 1990.

PRIORIDAD RECLAMADA: 8 DE MAYO DE 1989,

FECHA DE CONCESION: 18 DE JULIO DE 1994.

VIGENTE HASTA: 4 DE MAYO DE 2010.

CARACTERISTICA DE LA INVENCION: SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION 'Y PORTADORA DE GRABACION PARA

UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E
INFORMACION.
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IIL- Por oficio 07793 de fecha 24 de mayo de 2002, este Instituto ordend la
suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera haciendo del
conocimiente al C. ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ. ADMINISTRADOR LOCAL
DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO ubicada en Ocampo 101, esq. 15 de junio,
Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000, Nuevo
Laredo, Tamaulipas, para que ordenara dicha suspension en contra de Discos compactos
grabables (CD-R) almacenados en el contenedor identificado como TA692917, mismo que
es importado por la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, y se le notifico el 28 del mismo
mes y afio.

1V.- En el oficio 326-SAT-A24-3-684 de fecha 28 de mayo de 2002, mismo
que se recibid en este Instituto el 29 de mayo de 2002, bajo el folio de ingreso 05020,
remitido por el Servicio de Administracion Tributaria en Nuevo Laredo Tamaulipas,
remitio el acta de retencion de la mercancia que importa la C. MARTHA SANCHEZ
RAMOS.

V.- Con el escrito presentado el 30 de mayo de 2003 bajo el folio de ingreso
05107, la parte actora sefialé un nuevo domicilio para que sea almacenada la mercancia de
la cual se ordeno la suspension de su libre circulacion, escrito que fue admitido mediante
oficio 009453 de fecha 3 de junio de 2002.

VL- En el oficio 09451 de fecha 3 de junio de 2002, este Instituto fijo un
garantia complementaria por un monto de $970,000.00 (NOVECIENTOS SETENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.).

VIL- Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2002, con el folio de
entrada 005465, por el cual MARTHA SANCHEZ RAMOS, por su propio derecho, hace
observaciones relacionadas a la imposicién de la medida provisional consistente en la
suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera, mismas que se
admitieron mediante oficio 013435 de fecha 2 de agosto de 2003.

VIIL.- Mediante escrito presentado via facsimilar el 24 de junio, con
fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y
exhibido en este Instituto el 25 de junio del 2002, con folio 006281, por José De la Sierra,
Jr., en nombre y representacion de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.,
solicito la declaracion administrativa de la infraccion prevista en la fraccion XXV del
articulo 213, en relacién con el diverso 25 fraccion I de la Ley de la Propiedad
Industrial, en contra d¢ MARTHA SANCHEZ RAMOS y/o QUIEN RESULTE
RESPONSABLE, con domicilio en Washington 1605, colonia Zaragoza, C.P. 88060,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ofrecio como pruebas de su parte las que se citan en el
capitulo correspondiente de su escrito y que son las siguientes:

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
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INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DFE REGISTRO. en particular, la solicitud de Ia
patente, su titulo y del oficio de transmision, para lo cual con fundamento en el articulo 190
de la Ley de la Propiedad Industrial, cubrié la tarifa correspondiente por la expedicion de
los mismos.

La documental publica, consistente en copia de la pagina 231 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en
circulacion el 12 de diciembre del mismo afio.

La documental publica, consistente en las constancias de la patente 175243
SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, en particular, la solicitud de la
patente, del titulo y de su oficio de transmision, para lo cual con fundamento en el articulo
190 de la Ley de la Propiedad Industrial, cubrio la tarifa correspondiente por la expedicién
de los mismos.

La documental publica, consistente en copia de la pagina 230 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en
circulacion el 1 de marzo de 1995.

La pericial respecto de los productos que importa la demandada.

El resultado de la visita de inspeccion que se realice con el objeto de obtener
muestras fisicas del producto que importa la demandada.

Las documentales publicas y privadas que exhiba la demanda para acreditar la
procedencia de los discos compactos que importa.

La documental publica consistente en todas las actuaciones que integran el
presente procedimiento.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara
a sus intereses.

La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

Dicha solicitud de admitié mediante oficio 014649 de fecha 15 de agosto de
2002, con la que se emplazo al presente procedimiento a la C. MARTHA SANCHEZ
RAMOS.

IX.- Con el escrito transmitido por via facsimilar, el 25 de junio del 2002, con
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fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y
recibido en este Instituto el 26 de junio del 2002, con folio 006305, presentado por la parte
actora exhibié en tiempo la garantia complementaria requerida mediante oficio 09452 del 3
de junio del 2002, con la poliza de fianza 000004JJ0302, folio 444255 del 25 de junio del
2002, que por un monto de $970,000.00 (novecientos setenta mil pesos 00/100 M.N.)
expidi6 Fianzas Comercial América, S.A., misma que se admitié mediante oficio 013697
de fecha 5 de agosto de 2002.

X.- Mediante oficio 326-SAT-A24-3-684 de fecha 28 de mayo de 2003, mismo
que fue recibido el 8 de julio de 2003 bajo el folio de entrada 06779, remitido por el
Servicio de Administracion Tributaria en Nuevo Laredo Tamaulipas, remitio el acta de
notificacion a la presunta infractora.

XL- En el escrito de fecha 14 de agosto de 2002 bajo el folio de entrada 08190
la parte actora sefiald un nuevo apoderado, teniéndose por acreditado al mismo mediante
oficio 014651 de fecha 15 de agosto de 2002.

XIL- Mediante oficio 014648 de fecha 15 de agosto de 2002, este instituto
realizé una aclaracion respecto del oficio 13697

XIIL- En oficio 014650de fecha 15 de agosto de 2002, este Instituto Requirio a
la demandada la informacion correspondiente a los discos compactos que importa.

XIV.- Con el escrito presentado via facsimilar el 27 de agosto, con fundamento
en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y exhibido en las
oficinas de este Instituto el 28 de agosto del 2002, con el folio de entrada 008711, la parte
actora realiz0 diversas manifestaciones respecto del presente procedimiento mismas que se
admitieron mediante oficio 016096 de fecha 26 de septiembre de 2002.

XV.- En el escrito presentado con fecha 9 de octubre de 2002 bajo el folio de
entrada 010156, la parte actora reiter6 la solicitud el nuevo domicilio para depositar la
mercancia retenida, admitiéndose dicho escrito mediante oficio 019598, de fecha 8 de
noviembre de 2002.

XVL.- Mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2002, bajo el folio de
entrada 011329, la parte demandada autorizo a diversas personas para oir y recibir
notificaciones, admitiéndose su escrito mediante oficio 01031 de fecha 7 de enero de 2002

XVIL- Mediante escrito presentado el transmitido por via facsimilar el 14 de
encro, con fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial y recibido el 15 de enero de 2003 bajo el folio de entrada 00443, la parte actora
presento sus apuntes de alegatos, mismos que se admitieron el 7de febrero de 2003 por
oficio 01783.
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XVIIL- En el oficio 02641 de fecha 21 de febrero de 2003, este Instituto,
comisiono a su personal para efecto de desahogar de una diligencia el 26 de febrero de
2003 a Jas 15:00 horas. en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sita en Ocampo 101,
esq. 15 de junio, Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro,
C.P. 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual tendria por objeto el sustraer diversas
muestras fisicas de manera aleatoria para el efecto de que se desahogue debidamente la
prueba pericial ofrecida por la actora.

XIX.- De acuerdo con sus facultades de inspeccion y vigilancia, previstas en los
articulos 203 al 212 bis | de la Ley de la Propiedad Industrial y con la solicitud de
declaracion administrativa de infraccion antes sefialada, mediante oficio nimero 2856 de
fecha 25 de febrero de 2003, inspectores de este Instituto se presentaron el dia 26 de febrero
del mismo afio en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sita en Ocampo 101, esq. 15 de
junio, Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, entendiéndose la diligencia con una persona quien dijo
llamarse Fidel Gonzalez Betancourt, quien manifesto ser encargado de almacén, y estando
presentes las partes se procedio a retirar las muestras del producto retenido en dicho lugar.

XX.- Por escrito de fecha 21 de abril de 2003 bajo el folio de entrada 03728, la
parte actora realizo diversas manifestaciones mismas que se admitieron mediante oficio
07384 de fecha 8 de mayo de 2003.

XXIL- Por escrito presentado el 13 de junio de 2003 bajo el folio de entrada
05613, la parte actora realizo diversas manifestaciones mismas que se admitieron mediante
oficio 09074 de fecha 17 de junio de 2003.

XXIL- Mediante oficio 8699 de fecha 16 de junio de 2003, este Instituto cito al
fisico Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips
Electronics, N.V., para efecto de entregarle las muestras fisicas recabadas para la emision
de su dictamen.

XXIIL- En el escrito presentado el 14 de julio de 2003, bajo el folio de ingreso
06891, el fisico Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips
Electronics, N.V., rindié su peritaje mismo que se admitié mediante oficio 010955 de fecha
17de julio de 2003.

XXIV.- Por oficio 011339 de fecha 31 de julio de 2003, este Instituto ordend la
reposicion de la notificaciones de los oficios 07384 de fecha 8 de mayo de 2003, 8699 de fecha
16 de junio de 2003, 09074 de fecha 17 de junio de 2003 y 010955 de fecha 17 de julio de 2003.

No existiendo mas pruebas pendientes por desahogar, ni promociones ni
acuerdos por relacionar se procede a dictar el cierre de la etapa de integracion del presente
procedimiento y a emitir la resolucion correspondiente, con base en el articulo 217 de la
Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver el presente
procedimiento, se funda en los articulos 1°, 2°, fracciones V y VI, 6° fraccién V, 7°, 7° bis
2, 187, 192, 192 bis, 199, 199 bis, 199 bis 5. 213, 214 y 215 al 217 de la Ley de La
Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion IX, 6° y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccién v inciso ), 4°, 5°, 11 tltimo pérrafo y
14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 1°, 3°, 4°, 5°, 18, 25,
26y 32 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- No habiéndose opuesto excepcion alguna por parte de la presunta
infractora, dado que no dio contestacion a la solicitud de declaracion administrativa de
infraccién y toda vez que esta autoridad no observa alguna que pudiera hacerse valer de
oficio, es procedente hacer el estudio y la valoracion de las probanzas ofrecidas y el andlisis
de las causales de infraccion invocadas por la parte actora.

TERCERA.- Como tnica hipétesis, sefialada por la parte actora aduce la
actualizacion del supuesto contemplado en la fraccion XXV del articulo 213, en relacion
con el diverso 25 fraccién I; de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que
considera que la presunta infractora importa discos compactos al amparo de las patentes
174422 Y 175243, sin su consentimiento como legitima titular de las mismas, supuesto que
establece lo siguiente:

“ARTICULO. 213.- Son infracciones administrativas:

XXYV.- Las demés violaciones a las disposiciones de esta Ley que no
constituyan delitos.

ARTICULO 25.- El derecho exclusivo de explotacion de la
invencion patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

L- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de
impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y”

Esta autoridad de conformidad con lo dispuesto en los articulos 192 de la Ley
de la Propiedad Industrial y 197 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria en la materia procede a continuacion al analisis y valoracion de las
pruebas ofrecidas por la parte actora en su solicitud de imposicion de medidas
provisionales y de declaracion administrativa de infraccion.

Las documentales publicas, consistentes en las constancias de las patentes
174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
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REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE, UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, en particular, las solicitudes de patente, de sus titulos
y de los oficios de transmision; asi como de la pagina 231 de la Gaceta de Invenciones y
Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en circulacién el 12
de diciembre del mismo afio y de la pagina 230 de la Gaceta de Invenciones y Marcas, del
ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en circulacion el 1 de marzo de
1995, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 129, 197 y 202 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria a la Ley de la Materia, es decir, hacen prueba plena de los hechos
legalmente afirmados por la autoridad de que proceden, acreditando la titularidad de las
citadas patentes a favor de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., y por lo
tanto tiene el derecho al uso y explotacion de sus patentes y de impedir que le sean
invadidos tales derechos, mediante las acciones legales que estimen pertinentes, toda vez
que la misma se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales.

La pericial respecto de los productos que importa la demandada, a la cual se da
valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los articulo 197 y 211 del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria en la materia.

El resultado de la visita de inspeccion que se realice con el objeto de obtener
muestras fisicas del producto que importa la demandada cuya acta circunstanciada
levantada al efecto tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 129, 197 y 202 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la Ley de la Materia, es decir, hace prueba plena de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que procede al estar actuando investida de fe ptblica, de la
cual se desprende que la obtencion de las muestras de los discos que importa la demandada
y que sirven de elemento de prueba y de conviccion para esta autoridad para determinar si
existe 0 no invasion a dichas patentes.

La documental privadas que exhibié la demanda para acreditar la procedencia de
los discos compactos que importa, consistente en copia simple del pedimento de
importacion de sus productos, a la cual se da valor probatorio pleno en términos de lo
dispuesto en los articulo 197 y 207 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria en la materia, de la que se desprende que la demandada efectivamente
importa discos compactos.

Respecto de la presuncional legal y humana y a la instrumental de actuaciones
ofrecidas por la actora, las cuales gozan del valor que les confieren los articulos 129, 133,
202,203, 212 y 218 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria
a la Ley de la materia, de las que se sefialara si le benefician a la solicitante al finalizar el
presente estudio, ya que sélo en ese momento se puede estar en aptitud de determinarlo.
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Asi las cosas, de la adminiculacion de todas las pruebas aportadas en el
presente procedimiento sirven de base para demostrar que efectivamente la C. MARTHA
SANCHEZ RAMOS, importé Discos compactos grabables (CD-R) almacenados en el
contenedor identificado como TA692917, mismo que se encuentra bajo el resguardo de la
ADUANA DE NUEVO LAREDO, y de la cual se recabaron muestras fisicas de dichos
productos de los cuales esta Autoridad en uso de las facultades que le confiere la Ley de la
Propiedad Industrial, es la competente para determinar si existe violacion o no de patentes
por ser el perito en la materia sin necesidad de peritos de las partes, determina lo siguiente:

Que los discos obtenidos como muestra fisica de los que importa la demandada,
estan fabricados y funcionan de conformidad con las patentes 174422 y 175243, propiedad
de KONINKLIKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., en virtud que las mismas cumplen
con las siguientes caracteristicas.

Los discos compactos CD-R, (discos grabables) se ubican dentro del alcance
definido por la reivindicacion No. 1 de la patente No. 174,422 “PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR
Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO*,
ofrecida como prueba por la actora y que a la letra reclama:

1. Una portadora de registro Opticamente leible del tipo inscribible,
que consiste de una capa de registro destinada para registrar un patron de
informacién de marcas de registro Opticamente detectables, cuya
portadora de registro se proporciona con una servopista que en un 4rea
destinada para registro de informacion exhibe una modulacién de pista
periddica que puede distinguirse del patrdn de informacion, caracterizada
porque la frecuencia de la modulacion de pista se modula de
conformidad con una sefial de informacion de posicion que consiste de
sefiales de codigo de posicion que alternan con las sefiales de
sincronizacion de posicion.

De la referida reivindicacion se puede concluir que el disco gravable,
CDR estudiado se encuentra dentro del alcance definido por la misma, pues es una
portadora de registro optimamente leible, inscribible con marcas de registro
optimamente leibles, con una servopista modulada periodicamente que permite
distinguir patrones de informacion, en donde el disco tiene una frecuencia de
modulacion de pista que se modula de conformidad con una sefial de informacién
de posicion, que consiste de sefiales de codigo de posicién que alternan con las
sefiales de sincronizacion de posicion.

De igual forma el disco compacto gravable CD-R, que importa la demandada
dentro de sus caracteristicas se ubican dentro del alcance definido por la reivindicacion
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No. 2 de la patente No. 174422 “PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE
LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA
PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEFR 1A
INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO", y que a la letra dice:

2. Una portadora de registro optimamente leible de conformidad con lo
reivindicado en la cldusula 1 caracterizada porque las sefiales de codigo de
posicion son sefiales moduladas en marca de bifase, las sefales de
sincronizacion de posicion teniendo formas de onda de sefial que difieren de
la sefial modulada de marca de bifase.

Como se indicd antes las sefiales de codigo de posicion del disco probado
son sefiales moduladas en marca bifase y las sefiales de sincronizacion de posicion
tienen formas de onda de sefial que difieren de la sefial modulada de marca de bifase
invadiendo dicha reivindicacién.

De tal forma el disco compacto gravable CD-R, sus caracteristicas se ubican
dentro del alcance definido por la reivindicacion No. 14 de la patente No. 175,243
“SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, que a la letra dice:

14. Una portadora de registro de un tipo inscribible que tiene una pista
preformada, en donde una sefial auxiliar comprende una secuencia de
codigos de direccion subsecuentes que registran en la forma de una
modulacion de pista preformada en pares de pistas destinadas para registro,
cuyos codigos de direccion especifican las direcciones de las porciones de
pista en donde se registran los cddigos, caracterizada porque en la
secuencia de codigos de direccion se han sustituido una pluralidad de
codigos de direccion mediante codigos auxiliares que se distinguen de los
codigos de direccion; los codigos auxiliares comprenden datos de control
que especifican un ajuste de energia de escritura deseado para registrar la
informacién y controla el proceso; los codigos de direccion y codigos
auxiliares tienen el mismo formato de dato, caracterizado ademas porque
cada vez que los cddigos de direccion contenidos en la sefial auxiliar o en
uno de los codigos de direccion contenidos en la sefial auxiliar se registra en
ubicaciones equidistantes en la pista, los codigos de direccion indican la
distancia que se mide en la direccion de la pista entre la ubicacién en donde
se han registrado y la porcion de referencia especifica; los codigos de
direccion comprenden codigos de tiempo absoluto especificando la distancia
como el tiempo de reproduccion; el codigo auxiliar se distingue de los
codigos de direccion teniendo combinaciones de bit especificos que no
ocurren en los codigos de direccion; la modulacion de pista comprende
porciones de pista que son esencialmente concéntricos con un centro de
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rotacion, el dato de control indica el codigo de direccion de por lo menos
una porcion de pista que tiene una posicion radial predeterminada con
relacion 2! centro; la porcion radial predeterminada estd situada en la
periferia de patron de pista formado mediante las porciones de pista
concéntrica.

Del analisis del disco compacto gravable CDR, se encuentra bajo todas las
caracteristicas comprendidas en la reivindicacion 14 de la patente 175,243, concuerdan con
los datos contenidos y obtenidos de dicho disco.

Asi este instituto en base a sus facultades como experto en la materia determina
que los discos obtenidos como muestra fisica que importa la demandada, estén fabricados y
funcionan de conformidad con las patentes 174422 y 175243, propiedad de
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

Sirve de apoyo a lo anterior que esta Autoridad es el perito por excelencia en
materia de propiedad industrial tal y como lo refiere la siguiente jurisprudencia:

PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. Si
bien es cierto que esta Segunda Sala ha sostenido que el
Director General de la Propiedad Industrial no tiene por
que acudir a peritos designados por las partes, para que lo
ilustren tocante a cuestiones referentes a patentes, por que
la encomienda que le da la ley para que los resuelva.
obedece a ser experto en ellos, sin embargo, en caso de
impugnarse una resolucion administrativamente el organo
competente, no impide se demuestre pericialmente su
acierto o error.

Amparo en revision 5226/ 59. Olin Mahtieson Chemical
Corporation. 9 de octubre de 1967. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen LXXII,
Tercera Parte, pag. 58. Amparo en revision 3395/58.
Abdiel Vega Vela. 27de junio de 1963. 5 votos. Ponente:
José Rivera Pérez Campos.

Instancia Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion Parte: CXXIV, tercera Parte Pagina 60

Asi de acuerdo a los conocimientos técnicos de esta Autoridad, conjuntamente
con la prueba pericial y ala totalidad de las pruebas aportadas se desprende que la
demandada importa discos compactos grabables, los cuales invaden las caracteristicas de las
patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL
TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
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REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO. y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, tal como se desprende del analisis realizado con base
en todas las pruebas aportadas y al dictamen realizado por esta Autoridad, siendo que tal
situacion hace encuadrar la conducta de la demandada en los supuestos que prevé la fraccion
en estudio.

A fin de que quede determinado lo anterior, a continuacién se desarrollardn y
comprobarédn cada uno de las siguientes hipdtesis:

a) La existencia de una patente propiedad de una persona fisica o moral; tal y
como se ha sefialado KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V,, es la legitima
titular de los derechos derivados de las patentes de invencion No. 174422 I'ORTADORA
DE REGISTRO OPTICAMENTE LEiBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA
UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION.

b) Que un tercero que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el
producto patentado, sin el consentimiento de su titular; ha quedado plenamente demostrado
con las prucbas aportadas por la parte actora que la demandada importa discos compactos
grabables, de los cuales obtuvieron muestras fisicas, de cuyo andlisis se desprende, que
invaden las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE
DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE, UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION.

En este contexto, vemos que la conducta de la demandada encuadra plenamente
en lo estipulado en la fraccion I del articulo 25 de la Ley de la Propiedad Industrial,
correlacion con la fraccion XXV, del propio articulo 213 que prevé como infraccion
cualquier otra violacion a la Ley de la materia que no constituya un delito.

Siendo de este modo que prospera la actualizacion de la fraccion XXV del
articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccién [; de la Ley de la Propiedad Industrial,
por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, al quedar plenamente demostrado que
ésta viene importado discos compactos grabables que invaden las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
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INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO. y 175243 SISTEMA DF
GRABACION DE [NFORMACION ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE (JRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, propiedad de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V.

Aunado a lo anterior la demandada nunca acreditd contar con el consentimiento
de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V,, titular de las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE, UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION
Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, para importar los discos compactos grabables
(CDR), siendo que debia de contar con autorizacion de esta; en virtud que sus derechos a la
explotacion exclusiva de dichas patentes se encuentra vigente y no contaba con tal
consentimiento para importar discos colocandose asi en lo estipulado en la fraccion I del
articulo 25 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En tales condiciones, de los elementos de conviccion adminiculados entre si, es
claro que existe la adecuacion de la conducta de la demandada al supuesto normativo
contenido en la fraccion XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccion I; de
la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS,
dado que de tales se advierten los actos contrarios a los buenos usos y costumbres que
implican competencia desleal en perjuicio de la titular de las patentes, ya que la infractora
importa discos compactos grabables, al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEiBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE (.RABAC]ON
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
y por ende es claro que tanto la presuncional como la instrumental de actuaciones favorecen
a los intereses de la solicitante.

Ahora bien, aunado a lo anterior y para poder determinar el monto de la multa que
deberé aplicarse al infractor, es preciso atender los lineamientos que establece el articulo
220 de la Ley de la Propiedad Industrial que ala letra dice:

“ARTICULO 220.- Para la determinacion de las sanciones debera
tomarse en cuenta:
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I.- El cardcter intencional de la accion u omision constitutiva de la
infraccion;

IL.- Las condiciones econdmicas del infractor. y

IIl.- La gravedad que la infraccion implique en relacion con el
comercio de productos o la prestacién de servicios, asi como el
perjuicio ocasionado a los directamente afectados.”

Mismos que a continuacion se analizan. Asi pues tenemos que por lo que respecta
al cardcter intencional de la accion constitutiva de la infraccion, se observa que tanto la
empresa actora como las patentes de los productos que comercializa son reconocidas entre
el piblico consumidor, y por lo tanto gozan de determinado prestigio en el ambito
comercial en el que se distribuyen para su venta, por lo que se concluye que la infractora ha
tenido conocimiento de la existencia de dicha empresa y de sus derechos base de la accion,
razon por la cual dicha infractora no puede aducir ignorancia o desconocimiento de que la
titular de dichas patentes era precisamente la actora, asi pues tenemos que el hecho de que
la infractora haya utilizado las patentes base de la accidn, sin el consentimiento de su
titular, denota su intencién clara y manifiesta de cometer tales actos de competencia
desleal, los cuales no solo actualizan las infracciones que aqui se declaran, sino que
permiten concluir el caracter doloso con el que se condujo la infractora para ello.

En conclusion, el hecho de que la infractora se haya colocado en el supuesto
contemplado por la s fraccion XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccién
I, de la Ley de la Propiedad Industrial, tal como ha quedado acreditado a lo largo de esta
resolucidn, atin a sabiendas de todos los elementos y factores que se mencionaron,
evidencia su intencion de realizar tales conductas, no obstante que las mismas sean
reprochables e ilicitas, lo que se toma en cuenta por esta autoridad para imponer la sancion
correspondiente.

Derivado de todo lo expuesto, resulta procedente considerar que el infractor al
momento de realizar la conducta que el articulo 213 fraccion XXV, en relacién con el
diverso 25 fraccion I de la Ley de la Propiedad Industrial sanciona tuvo la intencién de
usurpar patentes ajenas con el fin de obtener un lucro indebido.

Ahora bien, por lo que respecta a las condiciones econdmicas con las que cuenta el
infractor tenemos que, de las constancias que obran en el expediente contencioso en que se
actlia, principalmente del pedimento de importacion y del acta de retencion de mercancia
que importa la C, MARTHA SANCHEZ RAMOS, para lo cual cuenta con un patrimonio
propio que le permite el ejercicio de dicha actividad.

Asimismo, tenemos que la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, importa discos
compactos grabables, al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
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REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DF. GRABACION F INFORMACION,
por lo que se concluye que la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, a invertido
sustancialmente en los productos que importa, precisamente entre otras razones por haber
obtenido beneficios indebidos derivados de la importacién y comercializacién de dichos
discos sin derecho a ello generandose ganancias ilicitas que se reflejan en sus estados
financieros, ya que la marcaria que importé tiene un valor de $967680.00 pesos.

De los elementos y factores anteriormente relacionados, mismos que obran en el
expediente contencioso en que se actua, se desprende que la C. MARTHA SANCHEZ
RAMOS, cuenta con la capacidad economica suficiente para hacer frente al pago de la
multa prevista por la fraccion I del articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, por lo que respecta a la gravedad de la infraccion, este Instituto
considera que la infraccién cometida por la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, es de
caracter grave, ya que induce al ptblico consumidor al error, engafio o confusion respecto
del origen, autenticidad, calidad y caracteristicas de los productos y/o servicios que importa
y comercializa bajo las patentes de la actora.

Por otra parte, ain cuando en los archivos de este Instituto no se tengan
antecedentes de infracciones cometidas por el infractor, no es un elemento que constituya
una atenuante para la determinacion de la multa a imponer, dado que, esto no le quita el
caracter de grave a la infraccion,

Los elementos y factores citados conllevan a este Instituto a sostener las
infracciones administrativas en las que incurri6 el demandado tienen el caracter de graves.

En cuanto al perjuicio ocasionado a la parte actora en el presente procedimiento, es
importante destacar que la infraccion cometida causa un grave perjuicio al publico en
general debido a que la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, hace creer que es titular o
usuario autorizado de patentes que no son suyas. Asi, el piblico consumidor es engafiado y
por tanto existe una lesion general.

Por otro lado el perjuicio causado a la actora también es grave dado que atenta de
manera franca y abierta contra los derechos de propiedad industrial legitimamente
obtenidos por ella, en cuanto a que no solo sin derecho a ello invade los derechos de las
patentes base de la accion propiedad de la solicitante de la infraccion, sino que ademas
desprestigia sus productos, al inducir a la confusion de los consumidores.

De ahi que se ocasionan dafios y perjuicios graves para la legitima titular de los
derechos derivados de las patentes base de la accién al ver desviada clientela a favor del
infractor, sin que éste tenga derecho alguno para ello.
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Dicho de otra manera, el infractor ha obtenido ingresos derivados de importacion
de los discos compactos grabables al amparo de las patentes base de la accion de las cuales
no es titular, licenciatario o distribuidor atorizado, sitvacion que se puede constatar en
virtud que su inversion en cuanto al costo de la mercancia que importd es de $ 967680.00
pesos.

Los perjuicios citados se toman en cuenta por esta autoridad para la imposicion de
la sancién correspondiente a la infractora, aunado a que los derechos de una patente son de
veinte afios improrrogables a partir de la solicitud de la misma y el dafio que causa la
demandada es muy serio.

Sirve de apoyo al analisis de los lineamientos citados por el articulo 220 de la Ley
de la Propiedad Industrial, la siguiente tesis:

“MULTAS, LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FUUAR
SU MONTO CUANDO LA LEY SENALA EL MINIMO Y EL
MAXIMO DE LAS MISMAS.- Siempre que una disposicion legal
seiala el minimo y el maximo de una multa que debe aplicarse a
determinada infraccion, la autoridad goza de arbitrio para fijar el
monto de la misma, y si bien el articulo 37, fraccion I del Codigo
Fiscal de la Federacion (1967) sefiala alguno de los criterios que
deben justificar dicho monto, cuando establece que la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, al imponer la sancion que corresponda,
tomara en cuenta la importancia de la infraccion las condiciones del
causante y la conveniencia de destruir practicas establecidas, tanto
para evadir la prestacion fiscal, cuanto para infringir en cualquier
otra forma las disposiciones legales o reglamentarias, estas
circunstancias constituyen lineamientos genéricos que la autoridad
no debe ignorar, pero que habrd de adecuar al caso concreto,
tomando en consideracion las caracteristicas peculiares de éste, que
pueden comprender otros elementos no mencionados explicitamente
en la disposicion citada, ya que del texto de la misma no se
desprende que la intencion del legislador haya sido convertir la
aplicacién de las sanciones en una facultad reglada, sino solo dar
una pauta de cardcter general que la autoridad debe seguir a fin de
que la sancién que imponga este debidamente motivada. y si el
sancionado no lo considera asi, toca a €] impugnar concretamente
las razones dadas por la autoridad concretamente las razones dadas
por la autoridad y demostrar que las mismas son inexistentes o
inadecuadas para apoyar la cuantificacion de la sancion impuesta”,

Revision No. 489/84.- Resuelta en sesion de 12 de junio de 1985,
por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina
Gutiérrez.- Lic. Ma. Del Carmen Arroyo Moreno.

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400

387



Instituto

2003 Ajio del CCL Aniversario del Natalicio de Mexicano
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de a Patria” de |a Propiedad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCIO P. 174422 Y 175243,
DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 266/2002(M-24) 4903.
INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 12152.

Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo al dafio inminente que se provoca
por el prestigio y calidad con que cuentan los productos de la actora al amparo de sus
patentes y en la inteligencia de que corresponde a este Instituto proteger los derechos de
Propiedad Industrial, resulta procedente declarar la infraccion en que incurre la
C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, respecto de las patentes 174422 PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE CRABAC[ON
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
e imponerle una sancion de las que prevé la fraccion I del articulo 214 de la Ley de la
Propiedad Industrial, que a la letra sefialan: “Las infracciones administrativas a esta Ley o
demés disposiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con: I.- Multa hasta por el
importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal;” por lo
que tomando en cuenta el cardcter intencional con el que actua, la gravedad de su conducta
y el daiio que provoca a terceros; de esta manera, y tomando en cuenta que la actividad
principal que desempeia el infractor es la importacion de discos compactos grabables, para
lo que posee un patrimonio propio que le p::rmnc ¢l ejercicio de dicha actividad, puesto que
se desprende del expediente que como inversion minima en la compra de dicha mercancia
es de $967680.00 pesos y dado que su conducta causa perjuicios al titular de las patentes de
referencia, toda vez que sus derechos solo tienen una vigencia de 20 afios improrrogables,
daiio que no pude ser cuantificado ya el tiempo sigue corriendo en contra de los derechos
protegidos, causando un grave dafio sobre todo en los renglones econémicos y de prestigio,
lo cual implica un acto de competencia desleal por el uso indebido de las patentes antes
citadas, en los productos que importa, por lo que con fundamento en las disposiciones
legales sefialadas en el cuerpo de la presente resolucion, es procedente imponer a la
infractora una sancion equivalente a 20,000 (veinte mil) dias de salario minimo General
Vigente en el Distrito Federal al 24 de mayo de 2002, en virtud que esta viene importando
grandes cantidades de discos compactos grabables ( CDR) en virtud que esta Autoridad
ordeno la retencion de 1,209,600 discos con un valor de $967680.00 pesos, motivo por el
cual se sanciona con una multa de tal magnitud misma que podria adicionarse hasta por el
importe de 500 (quinientos) dias similares, por cada uno en que persista la infraccion,
independientemente de la clausura o clausuras temporales, arrestos administrativos o
calificaciones de reincidencia que procedan, conforme a las disposiciones legales previstas
en la ley de la materia.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los articulos 1°, 3° fraccién 1X, 6° y 10 del
Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 6° fracciones I y VI,
7°,7° bis 2, 187, 188, 192, 192 bis, 199, 213 fracciones I, IV, IX inciso ¢), XVIII y XXV, 214 y
217 de la Ley de la Propiedad Industrial; 197, 202, 203, 212, 218 y 348 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles: 1°, 3°, 4°, 5, 11 fraccion IX, asi como tltimo pérrafo y 14 fraccion 11 del
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion V inciso c), 4°, 5°,
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18 fraccion 11, 25, 26 y 32 del Estatuto Orgdnico del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y 1° 3° y 7° incisos ¢) y e) del Acuerdo que delega facultades en los Directores
Generales Adjuntos. Coordinador, Directores Divisionales. Titulares de las Oficinas Regionales,
Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenamientos legales publicados en el Diario Oficial de la
Federacion los dias 10 de diciembre de 1993; 2 de agosto de 1994; 14 de diciembre de 1999, 27
de diciembre de 1999 y 15 de diciembre de 1999 respectivamente, se resuelve:

I.- Se declara administrativamente la infraccién previstas en el articulo 213
fraccion XXV en relacion con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la Propiedad
Industrial, por parte de la C. MARTHA SANCHEZ RAMOS.

IL- Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideracion que la
C. MARTHA SANCHEZ RAMOS, tiene como actividad principal la importacion de
discos compactos grabables, por lo que cuenta con un patrimonio propio para la realizacion
de dichas actividades y con las condiciones que le permiten el ejercicio del giro del que se
ocupa, y dado que su conducta causa graves perjuicios a la titular de las patentes sefialadas,
sobre todo en los renglones economico y de prestigio por la comercializacion de los
productos sefialados, se impone al infractor con fundamento en las disposiciones legales
sefialadas en el cuerpo de la presente, una multa inicial consistente en el equivalente de
20,000 (veinte mil) dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, al 24 de
mayo de 2002, que podria adicionarse hasta por el importe de quinientos dias similares, por
cada uno en que persista la infraccion, independientemente de la clausura o clausuras
temporales, arrestos administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan,
conforme a las disposiciones legales previstas en la Ley de la materia,

IL.- Se ordena al infractor se abstenga de seguir importando discos compactos
gravable al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI
COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION
PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION,
a menos de que cuente con el consentimiento otorgado por escrito del titular de las mismas
en comento para tales efectos, apercibida de que en caso contrario, se le aplicaran las
sanciones que conforme a derecho procedan.

IV.- Péngase a disposicion de la parte actora la poliza de fianza, exhibida
dentro del procedimiento en el que se actiia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual le sera entregada al momento de la
notificacion de la presente resolucion, misma que podra cancelar una vez que ésta quede
firme.
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V.- Con base en el contenido de la presente resolucién y de conformidad con lo
dispuesto en la fraccion 1V del articulo 212 bis 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, se
requiere 2 las partes para que dentro de los cinco dias siguientes al en gue se notifique de!
presente oficio, exhiban por escrito su propuesta sobre el destino de los bienes retenidos.
apercibidas de que en caso de no cumplir con lo anterior, se procedera conforme a lo
dispuesto en la fraccidn IV, del articulo y ordenamiento legal en cita, esto es, dentro del
plazo de noventa dias de haberse dictado la resolucion definitiva, la Junta de gobierno del
Instituto decidiré entre la donacion de los bienes o la destruccion de los mismos.

VI.- Comuniquese esta resolucion a las partes.

Asi lo resolvié la Subdirectora .Divisﬂmy de Pri;}'cncién de la Competencia Desleal.

GILDA GONZALEZ CARMONA.

c.c.p- Lic. José [. De Santi}@{]’alomares Sdenz, apoderado de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V. Pedro Luis Ogazon 17. colonia San Angel, C.P. 01000,
Meéxico, Distrito Federal - Para su conocimiento.

c.c.p-- C. ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ. ADMINISTRADOR LOCAL DE
LA ADUANA DE NUEVO LAREDO ubicada en Ocampo 101, esq. 15 de
junio, Oficinas administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro,
C.P. 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Para su conocimiento.

cep- Administracion Local de Recaudacion de Nuevo Laredo.- Gonzélez Esquina
Galeana sin numero, Palacio Federal Segundo Piso, Colonia Centro; Nuevo
Laredo Tamaulipas, C.P. 88000.- Para que se sirva hacer efectiva la multa
impuesta.

MYRS/ABR. (SD)
MF
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23 Ay el L, ke del Nalalicia de Mexicano
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DIRFCCIOM SAVESIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SULBDIRE L 5N DIVISKNAL DE PREVENCION 173422 ¥ 175043,
INEIA DESLEAL.

- W  UEPARTAMENTAL DE TLC, ZRS2INZ{N -300) S 186, )
INFRAVCIONE S ¥ DELITOS, FOLIO: 12153,

CERVIFICADD CON
ACTSE DF RECIBIR

ASUNT: Se declara administeativamente la fufraocidn nevisu en la fraceién XXV del articulo
213, en relacion con el diverse 25 Iraccion L de la Ley de L Propiedad Industriak,
pur pariy de GUAYMEDE MEXICO, S.A. DE C.V., ¥ sc impong sancion,

Méxizo, DY, a 29 de agosto de 2003,
€. CABRIEL CHAVEZ SAMANG, APODERADO DE GLAYM! BE MEXICD, S.A. DE

C.V.- VENTURA G. TENA 17, INTERIOR 2, COLONTA ASTUw AR C.P, (6890, MEXIC(),
DISTRITO FEDERAL.

Cun base a las atribuciones que le confieren a ¢t bectto los articulos 17, 27
fracciones ¥V y VI, 67 fracoidn ¥, 7, 77 biz 2, 199, 213, 214, 2 Sdeda Ley de la Propedad
lndustrial, se procede a emitir la vesolugidn cotrespundicnte. €a e nressnte asunto, teniende como
suatenio fos anteewdenics ¥ consideraciones de derecho siguicntes:

ANTECEDENTY

L= Por escrite presentado en este Institute el 3 diz junia de 2002, con folio de entrada
05186, el Lic. Jusé [ie Ya Sierra, Jr., en nombre y representacion de KONINKLIIKE PHILIPS
ELECTROXNICS, NV, solicitt da imposieidn de W medida provisional consistente en la
suspension de la libre cureulacion de mercancias de procedescia extranjera fundamentada en cl
articulo 199 bis ue la Lex de fa Propiedad Industrial. en contra de GUAYMI DE MEXICO, S.A.
DE C.V., con domicilio en Tlaxeanes N 45, Colonin Riverdn Flores Magin, C.P. 09820,
Mexice, ILF., por considerar que dicha empresa scalisg acividsdes gue Volneran los derechos de
3U5 patentes.

Asimimno, olrecid como pruebas de sn opaie las que seocitan en el caplnle
correspondiente de su escrito de solicitud de medidas provisionales v que sen Jas siguicates:

La documental piblica, consistente en las constancias de t patente 174422
MIRTADORA DF REGISTRO OPTICAMENTE 'XiBLE DFEI TIPQ IN3¢RIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADGRA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/0 LEER LA ISFORMACTON FX/DESDE UNA PORTADORA DE
RECISTRO, ¢n partcator, la solicitud de la pateate v ntubo. para lo cual con fundamenteo en el

thouly 190 d2 la ey de la Propiedad Indusirial, cobri2 o rarita correspondiente por la cxpedicion
the Los inismos.

La documental piblics. consistente en coma de la paging 231 de Lo Gacola de
Invenciones y Marcas, del gjemplar cormespondiente al mes de maye de 1994, pucsta cn circnlaciin
of 12 de diciembre del mismo ann,
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Instituto

2003 Ao del CCL Aniversario del Natalicin de Mexicano
Don Miguel Widalgo y Costilla, Padre de la Patria™ de la Pro pi edad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCION P. 174422 Y 175243,
DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE
INFRACCIONES Y DELITOS.

P.C. 289/2002(M-30) 5186.

FOLIO: 12153.

La documental piiblica, consistente en las constancias de la patente 175243 SISTEMA
DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION V'
PORTADORA DE (_IRABAC']O\J PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, en particular, la solicitud de la patente y su titulo, para lo cual
con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, cubrio la tarifa

correspondiente por la expedicion de los mismos.

La documental piblica, consistente en copia de la pagina 230 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en circulacion
el | de marzo de 1995.

La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara a sus
intereses.

De igual modo, en dicho escrito, exhibio la péliza de fianza expedida por Fianzas
Monterrey, S.A., con el niimero 122250 por un monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N.). del 3 de junio del 2002, para garantizar los posibles daiios y perjuicios que se pudieran
causar a la persona o personas en contra de quien solicita la medida provisional de suspension de la
libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera, misma que por oficio 08342 de fecha 3
de junio de 2002, se admitio a tramite la solicitud de medidas provisionales, admitiendo a su vez
los medios de prueba ofrecidos.

IL.- De las constancias que integran las patentes en las que se actia y que dan base a la
solicitud presentada, se encontraron los siguientes datos:

.- PATENTE: 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO
PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y
APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO.

TITULAR: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

INVENTORES: WILHELMUS PETRUS MARIA RAAIMAKERS,
FRANCISCUS LAMBERTUS JOHANNUS MARIA KULIPERS.

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE ENERO DE 1989.
PRIORIDAD RECLAMADA: 18 DE ENERO DE 1988.

FECHA DE CONCESION: 16 DE MAYO DE 1994,
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Instituto

1003 Adio dhel CCL Aniversario del Natalicio ife Mexicano
Don Miguel Hidalgo y Costifla, Padre de la Patria™ de la Propiedad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCION P. 174422 Y 175243,

DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE
INFRACCIONES Y DELITOS.

P.C. 289/2002(M-30) 5186.

FOLIO: 12153.
3,

VIGENTE HASTA: 18 DE ENERO DE 2009,

CARACTERISTICA DE LA INVENCION: PORTADORA DE

REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO
Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO.

2.- PATENTE: 175243 SISTEMA DE GRABACION_ DE
INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION.

TITULAR: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.

INVENTORES: RUDOLF ROTH, PAULUS CHISTIANUS MARIA
VAN DER ZANDE.

FECHA DE PRESENTACION: 4 DE MAYO DE 1990,

PRIORIDAD RECLAMADA: 8 DE MAYO DE 1989.

FECHA DE CONCESION: 18 DE JULIO DE 1994.

VIGENTE HASTA: 4 DE MAYO DE 2010.

CARACTERISTICA DE LA INVENCION: SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION 'Y PORTADORA DE GRABACION PARA

UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E
INFORMACION.

II1L- Por oficio 08343 de fecha 3 de junio de 2002, este Instituto ordeno la suspension
de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera haciendo del conocimiento al C.
ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ. ADMINISTRADOR LOCAL DE LA ADUANA DE
NUEVO LAREDO ubicada en Ocampo 101, esq. 15 de junio, Oficinas administrativas entre puente
uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que ordenara dicha
suspension en contra de Discos compactos grabables (CD-R) almacenados en el contenedor
identificado como A91163 1, mismo que es importado por GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
mismo que fue notificado el 6 del mismo mes y afio.

IV.- Mediante oficios 326-SAT-A24-835/02 y 326-SAT-A24-836/02 ambos de fecha
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20 de junio de 2002. mismos que fueron recibidos el 8 de julio de 2003 bajo los folios de entrada
06783 y 6784, remitidos por el Servicio de Administracion Tributaria en Nuevo Laredo
Tamaulipas, remitio el acta de notificacion a la presunta infractora. mismos gue se admitieron
mediante oficio 012169 de fecha 12 de julio de 2002.

V.- Con el escrito presentado via facsimilar el 20 de junio. con fundamento en el
articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y exhibido en este Instituto el 21 de
junio del 2002, con folio 0061201, por el C. Gabriel Chavez Samano, apoderado de GUAYMI DE
MEXICO, S.A. DE C.V., por medio del cual dio contestacion a la solicitud de imposicion de la
medida provisional consistente en la suspension de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera fundamentada en el articulo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en
contra de su representada, para lo cual opuso excepciones y defensas y ofrecié como pruebas de su
parte las siguientes:

La documental publica consistente en el segundo testimonio de la escritura puiblica N°
117344 de fecha 28 de septiembre de 1998, con el cual acredita su personalidad.

La documental publica consistente en el pedimento aduanal N° 02 24 3688 2001616,
La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara a sus
intereses.

Mediante oficio 012018 de fecha 18 de julio de 2002, este Instituto requirié a la
demandada que aclarara el numero del instrumento con el cual acredita su personalidad.

VIL.- Mediante escrito presentado en este Instituto el 2 de julio del 2002, con folio
006527, por José De la Sierra, Jr., en nombre y representacion de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V., solicitd la declaracion administrativa de la infraccion prevista en la
fraccion XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccion I de la Ley de la
Propiedad Industrial, en contra de GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., y ofrecié como
prucbas de su parte las que se citan en el capitulo correspondiente de su escrito y que son las
siguientes:

La documental piblica, consistente en las constancias de la patente 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEiBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, en particular, la solicitud de la patente, su titulo y del oficio de transmision, para lo
cual con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, cubrio la tarifa
correspondiente por la expedicion de los mismos.
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La documental publica, consistente en copia de la pagina 231 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en circulacion
el 12 de diciembre del mismo afio.

La documental piiblica, consistente en las constancias de la patente 175243 SISTEMA
DE GRABACION DE INFORMACION. ASi COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE (‘RABACI_ON PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, en particular, la solicitud de la patente, del titulo y de su
oficio de transmision, para lo cual con fundamento en el articulo 190 de la Ley de la Propiedad
Industrial, cubrio la tarifa correspondiente por la expedicion de los mismos.

La documental publica, consistente en copia de la pagina 230 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en circulacion
el | de marzo de 1995.

La pericial respecto de los productos que importa la demandada.

El resultado de la visita de inspeccion que se realice con el objeto de obtener muestras
fisicas del producto que importa la demandada.

Las documentales piblicas y privadas que exhiba la demanda para acreditar la
procedencia de los discos compactos que importa.

La documental publica consistente en todas las actuaciones que integran el presente
procedimiento.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara a sus
intereses.

La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

Dicha solicitud de admitié mediante oficio 012020 de fecha 18 de julio de 2002, con la
que se emplazo al presente procedimiento a GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V,

VIL- En el oficio 012019 de fecha 21 de julio de 2002, este Instituto fijo una garantia
complementaria por un monto de por un monto de $743,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

VIL- Con los escritos y anexos presentados, el primero el 20 de junio por via
facsimilar, con fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y
recibido en este Instituto el 21 de junio del 2002 y el segundo el 31 de julio del 2002, con folios de
entrada 006121 y 007721 respectivamente, por los cuales Gabriel Chavez Sdmano, en nombre y
repre%u.nlaunn de GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., hace observaciones relacionadas a la
imposicion de la medida provisional consistente en la suspension de la libre circulacion de
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mercancias de procedencia extranjera, que recae sobre bienes que pretende importar, y aclara el
numero de escritura por el cual acredita la personalidad con la que actia, mismos que se admitieron
mediante oficio 014196 de fecha 26 de agosto de 2002.

IX.- Con el escrito presentado, el 5 de agosto por via facsimilar, con fundamento en el
articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y recibido en este Instituto el 6 de
agosto del 2002, con folio de entrada 07893, por el cual Gabriel Chavez Sdmano, en nombre y
representacion de GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., manifestd su desacuerdo con el perito
tercero propuesto por la actora, manifestaciones que se admitieron mediante oficio 014193 de fecha
26 de agosto de 2002.

X.- Mediante escrito recibido por via facsimilar el dia 12 de agosto del 2002, con
fundamento en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y presentado en
este Instituto el 13 de agosto del 2002, con el folio de entrada 008130, presentado por Gabriel
Chadvez Samano, en nombre y representacion de GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., a través
del cual pretende dar contestacion al procedimiento de declaracion administrativa de infraccion
instaurado en contra de su representada, para lo cual opuso excepciones y defensas y ofrecié como
pruebas de su parte las siguientes:

La documental piblica consistente en el segundo testimonio de la escritura piblica N°
117344 de fecha 28 de septiembre de 1998, con el cual acredita su personalidad.

La documental piblica consistente en el pedimento aduanal N° 02 24 3688 2001616,
La instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a la oferente.

La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficiara a sus
intereses.

Mediante oficio 014195 de fecha 26 de agosto de 2002, este Instituto, acordd tener por
presentada de forma extemporanea dicha contestacion.

XI.- En el escrito de fecha 14 de agosto de 2002 bajo el folio de entrada 08198, la parte
actora sefialo un nuevo apoderado, teniéndose por acreditado al mismo mediante oficio 014194 de
fecha 26 de agosto de 2002.

XIL- Con el escrito recibido en este Instituto el 16 de agosto del 2002, con folio
008287, presentado por la parte actora exhibié en tiempo la garantia complementaria requerida
mediante oficio 012019 del 21 de julio del 2002, con la poliza de fianza 000013110302, folio
449696 del 16 de agosto del 2002, que por un monto de $743,000.00 (SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)., misma que expidio Fianzas Comercial
América, S.A., misma que se admitié mediante oficio 014197 de fecha 26 de agosto de 2002.

XIIL- Mediante escrito recibido en este Instituto el 10 de septiembre del 2002, con
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folio 009176, presentado por la parte actora realizo diversas manifestaciones, mismas que se
admitieron mediante oficio 018098 de fecha 9 de octubre de 2002.

XIV.- En el oficio 02660 de fecha 21 de febrero de 2003, este Instituto, comisiono a su
personal para efecto de desahogar de una diligencia el 27 de febrero de 2003 a las 10:00 horas, en
la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sita en Ocampo 101, esq. 15 de junio, Oficinas
administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro. C.P. 88000, Nuevo Laredo,
Tamaulipas, la cual tendria por objeto el sustraer diversas muestras fisicas de manera aleatoria para
el efecto de que se desahogue debidamente la prueba pericial ofrecida por la actora.

XV.- De acuerdo con sus facultades de inspeccion y vigilancia, previstas en los
articulos 203 al 212 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial y con la solicitud de declaracién
administrativa de infraccion antes sefialada, mediante oficio niimero 02854 de fecha 25 de febrero
de 2003, inspectores de este Instituto se presentaron el dia 27 de febrero del mismo afio en la
Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sita en Ocampo 101, esq. 15 de junio. Oficinas
administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000, Nuevo Laredo,
Tamaulipas, entendiéndose la diligencia con una persona quien dijo llamarse Fidel Gonzalez
Betancourt, quien manifesto ser encargado de almacén, y estando presentes las partes se procedio a
retirar las muestras del producto retenido en dicho lugar.

XVL- Por escrito de fecha 21 de abril de 2003 bajo el folio de entrada 03727, la parte
actora realizo diversas manifestaciones mismas que se admitieron mediante oficio 07388 de fecha 8
de mayo de 2003,

XVIL- Por escrito presentado el 13 de junio de 2003 bajo el folio de entrada 05615, la
parte actora realizd diversas manifestaciones mismas que se admitieron mediante oficio 09073 de
fecha 17 de junio de 2003.

XVIIL- Mediante oficio 8700 de fecha 16 de junio de 2003, este Instituto cité al fisico
Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips Electronics, N.V., para
efecto de entregarle las muestras fisicas recabadas para la emisién de su dictamen.

XIX.- En el escrito presentado el 14 de julio de 2003, bajo el folio de ingreso 06886, el
fisico Pablo Samuel Schabes Retchkiman, perito por parte de Koninklijke Philips Electronics, N.V.,
rindid su peritaje mismo que se admitié mediante oficio 010956 de fecha 17d e julio de 2003.

No existiendo més pruebas pendientes por desahogar, ni promociones ni acuerdos por
relacionar se procede a dictar el cierre de la etapa de integracion del presente procedimiento y a
emitir la resolucion correspondiente, con base en el articulo 217 de la Ley de la Propiedad
Industrial, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver el presente procedimiento,
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se funda en los articulos 1°, 2°, fracciones V y VI, 6° fraccion V, 7°, 7° bis 2, 187. 192, 192 bis, 199,
199 bis, 199 bis 5,213,214y 215 al 217 de la Ley de La Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion X, 6°
v 10 del Decreto por el que se crea el Institute Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccién
v inciso c), 4° 5° 11 dltimo parrafo y 14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y 1°, 3°, 4° 5° 18, 25, 26 y 32 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- Previamente al estudio del fondo del asunto, de acuerdo con lo seiialado en
el articulo 348 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la Ley de la
Materia, se estudiaran las excepciones opuestas por la demandada.

Como primera excepeion la demandad hace valer la falta de personalidad de José De la
Sierra, Jr., representante de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.. al sealar que
este acredito su personalidad con la copia simple de la constancia de inscripcion en el Registro
General de Poderes, situacion que no puede prosperar en virtud que el parrafo segundo de la
fraccion IV, del articulo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y 17 de su Reglamento, en cada
expedicnte que se tramite, deberd acreditarse la personalidad del solicitante o promovente y bastard
una copia simple de las constancias de registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro
General de Poderes establecido por el Instituto, por lo que la excepcién de falta de personalidad
planteada por la presunta infractora es improcedente, al mediar disposicion expresa que faculta el
acreditamiento de la personalidad con base en la copia de la constancia de registro expedida por esta
Autoridad.

La segunda excepeidn que sefiala Ja demandada es la falta de accion y de derecho de la
solicitante, toda vez que no es la titular de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR
ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA
lNFURMAClON EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, situacién que puede operar en virtud que de los expedientes
de dichas patentes se desprende la cxistencia de oficios 19318 de fecha 3 de mayo de 2002 y 19346
de fecha 3 de mayo de 2002, en que este Instituto tomo nota del cambio de razon social de la titular
de las mismas quedando como nueva titular KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., y
en virtud que los expedientes de las patentes base de la accion se encontraban a su disposicion para
su consulta como lo establecen los articulos 185 y 186 del ordenamiento legal en cita y 66 del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la ley de la materia, motivo por
el cual resulta inoperante la excepcidn planteada por la demandada,

Como tercera excepeion la demandada sefiala la derivada del articulo 22 fraccion 11 de la
Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que sefiala que toda persona que comercialice, adquiera o
use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera
sido introducido licitamente en ¢l comercio, situacion que no constituye una excepcion en virtud
que la demandada nunca acredit6 que el producto fuera elaborado por la parte actora o que esta le
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hubiera otorgado el consentimiento para su importacion, en virtud que esta es la (inica que puede
explotar dicha patente en nuestro pais situacion por la cual no puede existir el agotamiento del
derecho que pretende hacer valer la demandada.

En su cuarta y quinta excepcion la demandada seiiala la derivada del articulo 25 de la Ley
de la Propiedad Industrial y la derivada del articulo 199 bis 1, de la ley de la materia, interpretados a
contrario sensu, situacion que se traduce en que la parte actora esto es KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V., no acreditd ser la legitima titular de las patentes 174422 PORTADORA
DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/0
LEER LA INFOR’V{ACIOV EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243
SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION ASi COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABAC!ON PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, situacién que puede operar en virtud que de
los expedientes de dichas patentes se desprende la existencia de oficios 19318 de fecha 3 de mayo
de 2002 y 19346 de fecha 3 de mayo de 2002, en que este Instituto tomo nota del cambio de razon
social de la titular de las mismas quedando como nueva titular KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V., y en virtud que los expedientes de las patentes base de la accion se
encontraban a su disposicién para su consulta como lo establecen los articulos 185 y 186 del
ordenamiento legal en cita y 66 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion
supletoria a la ley de la materia, motivo por el cual resulta inoperantes la excepciones planteadas
por la demandada.

En su sexta excepcion la demandada sefiala que la retencion que se hizo de la mercancia
que importa fue realizada con muchas irregularidades, situacion que no es una excepcion, ya que a
esta Autoridad no le compete la forma en que la Aduana realice la detencidn o los tiempos que esta
crea prudentes.

Como iltima excepcién opone la oscuridad y defecto legal de la solicitud planteada por la
parte actora, situacion que tampoco es propiamente una excepcion sino una cuestion de fondo, ya
que tales argumentos no son propiamente una excepcion, en virtud de que lo esgrime se debe
analizar y resolver en el fondo de la presente controversia, lo cual se determinara al momento de
resolverse la misma y no como una excepcion como pretende hacer valer la demandada, amen de
que no existe obscuridad en virtud que la propia demandada ha dado contestacion a todos y cada
uno de los hechos planteados por la solicitante y ella claradamente sefiala sus pretensiones.

De este modo, al resultar inoperantes las excepciones opuestas por la presunta infractora,
y toda vez que esta Autoridad no advierte ninguna que pudiera hacerse valer de oficio, conforme al
articulo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial se procede al estudio de las causales de infraccion
invocadas.

TERCERA.- Como tinica hipotesis, sefialada por la parte actora aduce la actualizacion
del supuesto contemplado en la fraccion XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25
fraccién I; de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que considera que la presunta infractora
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importa discos compactos al amparo de las patentes 174422 Y 175243, sin su consentimiento como
legitima titular de las mismas, supuesto que establece lo siguiente:

“ARTICULO. 213.- Son infracciones administrativas:

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

ARTICULO 25.- El derecho exclusivo de explotacion de la invencion
patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a
otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el
producto patentado, sin su consentimiento, y”

Esta autoridad de conformidad con lo dispuesto en los articulos 192 de la Ley de la
Propiedad Industrial y 197 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria
en la materia procede a continuacion al analisis y valoracion de las pruebas ofrecidas por la parte
actora en su solicitud de imposicion de medidas provisionales y de declaracién administrativa de
infraccion.

Las documentales piiblicas, consistentes en las constancias de las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION LEN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO
DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE
EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION. en particular, las solicitudes de
patente, de sus titulos y de los oficios de transmision; asi como de la pagina 231 de la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del ejemplar correspondiente al mes de mayo de 1994, puesta en circulacion
el 12 de diciembre del mismo afio y de la pagina 230 de la Gaceta de Invenciones y Marcas, del
ejemplar correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en circulacién el 1 de marzo de 1995,
documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los articulos
129, 197 y 202 del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la
Ley de la Materia, es decir, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad
de que proceden, acreditando la titularidad de las citadas patentes a favor de KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS, N.V., y por lo tanto tiene el derecho al uso y explotacion de sus
patentes y de impedir que le sean invadidos tales derechos, mediante las acciones legales que
estimen pertinentes, toda vez que la misma se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos
legales,

La pericial respecto de los productos que importa la demandada, a la cual se da valor
probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los articulos 197 y 211 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria en la materia.
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El resultado de la visita de inspeccion que se realice con el objeto de obtener muestras
fisicas del producto que importa la demandada cuya acta circunstanciada levantada al efecto tiene
pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los articulos 129. 197 y 202 del Codige
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, es decir,
hace prucba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que procede al estar
actuando investida de fe piiblica, de la cual se desprende que la obtencion de las muestras de los
discos que importa la demandada y que sirven de elemento de prueba y de conviccion para esta
autoridad para determinar si existe o no invasion a dichas patentes.

La documental privadas que exhibi6 la demanda para acreditar la procedencia de los
discos compactos que importa, consistente en copia simple del pedimento de importacion de sus
productos, a la cual se da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los articulo 197 y
207 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria en la materia, de la que
se desprende que la demandada efectivamente importa discos compactos.

Respecto de la presuncional legal y humana y a la instrumental de actuaciones
ofrecidas por la actora, las cuales gozan del valor que les confieren los articulos 129, 133, 202, 203.
212 y 218 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de la
materia, de las que se seiialard si le benefician a la solicitante al finalizar el presente estudio, ya que
s6lo en ese momento se puede estar en aptitud de determinarlo.

Por otro lado, las probanzas ofrecidas por la presunta infractora,

El segundo testimonio de la escritura piblica N° 117344 de fecha 28 de septiembre de
1998, la cual no se valora como prueba, en virtud de que la misma es un requisito de acreditamiento
de la personalidad con que se presenta la demandada.

El pedimento aduanal N° 02 24 3688 2001616, mismo que tiene valor probatorio pleno de los
hechos mencionados en ella, en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 203 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacién supletoria a la
Ley de la materia, del cual se desprende que la demandada no adquirié los discos compactos grabables que
importa a la parte actora una de sus licenciatarias,

Respecto de las probanzas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana
ofrecidas por la demandada, las cuales gozan del valor que les confieren los articulos 129, 133, 200,
202,203,212 y 218 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley
de la materia, se estard en aptitud de determinar si le favorecen a las pretensiones de la solicitante al
finalizar el presente estudio, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza.

Asi las cosas, de la adminiculacion de todas las pruebas aportadas en el presente
procedimiento sirven de base para demostrar que efectivamente GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE
C.V.. importd Discos compactos grabables (CD-R) almacenados en el contenedor que se encuentra
bajo el resguardo de la ADUANA DE NUEVO LAREDO, y de la cual se recabaron muestras
fisicas de dichos productos de los cuales esta Autoridad en uso de las facultades que le confiere la
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Ley de la Propiedad Industrial, es la competente para determinar si existe violacion o no de
patentes por ser el perito en la materia sin necesidad de peritos de las partes, determina lo siguiente:

Que los discos obtenidos como muestra fisica de los que importa la demandada. estan
fabricados y funcionan de conformidad con las patentes 174422 y 175243, propiedad de
KONINKLUKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., en virtud que las mismas cumplen con las
siguientes caracteristicas.

Los discos compactos CD-R, (discos grabables) se ubican dentro del alcance definido
por la reivindicacion No. 1 de la patente No. 174,422 “PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA
PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA
INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTROY, oftecida como prueba por la
actora y que a la letra reclama:

I. Una portadora de registro dpticamente leible del tipo inscribible, que
consiste de una capa de registro destinada para registrar un patrén de
informacion de marcas de registro opticamente detectables, cuya portadora de
registro se proporciona con una servopista que en un 4rea destinada para
registro de informacién exhibe una modulacion de pista periddica que puede
distinguirse del patrén de informacidn, caracterizada porque la frecuencia de la
modulacion de pista se modula de conformidad con una sefial de informacion de
posicion que consiste de sefales de codigo de posicion que alternan con las
sefiales de sincronizacion de posicion.

De la referida reivindicacion se puede concluir que el disco gravable, CDR estudiado se
encuentra dentro del alcance definido por la misma, pues es una portadora de registro dptimamente
leible, inscribible con marcas de registro dptimamente leibles, con una servopista modulada
periédicamente que permite distinguir patrones de informacion, en donde el disco tiene una
frecuencia de modulacion de pista que se modula de conformidad con una seiial de informacién de
posicion. que consiste de sefiales de codigo de posicion que alternan con las sefiales de
sincronizacion de posicion.

De igual forma el disco compacto gravable CD-R, que importa la demandada dentro de
sus caracteristicas se ubican dentro del alcance definido por la reivindicacion
No. 2 de la patente No. 174,422 “PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL
TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y
APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA
PORTADORA DE REGISTRO", y que a la letra dice:

2. Una portadora de registro optimamente leible de conformidad con lo
reivindicado en la cliusula 1 caracterizada porque las sefiales de cédigo de posicion
son sciiales moduladas en marca de bifase, las sefiales de sincronizacion de
posicion teniendo formas de onda de sefial que difieren de la seiial modulada de
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marca de bifase.

Como se indico antes las sefiales de codigo de posicion de! disco probade <on sefiales
moduladas en marca bifase y las sefiales de sincronizacion de posicion tienen formas de onda de
sefial que difieren de la sefial modulada de marca de bifase invadiendo dicha reivindicacion.

De tal forma el disco compacto gravable CD-R, sus caracteristicas se ubican dentro del
alcance definido por la reivindicacion No. 14 de la patente No. 175,243 “SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION
E INFORMACION, que a la letra dice:

14.  Una portadora de registro de un tipo inscribible que tiene una pista
preformada, en donde una sefial auxiliar comprende una secuencia de codigos de
direccion subsecuentes que registran en la forma de una modulacion de pista
preformada en pares de pistas destinadas para registro, cuyos codigos de direccion
especifican las direcciones de las porciones de pista en donde se registran los
codigos, caracterizada porque en la secuencia de codigos de direccion se han
sustituido una pluralidad de codigos de direccion mediante codigos auxiliares que
se distinguen de los codigos de direccion; los codigos auxiliares comprenden datos
de control que especifican un ajuste de energia de escritura deseado para registrar
la informacion y controla el proceso; los codigos de direccion y codigos auxiliares
tienen el mismo formato de dato, caracterizado ademés porque cada vez que los
codigos de direccion contenidos en la sefial auxiliar o en uno de los codigos de
direccion contenidos en la sefial auxiliar se registra en ubicaciones equidistantes en
la pista, los codigos de direccion indican la distancia que se mide en la direccion de
la pista entre la ubicacion en donde se han registrado y la porcion de referencia
especifica; los codigos de direccion comprenden codigos de tiempo absoluto
especificando la distancia como el tiempo de reproduccion; el cadigo auxiliar se
distingue de los codigos de direccion teniendo combinaciones de bit especificos
que no ocurren en los codigos de direccion; la modulacion de pista comprende
porciones de pista que son esencialmente concéntricos con un centro de rotacion, el
dato de control indica el codigo de direccion de por lo menos una porcion de pista
que tiene una posicion radial predeterminada con relacion al centro; la porcion
radial predeterminada estd situada en la periferia de patron de pista formado
mediante las porciones de pista concéntrica.

Del andlisis del disco compacto gravable CDR, se encuentra bajo todas las
caracteristicas comprendidas en la reivindicacion 14 de la patente 175,243, concuerdan con los
datos contenidos y obtenidos de dicho disco.

Asi este instituto en base a sus facultades como experto en la materia determina que los
discos obtenidos como muestra fisica que importa la demandada, estin fabricados y funcionan de
conformidad con las patentes 174422 vy 175243, propiedad de KONINKLIJKE PHILIPS
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aofifie
ELECTRONICS, N.V.

Sirve de apoyo a lo anterior que esta Autoridad es 2! perito por excelencia en materia
de propiedad industrial tal y como lo refiere la siguiente jurisprudencia:

PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. Si bien
es cierto que esta Segunda Sala ha sostenido que el Director
General de la Propiedad Industrial no tiene por que acudir a
peritos designados por las partes, para que lo ilustren tocante a
cuestiones referentes a patentes, por que la encomienda que le
da la ley para que los resuelva, obedece a ser experto en ellos,
sin embargo, en caso de impugnarse una resolucion
administrativamente el oérgano competente, no impide se
demuestre pericialmente su acierto o error.

Amparo en revision 5226/ 59. Olin Mahtieson Chemical
Corporation. 9 de octubre de 1967. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen LXXII, Tercera
Parte, pag. 58. Amparo en revision 3395/58. Abdiel Vega Vela.
27de junio de 1963. 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez
Campos.

Instancia Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion Parte: CXXIV, tercera Parte Pagina 60

Asi de acuerdo a los conocimientos técnicos de esta Autoridad, conjuntamente con la
prueba pericial y ala totalidad de las pruebas aportadas se desprende que la demandada importa
discos compactos grabables, los cuales invaden las caracteristicas de las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEiBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION ASI coMO
DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACIO‘\I PARA UTILIZARSE
EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, tal como se desprende del
andlisis realizado con base en todas las pruebas aportadas y al dictamen realizado por esta Autoridad,
siendo que tal situacion hace encuadrar la conducta de la demandada en los supuestos que prevé la
fraccion en estudio.

A fin de que quede determinado lo anterior, a continuacién se desarrollaran y
comprobarén cada uno de las siguientes hipétesis:

a) La existencia de una patente propiedad de una persona fisica o moral; tal y como se
ha sefialado KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V,, es la legitima titular de los
derechos derivados de las patentes de invencion No. 174422 PORTADORA DE REGISTRO
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OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA
PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA
I\IF(]RMA(‘IO]\ EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABAC]ON PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION.

b) Que un tercero que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto
patentado, sin el consentimiento de su titular; ha quedado plenamente demostrado con las pruebas
aportadas por la parte actora que la demandada importa discos compactos grabables, de los cuales
obtuvieron muestras fisicas, de cuyo andlisis se desprende. que invaden las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO. y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO
DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE
EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION.

En este contexto, vemos que la conducta de la demandada encuadra plenamente en lo
estipulado en la fraccion | del articulo 25 de la Ley de la Propiedad Industrial, correlacion con la
fraccion XXV, del propio articulo 213 que prevé como infraccion cualquier otra violacién a la Ley
de la materia que no constituya un delito.

Siendo de este modo que prospera la actualizacion de la fraccion XXV del articulo
213, en relacion con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de
GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., al quedar plenamente demostrado que ésta viene
importado discos compactos grabables que invaden las patentes 174422 PORTADORA DE
REGISTRO OPTICAMENTE LEiBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA
FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O
LEER LA lNF(}RMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243
SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO DISPOSITIVO DE
GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO
SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, propiedad de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V.

Aunado a lo anterior la demandada nunca acreditd contar con el consentimiento de
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., titular de las patentes 174422
PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLF DEL TIPO INSCRIBIBLE,
APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA
REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE
REGISTRO., y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE INFORMACION, ASi COMO
DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE
EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E INFORMACION, para importar los discos
compactos grabables (CDR), siendo que debia de contar con autorizacion de esta; en virtud que sus
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derechos a la explotacion exclusiva de dichas patentes se encuentra vigente y no contaba con tal
consentimiento para importar discos colocandose asi en lo estipulado en la fraccién 1 del articulo 25
de la Ley de la Propiedad Industrial.

En tales condiciones, de los elementos de conviccion adminiculados entre si, es claro que
existe la adecuacion de la conducta de la demandada al supuesto normativo contenido en la fraccion
XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la Propiedad Industrial,
por parte de GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., dado que de tales se advierten los actos
contrarios a los buenos usos y costumbres que implican competencia desleal en perjuicio de la
titular de las patentes, ya que la infractora importa discos compactos grabables, al amparo de las
patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO
INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y
APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION EN/DESDE UNA
PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE
INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE
GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E
INFORMACION, y por ende es claro que tanto la presuncional como la instrumental de
actuaciones favorecen a los intereses de la solicitante.

Ahora bien, aunado a lo anterior y para poder determinar el monto de la multa que debera
aplicarse al infractor, es preciso atender los lineamientos que establece el articulo 220 de la Ley de
la Propiedad Industrial que ala letra dice:

*“ARTICULO 220.- Para la determinacion de las sanciones debera tomarse en
cuenta:

I.- El caracter intencional de la accion u omision constitutiva de la infraccion:
I1.- Las condiciones economicas del infractor, y

I1L- 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.”

Mismos que a continuacion se analizan. Asi pues tenemos que por lo que respecta al
caracter intencional de la accion constitutiva de la infraccion, se observa que tanto la empresa actora
como las patentes de los productos que comercializa son reconocidas entre el pitblico consumidor, y
por lo tanto gozan de determinado prestigio en el dmbito comercial en el que se distribuyen para su
venta, por lo que se concluye que la infractora ha tenido conocimiento de la existencia de dicha
empresa y de sus derechos base de la accion, razon por la cual dicha infractora no puede aducir
ignorancia o desconocimiento de que la titular de dichas patentes era precisamente la actora, asi
pues tenemos que el hecho de que la infractora haya utilizado las patentes base de la accion, sin el
consentimiento de su titular, denota su intencidn clara y manifiesta de cometer tales actos de
competencia desleal, los cuales no sélo actualizan las infracciones que aqui se declaran, sino que
permiten concluir el cardcter doloso con el que se condujo la infractora para ello.

En conclusidn, el hecho de que la infractora se haya colocado en el supuesto contemplado

Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal C.P. 01900 Conm. 5624-0400

406



Instituto

“2003 Ao del CCL Aniversaria del Natalicio de “ e xi cano
Dvom Miguel Hidalgo v Costilla, Padre de s Patria™ de la Prop ied ad
Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE PROTECCION

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE PREVENCION P. 174422 Y 175243,

DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE P.C. 2592002(M-30) 18

INFRACCIONES Y DELITOS. FOLIO: 12153.

«17-

por la s fraccion XXV del articulo 213, en relacion con el diverso 25 fraccion 1, de la Ley de la
Propiedad Industrial, tal como ha quedado acreditado a lo largo de esta resolucion, aiin a sabiendas
de todos los elementos y factores que se mencionaron, evidencia su intencidn de realizar tales
conductas, no obstante que las mismas sean reprochables e ilicitas, lo que se toma en cuenta por esta
autoridad para imponer la sancién correspondiente.

Derivado de todo lo expuesto, resulta procedente considerar que el infractor al momento
de realizar la conducta que el articulo 213 fraccion XXV, en relacion con el diverso 25 fraccion | de
la Ley de la Propiedad Industrial sanciona tuvo la intencion de usurpar patentes ajenas con el fin de
obtener un lucro indebido.

Ahora bien, por lo que respecta a las condiciones economicas con las que cuenta el
infractor tenemos que, de las constancias que obran en el expediente contencioso en que se actia,
principalmente del pedimento de importacion y del acta de retencion de mercancia que importa
GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V,, para lo cual cuenta con un patrimonio propio que le
permite el ejercicio de dicha actividad.

Asimismo, tenemos que GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., importa discos
compactos grabables, al amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO
OPTICAMENTE LEIBLE DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR
ESTA PORTADORA DE REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA
INFORMACION EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE
GRABACION DE INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y
PORTADORA DE GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE
GRABACION E INFORMACION, por lo que se concluye que la GUAYMI DE MEXICO, S.A.
DE C.V., a invertido sustancialmente en los productos que importa, precisamente entre otras
razones por haber obtenido beneficios indebidos derivados de la importacion y comercializacion de
dichos discos sin derecho a ello generindose ganancias ilicitas que se reflejan en sus estados
financieros, ya que la marcaria que importd tiene un valor de $747,625.00 pesos.

De los elementos y factores anteriormente relacionados, mismos que obran en el
expediente contencioso en que se actia, se desprende que GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
cuenta con la capacidad econdmica suficiente para hacer frente al pago de la multa prevista por la
fraccion I del articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, por lo que respecta a la gravedad de la infraccion, este Instituto considera que
la infraccion cometida por GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., es de caracter grave, ya que
induce al piblico consumidor al error, engafio o confusion respecto del origen, autenticidad, calidad
y caracteristicas de los productos y/o servicios que importa y comercializa bajo las patentes de la
actora.

Por otra parte, ain cuando en los archivos de este Instituto no se tengan antecedentes de
infracciones cometidas por el infractor, no es un elemento que constituya una atenuante para la
determinacion de la multa a imponer, dado que, esto no le quita el caracter de grave a la infraccién.
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Los elementos y factores citados conllevan a este Instituto a sostener las infracciones
administrativas en las que incurrio el demandado tienen el caracter de graves.

En cuanto al perjuicio ocasionado a la parte actora en el presente procedimiento, es
importante destacar que la infraccion cometida causa un grave perjuicio al publico en general
debido a que GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., hace creer que es titular o usuario
autorizado de patentes que no son suyas. Asi, el piiblico consumidor es engafiado y por tanto existe
una lesion general.

Por otro lado el perjuicio causado a la actora también es grave dado que atenta de manera
franca y abierta contra los derechos de propiedad industrial legitimamente obtenidos por ella, en
cuanto a que no sdlo sin derecho a ello invade los derechos de las patentes base de la accién
propiedad de la solicitante de la infraccion, sino que ademas desprestigia sus productos. al inducir a
la confusion de los consumidores.

De ahi que se ocasionan dafios y perjuicios graves para la legitima titular de los derechos
derivados de las patentes base de la accion al ver desviada clientela a favor del infractor, sin que
éste tenga derecho alguno para ello.

Dicho de otra manera, ¢l infractor ha obtenido ingresos derivados de importacién de los
discos compactos grabables al amparo de las patentes base de la accion de las cuales no es titular,
licenciatario o distribuidor autorizado, situacion que se puede constatar en virtud que su inversion
en cuanto al costo de la mercancia que import6 es de $ 747.625.00 pesos.

Los perjuicios citados se toman en cuenta por esta autoridad para la imposicion de la
sancion correspondiente a la infractora, aunado a que los derechos de una patente son de veinte aiios
improrrogables a partir de la solicitud de la mismay ¢l dafio que causa la demandada es muy serio.

Sirve de apoyo al analisis de los lincamientos citados por el articulo 220 de la Ley de la
Propiedad Industrial, la siguiente tesis:

“MULTAS, LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FIJAR SU
MONTO CUANDO LA LEY SENALA EL MINIMO Y EL MAXIMO
DE LAS MISMAS .- Siempre que una disposicion legal seiiala el minimo
y el maximo de una multa que debe aplicarse a determinada infraccién, la
autoridad goza de arbitrio para fijar el monto de la misma, y si bien el
articulo 37, fraccion | del Cddigo Fiscal de la Federacion (1967) seiiala
alguno de los criterios que deben justificar dicho monto, cuando establece
que la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, al imponer la sancidn
que corresponda, tomard en cuenta la importancia de la infraccion las
condiciones del causante y la conveniencia de destruir practicas
establecidas, tanto para evadir la prestacion fiscal, cuanto para infringir en
cualquier otra forma las disposiciones legales o reglamentarias, estas
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circunstancias constituyen lineamientos genéricos que la autoridad no
debe ignorar, pero que habra de adecuar al caso concreto, tomando en
consideracion las caracteristicas peculiares de éste, que pueden
comprender otros elementos no mencionados explicitamente en la
disposicion citada, ya que del texto de la misma no se desprende que la
intencion del legislador haya sido convertir la aplicacion de las sanciones
en una facultad reglada, sino sélo dar una pauta de caracter general que la
autoridad debe seguir a fin de que la sancion que imponga este
debidamente motivada, y si el sancionado no lo considera asi, toca a él
impugnar concretamente las razones dadas por la autoridad concretamente
las razones dadas por la autoridad y demostrar que las mismas son
inexistentes o inadecuadas para apoyar la cuantificacion de la sancion
impuesta”.

Revision No. 489/84.- Resuelta en sesién de 12 de junio de 1985, por
unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.-
Lic. Ma. Del Carmen Arroyo Moreno.

Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo al dafio inminente que se provoca por el
prestigio y calidad con que cuentan los productos de la actora al amparo de sus patentes y en la
inteligencia de que corresponde a este Instituto proteger los derechos de Propiedad Industrial,
resulta procedente declarar la infraccion en que incurre GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
respecto de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE
DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA INFORMACION
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE
INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE
GRABACION PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E
INFORMACION, ¢ imponerle una sancién de las que prevé la fraccion [ del articulo 214 de la Ley
de la Propiedad Industrial, que a la letra sefialan: “Las infracciones administrativas a esta Ley o
demds disposiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con: L.- Multa hasta por el importe de
veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal;” por lo que tomando en
cuenta el caracter intencional con el que actia, la gravedad de su conducta y el daiio que provoca a
terceros; de esta manera, y tomando en cuenta que la actividad principal que desempeiia el infractor
es la importacion de discos compactos grabables, para lo que posee un patrimonio propio que le
permite el ejercicio de dicha actividad, puesto que se desprende del expediente que como inversion
minima en la compra de dicha mercancia es de $747.625.00 pesos y dado que su conducta causa
perjuicios al titular de las patentes de referencia, toda vez que sus derechos solo tienen una vigencia
de 20 aflos improrrogables, daiio que no pude ser cuantificado ya el tiempo sigue corriendo en
contra de los derechos protegidos, causando un grave daiio sobre todo en los renglones econdmicos
y de prestigio, lo cual implica un acto de competencia desleal por el uso indebido de las patentes
antes citadas, en los productos que importa, por lo que con fundamento en las disposiciones legales
sefialadas en el cuerpo de la presente resolucion, es procedente imponer a la infractora una sancién
equivalente a 18,000 (dieciocho mil) dias de salario minimo General Vigente en ¢l Distrito Federal
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al 3 de junio de 2002, en virtud que esta viene importando grandes cantidades de discos compactos
grabables (CDR), en virtud que esta Autoridad ordeno la retencion de 1,036.800 discos con un valor
de $747,625.00 pesos. motivo por el cual se sanciona con una multa de tal magnitud misma que
podria adicionarse hasta por el importe de 500 (quinientos) dias similares, por cada uno en que
persista la infraccion, independientemente de la clausura o clausuras temporales, arrestos
administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan, conforme a las disposiciones legales
previstas en la ley de la materia.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los articulos 1° 3° fraccién IX, 6° y 10 del Decreto
por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 6° fracciones 1y VI, 7°, 7° bis 2, 187,
188, 192, 192 bis, 199, 213 fracciones I, IV, IX inciso ¢), XVIIl y XXV, 214 y 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial; 197, 202, 203, 212, 218 y 348 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 1°, 3°,
4°,5° 11 fraccion IX, asi como Gltimo parrafo y 14 fraccion 11 del Reglamento del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion V inciso c), 4° 5°, 18 fraccion I, 25, 26 y 32 del Estatuto
Orgénico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 1°, 3° y 7° incisos c) y e) del Acuerdo que
delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares
de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros
Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenamientos legales publicados en el
Diario Oficial de la Federacion los dias 10 de diciembre de 1993 2 de agosto de 1994; 14 de diciembre de
1999, 27 de diciembre de 1999 y 15 de diciembre de 1999 respectivamente, se resuelve:

L- Se declara administrativamente la infraccion previstas en el articulo 213 fraccion XXV
en relacién con el diverso 25 fraccion I; de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de
GUAYMI DE MEXICO, S.A. DE C.V..

IL- Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideracion que GUAYMI DE
MEXICO, S.A. DE C.V,, tiene como actividad principal la importacion de discos compactos
grabables, por lo que cuenta con un patrimonio propio para la realizacion de dichas actividades y
con las condiciones que le permiten el ejercicio del giro del que se ocupa, y dado que su conducta
causa graves perjuicios a la titular de las patentes sefialadas, sobre todo en los renglones econdémico
y de prestigio por la comercializacion de los productos sefialados, se impone al infractor con
fundamento en las disposiciones legales sefialadas en el cuerpo de la presente, una multa inicial
consistente en ¢l equivalente de 18,000 (dieciocho mil) dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, al 3 de junio de 2002, que podria adicionarse hasta por el importe de quinientos
dias similares, por cada uno en que persista la infraccion, independientemente de la clausura o
clausuras temporales, arrestos administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan,
conforme a las disposiciones legales previstas en la Ley de la materia.

IIL- Se ordena al infractor se abstenga de seguir importando discos compactos gravable al
amparo de las patentes 174422 PORTADORA DE REGISTRO OPTICAMENTE LEIBLE
DEL TIPO INSCRIBIBLE, APARATO PARA FABRICAR ESTA PORTADORA DE
REGISTRO Y APARATO PARA REGISTRAR Y/O LEER LA ]NFORMA_CI(')N
EN/DESDE UNA PORTADORA DE REGISTRO, y 175243 SISTEMA DE GRABACION DE
INFORMACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE GRABACION Y PORTADORA DE
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GRABACION . PARA UTILIZARSE EN DICHO SISTEMA DE GRABACION E
INFORMACION, a menos de que cuente con el consentimiento otorgado por escrito del titular de
las mismas en comento para tales efectos, apercibida de que en caso contrario, se le aplicaran las
sanciones que conforme a derecho procedan.

IV.- Pongase a disposicion de la parte actora las pdlizas de fianza, exhibidas dentro del
procedimiento en el que se actia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 199 bis 4 de la Ley
de la Propiedad Industrial, la cual le seré entregada al momento de la notificacion de la presente
resolucion, mismas que podran cancelar una vez que ésta quede firme.

V.- Con base en el contenido de la presente resolucion y de conformidad con lo dispuesto
en la fraccion IV del articulo 212 bis 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, se requiere a las partes
para que dentro de los cinco dias siguientes al en que se notifique del presente oficio, exhiban por
escrito su propuesta sobre el destino de los bienes retenidos, apercibidas de que en caso de no
cumplir con lo anterior, se procederd conforme a lo dispuesto en la fraccion IV, del articulo y
ordenamiento legal en cita, esto es, dentro del plazo de noventa dias de haberse dictado la
resolucion definitiva, la Junta de gobierno del Instituto decidira entre la donaci6n de los bienes o la
destruccion de los mismos.

VI.- Comuniquese esta resolucion &J\(pam!S\

Asi lo resolvié la Subdirectora, ﬁwlsin/:ﬂ de Preveficion de la Competencia Desleal.

GILDA GONZALEZ CARMONA.

c.e.p.- Lic. José 1. De Santiago “Ralomafes Saeﬁé apnderado de KONINKLIKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V. Pedro\i:m&’(jgazon 17, colonia San Angel, C.P. 01000,
México, Distrito Federal.- Para su conocimiento. /

c.ep.- C. ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ. ADMINISTRADOR LOCAL DE LA
ADUANA DE NUEVO LAREDO ubicada en Ocampo 101, esq. 15 de junio, Oficinas
administrativas entre puente uno y puente dos, Sector Centro, C.P. 88000, Nuevo
Laredo, Tamaulipas.- Para su conocimiento.

c.c.p.- Administracién Local de Recaudacion de Nuevo Laredo.- Gonzilez Esquina Galeana
sin ndmero, Palacio Federal Segundo Piso, Colonia Centro; Nuevo Laredo Tamaulipas,
C.P. 88000.- Para que se sirva hacer efectiva la multa impuesta.

MYRS/ABR. (SD)
MF
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ASUNTO: Se declara la caducidad de la solicitud de imposicién de medidas
provisionales, sustanciadas en el expediente al rubro indicado,
por desistimiento.

México, Distrito Federal, 17 de julio de 2002.

José De la Sierra, Jr.,
Apoderado de KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS, N.V.
Pedro Luis Ogazon 17,

Colonia San Angel,

C.P. 01000, México, Distrito Federal.

De conformidad con los articulos 1°, 2° fraccion VI, 6° fracciones IV, V y XXII, 7°,
7° bis 2, 199 bis, 199 bis 2, 199 bis 3 fraccién Il, 199 bis 5, y 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccién IX, 6° y 10 del Decreto por el que se crea el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y; 1°, 3° fraccion V inciso c), 4°, 5°, 11
fracciones Il y IX, asi como el dltimo péarrafo y 14 fracciones I, Il y VIl del
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; se procede a emitir
la resolucién que en derecho corresponde, bajo los fundamentos y motivos que a
continuacion se mencionan:

ANTECEDENTES.

l. Mediante escrito inicial, presentado en este Instituto el dia 25 de junio de
2002, al que le recayo el folio 006285, José De la Sierra, Jr., en nombre y
representacion de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.,
personalidad que acredité a través de la copia simple del Registro General
de Poder nimero RGP 13874, se presentd ante este Instituto solicitando la
imposicion de la medida provisional fundamentada en el articulo 199 bis de
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la Ley de la Propiedad Industrial, consistente en la suspension de la libre
circulacion de mercancias de procedencia extranjera, en contra de
OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Calle San
Nicolas 10, Fraccionamiento Industrial San Nicolas, Tlalnepantla, Estado de
México, respecto de las patentes citadas al rubro, ya que, segun su dicho,
los discos compactos grabables que pretende importar aquella, invaden los
derechos de propiedad industrial, derivados de las patentes al rubro
citadas.

Para demostrar su dicho la solicitante ofrecié y exhibié en su escrito de
solicitud de imposicibn de medidas provisionales, las pruebas que
consideré pertinentes, mismas que en este momento se tienen por
reproducidas, en el entendido de que no se valoraran debido a la naturaleza
juridica que alcanzard el sentido de la presente resolucion.

Asimismo, adjunta a su solicitud de imposicion de medidas provisionales, la
solicitante exhibi6 la péliza de fianza 132355 del 25 de junio de 2002, por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) expedida por Fianzas
Monterrey, S.A., a disposicion de este Instituto, con el fin de garantizar los
posibles dafios y perjuicios que pudieran causarsele a la presunta
infractora, de conformidad con el articulo 199 bis 1 de la Ley de la
Propiedad Industrial, como consecuencia de la medida provisional de
suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera,
que solicito.

A través del oficio 09923 de fecha 25 de junio de 2002, este Instituto tuvo a
bien proveer la admision a tramite de la solicitud imposicion de medida
provisional consistente en la suspension de la libre circulacion de
mercancias de procedencia extranjera.

Mediante el oficio 09924 del 25 de junio de 2002, esta Autoridad ordené a
la Administracion de la Aduana de la Ciudad de México, sita en Cuitlahuac y
Ferrocarril Central s/n, colonia Cosmopolita, delegacion Azapotzalco, C.P.
02670, México, Distrito Federal, que procediera a imponer la medida
provisional de suspension de la libre circulacibn de mercancias de
procedencia extranjera, donde se sefialé que el importador de la mercancia
es OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., que la mercancia
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consiste en discos compactos grabables, que la aduana de ingreso de la
mercancia es Aduana de la Ciudad de México, que la fecha de ingreso
estimado es 18 de junio de 2002, que el almacén de depoésito de la
mercancia es el ubicado en el Moras 776, colonia Acacias, 03230,
México, Distrito Federal, y que las personas depositarias de las
mercancias son: José |. De Santiago Palomares Saenz, Catalina Lozada
Brown, Juan Carlos Villasefior Diez o Carlos Maya Giron.

Por medio del oficio 326-SAT-A45-1X-(20)- 10029 del 27 de junio de 2002,
emitido por el Lic. Jorge Alberto Chavez Camacho, Subadministrador de la
Aduana de México, dependiente de la Administracion General de Aduanas,
del Servicio de Administracion Tributaria, recibido el dia 28 de junio de
2002, recayéndole el folio 006450, se puso a disposicion de esta Autoridad,
el Acta de Retencidn por resolucion de suspension de libre circulacion de
de mercancias de procedencia extranjera del 26 de junio de 2002.

Dentro del Acta de Retencién del 26 de junio de 2002, sefialada en el punto
inmediato  anterior, el Lic. Jorge Alberto Chavez Camacho,
Subadministrador de la Aduana de México, procedié a la retencién de la
mercancia de procedencia extranjera, cuya importacion fue solicitada por
OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., a través del pedimento 02
20 3530-2000482, clave Al, mercancia clasificada en la fraccion
arancelaria 8523.90.99, y que se hizo consistir de 370,000 unidades de
discos compactos sin grabar, encontrados dentro del contenedor
KLTU1145772, entendiendo la diligencia con Raul Manuel Guerrero Lugo,
mandatario del Agente Aduanal Benito Guerrero Herrera, representante de
OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., en la importacion antes
referida.

Con el oficio 326-SAT-A45-1X-(20)- 10447 del 5 de julio de 2002, emitido
por el Lic. Jorge Alberto Chavez Camacho, Subadministrador de la Aduana
de México, dependiente de la Administracibn General de Aduanas, del
Servicio de Administracion Tributaria, recibido el dia 8 de julio de 2002,
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recayéndole el folio 006788, se hicieron observaciones al oficio 326-SAT-
A45-1X-(20)-10029, antes sefialado.

Por medio del escrito del 16 de julio de 2002, con folio 007019, José De la
Sierra, Jr., en nombre y representacion de KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS, N.V., y Victor Manuel Herrera C., en nombre y
representacion de OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,,
personalidad que acreditd con la copia certificada del testimonio de la
Escritura Publica 31,649, del 5 de noviembre de 1999, pasada por la fe del
Lic. Maximiliano Pérez Salinas, Notario Publico 107 del Distrito Federal,
hicieron del conocimiento de esta Autoridad, que llegaron a una amigable
composicién con respecto a la solicitud de imposicion de la medida
provisional de suspension de la libre circulacion de mercancias de
procedencia extranjera, solicitando el primer mandatario tener por desistida
a su mandante, en su perjuicio y por mediar convenio de transaccion, de la
presente solicitud de imposicion de la medida de suspension de la libre
circulacion de mercancias de procedencia extranjera, solicitando le sea
devuelta la pdliza de fianza que exhibié junto con su solicitud y que se libere
la mercancia retenida por la Aduana de la Ciudad de México.

Vistas las actuaciones y el estado procesal del presente procedimiento, y siendo
gue no se inicid procedimiento de declaracién administrativa de infraccién
vinculado con el expediente en que se actla, se da lugar a la presente resolucion.

CONSIDERACIONES.
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PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver la presente solicitud, se
funda en los articulos: 1°, 2° fraccion VI, 6° fracciones IV, V y XXII, 7, 7° bis 2, 187,
199 bis, 199 bis 5, 213 y 215 de la Ley de la Propiedad Industrial; 373 fracciones |
y Il del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la Ley
de la materia; 1°, 3° fraccion IX, 6° y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccion V inciso c), 4°, 5° 11
fracciones Il, IX, asi como el ultimo parrafo, 14 fracciones I, 1l y VII del Reglamento
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- Del estudio realizado al expediente, se concluye que, en virtud del
escrito presentado con fecha 16 de julio de 2002, con folio de entrada 007019,
mediante el cual José De la Sierra, Jr., solicitd que se tuviera por desistida en su
perjuicio a su mandante, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., de la
solicitud de imposicion de la medida provisional de suspension de la libre
circulaciébn de mercancias de procedencia extranjera, en contra de OFFICEMAX
DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., y dado que se promovio6 tanto en nombre de la
solicitante como de la segunda, donde ambos manifiestan haber llegado a un
convenio de transaccion se tiene por aceptado el desistimiento que se trata en la
presente resolucion, por lo que se procede a declarar la caducidad del presente
procedimiento, de conformidad con lo previsto en el articulo 373 fracciones | y Il
del Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la ley de
la materia de acuerdo a lo previsto en el articulo 187 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los articulos 1°, 3° fraccion 1X, 6°y 10
del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 6°
fracciones 1V, V y XXII, 7°, 7° bis 2, y los titulos Sexto y Séptimo de la Ley de la
Propiedad Industrial; 373 fraccion | y Il del Cdédigo Federal de Procedimientos
Civiles; 1°, 3° fraccion V inciso c), 4°, 5° 11 fracciones I, I1X, asi como el ultimo
parrafo, 14 fracciones I, Il y VIl del Reglamento del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial; 1°, 3°, 4°, 5°, 15 fracciones I, IX, asi como el ultimo pérrafo,
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18 fracciones I, II, VII, 25, 26 y 32 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial; y 1°, 3° 7° inciso r), asi como el parrafo previo al
antepenultimo del Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas
Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros
subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenamientos
publicados en el Diario Oficial de la Federacion, respectivamente; el 10 de
diciembre de 1993, 2 de agosto de 1994, 24 de febrero de 1942, 14 de diciembre
de 1999, 27 de diciembre de 1999 y 15 de diciembre de 1999, se resuelve:

l. Se declara la caducidad del procedimiento por desistimiento, al haber
transaccion entre las partes.

Il. Se ordena el levantamiento de la imposicion de la medida de suspensién de
libre circulacion de mercancias de procedencia extranjera, derivada del
oficio 009924 del 25 de junio de 2002, en consecuencia, girese oficio al
Administrador de la Aduana de México, a efecto de que se libere la
mercancia retenida en Cuitlahuac y Ferrocarril Central s/n, colonia
Cosmopolita, delegacion Azapotzalco, C.P. 02670, México, Distrito Federal.

Il Pdongase a disposicion de la parte solicitante, la péliza de fianza 132355 del
25 de junio de 2002, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N.) expedida por Fianzas Monterrey, S.A., de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, la
cual le serd entregada en el momento de la notificacion de la presente
resolucion.
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V. Notifiquese la presente resolucion al Administrador de la Aduana de
México, a fin de que levante los efectos del acta de retencion relacionada
con la tramitacién del pedimento de importacién 02 20 3530-2000482, clave
Al, que ampara la mercancia consistente en 370,000 discos clasificados en
la fraccién arancelaria 8523.90.99.

V. Notifiguese esta resolucion a las partes.

EL SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE PREVENCION
DE LA COMPETENCIA DESLEAL

FELIPE DE JESUS CHOMBO CHAVEZ

c.c.p. Augusto Azael Pérez Azcarraga, Administrador de la Aduana de México.
Cuitlahuac y Ferrocarril Central s/n, colonia Cosmopolita, delegacion
Azapotzalco, C.P. 02670, México, Distrito Federal.- Para los efectos antes
sefialados.
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c.c.p. Victor Manuel Herrera C., apoderado de OFFICEMAX DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V., Calle San Nicolas 10, Fraccionamiento Industrial San Nicolas,
Tlalnepantla, Estado de México.- Para su conocimiento.

MYRS/SRG (DT)
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