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PROLOGO

Este es uno de los logros mas importantes de mi vida, ya que después de algunas caidas,
tropiezos, logré culminar la tan ansiada Licenciatura.

Es el comienzo de mi vida profesional, es el comienzo de mejores cosas en lo personal,
pero hay algo que siempre he dicho “En la vida uno es quien quiere ser”, cada quien nos ponemos
limites, y yo no tengo limites.

El llegar a esta etapa de mi vida no ha sido facil, he encontrado obstaculos, pero con la
ayuda de mi familia de mis amigos he podido saltarlos para llegar a donde estoy.

Este no ha sido un trabajo facil, ha llevado una serie de esfuerzos, ya que a lo largo meses
se ha ido mejorando, conforme a las opiniones comentarios de mi asesor de tesis o de la gente con
la cual trabajo y me relaciono.

Espero que en realidad este sea un trabajo productivo, el cual aporte otra visién en cuanto
a lo que hoy en dia conocemos como Propiedad Industrial o Intelectual.

Hasta hoy en dia este trabajo de investigacidon es uno de mis mas grandes logros, puesto
que la presentacion de este trabajo, termina una de las etapas mds importantes de mi vida, pero
de igual manera es el comienzo de una nueva.

En verdad estoy agradecido con todas las personas que me ayudaron a lograr esta meta, la
cual hoy en dia puedo decir “Etapa superada, voy por mas y voy con todo”.



INTRODUCCION

La Propiedad Industrial, es una rama del derecho que hoy en dia estd tomando mayor
relevancia en México. Razén por la cual me permito llevar a cabo un estudio preciso en cuanto a
los diferentes servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En México, la Propiedad Industrial tiene una gran importancia, ya que a pesar de que
existe la Pirateria, en México las empresas se preocupan por llevar a cabo la protecciéon de los
productos y/o servicios que prestan, puesto que es la forma en que brindan a los consumidores,
sus servicios, asegurandoles que la calidad de los productos o servicios es la misma siempre y
cuando el producto sea original.

Ademas de proteger sus productos en el mercado, los detentores de derechos de
propiedad industrial deben de llevar a cabo un proteccién precisa en el mercado de todas las
marcas y servicios que protegen y de los cuales son titulares, con respecto de terceros, ya que por
algun motivo, razéon o circunstancia surge la competencia desleal, la cual afecta los intereses de
aquellos que tienen un derecho reconocido por el Estado; razén por la cual el IMPI, interviene
como autoridad para mediar y llevar a cabo las sanciones correspondientes de aquellos que
transgreden ese derecho.

En ese sentido, surge la controversia, para saber si el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial tiene la facultad y derecho de cobrar los servicios que presta; ya que si bien es cierto es
una autoridad la cual después de haber escuchado los argumentos de las partes en conflicto, dicta
resoluciones que afectan los intereses de algunas de las partes en conflicto.

Por lo tanto decimos que si el IMPI imparte Justicia, estd conforme a nuestra carta magna,
debe ser impartida de manera pronta, expedita y gratuita. Lo cual no sucede de tal manera, ya que
en los casos en que la autoridad interviene, dictando una resolucion, el solicitante debe hacer un
pago, el cual corresponde a ese servicio que presta el IMPIl, mismo que deberia ser gratuito.

Ahora bien, a lo largo de este trabajo, conoceremos cuales son las funciones,
responsabilidad y actividades que desempena el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
para que ello podamos determinar la” Constitucionalidad o No del Cobro de Servicios que presta el
IMPI”.

Por lo tanto el presente trabajo estd encaminado a conocer y determinar que opciones
pudieran tener los gobernados para poder eximirse de dicho pago de servicios, puesto que si se
sigue obligando a presentar el pago correspondiente de servicio, se estarian violando las garantias
constitucionales del gobernado.
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CAPITULO |

PROPIEDAD INDUSTRIAL,

EL I.LM.P.l. Y SUS FUNCIONES.

1.1 ¢,Qué es la Propiedad Industrial?

A lo largo de los afios la Propiedad Industrial ha venido evolucionando notablemente, sin
embargo es importante consultar diversas definiciones que los autores han dado, respecto

de los conceptos de lo que es la Propiedad Industrial es hoy en dia:
El maestro David Rangel Medina, menciona sobre la Propiedad Industrial lo siguiente:

“En cuanto al derecho de Propiedad Industrial, considerado como el privilegio de usar en
forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,

establecimientos y servicios, se considera que comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones
industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varian de un pais a otro en
formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo comin son las
patentes de invencion, los certificados de invencion y los registros de modelos y dibujos

industriales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos
distintivos, que, con variantes no radicales de una a otra legislacion, son los siguientes:
las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o

avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represién de la

competencia desleal.

Mas el adelanto econémico y el progreso de la técnica han motivado que en los dltimos
afios se amplie el ambito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las

variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos o know-how, y la de las distintas



fases que conforman la tecnologia en su sentido mas alto. Del avance legislativo ya
realizado en este cuarto grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial dan
cuenta el Convenio Internaciones para la Proteccion de Variedades Vegetales, asi como
las disposiciones que sobre el régimen de traspaso de tecnologia rigen en Argentina,

Brasil, los paises signatarios del Pacto Andino, Espafia y México™".

Como podemos darnos cuenta el propésito de la Propiedad Industrial es proteger, los

derechos que se adquieren al crear alguna invencion o algin signo distintivo.

Por lo cual no esta por demas buscar alguna otra definicion en cuanto a lo que es

propiamente la propiedad industrial.

Otra definicién encontrada en Internet en la pagina de “wikipedia.com” es:

“La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona
fisica o juridica sobre una invencion (patente, modelo de utilidad, topografia de productos
semiconductores, certificados complementarios de proteccion de medicamentos vy
productos fitosanitarios), un disefio industrial, un signo distintivo (marca o nombre

comercial, etc.)

Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invencion, disefio o

signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

El derecho de prohibir (ius prohibendi) es la parte mas destacada de la propiedad
industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia. Posee limites
temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duracién
maxima, y territoriales pues sélo tienen validez en el territorio donde se han concedido

(normalmente, pero no exclusivamente, un pais).

! RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
1991, Pag. 9




Otros limites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez
comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnizacién no se puede
impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada

temporal en el pais de un medio de locomocioén matriculado en el extranjero, etc.””

Por otra parte el sitio de Internet http://innovacion.cicese.mx/ind_defi.html, define a la

propiedad industrial como:

“La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar
en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicacion industrial o
indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos

0 servicios ante la clientela en el mercado.

Este derecho confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotacion
comercial de su propiedad si no cuenta con su autorizacién. La proteccion en nuestro pais
s6lo es valida en el territorio nacional; su duracion depende de la figura juridica para la

cual se solicita su proteccion®.

Si bien es cierto que existen diferentes concepciones de lo que es la Propiedad Industrial,
también es cierto que las mismas llegan a un punto en comun, “son los derechos que
posee una persona (fisica o moral) sobre una invencion, un disefio industrial o un signo

distintivo, y como resultado de estos derechos puede enajenarlos en su beneficio.

Como podemos darnos cuenta el objetivo real de la propiedad industrial es proteger los

derechos que se adquieren al crear:

2 “http://es.wikipedia.org/wiki/ Propiedad _ Industrial”
3 “http://innovacion.cicese.mx/ind_defi.html”



e Una patente

¢ Un modelo de utilidad

e Un disefio industrial

¢ Un signo distintivo (Marca) ya sea, nominativo, figurativo, tridimensional y/o mixto.
e Los avisos comerciales

e Los nombre comerciales, y

e Las variedades vegetales

1.2 ;Quées el LM.P.I?

En los estatutos del el mismo lo define en su articulo 1°., como: “un organismo
descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene como objeto,
como autoridad administrativa, la aplicacion de la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley

Federal de Derechos de Autor y demas disposiciones aplicables®.

Como podemos ver, el estatuto organico es el documento en donde determinadas las
funciones del I.M.P.I., en ese sentido es la autoridad legal para administrar el sistema de
propiedad industrial en nuestro pais. Sus siglas significan Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

Si bien es cierto que el estatuto también incluye a la Ley Federal de Derechos de Autor, la
autoridad para administrar los derechos de autor es el INDA, (Instituto Mexicano de
Derechos de Autor), es importante mencionarlo y hacer la aclaraciéon toda vez que objeto
de este trabajo es analizar en general lo que es el I.M.P.l. (Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial).

Ahora bien, el I.M.P.I. tiene personalidad juridica y patrimonio propio, por lo cual es un

organismo descentralizado de la Secretaria de Economia, dependencia del Poder

4 Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Art. 1°. aprobado mediante acuerdo 35/99/32. Adoptado por la
Junta de Gobierno del Instituto, Ultima reforma el 13 de Septiembre de 2007.



Ejecutivo Federal que promueve la competitividad y el crecimiento econdmico, razén por

la cual regula y controla a este Instituto.

El I.M.P.I. tiene como atribucion fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, los
derechos exclusivos de explotacién que otorga el Estado por un tiempo determinado a los
creadores e innovadores, asi como a las personas que distinguen sus productos en el
mercado; de igual manera tiene la tarea de divulgar los acervos documentales sobre
invenciones publicadas en el pais o en el extranjero ademas de la asesoria sobre su

consulta y/o aprovechamiento.

1.3 Antecedentes Historicos de la Propiedad Industrial y el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

1.3.1 Antecedentes de la Propiedad Industrial

ANTECEDENTES HISTORICOS

ETAPA COLONIAL

La primera ley vigente en México, en materia de patentes, fue el Decreto expedido por las
Cortes Espafiolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a los

inventores; posteriormente otras leyes se crearon con fines similares.



ETAPA INDEPENDIENTE

En 1832 se expide la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o
perfeccionadores de algun ramo de la industria; su objeto era proteger el derecho que
tienen los inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria y hacerlo similar al

de propiedad.

Por su parte la Ley de marcas y fabricas fue expedida en 1889; el objeto de esta Ley era
proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o

vendidos en el pais.

La Ley de Patentes de invencidn o perfeccionamiento fue expedida en 1890, en ella todo
mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenia derecho,
conforme al articulo 28 Constitucional, a la explotacion exclusiva de la patente que se le
otorgaba por 20 afios, la cual podia ser prorrogada por cinco afios esta también podia ser
expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad publica, la persona afectada

seria indemnizada.

ETAPA REVOLUCIONARIA

La Ley de patentes de invencién fue expedida en 1903, esta Ley sefialaba quienes eran
los que podian ser titulares de una patente, todo lo que era patentable y lo que no lo era;

también hacia referencia a todo lo relacionado con los derechos de sus propietarios.

La Ley de marcas industriales y de comercio fue publicada en el Diario Oficial de la
Federacion en 1903; definia por primera vez lo que se debia entender por marca,;
detallaba los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las

marcas que no podian ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o



extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecia la reciprocidad y enajenacion, la
accion de nulidad y la obligacion de publicar todos estos tramites en la Gaceta Oficial de

Patentes y Marcas.

La Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales fue expedida en 1928. Fue la
primera Ley que se expidid bajo la Constitucion de 1917, siendo mas técnica en su
estudio y terminologia; establecia el derecho exclusivo para el uso de marca para
distinguir los articulos y su procedencia, las nuevas se debian registrar en el
Departamento Industrial de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo y podia ser

solicitado por cualquier persona fisica o moral nacional o extranjera.

Ley de patentes de invencién fue expedida en 1928. Esta ley como las anteriores buscaba

proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la proteccion de este derecho.

ETAPA MODERNA

La ley de la propiedad industrial fue publicada en 1942. Regulaba la propiedad industrial,
las patentes de invencién y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas,
etc., diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del

propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.

La ley de invenciones y marcas se expidié en 1975. Regulaba las patentes de invencion y
de mejoras; los certificados de invencidn; el registro de modelos; los dibujos industriales;
los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las
micro y las pequefias industrias; el registro de marcas, las de nominaciones de origen; los

avisos; los nombres comerciales y la proteccién contra la competencia desleal.



Actualmente nos rige en esta materia la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el

Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991°.

1.3.2 Antecedentes Historicos del I.M.P.I.

La evolucién del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando
lentamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Espafiolas en 1820, en las que se
protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera
Ley que contiene en un solo 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 estableci6 en su
articulo 7° la creacién de una Institucion especializada que brindara apoyo técnico a la

Secretaria de Economia en la administracion del sistema de propiedad industrial.

La Direccion General de Desarrollo Tecnoldgico (DGDT), dependiente de la desaparecida
Secretaria de Comercio y Fomento industrial (hoy Secretaria de Economia), es el
antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenia encomendada una serie de actividades
encaminadas a promover el desarrollo tecnoldgico, especialmente a través de la
proteccion a la propiedad industrial y la regulacidén de la transferencia de tecnologia. No
obstante, la instrumentacion de una profunda politica de desregulacion por parte del
gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura

institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se public6 en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por
el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este
Decreto de creacion, el IMPI continuaria teniendo como objeto brindar apoyo técnico y

profesional a la Secretaria de Economia.

> “Antecedentes Historicos de la Propiedad Industrial”. La Propiedad Industrial en México, Oswaldo Sanchez
Quiroz



A partir de ese decreto y durante los casi cuatro afios y medio siguientes de operacion del

Instituto, se registraron importantes avances asi como diversas modificaciones en su

operacién, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley

de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa

en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes

atribuciones:

Otorgar proteccién a través de patentes, registros de modelos de utilidad y disefios
industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicacion de nombres
comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos

industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y

constituyan competencia desleal, asi como aplicar las sanciones correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejores
técnicas y la difusidon de los conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores
productivos, fomentando la transferencia de tecnologia para coadyuvar a la
actualizacién tecnolégica de las empresas, mediante la divulgacién de acervos
documentales de informacion tecnoldgica contenidos en medios electrénicos,
microfilmes y papel, asi como de la situacion que guardan los derechos de

propiedad industrial en el extranjero;

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.



Por otro lado, se ha modificado su estructura orgénica en tres ocasiones, la Ultima en
1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para

dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capitulo denominado "de las
infracciones administrativas en materia de comercio" sefialandose que la autoridad

administrativa en la materia sera el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios,
asi como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura

del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el afio 2000.

De esta manera, en la Primera sesion de la Junta de Gobierno en 1998 se presento el
Proyecto de Reestructuracion Institucional "El IMPI hacia el afio 2000", siendo aprobado
el mismo en su tercera sesibn mediante acuerdo 34/98/3%2. Después de intensas
negociaciones se logra que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaria de

Contraloria y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

Ahora bien, el LM.P.l. si bien es cierto tiene personalidad juridica y patrimonio propio, el
mismo es un organismo descentralizado de la Secretaria de Economia, el cual tiene plena

libertad para poder determinar el cobro de los servicios que presta.

Es importante hacer notar el articulo 5°. del Decreto por el que se crea el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:



“Asi _mismo su patrimonio _podra ser incrementado, a través del cobro de los

servicios que preste en el desempefio de sus actividades, asi como por los demas

bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier acto juridico”.

Lo anterior es muy importante tomarlo en consideracién ya que es motivo del tema del
presente trabajo, por que el objetivo sera determina si es 0 no constitucional el cobro de

los servicios que presta.

1.4 Naturaleza Juridica del I.M.P.1.

Se crea por decreto presidencial el 10 de Diciembre de 1993. En su estatuto organico se
establece que el I.M.P.I. es un organismo descentralizado con personalidad juridica y
patrimonio propio que tiene como objeto, como autoridad administrativa la aplicaciéon de la

Ley de la Propiedad Industrial.

1.5 Tramites y Servicios que Presta el .M.P.I. al Publico

Area Responsable Tramites y/o Servicios

Solicitud de Patente, registro de disefio industrial y registro
de modelo de utilidad.

Recepcion de solicitud internacional de amparo del tratado
de cooperacion en materia de patentes.

Rehabilitacion de una patente y registros.
Direccion Divisional de

Patentes Cambio de figura juridica de patentes, modelos de utilidad
y/o diseios industriales.

Recurso de reconsideracion a la negativa de otorgamiento
de patente o registro de modelos de utilidad o disefio
industrial.




Solicitud de registro de esquema de trazado de circuito
integrado.

Direccion Divisional de
Marcas

Registro de Marcas y avisos comerciales y publicacion de
nombres comerciales.

Renovacion de los signos distintivos (marcas, nombres vy
avisos comerciales).

Denominacién de origen:
Modalidad: A. Declaracion de Proteccion.

Modalidad: B. Autorizacion para su uso.

Inscripcion de transmisién de derechos, licencia de
explotacion o uso de los derechos de propiedad industrial y
franquicia.

Toma de nota de cambio de domicilio del solicitante o titular
de un derecho de propiedad industrial; de cambio de
ubicaciéon del establecimiento industrial, comercial o de
servicios, de acreditamiento de nuevo apoderado; de
limitacion de productos; de cancelacion voluntaria;
modificacion del régimen juridico del titular.

Direccién Divisional de
Promocion y Servicios
de Informacién
Tecnologica

Servicio de informacion técnica de

anterioridades.

basqueda de

Modalidad : A. Servicio de informacion técnica de
Patentes

Direccion Divisional de
Asuntos Juridicos

Solicitud de inscripcion en el Registro General de Poderes.

Direccién Divisional de
Proteccion ala
Propiedad Industrial

Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad,
cancelacion e infraccion, respecto de los derechos de
propiedad industrial protegidos por la Ley de la Materia y de
infracciones administrativas en materia de comercio,
conforme a la ley federal de derechos de autor.

Direccion Divisional de
Sistemas y Tecnologia
de la Informacion

Servicio de busqueda de marcas via MODEM.

* Fuente: Manual Institucional de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial




1.6 Marco Legal Nacional

1.6.1 Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

El fundamento constitucional de los derechos de Propiedad Industrial es el siguiente:

El articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni estancos de ninguna clase; ni
exencién de impuestos; ni prohibiciones a titulo de proteccion a la industria;
exceptuandose Unicamente los relativos a.... los privilegios que por determinado tiempo
se conceden a los autores y artistas para la reproduccién de sus obras, y a los que, para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de

alguna mejora”

Por otra parte el articulo 89 de la misma constitucion en su fraccion XV, faculta y obliga al
presidente de la Republica a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores o perfeccionadores de algun ramo de la

industria.

Como podemos ver es por ello que la propiedad industrial esta regulada desde la ley
suprema, es por ello que desde hace varios afo se creé la figura del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, quien es la autoridad administrativa que el Presidente de la

Republica cre6 para que cumpliera con dicha disposicién constitucional.



1.6.2 Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En los estatutos se define la naturaleza juridica del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, ademas se establece la forma en que sera integrado el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, quienes son las autoridades que lo conforman, cuales son sus

atribuciones, responsabilidades y los casos en lo que deben intervenir.

1.6.3 Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial define los lineamientos, a que deben ser sometidos
cualquier tipo de invenciones hablando de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad,
Disefios Industriales, Marcas y Avisos Comerciales, la publicacion de Nombres
Comerciales, la Declaracion de Proteccion de Denominaciones de Origen y la Regulacién

de Secretos Industriales.

De igual manera regula la prevencion de actos que atenten contra la propiedad industrial
0 que constituyen competencia desleal, y por consiguiente establece las sanciones y

penas.

Y como podemos darnos es el documento base, en donde estad determinada la accién

juridico-administrativa del Instituto.

1.6.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Es el documento que tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial, asi

como su aplicacion e interpretacion.



Ademas define las formalidades que deberdn cumplir los que sean presentados ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Especifica de manera detallada las caracteristicas que deben de cumplir dichos tramites.

Asi mismo define cuales son las responsabilidades y autoridades que para efectos

administrativos corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.6.5 Tarifa de servicios que presta el [.M.P.l.

Determina cuales son las costas que el IMPI cobra por la prestacion de los servicios.

El fundamento para establecer la tarifa correspondiente es conforme al a previsto en el
articulo 58 fraccion Il de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 9°. Del Decreto por
el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde faculta a la Junta
de Gobierno proponer las bases y montos de las tarifas por los servicios que se prestan,

asi como su ajuste o reestructuracion.

El objetivo de la tarifa permite a los usuarios familiarizarse con su estructura, otorgando
de esta manera una mayor certeza y seguridad juridica en el pago de los servicios que

son proporcionados por el Instituto.



1.6.6 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Determina la organizacién y la competencia de las autoridades de la Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la

Propiedad Industrial, y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.7 Marco Juridico Internacional

1.7.1 Proteccion de la Propiedad Industrial

1.7.1.1 Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia).

El Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de procedencia falsas o
engafiosas en los productos fue adoptado en 1891. De conformidad con el Arreglo, todos
los productos que lleven una indicacion falsa o engafiosa en virtud de la cual resulten
indicados directa o indirectamente, como pais o0 como lugar de origen, alguno de los
Estados contratantes o un lugar situado en alguno de ellos, seran embargados al ser

importados, prohibidos de importacion o estaran sujetos a acciones y sanciones legales.

1.7.1.2 Convenio de Paris

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial fue adoptado en 1883y
es uno de los pilares del sistema internacional de propiedad intelectual. Se aplica a la
propiedad industrial en su acepciébn mas amplia, con inclusiébn de las patentes, las
marcas, los disefios industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequefa
patente" contemplada en la legislacién de algunos paises), los nhombres comerciales (las

designaciones que protegen el ejercicio de una actividad industrial o comercial), las



indicaciones geogréficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la

lucha contra la competencia desleal.

1.7.1.3 Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

El Tratado sobre el Derecho de Patentes fue adoptado en el afio 2000 y tiene por objeto
armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de
patentes y las patentes nacionales y regionales. Con la importante salvedad de los
requisitos relativos a la fecha de presentacion, el PLT establece una lista maxima de los
requisitos que puede solicitar la oficina de una parte contratante: no podra imponer ninguin

otro requisito formal respecto de las cuestiones contempladas en este Tratado.

1.7.1.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en 1994, tiene por objetivo
normalizar y facilitar los tramites nacionales y regionales de registro de marcas mediante
la simplificacion y la armonizacién de ciertos elementos de estos tramites para que las
solicitudes de marca y la administracién de los registros de marca en varias jurisdicciones

sea menos compleja y mas previsible.

1.7.1.5 WCT, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), adoptado en 1996, afiade dos
ambitos de proteccién del derecho de autor: i) los programas informaticos vy ii) las
compilaciones de datos o de otros materiales ("bases de datos") en cualquier forma, que
por razones de la seleccion o disposicién de sus contenidos constituyan creaciones de
caracter intelectual. También establece nuevos derechos que corresponden a las nuevas

formas de explotacion de las obras protegidas en el entorno digital.



1.7.1.6 WPPT, Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucién y

Fonogramas.

El Tratado de la OMPI sobre Interpretaciéon o Ejecucion y Fonogramas (WPPT), adoptado
en 1996, contempla los derechos de propiedad intelectual de dos categorias de
beneficiarios: (i) los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, musicos, etc.) y
(i) los productores de fonogramas (las personas naturales o juridicas que toman la
iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijacion de los sonidos). Una y otra categoria
estan contempladas en el mismo instrumento pues la mayor parte de los derechos que
otorga el Tratado a los artistas intérpretes o ejecutantes son derechos relacionados con
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas y exclusivamente sonoras (que son la materia

objeto de proteccién de los fonogramas).

1.7.2 Reaqistro

1.7.2.1 Arreglo y Protocolo de Madrid (Marcas)

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (el sistema de Madrid) se
rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
(Arreglo de Madrid) y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid).

El Arreglo de Madrid fue adoptado en 1891 y el Protocolo de Madrid en 1989 para
introducir ciertas caracteristicas nuevas en el Sistema de Madrid. Esas caracteristicas
resuelven las dificultades que impiden la adhesién de ciertos paises al Arreglo de Madrid,
ya que flexibilizan el Sistema, compatibilizandolo con la legislacién nacional de esos

paises.



1.7.2.2 PCT, Tratado de Cooperacion en materia de Patentes

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), adoptado en 1970, permite
solicitar, simultaneamente y en un gran nimero de paises, la proteccion por patente de
una invencién mediante la presentacion de una sola solicitud "internacional". Pueden
presentar esa solicitud los nacionales o residentes de un Estado contratante. El Tratado

reglamenta los requisitos formales que debe satisfacer toda solicitud internacional.

1.7.3 Clasificacién

1.7.3.1 Arreglo de Niza

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, adoptado en 1957, establece una clasificacion de productos y
servicios para el registro de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio.
La Clasificacién esta compuesta por una lista de clases (basada en los tipos de productos
y servicios), 34 clases para los productos y 11 para los servicios, y por una lista alfabética

de los productos y servicios.



1.8 Estructura Orgéanica

De acuerdo al estatuto organico el I.M.PI. esta estructurado de la siguiente manera:

ARTICULO 50. Para el despacho de los asuntos competencia del Instituto, éste contara

con las siguientes areas administrativas:
l. Junta de Gobierno;

[l. Direccién General;

lll. Direcciones Generales Adjuntas de:
a) Propiedad Industrial, y

b) Los Servicios de Apoyo;

IV. Coordinaciones de:

a) Planeacion Estratégica

i) Subdireccion Divisional de Planeacion;
ii) Subdireccidn Divisional de Evaluacion;
b) Proyectos Especiales

V. Direcciones Divisionales y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y

Coordinaciones Departamentales de:
a) Patentes
i) Subdireccion Divisional de Procesamiento Administrativo de Patentes;

i) Subdireccién Divisional de Examen de Fondo de Patentes Areas Biotecnoldgica,

Farmacéutica y Quimica;

iii) Subdireccion Divisional de Examen de Fondo de Patentes Areas Mecanica, Eléctrica y

de Registros de Disefios Industriales y Modelos de Utilidad;



b) Marcas

i) Subdireccion Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas;

ii) Subdireccion Divisional de Examen de Signos Distintivos A;

iif) Subdireccién Divisional de Examen de Signos Distintivos B;

iv) Subdireccién Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geogréficas;
c) Proteccion a la Propiedad Intelectual

i) Subdireccion Divisional de Prevencion de la Competencia Desleal;

i) Subdireccién Divisional de Procesos de Propiedad Industrial;

iii) Subdireccion Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio;

iv) Subdireccion Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias;

v) Subdireccién Divisional de Marcas Notorias; Investigacion; Control y Procesamiento de

Documentos;

d) Sistemas y Tecnologia de la Informacién

i) Subdireccion Divisional de Desarrollo de Sistemas;

ii) Subdireccion Divisional de Soporte a Sistemas;

iif) Subdireccién Divisional de Productos de Informacion Tecnoldgica;
e) Promocién y Servicios de Informacion Tecnolégica

i) Subdireccion Divisional de Promocidn y Difusion de la Propiedad Industrial;
ii) Subdireccion Divisional de Servicios de Informacion Tecnoldgica;

f) Relaciones Internacionales

i) Subdireccion Divisional de Negociaciones y Legislacion Internacional,
- Coordinacion Departamental de Negociaciones Internacionales;

ii) Subdireccion Divisional de Asuntos Multilaterales y Cooperacion Técnica Internacional,



g) Oficinas Regionales

i) Titular de la Oficina Regional Occidente;

ii) Titular de la Oficina Regional Norte;

iii) Titular de la Oficina Regional Sureste;

iv) Titular de la Oficina Regional Bajio;

v) Titular de la Oficina Regional Centro;

h) Administracién

i) Subdireccion Divisional de Recursos Humanos;

i) Subdireccién Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales;
iil) Subdireccién Divisional de Finanzas y Presupuesto;
i) Asuntos Juridicos

i) Subdireccion Divisional de Representacion Legal;

i) Subdireccién Divisional de Amparos;

iif) Subdireccién Divisional de Legislacion y Consulta;

El Instituto cuenta con un Organo Interno de Control, que se regira conforme al articulo 39

de este Estatuto.

Representado en un organigrama, en el que se incluyen a las autoridades de mayor

rango queda de la siguiente manera:
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CAPITULO I

TRAMITES Y/O SERVICIOS QUE PRESTA EL IMPI

2.1 Signos Distintivos (Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales).

2.1.1 Marco Legal Aplicable

El registro de marcas esta regulado a un marco legal nacional e internacional.

En cuanto al nacional se consideran leyes, reglamentos y disposiciones de caracter
obligatorio, mismas que se deben considerar para el tramite del registro de marca,

nombre comercial y aviso comercial...

Con respecto al Internacional tenemos que apegarnos, toda vez que México ha firmado

convenios y tratados de caracter internacional.

2.1.1.1 Nacional

Ley de la Propiedad Industrial

Titulo Cuarto, Articulos 87 al 155, regula todas y cada una de las disposiciones que se
deben de cumplir para el registro y una marca, y de igual manera, describe los supuestos

en que puede ser cancelada, nulificada, caducada y/o abandonada una marca.

- Requisitos para el registro de una marca, nombre comercial y aviso

comercial.



1. Presentar la solicitud de registro de marca, en donde describa:

- Nombre, nacionalidad o domicilio del solicitante.

- Signo distintivo de la marca, mencionando el tipo de marca.

- Indicar la fecha de primer uso, y en caso de no hacerlo se presume que no
se ha usado.

- Describir los productos y/o servicios a los cuales aplicara la marca.

- Y las demas que disponga la ley, tales como, en caso de que la marca sea,
innominada, tridimensional o mixta, se debe de acompafiar de 6 etiquetas,
ademas de que si dentro de la integracién de la marca en su conjunto hay
leyendas no reservables, debera asi indicarlo en la solicitud. En caso de
que se reclame la prioridad de la marca, se deber& hacer constar la fecha

de presentacion y el pais de origen.

2. Debe acompafiar a la solicitud, el comprobante de pago correspondiente por los
servicios que presta el IMPI, de acuerdo a la tarifa correspondiente.

3. En la solicitud no deberan aparecer palabras o leyendas, las cuales pudieran llevar
al error 0 engafio del publico.

4. En caso de que la solicitud de marca se presente por dos o mas personas, la
misma debe ser acomparfada por las reglas de uso, licencia y/o transmision de
derechos correspondiente.

5. En caso de quien tramite la solicitud de registro de marca, no sea el titular, se
debera acompafiar de carta poder, firmada por el titular, la persona quien tramita el
registro de marca y dos testigos.

6. Cuando el titular de la marca sea una persona fisica o moral extranjera, se debera
presentar poder certificado y apostillado, por un notario del pais en donde radica el

titular.

- Expedicion del titulo

Siempre y cuando el titular haya cumplido los requisitos mencionados, el IMPI, expedira el

titulo correspondiente, en el cual se indicard lo siguiente:



Numero de registro de marca;
Signo distintivo de la marca, indicando el tipo;
Productos o servicios que estara protegiendo;
Nombre y domicilio del titular,

Ubicacion del establecimiento donde se comercializan los productos o servicios;

2R S o

Fecha de presentacién, fecha de prioridad y de primer uso, en su caso de
expedicion, y

7. Lavigencia del registro.

- Publicacién del titulo.

Los registro de marca que otorgue el IMPI, deberan ser publicados en la Gaceta, mensual

del propio instituto.

- Reglas de uso.

1. La marca debera ser utilizada en territorio nacional, tal y como fue otorgado el
registro, y si tuviere modificaciones las mismas no deben alterar su caracter
distintivo.

2. Cuando la marca no sea utilizada en por lo menos 3 afios en los servicios 0
productos que protege, la misma sera declara caduca, salvo que el titular haya
inscrito la licencia correspondiente.

3. En caso de que se utilicen las leyendas “Marca Registrada” o M.R. o e solo el
simbolo, solo se debera hacer en los productos o servicios que protege
exclusivamente.

4. La renovacién del registro de marca debera hacerse dentro de los 6 meses
anteriores a su vencimiento, y 6 meses posteriores a su que haya vencido, en
caso de que no lo hiciere la misma caducara.

5. En caso de que el titular del registro marcario proteja diversos productos o
servicios, en diferentes clases, bastara con que renueve en una de ellos para que

surta efectos con los demas.



Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Titulo Tercero, Articulos 53 al 68,
define y detalla algunos aspectos que deben ser considerados para el registro de una

marca, nombre comercial y aviso comercial.

Complementa los requisitos para el registro de una marca y menciona los siguientes:

e En caso de que se conozca el numero de clase a que pertenece la marca,
nombre comercial o aviso comercial, se debera identificar en la propia
solicitud.

e Si hubieren leyendas y/o figuras no reservables, se deberd indicar.

e La solicitud se debe presentar en tres ejemplares.

o Debera tener la firma autografa del titular.

e Indicar la ubicacién del o de los establecimientos relacionados con la

marca.

Por otra parte, nos indica claramente que en cuanto a la clasificacion de productos y
servicios, estara apegado a lo descrito en la Clasificacion Internacional de Productos y

Servicios para el registro de marcas, establecido conforme al Arreglo de Niza.

En conjunto a esto se deberad tomar en consideracion, la Gaceta de publicacion de
productos y servicios del IMPI, en donde se describirA en mayor medida y a detalle los

servicios y productos que se consideran y la clase a que corresponden cada uno de ellos.

Tarifa de Servicios del IMPI

El articulo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial, dice:

Articulo 114: A la solicitud de registro de marca debera acompafarse
el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la



solicitud, registro, expedicion del titulo, asi como los ejemplares de la
marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Como podemos darnos este articulo nos menciona que se debe acompafiar el pago

correspondiente, conforme a la tarifa de servicios del IMPI.

Sin embargo, no precisamente se deben acompafiar los pagos correspondientes solo
cuando se presente la solicitud de marca, sino ademas en caso de que se quiera
presentar algin escrito en donde se pretenda aclarar, complementar ciertas situaciones

relacionadas con el registro de la marca, nombre comercial y/o aviso comercial.

Los articulos correspondientes a las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales
son los establecidos del articulo 14 al 14 |, en donde estan determinadas cada uno de los

pagos correspondientes, dependiente del tramite y/o servicio que se solicite.

Es importante mencionar, que hoy en dia el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
estd facultado para desechar cualquier solicitud que se presente, si no se presenta el

pago correspondiente por el servicio solicitado.

2.1.1.2 Internacional

En el ambito internacional, México ha suscrito diferentes tratados, arreglos y/o convenios,
en donde varios paises han determinado ciertos acuerdos, los cuales permiten
estandarizar a nivel mundial, las reglas, requisitos y/o formas en que se deben de llevar a

cabo el registro de las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.



Es importante hacer mencion a ello, toda vez que la Propiedad Industrial, es un mercado
de gran importancia para el comercio mundial, ya que es la forma en que las diferentes
empresas protegen sus productos y/o servicios a nivel mundial, lo cual hoy en dia evita en
cierta medida combatir los problemas de indicaciones falsas de procedencia, pirateria,

etc.

Convenio de Paris

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial fue adoptado en 1883y
es uno de los pilares del sistema internacional de propiedad intelectual. Se aplica a la
propiedad industrial en su acepciéon mas amplia, con inclusién de las patentes, las
marcas, los disefios industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequefia
patente" contemplada en la legislacién de algunos paises), los nhombres comerciales (las
designaciones que protegen el ejercicio de una actividad industrial o comercial), las
indicaciones geogréficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la

lucha contra la competencia desleal.

Dicho convenio estd integrado por 30 articulos, sin embargo es importante destacar los

aspectos que se refieren a las marcas.

Menciona que independientemente de que los paises integren la Unién para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, tienen plena autonomia de determinar los requisitos, para el

registro de marcas, de acuerdo a la legislacién correspondiente.

Asi mismo describe los casos en que puede ser negado, anulado, prohibido el registro de
una marca, ya que por utilizar emblemas de Estado, signos oficiales de control y

emblemas de organizaciones intergubernamentales,



Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en 1994, tiene por objetivo
normalizar y facilitar los tramites nacionales y regionales de registro de marcas mediante
la simplificacién y la armonizacién de ciertos elementos de estos tramites para que las
solicitudes de marca y la administracion de los registros de marca en varias jurisdicciones

sea menos compleja y mas previsible.

En especifico, determina las reglas a las cuales deben apegarse, los paises que firman el
presente tratado, a lo cual México cumple cabalmente, con lo determinado en este

tratado. Lo cual se especifico.

Arregloy Protocolo de Madrid (Marcas).

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (el sistema de Madrid) se
rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
(Arreglo de Madrid) y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid).

El Arreglo de Madrid fue adoptado en 1891 y el Protocolo de Madrid en 1989 para
introducir ciertas caracteristicas nuevas en el Sistema de Madrid. Esas caracteristicas
resuelven las dificultades que impiden la adhesion de ciertos paises al Arreglo de Madrid,
ya que flexibilizan el Sistema, compatibilizandolo con la legislacion nacional de esos

paises.

Con este arreglo, se determinan los requisitos que deben de cumplir los solicitantes para
el registro de su marca a nivel internacional, y uno de los requisitos mas importantes es

que el pais debe de pertenecen a la Unién que firma el presente arreglo.



Asi mismo es claro al indicar que al ser registrada a nivel internacional la marca, la misma

gozara del derecho de prioridad

Es importante mencionar que este tratado menciona que el registro internacional

sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

En conclusion fijan cuales son las acuerdos tomados para el registro de las marcas,
nombres comerciales y avisos comerciales a nivel internacional, y de igual forma fijan las

reglas de sustitucién de registro internacional.

Arreglo de Niza

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, adoptado en 1957, establece una clasificacién de productos y
servicios para el registro de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio.
La Clasificacion esta compuesta por una lista de clases (basada en los tipos de productos
y servicios), 34 clases para los productos y 11 para los servicios, y por una lista alfabética

de los productos y servicios.

La lista correspondiente a las clases es la siguiente:

CLASES PRODUCTOS Y SERVICIOS

1 Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, asi como
a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado
bruto, materias plasticas en estado bruto; abono para las tierras;
composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de
metales; productos quimicos destinados a conservar los alimentos;
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.



Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de
la madera; materias tintoreas; mordientes; resinas naturales en estado
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y
artistas.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones
abrasivas) jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones
para el cabello; dentifricos.

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y
concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y
materias de alumbrado; bujias y mechas para el alumbrado.

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la
medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, material para apoésitos; material para empastar los dientes y
para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de
animales dafiinos; fungicidas, herbicidas.

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccién metalicos;
construcciones transportables metalicas; materiales metélicos para vias
férreas; cables e hilos metalicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria
metalica; tubos metdlicos; cajas de caudales; productos metalicos no
comprendidos en otras clases; minerales.

Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehiculos terrestres); acoplamientos y 6rganos de transmision (excepto
aquellos para vehiculos terrestres); instrumentos agricolas que no sean
manuales; incubadoras de huevos.

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente;
cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.



10

11

12

13

14

15

16

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematogréficos, opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control
(inspeccién), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para la
conduccion, distribucion, transformacion, acumulacién, regulacién o control
de la electricidad; aparatos para el registro, transmision, reproduccién del
sonido o0 imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores autométicos y mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de
la informacion y ordenadores; extintores.

Aparatos e instrumentos quirdrgicos, meédicos, dentales y veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de
sutura.

Aparatos de alumbrado, de calefaccién, de produccién de vapor, de
coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucion de agua
e instalaciones sanitarias.

Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o acuatica.

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de
chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras
preciosas; relojeria e instrumentos cronométricos.

Instrumentos de musica.

Papel, cartéon y articulos de estas materias no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacién; fotografias;
papeleria; adhesivos pegamentos) para la papeleria o la casa; material
para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto
muebles); material de instruccibn o de ensefianza (excepto aparatos);
materias plasticas para embalaje (ho comprendidas en otras clases);
caracteres de imprenta; clichés.
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18

19

20

21

22

23

24

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias
no comprendidos en otras clases; productos en materias plasticas
semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y
aislar; tubos flexibles no metalicos.

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas;
paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria.

Materiales de construccion no metélicos; tubos rigidos no metalicos para la
construccion; asfalto, pez y betdn; construcciones transportables no
metalicas; monumentos no metalicos.

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de
madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas
materias o de materias plasticas.

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas;
cepillos (con excepcién de los pinceles); materiales para la fabricacion de
cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o
semielaborado (con excepcion del vidrio de construccion); cristaleria,
porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de camparia, toldos, velas, sacos (no
comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepcion del
caucho o materias plasticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Hilos para uso textil.

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama
y de mesa.
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

Vestidos, calzados, sombrereria.

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y
agujas; flores artificiales.

Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de suelos;
tapicerias murales que no sean de materias textiles.

Juegos, juguetes; articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en
otras clases; decoraciones para arboles de Navidad.

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas;
huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

Café, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café; harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal,
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en
otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y
flore s naturales; alimentos para los animales; malta.

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas.

Bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas).

Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Publicidad; gestion de negocios comerciales; administraciébn comercial;
trabajos de oficina.

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios
inmobiliarios.

Construccion; reparacion; servicios de instalacion.

Telecomunicaciones

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de viajes.

Tratamiento de materiales.

Educacion; formacién; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y
disefio relativos a ellos; servicios de analisis y de investigacion industrial;
disefio y desarrollo de ordenadores y software.

Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza
para personas o0 animales; servicios de agricultura, horticultura y
silvicultura.

Servicios juridicos; servicios de seguridad para la proteccion de bienes y de
personas; servicios personales y sociales prestados por terceros
destinados a satisfacer necesidades individuales.



Como podemos darnos cuentas, es la clasificacion internacional de los productos y
servicio, sin embargo hay que tomar en cuenta el catalogo de servicios en donde
podemos encontrar a detalles los productos y servicios, para asi ubicarlos dentro de la

clase correspondiente.

2.1.2 ;Que es una Marca?

Es importante dejar en claro, que debemos entender por una marca, ya que en ocasiones
suelen confundirse con los nombres y/o avisos comerciales, lo cual definitivamente es un
error, es por ello la importancia de citar a varios autores, los cuales permitiran, tener

argumentos que permitan definir de forma concreta ¢ Qué es una marca?

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 88 dice:

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos servicios de otros de

su misma especie o clase en el mercado”.

El maestro David Rangel Medina cita “Se considera como marca el signo de que se valen,
los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para diferencias sus mercancias

y servicios de los de sus competidores®”.

Si bien es cierto que no nos da una definicion como tal, también es cierto que nos da un
panorama amplio, de cual podamos entender y comprender la manera en que debemos

identificar el significado de una marca.

! RANGEL MEDINA David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México: UNAM, Instituto de Investigaciones
Juridicas, 1991, Pag. 48




El maestro Carlos Vifiamata Paschkes en cuanto a las marcas menciona “una definicion
mas completa seria la que considera al objeto en las marcas como un elemento percibible
por los sentidos que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase,
en congruencia con el criterio que sostenemos, en el sentido de que también los sonidos

y los aromas pueden constituir una marca®’.

Es claro que cada una de las definiciones son diferentes, sin embargo tienen elementos

en comun mismos que nos permiten conformar una definicion mas completa.

Por lo tanto una definicibn mas completa en cuanto a una marca seria:

MARCA: es todo aquel signo que permite distinguir los productos o servicios en el

mercado.

Es claro que el objeto de una marca es distinguir los productos o servicios, en relacion
con todos aquellos que se encuentran en el mercado. La marca le confiere a su titular el
derecho de poder usarla y explotarla, para que asi los productos que comercializa tengan
cierto reconocimiento en los consumidores, lo cual permite con el paso de los afios que
los productos y/o servicios estén fortalecidos en el mercado y por ende, los consumidores

le dan cierto reconocimiento.

Es importante hacer notar que hay diferentes tipos de marcas, mismos que estudiamos a

continuacion.

2 VINAMATA PASCHKES Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Trillas, 2007, Pag. 362



2.1.2.1 Tipos de Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 89, menciona los signos que pueden

constituir una marca y a la letra dice:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

1. 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;
Las formas tridimensionales;

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

4. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una

marca registrada o un nombre comercial publicado.

Por lo tanto de acuerdo a la legislacion en México los signos se clasifican en 3 tipos:

1. Marcas, las cuales pueden ser nominativas, innominadas 0 figurativas, mixtas y
tridimensionales.
2. Avisos Comerciales, y

3. Nombres Comerciales.

Mismas que a lo largo de estudio analizaremos detalladamente.



2.1.2.2 Marcas Registrables

Las marcas que se consideran registrables son cualquier signo, palabra, denominacion,
figura, forma tridimensional, logotipo, disefio, combinacién de colores, de numeros, de
letras, siempre y cuando sea: visible, distintivo, original, novedoso, singular, Unico,
especial, inconfundible y de facil reconocimiento; y por tanto susceptible o capaz de

identificar, frente a todos los de su misma especie, tipi, género o clase.

2.1.2.2.1 Nominativas

Las marcas nominativas son aquellas que sencillamente se integran por letras y/o
nameros y/o algun signo o caracter del alfabeto, sin tomar en consideracién su forma o
dibujo. Estas pueden ser letras, nimeros, combinacién de letras y nimeros, palabras con

0 sin significado.

2.1.2.2.2 Innominadas o Figurativas

Las marcas figurativas estan formadas por figuras, dibujos, representaciones gréaficas,
letras o palabras por sus formas o colores, pueden ser la etiqueta de un envase un logo,

etc.

2.1.2.2.3 Tridimensionales

Las marcas tridimensionales son aquellas que por su naturaleza fisica rednen las tres

dimensiones de la realidad, esto es, longitud, altura y profundidad.



Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques,
envases o envoltorios, siempre y cuando sean caracteristicos y los distingan de productos
de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3

dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.

2.1.2.2.4 Mixtas

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinacion de tipos definidos en los parrafos
anteriores. En la mayoria de los casos son combinaciones de palabras con disefios o

logotipos.

2.1.2.3 Marcas No Registrables

Es de gran importancia hacer mencion cuales son todas aquellas marcas que no pueden

ser registrables, ya que por tener ciertas caracteristicas tienen un impedimento.

El articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, dice:

Articulo 90.- No seran registrables como marca:

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

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



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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan
incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas
que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época
de produccion;

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

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

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas
0 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 organizaciébn reconocida
oficialmente, asi como la designacién verbal de los mismos;

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

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



exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geograficas, propias o0 comunes, y los mapas,
asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la
procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusiéon o
error en cuanto a su procedencia,;

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

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

XIll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o
simbolicos, 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 engafiar al publico o inducir a error, entendiéndose por
tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar;

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



Este impedimento procederda en cualquier caso en que el uso de la
marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacién con el titular de la
marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de
la marca notoriamente conocida; o

¢) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no seréa aplicable cuando el solicitante del registro sea
titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto estime o
haya declarado famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea
titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica 0 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 podré registrarse una marca que sea idéntica
a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca gue sea idéntica o semejante en grado de confusion, a
un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento
industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la
elaboracion o venta de los productos o la prestacién de los servicios que
se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial
haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la



solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo
anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el
titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico
que haya sido publicado.

Como podemos darnos claramente define cuales son los supuestos en que el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial no otorgara el registro.

El maestro Mauricio Jalife Daher, al respecto comenta “Fundamentalmente, las causas
que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se

pueden englobar conforme a los siguientes citerior:

e Por no ser distintivas.

e Por no ser descriptivas.

e Por tratarse de simbolos oficiales.

e Porinducir a error o confusion.

e Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa.

e Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos®”.

En ese sentido se consideran las prohibiciones para el registro de una marca, las que se

refieren a las prohibiciones absolutas, y las que se refieren a las prohibiciones relativas.

Las prohibiciones absolutas, son aquellas que se refieren a las caracteristicas propias de
la marca, ya que no cuentan con elementos que le connoten de cierta distincion, para con
los productos o servicios que pretende proteger o sencillamente porque la misma es

engafosa, ilicita, o consistente en simbolos inapropiables.
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En cuanto a las prohibiciones relativas, las mismas se dan aun y cuando el signo sea
registrable, puesto que el signo esta impedido de ser registrado, ya que anteriormente

estan reconocidos derechos de terceros.

2.1.2.4 Marcas Colectivas

El articulo 96 de la LPI. Considera lo siguiente:

“Las asociaciones y sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores
de servicio, legalmente constituidas, podran solicitar el registro de marca colectiva para
distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, respecto de los

productos o servicios de terceros”.

Es claro que el propésito de las marcas colectivas es proteger los derechos de marca,

cuando los titulares de estas son varias personas.

Es importante mencionar que se deben especificar y estipular las reglas de uso a las
cuales se someten las marcas colectivas, ya que son las condiciones que especifican los
titulares para el uso de la misma, y de igual forma queda limitada la transmision de la

misma a terceras personas.



2.1.2.5 Marcas Notoriamente conocidas

El articulo 98 bis dice:

“Para efectos de su estimacién o declaracion por el Instituto, se entendera que una marca
es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del publico o de los
circulos comerciales del pais, conoce la marca como una consecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en México o0 en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relaciébn con sus productos o servicios 0 bien, como consecuencia de la

promocion o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacion o declaracién por el Instituto, se entendera que una marca

es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran emplearse todos los

medios probatorios de esta Ley”.

Queda claro que las marcas notoriamente conocidas son aquellas que por si solas son
conocidas, ya que dentro del mercado tienen cierto reconocimiento por el publico

consumidor y por ende son facilmente identificables.

Sin embargo para que a los titulares de este tipo de marca, se les reconozca dicho
derecho deben comprobarlo, ain y cuando sea evidente, y lo deben hacer por cualquier

medio que la misma ley determina y lo esto lo determina el articulo 98 bis 2 de la LPI.



2.1.2.6 Nombres Comerciales

El maestro Carlos Vilamata Pacskes dice:

“El nombre comercial es un derecho de propiedad industrial, de contenido patrimonial,
como lo son también las marcas, pero se distingue de estas, en que una marca tiene por
objeto distinguir productos y servicios; y el nombre comercial, establecimientos,

negociaciones o0 empresas.

Otra distincion entre marcas y hombres comerciales estriba en que las marcas pueden ser
otorgadas a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, en tanto que los
nombres comerciales no deben otorgarse a prestadores de servicios que no sean

comerciante™.

Es clara la distincion que hay entre una y otra, toda vez que las marcas protegen los

productos o servicios, y los nombres comerciales protegen los establecimientos.

Es decir, la marca protege lo que se manufactura, elabora y ofrece, y el nombre comercial
protege el establecimiento en si, en donde se elaboran los productos o se administra la
prestacion de los servicios, como lo dice la propia ley protege los establecimientos, las

negociaciones o las empresas.

Es importante mencionar que los nombres comerciales se protegen sin la necesidad de

registrarlos.
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Las limitantes para publicar el nombre comercial son 2:

1.- Por carecer el nhombre comercial de elementos que hagan distinguir a la

empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género.

2.- Aquellos que contravengan en lo aplicable las disposiciones contenidas en el

articulo 90 de la propia ley.

Para la publicacion de registro de aviso comercial debe cumplir con las mismas

disposiciones que para un registro de marca.

2.1.2.7 Avisos Comerciales.

Son aguellos también conocidos como esléganes, y tienen la funcién de publicitar, los
productos o servicios que promueven, asi como el de la marca que protegen, ya que

dentro del aviso comercial debe considerarse la marca.

El articulo 100 de la LPI dice:

“Se considera aviso comercial las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al
publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,

productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.



Rafael Pina, al referirse a los avisos comerciales sefala:

“Toda persona que para anunciar al publico consumidor un comercio, una negociacién o
determinados productos haga uso de avisos que tengan sefialada originalidad que los
distingan facilmente de los demas de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de
seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o

semejantes al grado de que se confundan en su conjunto”.

Es claro que los avisos comerciales, son aquellos que de alguna manera intentan que el

publico consumidor identifique las marcas, a las cuales se refiere.

Podriamos decir que los avisos comerciales de alguna forma, envian a la mente del
consumidor “mensajes subliminales”, y asi que los consumidores piensen en el producto o

servicio, relacionado especificamente con el aviso comercial.

2.2 INVENCIONES (Patentes, Disefios Industriales y Modelos de Utilidad.

Invento o invenciébn es un objeto, técnica o proceso el cual posee caracteristicas
novedosas. Puede estar basado en alguna idea, colaboracion o innovacion previa y el
proceso de la misma requiere por lo menos el conocimiento de un concepto 0 método
existente que se pueda modificar o transformar en una nueva invencion. Sin embargo,
algunas invenciones también representan una creacién innovadora sin antecedentes en la

ciencia o la tecnologia que amplian los limites del conocimiento humano.
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La invencién constituye el nucleo del derecho de patentes y por eso la concurrencia de

requisitos de patentabilidad debe analizarse en relacion con la invencién determinada.

Rafael J. Pérez Miranda al respecto menciona “La invencién significa una solucién a un

problema concreto en la esfera tecnolégica, puede ser un producto o un procedimiento®.

El articulo 15 de la LPI dice,

“Se considera invencion toda creacion humana que permita transformar la materia en la
energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre vy

satisfaccion de sus necesidades concretas”.

2.2.1 Marco Legal Aplicable

Las invenciones estan reguladas por un marco legal nacional e internacional.

Al igual que las marcas en cuanto al nacional se consideran leyes, reglamentos, pero
ademds, convenios, tratados y arreglos internacionales, los cuales su aplicacion son de
caracter obligatorio, mismas que se deben considerar para el trdmite del registro de

marca, nombre comercial y aviso comercial.

Con respecto al Internacional tenemos que apegarnos, toda vez que México ha firmado

convenios y tratados de caracter internacional.
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2.2.1.1 Nacional

Ley de la Propiedad Industrial

Titulo Segundo, Articulos 9 al 81, regula todas y cada una de las disposiciones que se
deben de cumplir para el otorgamiento de una patente, registro de los disefios industriales
y modelos de utilidad, describe los supuestos en que puede ser nulificada o caducada una

patente o los registros.

A diferencia de las marcas, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es quien
define los requisitos para la presentacion de una solicitud de patente, disefio industrial y

modelo de utilidad.

Determina cada uno de los lineamientos que se deben cumplir, dependiendo del caso, ya

se Patente, Disefio Industrial y Modelo de Utilidad.

El articulo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial y los articulos 24 al 29 del Reglamento
de la Propiedad Industrial, determinan los requisitos de forma y forma con que deben de
cumplir las invenciones, para que asi se conceda la patente corresponde o el registro del

disefio industrial o modelo de utilidad correspondiente.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Titulo Segundo, Articulos 22 al 52,
define y detalla los aspectos que deben considerar para el otorgamiento de la patente, el

registro del disefio industrial o modelo de utilidad.



Tarifa de Servicios del IMPI

El articulo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial, dice:

Articulo 38: Para obtener una patente deberd presentarse
solicitud........... y debera exhibirse el comprobante de pago de las
tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exadmenes de
fondo y forma.

Como podemos darnos este articulo nos menciona que se debe acompafar el pago

correspondiente, conforme a la tarifa de servicios del IMPI.

Los pagos correspondientes a que se refieren, se dan dependiendo de cada una de las
etapas en que se encuentre la solicitud de patente o registro de disefio industrial 0 modelo
de utilidad.

Los articulos correspondientes a las patentes, disefios industriales y modelos de utilidad
son los establecidos del articulo 1 al 13, en donde estan determinados cada uno de los

pagos correspondientes, dependiente del tramite y/o servicio que se solicite.

Es importante mencionar, que hoy en dia el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
esta facultado para desechar cualquier solicitud que se presente, si no se presenta el

pago correspondiente por el servicio solicitado.



2.1.1.2 Internacional

Convenio de Paris

Como lo comentamos en un principio este convenio es uno de los pilares en cuanto a la
Propiedad Industrial, ya que se tomaron las legislaciones de varios paises para su
integracion y posterior adopcion. Por lo cual es importante destacar los aspectos mas

importantes en cuanto a las patentes, disefios industriales y modelos de utilidad.

Obliga a que los paises de la Unién reconozcan, el derecho de prioridad siempre y
cuando el solicitante haya depositado, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos

establecidos por la legislacién del pais de origen.

Las patentes que sean presentadas en los paises de la Unién, seran independientes aun
y cuando las mismas se hayan presentado en paises distintos, asi cada pais en donde
sea concedida la patente, podra determinar los requisitos que se deben cumplir, para que

en caso de que se otorguen licencias de la misma, se cumplan esos requisitos.

En dicho convenio de igual manera se conviene que los paises que integran la Union
concederan un plazo de gracia, para que sean cubiertas las tasas correspondientes por el

mantenimiento de la propiedad industrial, misma que es por lo menos de 6 meses.

Por lo anterior es importante es importante considerar el Convenio de Paris, ya que es el
documento suscrito por los paises de la Unién, en donde convienen estandarizar ciertos
aspectos, para que los solicitantes de una patente, disefio industrial y modelo de utilidad
registren su invencion en diferentes paises cumpliendo requisitos similares en cada uno

de ellos.



Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

Como lo mencionamos anteriormente, define y detalla los requisitos maximos que las
Oficinas de Patentes de cada pais que integra la Unidn, estan obligados a solicitar. Asi
mismo describe algunas formalidades con que se cumplen los requisitos que describe el

mismo tratado.

Por lo cual es importante mencionarlo, ya que si hubiese algun requisito que la oficina
solicita y que el mismo aparece en este tratado, el solicitante tiene la posibilidad de

debatirlo apegandose al propio tratado.

Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

Este tratado permite a los inventores, solicitar con una solicitud la proteccion de una
patente, modelos de utilidad y disefio industriales al mismo tiempo en varios paises. Asi
mismo regula los requisitos formales que deben cumplir para la presentacién de la

solicitud.

Como podemos ver, son los Convenios y/o tratados que deben ser considerados en
cuanto a las patentes, disefios industriales y modelos de utilidad, los cuales México ha

firmado, y los cuales estan obligados a cumplir.

En ese orden de ideas entendemos que para efectos de la Propiedad Industrial, la ley

reconoce 3 tipos de invenciones Patentes, Disefios Industrial y Modelos de Utilidad.



2.2.2 Patentes

Es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por la autoridad al inventor de un
nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para

el bien del solicitante de dicha invencion durante un tiempo limitado.

Rafael J. Pérez Miranda dice: “Es la forma de apropiacion plena que reconoce los
derechos mas amplios a una invencién, tanto por el plazo de vigencia, como por el
espacio geografico en el cual se puede lograr su ejercicio, haciendo uso del principio de
prioridad reconocido por los paises adheridos al Convenio de Paris e inclusive por la

mayoria de los que no han suscrito”.

Siendo asi, debemos entender que la patente es un derecho subjetivo que se concede al
titular, para la explotacién exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la

territorialidad y la temporalidad.

Carlos Viflamata Paschkes, da un concepto de patente de invencion el cual dice: “Las
patentes de invencién amparan las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos
productos industriales o0 en nuevas composiciones de materia, o en el empleo de medios
nuevos o0 en la nueva aplicacion de médicos conocidos para obtener productos o

resultados industrialmente novedosos®”.

Por lo tanto la patente es el derecho exclusivo que se le confiere al inventor para poder

explotar durante un plazo determinado su invencion.

Las personas que son sujetos de una patente son 3:
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a) La persona o personas fisicas creadoras de la invencion.

b) Las personas fisicas 0 morales causahabientes de los derechos
gue otorgan las patentes, cesionario, heredero, etc.

c) Las personas fisicas o morales que en virtud de un contrato de
licencia o de franquicia pueden disfrutar los derechos que

confieren la patente de un tercero.

Se puede solicitar la protecciébn de una patente a toda invencién como: productos,
procesos 0 usos de creacién humana que permitan transformar la materia o la energia
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y que satisfaga sus

necesidades concretas, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. Novedad: se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de
la técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
publicos mediante una descripciébn oral y escrita, por la explotacion o por
cualquier otro medio de difusion o informacién, en el pais o en el extranjero.

2. Actividad inventiva: es el proceso creativo, cuyos resultados no se deduzcan

del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

3. Ampliacién _industrial: es la posibilidad de ser producido o utilizado en

cualquier rama de la actividad econdmica.

El derecho conferido de una patente esta determinado por la reivindicaciones aprobadas
por el Instituto, las cuales que se consideran como los rasgos mas importantes de una

invencion.

La patente tiene una vigencia de 20 afios, improrrogables a partir de a fecha de
presentacion de la solicitud y ademas el solicitante debera cubrir una cuota por cada afio

en que se encuentre vigente la patente, conforme a la Tarifa correspondiente vigente.



2.2.3 Disefio Industrial

Son aquellas invenciones de creacién independiente y difieran en grado significativo, de

disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de disefo.

En México el disefio industrial comprende:

1. Los dibujos industriales, que son toda combinacién de figuras, lineas o colores
gue se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacién y que le
den un aspecto peculiar y propio.

2. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva
de tipo o patron para la fabricacion de un producto industrial, que le de

apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Los disefios industriales deben cumplir ciertas condiciones:

a) EL disefio debe ser nuevo, de creacién independiente, y que difiera en grado
significativo de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas
conocidas de disefios a nivel mundial.

b) El disefio debe ser utilizado o producido para explotacion industrial.

“Las patentes de modelo o dibujo industrial amparan formas, dibujos, disposiciones
artisticas, ornamentales, etc., y dichas patentes no tienen que ver con el funcionamiento
eficiente de un producto industrial, ni con la facultad del procedimiento para su obtencion,
ni con el costo relativo, sino sélo con el atractivo estético del producto, o con su aspecto
peculiar y propio. De lo que se desprende que las formas o concepciones que podrian ser
materia de una patente de dibujo o modelo industrial, en principio no pueden considerarse

como mejoras en una invencién, puesto que aunque afectan al atractivo estético de un



producto industrial, no se relacionan con la eficiencia del invento en cuanto al fin

perseguido directamente por élI".°

Como podemos darnos cuenta los disefios industriales no protegen el funcionamiento, lo
que protegen es la imagen fisica que percibimos de dicho disefio, siempre y cuando tenga

variantes muy caracteristicas con respecto de algun disefio que ya exista.

El registro de los disefios industriales tiene una vigencia de 15 afios improrrogables a
partir de la presentacion de la solicitud, y dicha vigencia estara sujeta a que se hagan los

pagos correspondientes por cada anualidad.

La ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de una patente o registro del
disefio o modelo de utilidad debera explotarlo, por si mismo o a través de un licenciatario,
bien por la utilizacion o fabricacién del invento en el pais mediante la importacion de venta

subsecuente del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

2.2.4 Modelos de Utilidad

Es toda creacion humana que impligue una modificacion a la forma, configuracion,
disposicién o estructura de objetos, herramientas, aparatos o utensilios, e impligue una
funcién diferente, respecto de las partes que lo integran, o ventajas en cuanto a su
utilidad.

A diferencia de los disefios industriales lo que protegen es el resultado de una

modificacion, disposicidn, configuracion, estructura o forma, la cual permite presentar una
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funcion diferente, respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad,

tal como lo refiere el Art. 27 de la LPI.

La principal diferencia entre una patente y un modelo de utilidad es que el la patente
requiere ser nueva, Util y de accion inventiva, mientras que el modelo de utilidad solo

requiere que sea nuevo y Util, pero no necesariamente que sea el resultado de un invento.

La vigencia de los modelos de utilidad es de 10 afios improrrogables, mismos que se
contabilizan a partir de la fecha en que se presento la solicitud, y de igual forma estara

sujeto al pago correspondiente de las anualidades,

2.3 Servicios Tecnolégicos

Es importante hacer mencién a este tipo de servicios que presta el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, ya que las actividades industriales, comerciales y de investigacion
requieren de informacién actualizada y constante en cuanto a las invenciones e

innovaciones tecnoldgicas novedosas relacionadas con sus procesos o productos.

Los servicios de este tipo son:

Consultas Técnicas Gratuitas

La Subdireccion Divisional de Servicios de Informacién Tecnoldgica (SDSIT) del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuenta con numerosos acervos
documentales de México y de diversos paises en el mundo; tanto en materia de
propiedad industrial como de literatura técnica diversa. Estas colecciones se
encuentran en varios soportes tales como papel, microfilm, CD-Rom, DVD, asi
como bases de datos en linea. Todos estos soportes estan disponibles para su

consulta a través de los siguientes servicios gratuitos:



Consulta a los fondos en papel.- Acceso a las memorias descriptivas de
patentes en biblibgrafos (documentos nacionales), o en resumenes de
gacetas nacionales y extranjeras. El material puede consultarse en la sala
gue para el efecto tiene el IMPI en la SDSIT y se puede acceder a la
informacion a partir de la clasificacion internacional de patentes; lo cual
representa una ventaja adicional para el usuario, dado que encontrara una

respuesta adecuada a sus necesidades.

Consulta alos fondos en microfilm y microficha.- Para la consulta de los
acervos en pelicula se requiere de un aparato lector, el cual se encuentra
disponible en la SDSIT.

Consulta a CD-Rom y DVD.- Es posible consultar informacion de patentes
contenida en discos magnéticos, empero, para ello se requiere conocer
datos especificos de los documentos, tales como el nimero de la patente y
el pais de origen por lo menos y tener algin conocimiento para el manejo

en ese tipo de bases datos en linea.

Bases de datos en linea.- La SDSIT cuenta con equipo de cémputo

disponible para el acceso a las bases de datos en linea.

Acceso al Banco Nacional de Patentes (BANAPA).- Desde noviembre
del 2002, el acceso a las referencias bibliograficas contenidas en el
BANAPA son gratuitas. Esta informacion se constituye por tres bases de
datos: la primera contiene las patentes concedidas, certificados de
invencion y modelos de utilidad; la segunda despliega las solicitudes
publicadas de patente y la tercera presenta los disefios industriales

concedidos.

Asesoria personalizada.- En la redaccion y presentacion de solicitudes en
materia de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales y esquema

de trazado de circuitos integrados.



Acceso a literatura técnica.- Contenida en literatura no de patentes, como
es el Chemicals Abstracts, Diccionarios Técnicos en diversas areas, entre

otros.

Servicios:

Busqueda bibliogréafica.- Consiste en realizar una sola pregunta cuyo
objetivo es encontrar y recuperar el 6 los documentos que satisfacen un
Unico dato de identificacion, como pueden ser: nombres de personas fisicas
0 morales; numero de patentes y/o solicitudes de patente publicadas y

nameros de prioridades.

Busquedas bibliograficas nacionales.- Consisten en conocer Unicamente
lo que se encuentra protegido en México y se realiza generalmente con el
fin de no invadir derechos previamente adquiridos, o bien si la tecnologia es

de libre uso.

Busquedas bibliograficas internacionales.- Esta orientada a conocer Si

una determinada tecnologia se encuentra protegida en el extranjero.

Busqueda técnica.- Consiste en realizar una pregunta cuyo objeto es
encontrar y recuperar los documentos de patente relacionados con un tema
en particular, referido a un proceso o producto para lo cual se desconoce

quién o quiénes son los poseedores de la tecnologia existente.

Busqueda técnica nacional.- Se refiere a la busqueda y recuperaciéon de
documentos presentados en México y que hayan sido publicados en la
Gaceta de la Propiedad Industrial (patentes, certificados de invencion,
solicitudes de patente publicadas, registros de modelos de utilidad, dibujos

y modelos industriales).



Busqueda técnica internacional.- Se refiere a busqueda y recuperacion
en materia de patentes, que se han hecho publicos en bases de datos

disponibles tanto en México como en el extranjero.

Busqueda del estado de la técnica.- Tiene gran similitud con la busqueda
técnica internacional, pues de igual forma consiste en hacerse una pregunta
cuyo objeto es encontrar y recuperar los documentos de patente
relacionados con un tema especifico referido a un proceso o producto, para
el cual se desconoce si hay antecedentes de la tecnologia existente. Esta
blusqueda se realiza tanto en bases de datos nacionales como
internacionales, y tiene la ventaja de que los documentos son clasificados
en base a los elementos innovadores de la tecnologia de su interés, es
decir se puede calificar en términos de su viabilidad desde el punto de vista

de la propiedad industrial.

Busqueda de informacidn selectiva y periddica.- Este tipo de busqueda
comprende los conocimientos divulgados en el ambito nacional, permite dar

un seguimiento a través del tiempo del desarrollo tecnolégico.

Reproduccién de documentos.- Las copias simples y certificadas se
solicitaran por medio de un escrito haciendo referencia al nimero del

documento y nacionalidad de que se trateio.

Como podemos ver y darnos cuenta los servicios que se ofrecen van
encaminados a que todas las personas que lo necesiten, pueden tener la

informacion oportuna que en su momento lo requieran.

10 Fuente: http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=247&limit=1&Ilimitstart=0



2.4 Asuntos Juridicos

Sencillamente se limitan a dos tipos de servicios que brindan a los usuarios, las cuales

son:

1. Expedir constancias de inscripcién en el Registro General de Poderes del

Instituto.

2. Expedir constancias certificadas de las constancias que obren en los archivos
del Instituto, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales,

administrativas, laborales o ministerio publico.

2.5 Proteccién ala Propiedad Industrial

En cuanto a este tipo de servicios el Instituto a través de la Direccion Divisional de
Proteccion a la Propiedad Industrial se encarga de resolver, los recursos que presentan
los usuarios por considerar que sus derechos son transgredidos y mediante las solicitudes
de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelacion, infraccion o

infracciones administrativas en materia de comercio, defienden sus derechos.

Los mismos son considerados procesos contenciosos en materia de propiedad industrial,
los cuales son procedimientos administrativos, los cuales se siguen en forma de juicio,
respetando las formalidades previstas por la Ley de la Propiedad Industrial, y de
aplicacion supletoria el Codigo Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo al ser
considerado un procedimientos administrativo, debe aplicarse se igual manera

supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.



Al ser un procedimiento administrativo, junto al escrito inicial de demanda se deben
adjuntar en originales o copias certificadas, los documentos y constancias en que se
funde la accion y ofrecer las pruebas.

La Ley de la Propiedad Industrial establece:

Articulo 179.- Toda solicitud o promocion dirigida al Instituto, con
motivo de lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones
derivadas de ella, debera presentarse por escrito y redactada en
idioma espaifiol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan
acompafarse de su traduccién al espafiol.

Articulo 180.- Las solicitudes y promociones deberan ser firmadas
por el interesado o su representante y estar acompafiadas del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si
falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechara de plano
la solicitud o promocién.

Es claro que al no cumplir con los requisitos de formalidad mencionados el IMPI, esta

facultado para desechar la solicitud presentada.

En ese orden de ideas, el IMPI de igual manera esta facultado para resolver dichas
controversias que se presente para su resolucion, por lo cual es importante considerar las

diferentes formas, mismas que se presentan a continuacion.



2.5.1 Solicitud de Declaracion Administrativa de Nulidad, Caducidad y

Cancelacion.

Es la accion a través de la cual se solicita que se declare la nulidad, caducidad o
cancelacién de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

con base en las causales establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante hacer mencién que los requisitos establecidos para la Declaracion
Administrativa de Nulidad, Caducidad y Cancelacién son diferentes, por lo tanto debemos

ubicarlas en dos grupos:

a) Las Marcas, Nombres Comerciales y Avisos Comerciales, y

b) La de Patentes, Disefios Industriales y Modelos de Utilidad.

Por lo tanto, debemos de analizarlas por separado para asi conocer los casos y los

fundamentos que deben ser considerados, para que asi proceda la declaracion solicitada.

De los signos distintivos:

a) Declaracion Administrativa de Nulidad, Caducidad y Cancelacién

de Marcas, Nombres Comerciales y Avisos Comerciales.

La declaracion administrativa (en cualquiera de los casos mencionados), es una
resolucion que consiste en una orden escrita dictada por IMPI, que tiene caracter general,

obligatorio y permanente.



De nulidad:

El articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los supuestos en que las

marcas, seran nulas y a la letra dice:

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

l.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta
Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la accion de nulidad no
podréa fundarse en la impugnacion de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca,;

Il.- 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 a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca
registrada y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso
anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente
en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de presentacién o,
en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registro;

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

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular
de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el



registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusion,
sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En
este caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo
podran ejercitarse dentro de un plazo de cinco afos, contado a
partir de la fecha en que surta sus efectos la publicaciéon del
registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones | y V
que podran ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccion Il que
podré ejercitarse dentro del plazo de tres afios.

Las acciones de Nulidad, se basan en deficiencias de origen al tramite de los registros
marcarios, por lo que es importante tomar en consideracion lo dispuesto en las fracciones
I, Ill, IV, puesto que para solicitarla se deben tomar en consideracion las leyes vigentes
en el momento del registro u otorgamiento de la misma, ya que si los plazos hubiesen
prescripto, de ninguna manera se puede solicitar, toda vez que no se puede aplicar

retroactivamente una ley en perjuicio de un tercero.

Las acciones de nulidad se deben ejercer dentro de los siguientes plazos:

a) Las sefialadas en las fracciones lll y IV, dentro de un plazo de cinco
afios contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion
del registro en la Gaceta.

b) Las fracciones | y V, podran ejercerse en cualquier tiempo.

¢) En cuanto a la fraccion Il, esta se puede ejercer dentro del plazo de tres

anos.

En conclusion el objetivo de la nulidad, es nulificar alglin registro marcario, nombre
comercial y/o aviso comercial que se haya otorgado en contravencion a las disposiciones
del articulo 151 de la LPI.



De caducidad:

La caducidad, es una figura mediante la cual, ante la existencia de una situacion donde el
sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendra efectos juridicos, no lo hace dentro de

un lapso y pierde el derecho a entablar la accién correspondiente.

Al igual que la prescripcién, la caducidad se compone de dos aspectos:

La no actividad. La no actividad es la inaccion del sujeto para ejercer su derecho de
accion juridica. La Unica forma de evitar la caducidad de la accién es estableciéndola

formalmente ante la instancia judicial competente.

El plazo. El plazo de la caducidad es rigido, no se suspende ni interrumpe, sino que desde
que comienza a correr, se sabe con anterioridad cuando caducara la accion si el sujeto no

la interpone.

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

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

Es claro que la caducidad es causa de extincion de los derechos de una marca.

Es importante mencionar la diferencia que hay entre la caducidad y la nulidad, ya que
mientras la nulidad, anula el registro marcario con efectos retroactivos, haciendo ver que
la marca nunca existio; la caducidad al ser declarada como tal, es donde comienza a

considerarse su invalidez.



Ahora bien la caducidad puede ser parcial, cuando el titular del registro marcario proteja

productos que no comercialice, y que quede demostrado.

De cancelacion:

La cancelacion es aquella que anula total o parcialmente los efectos de una inscripcién o

de una anotacion preventiva, hablando de los signos distintivos.

Articulo 153.- Procedera la cancelacion del registro de una marca,
si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una
denominacién genérica que corresponda a uno o varios de los
productos o servicios para los cuales se registré, de tal modo que,
en los medios comerciales y en el uso generalizado por el publico,
la marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de
distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Articulo 154.- El titular de una marca registrada podra solicitar por
escrito, en cualquier tiempo, la cancelacion de su registro. El
Instituto podré requerir la ratificacion de la firma de la solicitud, en
los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Son claros los supuestos en que se puede cancelar una marca, por haber perdido
distintividad, y por ende se haya convertido en un producto genérico, en si que haya

perdido su signo caracteristico, distintivo.

Asi mismo un tercero, de igual manera puede solicitar la declaracién administrativa de

cancelaciéon de una marca.



De las La de Patentes, Disefos Industriales y Modelos de Utilidad.

b) La de Patentes, Disefios Industriales y Modelos de Utilidad.
De nulidad:

La ley de la Propiedad Industrial, en su articulo establece los supuestos en que Patente o
registro podra ser nulo y a la letra dice:

Articulo 78.- La patente o registro seran nulos en los siguientes
casos:

I.- 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 esta fraccion, se consideran requisitos vy
condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los
establecidos en los articulos 16, 19, 27, 31y 47,

Il.- Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones
de la ley vigente en el momento en que se otorgd la patente o el
registro.

La accioén de nulidad basada en esta fraccidon no podra fundarse en
la impugnacion a la representacion legal del solicitante de la
patente o del registro.

[1l.- Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de
la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o
inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenia
derecho para obtenerla.



La accion de nulidad prevista en las fracciones | y Il anteriores,
podrd ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los
supuestos previstos en las fracciones Il y IV anteriores, podra
ejercitarse dentro del plazo de cinco afios contado a partir de la
fecha en que surta efectos la publicacién de la patente o del
registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad solo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o
a una parte de una reivindicacion, la nulidad se declarara
solamente respecto de la reivindicacibn o reivindicaciones
afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad
podra declararse en la forma de una limitacidon o precision de la
Reivindicacién correspondiente.

Las acciones antes mencionadas podran ejercitarse dentro de un plazo de 5
afios contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion de la
patente o registro en la Gaceta.

De caducidad:

En cuanto a la caducidad, el articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece:

Articulo 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que
amparan caen en el dominio publico en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

Il.- Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener
vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses
siguientes a éste;

lll.- En el caso del articulo 73 de esta Ley.



La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no
requerira de declaracion administrativa por parte del Instituto.

El IMPI antes de emitir su resolucion, debera tomar en consideracion, los argumentos del
titular o la patente, toda vez que puede darse el caso, de que por causas, ajenas al titular,
la misma se dejo de explotar, razon por la cual se deben tomar en consideracién sus

causas.

2.5.2 Solicitud de Declaracion Administrativa de Infracciéon

La infraccién, es la trasgresion, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una

norma moral, l6gica o doctrinal.

En ese sentido, la infraccién hablando de la Propiedad Industrial, es la accién por la cual
se solicita que se sancione a quien esta realizando actos de competencia desleal o esta
utilizando y/o explotando un derecho concedido por el IMPI, sin consentimiento de su

titular.

La solicitud de declaraciébn administrativa de infraccion, es el Unico procedimiento
contencioso, que lleva se lleva ante el IMPI y que tutela un derecho, toda vez que en el
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona los supuestos y que a la letra

dice:
Articulo 213.- Son infracciones administrativas:
l.- Realizar 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 esta Ley regula;



Il.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo
estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira
en la infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o, en
su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién de
nulidad;

lll.- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado
nulo o cancelado, se incurrira en infraccién después de un afio de
la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya
qguedado firme la declaracion correspondiente;

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

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusién como elemento de un nombre
comercial o de una denominacidon o razon social, 0 viceversa,
siempre que dichos nombres, denominaciones o0 razones sociales
estén relacionados con establecimientos que operen con los
productos o servicios protegidos por la marca;

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

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos,
siglas o emblemas a que se refiere el articulo 40. y las fracciones
VII, VI IX, X, X, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;



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

IX.- 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 asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero;

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

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

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

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



XI.- 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 respectiva;

XIl.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados
por una patente o 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
respectiva,

XIll.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de
la patente o sin la licencia respectiva;

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

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

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

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

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o
similares a los que la marca se aplique;



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

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se
aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que
se aplica una marca registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin autorizacidon o licencia correspondiente una
denominacién de origen;

XXIIl.- Reproducir 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;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en
esta Ley, sin la autorizacion del titular del registro, en cualquier
forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de
trazado protegido, 0

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez
incorpore un esquema de trazado protegido reproducido
ilicitamente;



XXV. No proporcionar al franquiciatario la informacion, a que se
refiere el articulo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya
transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI. Usar la combinacién de signos distintivos, elementos
operativos y de imagen, que permitan identificar productos o
servicios iguales o similares en grado de confusion a otros
protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al
publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o suponer la
existencia de una relacion entre el titular de los derechos
protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos
operativos y de imagen en la forma indicada constituye
competencia desleal en los términos de la fraccion | de este mismo
articulo, y

XXVII. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que
no constituyan delitos.

Las infracciones administrativas anteriores, son sancionadas conforme al articulo 214 de

la Ley de la Propiedad Industrial y que estacan:

e Multa has por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente
en el Distrito Federal;

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

e Clausura temporal de hasta por 90 dias;

e Clausura definitiva;

e Arresto administrativo hasta por 36 horas;

En los casos de reincidencia se suplicaran las multas impuestas, sin que su monto exceda

del triple del maximo fijado en las sanciones de las infracciones.



Como podemos ver y darnos cuenta el IMPI, esta facultado para resolver controversias
gue presenten los titulares de derechos conferidos y que le sean reconocidos, asi mismo

impone sanciones, a aquellos incurran en las infracciones antes mencionadas.

En cuanto a las sanciones del orden penal, el IMPI, solicita a través del Ministerio Publico,
se impongan las sanciones correspondientes, mismas que estan consideradas en la Ley

de la Propiedad Industrial.

2.5.3 Solicitud de Declaraciéon Administrativa de Infracciobn en materia de

comercio, conforme ala Ley Federal de Derechos de Autor.

El articulo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece:

Articulo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las
siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro
directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar publicamente una obra protegida por
cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorizacion previa y
expresa del autor, de sus legitimos herederos o del titular del
derecho patrimonial de autor;

[l. Utilizar la imagen de una persona sin su autorizacion o la de sus
causahabientes;

lll. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o
comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros,
protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos,
sin la autorizacion de los respectivos titulares en los términos de
esta ley;



IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulaciéon
obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas,
modificadas o mutiladas sin autorizacion del titular del derecho de
autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita
tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los
dispositivos electronicos de proteccion de un programa de
computacion;

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al publico emisiones de
organismos de radiodifusion y sin la autorizacion debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida
0 un programa de computo sin el consentimiento del titular;

VIll. Usar o explotar un nombre, titulo, denominacién,
caracteristicas fisicas o psicoldgicas, o caracteristicas de operacion
de tal forma que induzcan a error o confusién con una reserva de
derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artisticas protegidas por el capitulo
I, del Titulo VII de la presente Ley en contravencién a lo dispuesto
por el articulo 158 de la misma, y

X. Las demas infracciones a las disposiciones de la Ley que
impliqguen conducta a escala comercial o industrial relacionada con
obras protegidas por esta Ley.

Siendo asi debemos entender que la conducta realizada con fines de lucro, cuando la
actividad que se desarrolla tiene por objeto la obtencion de un beneficio econémico
derivado del uso o explotacion directo e inmediato que cualquiera de los derechos de
autor protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor.



Debemos entender que es realizada con fines de lucro indirecto, cuando la utilizacién de
los derechos protegidos por la ley, resulta ser una ventaja o atractivo adicional de la

actividad principal que desarrolla.

El IMPI, es la autoridad facultada para dar seguimiento a todas aquellas infracciones que
determina la Ley Federal de Derechos Autor, y de igual manera es quien impone

sanciones.

2.6 Sistemas de Tecnologia de lainformacion

Este es otro tipo de servicio que presta el IMPI, mismo que presta a través de Internet, y
en el cual se puede consultar de manera facil y rapida informacion con respecto de

diferentes actividades, mismas que se describen a continuacion.

2.6.1 Portal de pagos y servicios electrénicos

Pagos en linea. Llenado del Formato Electrénico de Pagos por Servicios (FEPS) para
todos los conceptos de la tarifa vigente. Facilita el pago de derechos correspondiente, ya
que mediante este portal se obtiene el comprobante de pago correspondiente mismo que

se presenta ante el IMPI.

2.6.2 Portal de tecnologia (Pymetec)

En este portal encontramos una gran cantidad de informacion en todos los campos

técnicos del conocimiento. La informacion contenida en el portal es de caracter netamente



auxiliar, sin efectos legales. No constituye una comunicacion oficial en términos de la ley
de la propiedad industrial y tampoco sustituye el asesoramiento profesional necesario.

Normalmente los usuarios de este servicio son las pequefias y medianas empresas.

2.6.3 Banco Nacional de Patentes (Banapanet)

Base de datos de patentes, solicitudes y disefios industriales que se encuentren en el

IMPI bajo este orden.

Patentes Enero de 1980 a Diciembre de 2007

Solicitudes Diciembre de 1991 a Abril de 2008

Disefios Industriales | Septiembre de 1976 a Diciembre de 2007

2.6.4 Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)

El Servicio de Consulta Externa sobre Informacién de Marcas es uno de los servicios, via
Internet, que el IMPI pone a disposicidn del publico en general. Este sistema permite

consultar informacioén de marcas, nombres y avisos comerciales, registrados.

2.6.5 Estado de tramites de marcas (Infomar)

En este servicio, los usuarios pueden consultar el estado del tramite de su solicitud de
signos, ya sea de marca, de nombre comercial 6 aviso comercial, teniendo solo como

infamacion el nimero de expediente.



2.6.6 Solmarnet

Sistema de Captura de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso y Nombre Comercial por
Internet. Este servicio facilita a los usuarios el llenado de cualquier tipo de solicitud, ya sea
de Signos, Patentes, Disefos Industriales o Modelos de Utilidad e inclusive para la

inscripcion del Registro General de Poderes.

2.6.7 Consulta de tramites del R.G.P.

Consulta de tramites del R.G.P. de la Direccion divisional de asuntos juridicos. Mismo que
permite mantenernos si el trdmite correspondiente ya lo llevo a cabo el IMPIO o de igual

manera el estatus.

2.6.8 Consulta del archivos de gacetas

Consulta de puesta en circulacion de gacetas del IMPI (a partir de enero de 1949). Asi

mismo se encuentra todas las publicaciones del IMPI.

2.6.9 Consulta de clasificador de Niza (CLASNIZA)



Sistema de busqueda alfabética en la clasificacion internacional de productos y servicios
para el registro de marcas. Con la podemos ubicar de manera precisa la clase a la que

corresponde el producto o servicio.

2.6.10 Consulta de tramites de copias certificadas.

Consulta de tramites de copias certificadas de la Direccion divisional de asuntos juridicos.

2.7 Denominaciones de Origen.

Es una figura juridica, que forma parte de los derechos intelectuales, que de igual manera

se encuentran considerados dentro de la propiedad industrial.

La diferencia que tiene esta figura, con respecto de las patentes, los modelos de utilidad,
los disefios industriales, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las
denominaciones no entran al patrimonio de los titulares, si no que, confieren un derecho

de uso exclusivo a una region, para su uso.

Las denominaciones de origen reconocen, la pre-existencia de la indicacién geogréfica, a

partir de la verificacion de los requisitos que las leyes establecen.

“La denominacién de origen esta constituida por la declaracion que haga la autoridad de
un pais para protegerla denominacién o el nombre de una region geogréfica para

distinguir uno o varios productos originarios de dicha region, cuando su calidad o



caracteristicas comprendan los factores naturales y humanos de dicho medio

geogréafico™.”

El articulo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial dice:

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

Siendo asi, podriamos entender a la denominacién de origen como una marca colectiva,

gue le confiere a cierta region geografica, el uso exclusivo de la denominacion.

Ahora bien en el Sistema de Lisboa de registro internacional de denominaciones de origen
se establecié en 1958 en virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, a los fines de facilitar la proteccion
internacional de las denominaciones de origen. Estd administrado por la Oficina

Internacional de la OMPI y lo utilizan 26 Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa

La definicidbn expresa que se lee en este sistema es “Por denominacion de origen se
entiende la denominacion geografica de un pais, de una regién o de una localidad que
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se
deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores

naturales y los factores humanos”.

El sistema ofrece la posibilidad de obtener proteccion por denominacién de origen
en 25 Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa (es decir, excluido el pais de origen)

mediante un Unico tramite de registro.
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El arreglo de Madrid, se refiere a indicaciones geogréaficas, como indicaciones de
procedencia. El convenio de Paris, no tiene una definicibn como tal de indicaciones
geogréaficas, sin embargo utiliza conceptos relacionados como indicaciones de

procedencia y denominaciones de origen.

Siendo asi podemos ver que se manejan conceptos tales como “denominaciones de
origen”, “indicaciones geogréficas” o “indicaciones de procedencia”, sin embargo fuere
cual fuere el nombre que utilicen, se refiere a proteger productos que por sus

caracteristicas, se dan exclusivamente en cierta region de la cual procede.

2.7.1 Declaracion de Proteccion.

Los requisitos para declarar la proteccion de la denominacion de origen los establece el

articulo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial y dice:

Articulo 159.- La solicitud de declaracion de proteccién a una
denominacion de origen se hard por escrito, a la que se
acompafiaran los comprobantes que funden la peticion y en la que
se expresard lo siguiente:

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona
moral debera sefalar, ademas, su naturaleza y las actividades a
que se dedica;

II.- Interés juridico del solicitante;

.- Sefialamiento de la denominacién de origen;



IV.- Descripcion detallada del producto o los productos terminados
que abarcara la denominacion, incluyendo sus caracteristicas,
componentes, forma de extraccion y procesos de produccidon o
elaboracion. Cuando sea determinante para establecer la relacién
entre la denominacion y el producto, se sefalardn las normas
oficiales establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial a que deberan sujetarse el producto, su forma de
extraccion, sus procesos de elaboracién o produccion y sus modos
de empagque, embalaje 0 embasamiento;

V.- Lugar o lugares de extraccion, produccion o elaboracion del
producto que se trate de proteger con la denominacion de origen y
la delimitacién del territorio de origen, atendiendo a los caracteres
geograficos y a las divisiones politicas;

VI.- Seflalamiento detallado de los vinculos entre denominacion,
producto y territorio, y

VIl.- Los demas que considere necesarios o pertinentes el
solicitante.

Cumpliendo los requisitos antes mencionado el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, publica el Diario Oficial de la Federacién, un extracto de lo mencionado en la

fracciones Il a VII.

La vigencia de la declaracion de la denominacion de origen se dara, siempre y cuando las
condiciones de la regién en donde se produce el producto sean las mismas y permitan su
produccion. El titular de la denominacion de origen es el Estado, y la utilizacion se dara

siempre y cuando el Instituto, expida el titulo.

2.7.2 Autorizacion para su Uso.



Para la autorizacion de uso de las denominaciones de origen debemos apegarnos a lo

dispuesto en el articulo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice:

Articulo 169.- La autorizacion para usar una denominacién de
origen debera ser solicitada ante el Instituto y se otorgara a toda
persona fisica o moral que cumpla los siguientes requisitos:

l.- Que directamente se dedique a la extraccién, produccién o
elaboracion, de los productos protegidos por la denominaciéon de
origen;

Il.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la
declaracion;

lll.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

IV.- Los demas que sefale la declaracion.

Sin embargo se debe complementar con lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de
la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que establece los requisitos de forma, para la

presentacion de la solicitud de denominacion de origen.

La autorizacion para utilizar la denominacion dura diez afios, contados a partir de la fecha

de presentacion de la solicitud, y la misma pude renovarse por periodos similares.

El usuario debe utilizar la denominacion de origen tal y como aparece en la declaracion de

proteccion, de no ser asi procede la cancelacion.



Las denominaciones de origen, dejan de surtir efectos en los siguientes casos:

a) Por nulidad:

- Cuando se otorgue en contra de las disposiciones de la ley; y

- Cuando se otorgue tomando en cuenta datos falsos

b) Por cancelacion.
- Cuando el usuario utilice la denominacién de origen de forma diferente a la

establecida en la declaracion de proteccion.

c) Por terminacion de la vigencia

2.8 Inscripcion de Transmisién de Derechos, licencia de explotacion o uso de los

derechos de propiedad industrial o franquicia.

Son servicios que presta el IMPI, a solicitud del titular de un derecho de propiedad
industrial. La solicitud de estos servicios confiere a un tercero, el derecho sobre el sigho o

la invencion, dependiendo de las condiciones convenidas entre las partes.

Es por ello importante, definir las condiciones en las cuales cada una procede, mismas

que a continuacion de describen.



2.8.1 Transmision de derechos.

La transmision de derechos, es aquella que otorga el titular de una invencion o un signo a
favor de un tercero, misma que puede ser total, o parcial de acuerdo a lo convenido por

las partes.

Es total, cuando transmite los derechos en un 100%.

Es parcial, cuando tramite los derechos en un porcentaje, o0 en su caso, solo de productos

0 servicios especificos.

Los derechos conferidos, pueden gravarse, de acuerdo a lo convenido por las partes y

dicha transmision debe inscribirse ante el Instituto, para que surta efectos.

En conclusién la trasmisién de derechos, es ceder a favor de un tercero, los derechos

conferidos de un derecho de propiedad Industrial.

2.8.2 Licencias de explotacion.

La licencia de explotacién, es aquella que otorga el titular de un derecho de propiedad
industrial, a favor de un tercero, para que este la utilice, enajene y obtenga beneficios con

respecto de ese derecho.

La licencia puede concederse mediante convenio, y la misma debe inscribirse ante el

Instituto,

La licencia puede cancelarse por:



- Cuando el titular de la invencion 6 signo solicite conjuntamente con el
licenciatario el registro.
- Nulidad o caducidad de la invencién o del signo.

- Por orden judicial.

2.9 Tomas de nota.

Las tomas de nota son aquellas anotaciones que efectta el IMPI, a solicitud de una parte
interesas, de acuerdo al tramite especifico que se solicita, y en ese sentido se explican
brevemente, cada una de ellas. Independientemente de la solicitud que se solicite, se

debe acomparniar del pago correspondiente de acuerdo a la tarifa.

2.9.1 Cambio de Domicilio del Solicitante o titular de un derecho de

propiedad industrial.

Es la solicitud que presenta, el titular de un derecho de propiedad industrial, o su
apoderado, con el proposito de hacer saber al IMPI, que el domicilio ha cambiado, razén
por la cual se solicita se tome la nota correspondiente como consecuencia del cambio de

domicilio.

2.9.2 Cambio de ubicacién del establecimiento industrial, comercial o de

Servicios.



Es la solicitud que se presenta ante el IMPI, con el propésito de informarle al IMPI que el
establecimiento, industrial, comercial y/o de servicios ha cambiado, motivo por el cual se

solicita, se tome la nota correspondiente del cambio de domicilio.

2.9.3 Acreditamiento de Nuevo Apoderado

Es la informacion que se presenta ante el IMPI, mediante la cual se le informa el cambio
de apoderado del titular de un derecho de propiedad industrial, con el propésito de estar,

debidamente autorizado para efecto de cualquier notificacién o tramite con respecto del

registro o patente.

2.9.4 Limitaciéon de Productos

Es la declaracién expresa y voluntaria del titular de un derecho de propiedad industrial,

con el propésito de limitar los productos y/o servicios del signo que es titular.

2.9.5 Cancelacioén voluntaria.

Es la declaracion del titular de un derecho de propiedad industrial, que hace con el
propésito de cancelar su registro, por asi convenir a sus intereses, ya que por haberla
dejado de utilizar o producir en ese momento productos diferentes de los protegidos en

ese momento, le conviene a sus intereses.

2.9.6 Modificacion del régimen juridico del titular.



Es la declaracién que hace el titular de un derecho o de su apoderado, con el propésito de

modificar, el régimen con el cual solicito, el registro de un signo, una patente o un signo.

Como podemos ver a lo largo de este capitulo, se describen de manera general los
servicios que presta el IMPI, por lo cual es de gran importancia hacer mencién a ellos,
toda vez que por cada servicio que se solicita, deben acompafarse del pago

correspondiente, mismo que da derecho a que el servicio sea prestado.

CAPITULO 1ll

MEDIOS DE IMPUGNACION EN CONTRA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL
IMPI

En primera instancia los procedimientos contenciosos en materia de propiedad industrial,
son presentados ante la autoridad administrativa el cual se desarrolla como un

procedimiento administrativo el cual es seguido en forma de juicio.

En contra de las resoluciones que emite el IMPIl, se interpone algin medio de
impugnacion de acuerdo, a las consideraciones del titular de un derecho de propiedad

industrial, mismos que a continuacién desarrollare.

3.1 ¢ Qué son los medios de impugnacion?

Es importante definir qué es lo que debemos entender por “Medio de Impugnacién”,
puesto que nos va a permitir entender cual es la razén y propésito de este tipo de Recurso

en Materia Administrativa. “



Los medios de impugnacion son los actos procesales de las partes, dirigidos a obtener un
nuevo examen total o determinados extremos, y aun nuevo proveimiento acerca de una
resolucion judicial que el impugnador no estima apegada a derecho, en el fondo o en la

forma, o que resulta errénea en cuanto a la fijacién de hechos.

En cuanto a la Propiedad Industrial, los medios de impugnacion: son actos procesales a
través de los cuales las partes en los procesos de declaracion administrativa sustanciados
en el IMPI, ejercen su derecho de inconformidad con el contenido de lo resuelto por la

autoridad en terminas de la ley.

Siendo asi, los medios de impugnacion son los recursos que se pueden ejercen en contra
de resoluciones emitidas por el IMPI, las cuales por asi considerarlo el recurrente, van en

contra de sus derechos reclamados en la primera instancia.

Las figuras habidas en el Derecho Mexicano para interponer como “Medio de

Impugnacién” son tres:

¢ Recurso de Revision, se interpone ante el superior jerarquico de la autoridad
que emitio el acto.

e Juicio de Nulidad, promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa; y

e Juicio de Amparo, promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativo 6 en su caso ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Por lo cual paso, a explicar cada uno los medios de impugnacidn mencionados.

3.1.1 Recurso de Revision.

El articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice:



Articulo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de
las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podran
interponer el recurso de revision o, cuando proceda, intentar la via
jurisdiccional que corresponda.

En ese sentido el Recurso de Revision en materia de Propiedad Industrial se interpone en

contra de:

e Resoluciones de nulidad y/o caducidad de patentes.

e Resoluciones de nulidad, caducidad y/o cancelacion de registros marcarios.

e Negativas de otorgamiento de Patentes, Modelos Industriales o Disefios
Industriales.

e Negativa de registros de marcas, publicacion de nombre comercial y/o aviso
comercial.

¢ Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelacién, con respecto de
los derechos de propiedad industrial.

e Declaraciones administrativas de infraccidbn en materia de propiedad industrial; y

e Declaraciones administrativas de infraccién en materia de comercio, conforme a lo

dispuesto en la Ley Federal de Derechos de autor.

El recurso de revisién debe interponerse ante el superior jerarquico de la autoridad que
emitié la resolucion y ademas debe cumplir con las formalidades descritas, conforme a lo

dispuesto en el articulo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Articulo 86.- El escrito de interposicion del recurso de revision debera
presentarse ante la autoridad que emitid el acto impugnado y sera
resuelto por el superior jerarquico, salvo que el acto impugnado
provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso sera resuelto
por el mismo. Dicho escrito debera expresar:

El 6érgano administrativo a quien se dirige;



Il. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere,
asi como el lugar que sefiale para efectos de natificaciones;

Il. El acto que se recurre y fecha en que se le notific6 o tuvo
conocimiento del mismo;

V. Los agravios que se le causan;

V. En su caso, copia de la resolucion o acto que se impugna y de
la notificacién correspondiente. Tratandose de actos que por no
haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, debera
acompafarse el escrito de iniciacién del procedimiento, o el
documento sobre el cual no hubiere recaido resolucién alguna;

y

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relaciébn inmediata y
directa con la resolucibn o acto impugnado debiendo
acompafar las documentales con que cuente, incluidas las que
acrediten su personalidad cuando actien en nombre de otro o
de personas morales.

Como podemos darnos cuenta, se establecen cuales son los requisitos que deben incluir

el escrito para la interposicion de recurso de revision, por

El plazo para interponer el recurso de revision es de 15 dias, contados a partir del
siguiente en que surta efectos la notificacion, conforme a lo dispuesto por el articulo 85 de

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora bien, es importante hacer notar que si bien es cierto que la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo contempla en el articulo 84 considera la oposicién para a los
actos de tramite y que no especifica claramente, la autoridad debe hacer del conocimiento
al particular el avance en el procedimiento y los resultados obtenidos de manera
provisional, puesto que si no lo hiciere la autoridad, no habria posibilidad para el

interesado de objetar o alegar durante el procedimiento.

El articulo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, define los supuestos en

gue se tendran como no interpuestos los recursos de revision y a la letra dice:



Articulo 88.- El recurso se tendra por no interpuesto y se desechara
cuando:

I. Se presente fuera de plazo;

II. No se haya acompafado la documentacion que acredite la
personalidad del recurrente; y

Ill. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme
antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

Incumpliendo alguno de los requisitos sefialados anteriormente, la autoridad esta

facultada, para desechar el recurso.

Los supuestos en que el recurso de revisibn se considera improcedente, motivo por el

cual se desecha, son:

¢ Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de
resolucion, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;

e Contra actos que no afecten los intereses juridicos del promovente;

¢ Contra actos consumados de un modo irreparable;

e Contra actos consentidos expresamente; y

e Cuando se esté tramitando ante los tribunales algin recurso o defensa legal
interpuesto por el promoverte, que puedan tener por efecto modificar, revocar o

nulificar el acto administrativo.

Lo anterior es conforme a lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo.



El sobreseimiento del recurso de revision se puede dar en los siguientes casos:

e El promovente se desista expresamente del recurso;

o El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sélo afecta su
persona;

e Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a
gue se refiere el articulo anterior;

¢ Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;

e Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y

e No se probare la existencia del acto respectivo.

Para lo anterior es importante mencionar que el sobreseimiento, se da por factores de
extincion del proceso, que dejan insubsistente el medio de impugnacion hecho valer,
ocasionando la terminacion del recurso, y es improcedente, cuando existen causas que

no permiten el nacimiento de la etapa de impugnacion y el recurso no es substanciado.

La resoluciéon que dicta la autoridad revisora pone fin a este medio de impugnacion

dictando en algunos de estos sentidos su resolucion:

e Declarando la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado.
¢ Revocando total o parcialmente el acto impugnado.

¢ Confirmando el acto impugnado.

Como lo he dicho anteriormente, este medio de impugnacién se interpone ante la misma

autoridad que emitid el acto, sin embargo debe ser ante el superior jerarquico.



Es importante aclarar que para el caso de los Recursos de Revision Interpuestos ante el
I.M.P.I. no es necesario acompafiar el pago correspondiente por este servicio, ya que no

se encuentra considerado dentro de la Tarifa de Servicio que Presta el IMPI.

El Recurso de Revision interpuesto ante el I.M.P.l. es opcional para el interesado, ya que
puede o no interponerlo, y en caso de que no fuese asi, puede interponer el Juicio de
Nulidad, en contra de la resolucién del I.M.P.l. ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa.

3.1.2 Juicio de Nulidad.

También llamado Juicio Contencioso Administrativo, procedimiento reglamentado por la
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y se lleva a cabo ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde se ejerce uno de los medios
de defensa de aquellos actos o resoluciones que sean considerados ilegales por la

persona gue se ve afectada en sus intereses juridicos.

En virtud de lo anterior se derogo los dispuesto en el Titulo VI del Cédigo Fiscal de la
Federacion, porque lo que propiamente debemos remitirnos a la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento el cual determina los

lineamientos a cumplir para la interposicién de los Juicios de Nulidad.

El Juicio de Nulidad procede en contra de Resoluciones Administrativas definitivas que
establece la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

conforme a lo dispuesto por el articulo 14 fraccion Xl, Xl 'y XV.

ARTICULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
conocerd de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a
continuacion: ....................



Xl. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a
un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un
expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo;

XIl. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las
resoluciones que se indican en las demas fracciones de este articulo;

XV. Las sefaladas en las demas leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer parrafo de este articulo, las resoluciones se
consideraran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o
cuando la interposicion de éste sea optativa.

El Tribunal conocera, ademas de los juicios que se promuevan contra
los actos administrativos, decretos y acuerdos de caracter general,
diversos a los reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el
interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicacion.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocera de los
juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las
resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que
dichas resoluciones sean de las materias sefialadas en las fracciones
anteriores como de su competencia.

Las resoluciones emitidas por el [.M.P.l. pueden ser combatidas, mediante un Juicio de
Nulidad el cual se interpone ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa todas vez
que dichas resoluciones, ponen fin a un trdmite presentado ante el I.M.P.I., tales como la
negativa de: una patente, modelo de utilidad, disefio industrial, del registro de marca, o en

Su caso contra la resolucion de un procedimiento contencioso.



Por lo tanto el articulo antes mencionado, encuadra con los supuestos en que el tribunal

conoce de los Juicios de Nulidad.

En ese sentido es importante, saber cual es el desarrollo de los Juicios de Nulidad y asi

poder ver cuéles son los requisitos de cada una de las etapas.

Partes en el Juicio de Nulidad:

e Eldemandante.
e Laautoridad demandada, y

e El tercero perjudicado

Personalidad del demandante:

Para acreditar la personalidad del promovente, basta con que acompafie el Original de la
Resoluciéon que se impugna, ya que en dicha resolucion la Autoridad demandada, le

reconocié dicha personalidad.

En caso de que el promovente sea una persona distinta, se debe acompafiar carta poder
firmada ante dos testigos, mismo que debe estar ratificado ante certificado ante notario

publico o ante los secretarios del tribunal.

Casos de improcedencia del Juicio de Nulidad en Materia de Propiedad Industrial:

e Cuando el acto no afecta los intereses juridicos del demandante.



¢ Cuando el acto no le competa conocer a dicho Tribunal.

e Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las
violaciones alegadas sean diversas.

e Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolucién
ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.

¢ Cuando no se hagan valer los conceptos de impugnacion.

e Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la
resolucion del I.M.P.I.

Casos de sobreseimiento:

Cuando el demandante se desista.

Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de

improcedencia.

e En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensién es
intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.

e Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucion o acto impugnados,
siempre y cuando se satisfaga la pretensién del demandante.

e Si eljuicio queda sin materia.

e En los demas casos en que por disposicion legal haya impedimento para emitir

resolucion en cuanto al fondo.

e El sobreseimiento del juicio podra ser total o parcial.

Substanciacién del Juicio

Termino para la interposicion del Juicio de Nulidad.

El plazo para interposicion del Juicio de Nulidad debera interponerse conforme a lo

establecido por el articulo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso



Administrativo, el cual menciona que plazo sera de 45 dias contados a partir del dia

siguiente en que haya surtido la notificacion.

El escrito inicial de demanda debe contener:

Conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la LFPCA, son los siguientes:

l. El nombre del demandante y su domicilio.
Il. La resolucion que se impugna.

1. La autoridad o autoridades demandadas.

V. Los hechos que den motivo a la demanda.

V. Las pruebas que ofrezca.

VI. Los conceptos de impugnacion.

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.

VIIl. Lo que se pida,

Cuando se presente la demanda se debe adjuntar:

¢ Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

e El documento que acredita la personalidad del demandante o en el que conste
que él fue reconocida por la autoridad demandada.

¢ Documento en el que conste la resolucién que se impugna.

e Interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado
por el demandante en el caso sefialado en el ultimo péarrafo del articulo 44 de esta
Ley.

e Las pruebas documentales que ofrezca, o en su caso los datos que indique donde

se encuentran.



e En el caso de que se ofrezca una prueba de inspeccion, el demandante, debera
adjuntar el cuestionario de preguntas, sobre la prueba en particular que se

pretende desahogar.

Acuerdo admisorio de la demanda:

Es esta etapa, la Sala Regional a donde haya correspondido la Demanda de Nulidad,
informa al promovente la admision de la demanda, en su caso lo previene, para que

subsane conforme a término alguna omisién dentro de su escrito inicial de demanda.

Contestacion de la Demanda:

Una vez que se haya dictado el acuerdo admisorio, de la demanda y se hubiese
corrido traslado a la autoridad demandada, esta tendrd un plazo de 45 dias habiles
para formular su contestacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Medidas cautelares.

Las medidas cautelares tienen como objetivo mantener la situacién de los hechos
existentes que impidan que la resolucién impugnada puedan dejar el litigio sin materia

0 causar un dafio irreparable al actor.

Estas deben ser solicitadas, explicando las razones, del por qué las solicita,

explicando que es lo que pretende resguardar.



Este tipo de medidas, son incidentes que ser tramitan durante el juicio, el Tribunal,
debe dictar resoluciéon definitiva en la que otorgue o niegue la medida cautelar

solicitada por el actor.

Ampliaciéon de la demanda v la contestacion:

La ampliacién de la demanda y sus requisitos de procedencia estdn determinados en
los articulos 17, 19, 20 y 21 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo; dicha ampliacion a la demanda debe hacerse en un plazo de 20 dias,
los cuales son contados a partir al dia siguiente en que se tenga por notificada la

admisiéon de la demanda-

Incidentes de previo y especial pronunciamiento:

Los incidentes son aquellas cuestiones contenciosas que surgen dentro del juicio y

gue necesariamente se tiene estrecha relacion.

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento son aquellas cuestiones que
surjan dentro del juicio, y que necesariamente deben ser resueltas para que se

continde con el juicio.

Esto es, todos aquellos incidentes que se susciten, deben ser resueltos mediante una
sentencia interlocutoria, mismo que no tiene que ver con el fondo del asunto, sino que

sencillamente debe hacerse alusién al incidente que se suscito.

El articulo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
describe las hipétesis para la procedencia de los incidentes previos y de especial

pronunciamiento:



a) Laincompetencia en razén de territorio.

b) El de acumulacion de autos.

c) El de nulidad de notificaciones.

d) El de interrupcién por causa de muerte, disolucion, incapacidad o declaratoria
de ausencia.

e) La recusacién por causa de impedimento.

Es importante aclarar que existen otros dos tipos de incidentes, que no son considerados
como de especial pronunciamiento, los cuales no se encuentran considerados en el
articulo citado, sin embargo dichos incidentes son de suma importancia par ale juicio, y
son los que refiere el articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y se
refiere al incidente de suspensién de ejecucion y por otra parte el incidente de falsedad

de documentos, contemplado en el articulo 36 de la Ley.

Valor de la pruebas.

El articulo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, describe
cuales son los tipos de pruebas que acepta, y menciona que se aceptan todo tipo de
prueba, sin embargo la Unica prueba que no acepta es la confesional de la autoridad, en

la que se tenga por absolver posiciones.

En ese orden ideas al ser admisibles todas la pruebas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 81 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, el actor debe probar los hechos

sobre de los cuales haya ejercido la accion y el demandando las excepciones.

El actor es quien debe de probar lo que afirma; el demandado solo esta obligado a hacer

vales las excepciones contra los argumentos de impugnacién del actor.



El valor probatorio de las pruebas que se ofrezcan en el Juicio de Nulidad, seré otorgado
por la Sala Regional que tenga conocimiento, conforme a lo establecido por el articulo 46
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el cual establece cuales seran

consideradas prueba plena.

Los alegatos v el cierre de instruccion.

El articulo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que el
Magistrado instructor notificara por lista a las partes, que tienen término para que
presenten sus alegatos, toda vez que haya concluido la substanciacion del juicio, para
que en ese sentido no exista alguna cuestion pendiente que impida la resolucién del

juicio.

Esto es, el juicio se substancia hasta antes de los alegatos, una vez que son
presentados, se cierra la instruccién, misma que esta mencionada en el Ultimo parrafo
del articulo 47 de la LFPCA.

Sentencia

La sentencia es la conclusion del juicio de nulidad, es el Ultimo acto procesal de la
instancia, por el cual el tribunal, emite una resolucién formal, en la cual vincula a las

partes.

El Tribunal emite la sentencia, constituyendo resultados, considerandos y puntos

resolutivos.



En los resultandos, se fija la litis, materia de la controversia haciendo un resumen

histérico de los actos procesales suscitados.

En los considerandos, se analiza los puntos de derecho, relacionados con los hechos que
dieron origen a la litis; es el momento en que se dan los argumentos juridicos, y

fundamentos legales para emitir la sentencia.

Los resolutivos, es en donde radica el acto de autoridad, pues es donde se resume la

actividad jurisdiccional con efectos vinculatorios para las partes.

Por lo tanto, las resoluciones emitidas por el I.M.P.I pueden ser combatidas mediante un
Juicio de Nulidad, mismo que fue descrito anteriormente, sin embargo cualquiera de las
partes tiene otro recurso en caso de que no se haya emitido una sentencia que
consideren no favorable a sus intereses, este recurso es el Juicio de Amparo, mismo que

se interpone ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

3.1.3 Juicio de Amparo.

El Juicio de Amparo, es otro medio de impugnacion con el cual se pueden combatir las
resoluciones que son emitidas por el I.M.P.l. 0 en su caso las del Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa.

El Juicio de Amparo es también conocido como Juicio de Garantias, en virtud de que se

pretende, reguardas las Garantias Individuales consagradas en la Constitucion.



El Juicio de Amparo al igual que el Juicio de Nulidad es un juicio autbnomo los cuales son
considerados como un medio de control de Constitucionalidad, de los actos y resoluciones

emitidos por las autoridades legislativas, administrativas o judiciales.

Puede ser que el afectado, recurra a un Juicio de Nulidad o un Juicio de Amparo,
dependiendo de lo que se alegue, ya que pueden alegarse violaciones constitucionales o

violaciones de mera legalidad de los actos administrativos

En ese sentido si el afectado, recurre al Juicio de Nulidad, este debe agotar todas las
instancias y agotar el principio de definitividad, sin embargo si decide recurrir al Juicio de
Amparo, este corre el riesgo de que el mismo sea desechado, por no haber agotado el
principio de definitividad, ya que puede darse el caso de que el tiempo para la

interposicion del Juicio de Nulidad, hubiese concluido.

En ese sentido las excepciones al principio de definitividad son:

a) Recursos que exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la suspension
del acto reclamado.

b) Inconstitucionalidad de normas.

c) Resoluciones que afecten a terceros extrafios a juicios.

d) Violaciones a la Constitucion.

e) Recursos no previstos en la legislacion en sentido formal y material.

f) Recursos que no permitan la suspensién del acto reclamado.

Es importante hacer mencion a los principios que rigen el Juicio de Amparo.

I.  Principio de parte agraviada: el cual establece que el juicio de amparo procede a

peticion de la parte agraviada, y no de oficio.



VI.

Principio de prosecucién judicial del amparo: se refiere a que el amparo se lleva
mediante procedimientos y formas de orden juridico-legal, establecidas
propiamente en la ley.

Principio de relatividad de la sentencia de amparo: consiste en que la resolucion
que ponga fin a un juicio de amparo no beneficiara a todos los afectados de igual
manera, por el acto reclamado, sino que beneficia al promovente. Este principio se
complementa con el principio de parte agraviada.

Principio de definitividad en el juicio de amparo: la finalidad de este es llevar a
cabo el control de la constitucionalidad, toda vez que, deben agotarse todas las
instancias ordinarias para recurrir al juicio de amparo, con excepcion de los
supuestos mencionados anteriormente.

Principio de estricto derecho: consistente en que solo deben ser analizados los
conceptos de violacidn expuestos por el promovente en su demanda, sin
considerar, sin formular consideraciones de inconstitucionalidad de los actos
reclamados.

Principio de procedencia del amparo: consistente en que el amparo procede en
contra de actos de autoridad o en su caso por violaciones constitucionales, de ahi

es que depende que el amparo sea directo 6 indirecto.

Partes en Juicio de amparo.

1) El agraviado o quejoso: conforme a lo dispuesto en el articulo 4°. de la Ley
de Amparo, el juicio de garantias Unicamente puede promoverse por el
agraviado o quejoso.

2) La autoridad responsable: conforme al articulo 11 de la Ley de Amparo, es
aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la
ley o el acto reclamado.

3) El tercero perjudicado: conforme a lo dispuesto en el Articulo 5°. de la Ley
de Amparo, es aquella persona que fue contraparte del promovente en otro

Juicio



4) El Ministerio Publico: conforme al articulo 5° de la Ley de Amparo, toda vez
gue puede intervenir en todos estos casos, sin embargo no puede hacerlos

en aguellos casos de materia civil y mercantil.

Casos de improcedencia.

El articulo 73 de la Ley de Amparo determina cuales son los casos de

improcedencia del Juicio de Amparo, mismos que se citan a continuacion:

Articulo 73.- El juicio de amparo es improcedente:

I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia,

Il.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en
ejecucion de las mismas;

lll.- Contra leyes o0 actos que sean materia de otro juicio de amparo que
se encuentre pendiente de resolucién, ya sea en primera o Unica
instancia, o en revision, promovido por el mismo quejoso, contra las
mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las
violaciones constitucionales sean diversas;

IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en
otro juicio de amparo, en los términos de la fraccion anterior;

V.- Contra actos que no afecten los intereses juridicos del quejoso;

VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no
causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de
aplicacion para que se origine tal perjuicio;

VIl.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y
autoridades en materia electoral;

VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o
de las Camaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados
0 de sus respectivas Comisiones o0 Diputaciones Permanentes, en
eleccion, suspension o remocion de funcionarios, en los casos en que



las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de
resolver soberana o discrecionalmente;

IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;

X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por
virtud de cambio de situacion juridica en el mismo deban considerarse
consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el
procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento
sin afectar la nueva situacion juridica.

Cuando por via de amparo indirecto se reclamen violaciones a los
articulos 19 o 20 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hara que
se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los
efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad
judicial que conozca del proceso penal, suspendera en estos casos el
procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la
instruccién y hasta que sea notificada de la resolucién que recaiga en
el juicio de amparo pendiente;

Xl.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de
voluntad que entrafien ese consentimiento;

XIl.- Contra actos consentidos tacitamente, entendiéndose por tales
aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de
los términos que se sefalan en los articulos 21, 22 y 218.

No se entenderd consentida tacitamente una Ley, a pesar de que
siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciacion de su
vigencia, en los términos de la fraccion VI de este articulo, no se haya
reclamado, sino sélo en el caso de que tampoco se haya promovido
amparo contra el primer acto de su aplicacion en relacién con el
quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicacion proceda algun recurso o
medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado,
revocado o nulificado, serd optativo para el interesado hacerlo valer o
impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso,
s6lo se entendera consentida la ley si no se promueve contra ella el
amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se
haya notificado la resolucion recaida al recurso o medio de defensa,
aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos
de ilegalidad.



Si en contra de dicha resolucion procede amparo directo, debera
estarse a lo dispuesto en el articulo 166, fraccion 1V, parrafo segundo,
de este ordenamiento.

XIll.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos
o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algin recurso o
medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan
ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte
agravada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la
fraccion VII del articulo 107 Constitucional dispone para los terceros
extrafios.

Se exceptian de la disposicion anterior los casos en que el acto
reclamado importe peligro de privacion de la vida, deportacion o
destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el articulo 22 de la

Constitucion.

XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algun
recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por
efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio,
conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algun
recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser
modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las
mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la
interposicion del recurso o medio de defensa legal que haga valer el
agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley
consigna para conceder la suspension definitiva, independientemente
de que el acto en si mismo considerado sea o no susceptible de ser
suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligacién de agotar tales recursos o medios de defensa, si
el acto reclamado carece de fundamentacion;

XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto
legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia
del mismo;

XVIII.- En los demas casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposicion de la ley.



Las causales de improcedencia, en su caso, deberan ser examinadas
de oficio.

Los casos de sobreseimiento estan determinados en el articulo

Articulo 74.- Procede el sobreseimiento:
I.- Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda;

Il.- Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantia
reclamada solo afecta a su persona;

lll.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las
causas de improcedencia a que se refiere el Capitulo anterior;

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare
su existencia en la audiencia a que se refiere el articulo 155 de esta

ley.

Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan
ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la
autoridad o autoridades responsables estén obligadas a manifestarlo
asi, y si no cumplen esa obligacién, se les impondra una multa de diez
a ciento ochenta dias de salario, segun las circunstancias del caso.

V.- En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en
tramite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado proceda
de autoridades civiles o0 administrativas y siempre que no esté
reclamada la inconstitucionalidad de una ley, si cualquiera que sea el
estado del juicio, no se ha efectuado ningun acto procesal durante el
término de trescientos dias, incluyendo los inhabiles, ni el quejoso ha
promovido en ese mismo lapso.

En los amparos en revision, la inactividad procesal o la falta de
promocién del recurrente durante el término indicado, producira la
caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarara
que ha quedado firme la sentencia recurrida.

En los amparos en materia de trabajo operara el sobreseimiento por
inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos



antes sefialados, cuando el quejoso o recurrente, segun el caso, sea el
patrén.

Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia
no procedera el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad
de la instancia.

En ese sentido al haber visto los supuestos de improcedencia y sobreseimiento del Juicio
de amparo, nos damos cuenta, que el promovente debe asegurarse de la estrategia a
seguir para la interposicion de este juicio, toda vez que existe el riesgo que sea
desechado por ser improcedente 0 sobreseido por alguno de los supuestos mencionados

en los articulos anteriormente citados.

Plazo parainterponer el Juicio de Amparo.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para la
interposicién de la demanda de amparo, contado a partir del dia siguiente en el que surta

efectos la notificacion del acto reclamado, sera es de 15 dias.

Ahora bien es importante hacer la aclaracién de que son dias habiles, esto quiere decir
gue son con excepcién de los dias sabados, domingos, el 1lero.de Enero, 5 de Febrero,

lero.y 5 de Mayo, 14 y 16 de Septiembre, 12 de Octubre y 20 de Noviembre.

Suspension en el amparo administrativo.

La suspension del acto reclamado es una medida cautelar, que se dicta en tanto no se
emitida una sentencia definitiva, misma que tiene por objeto mantener la materia del juicio
de amparo, toda vez que si no se suspende, pudiera causar un dafio irreparable al

agraviado.



En materia administrativa la suspensién procede a peticiébn de parte, para que esta se
conceda, es imprescindible que el agraviado la solicite, no importa el momento en que la

solicite siempre y cuando no se haya emitido sentencia definitiva, y esta quede firme.

Las pruebas en el Juicio de Amparo.

En el Juicio de Amparo son admisibles toda clase de pruebas, a excepcién de la
confesién y las que vayan en contra de la moral y el derecho. Las pruebas deben rendirse
y ofrecerse en la audiencia constitucional. Las pruebas documentales y la inspeccién
judicial debe ofrecerse por lo menos 5 dias antes de la a la fecha en que se celebre la

audiencia constitucional.

Las pruebas debieron haber sido conocidas por el juzgador de origen, por ningdn motivo
se pueden presentar pruebas supervenientes, ya que lo que se impugna es la sentencia

de un procedimiento en forma de juicio.

3.1.3.1 El amparo directo en materia administrativa

El articulo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece
la procedencia del amparo directo como medio de impugnacion que posee el agraviado
en contra de la sentencia que haya emitida el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa,
el Tribunal Colegiado que conozca del amparo también, resolvera de los recursos de
revision. Contra la sentencia emitida por el Tribunal Fiscal procede el amparo directo,

como medio para combatirla



El amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito por razén de

materia y territorio, en los términos del a fraccion V del articulo 107 Constitucional.

El amparo indirecto procede en contra de sentencias definitivas o laudos o resoluciones
que pongan fin a juicios dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de
los cuales no proceda ningun recurso ordinario por el cual puedan ser modificados o

revocados.

Las sentencias definitivas, son aquellas en la que se deciden en un juicio lo principal y
respecto de las cuales las leyes no concedan ningun recurso ordinario por el que pueden

ser modificadas o revocadas.

Es importante que en la demanda de amparo, sean especificados claramente los
conceptos de violacion, refiriendo cuales son articulos constitucionales, que conforme a

criterio del agraviado considera violado.

La interposicion de la demanda de amparo directo se hace ante la Sala del Tribunal Fiscal
del conocimiento, junto con una copia conforme a los dispuesto por los articulos 163y 167

de la Ley de Amparo.

3.2.5 El amparoin directo en materia administrativa.

El articulo 114 de la Ley de Amparo, establece cuales son los casos en que procede
interponer juicio de amparo indirecto, es decir, los casos en los que procede presentar la

demanda de amparo de amparo ante un Juzgado de Distrito, los cuales son:

o Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos

por el Presidente de la Republica de acuerdo con la fraccién | del articulo 89



constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de
los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general,
gue por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicacion,
causen perjuicios al quejoso.

¢ Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo.

e Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera
de juicio o después de concluido.

e Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecucion
gue sea de imposible reparacion;

e Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrafias
a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algin recurso ordinario o
medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre
gue no se trate del juicio de terceria;

o Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las

fracciones Il y Il del articulo 1o. de esta ley.

A lo largo de este capitulo hemos visto cuales son los medios de impugnacion que se
pueden interponer en contra de las resoluciones emitidas por el I.M.P.1., las formalidades
que deben contener cada uno de los medios para que puedan interponerse el recurso, los

requisitos que deben cumplir para interponer algin u otro recurso.

En ese sentido, es importante que el promovente, analice de manera precisa cual es el
medio, de impugnacién a interponer, puesto que el hecho que presente alguno de ellos y
no cumpla los requisitos del mismo recurso, puede ser perjudicial, ya que existe el riesgo
que concluya el termino para interponer el recurso que debié haber sido promovido en

primera instancia.



En conclusién en materia de propiedad industrial, existen los recursos necesarios para
gue los recurrentes, interpongan su inconformidad en contra de alguna resolucion emitida

por el LM.P.I.

1) Recurso de Revision,
2) Juicio de Nulidad, y

3) Amparo Directo.



CAPITULO IV

¢ Cémo entender el Pago de Servicios que presta el I.LM.P.1?
4.1 Andlisis del Problema planteado

Es aqui donde comienza el analisis y estudio para demostrar si algunos los cobros que
hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son Constitucionales o violan la

Garantia de Audiencia, consagrada en el articulo 14 Constitucional..

El motivo por el cual surgié el interés de este trabajo es la siguiente “Tesis de
Jurisprudencia”, misma que se suscito por Contradiccion en Mayo de 2006, en la que se

resolvio lo siguiente:

Registro No. 175026

Localizacion:

Novena Epoca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta, XXIll, Mayo de 2006, Pagina: 8, Tesis: P./J. 61/2006, Jurisprudencia, Materia(s):
Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 180 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVE
EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL POR NO ACOMPANAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA
CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACION,
VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidon ha sostenido, en
jurisprudencia tematica, que las normas que no establecen la prevencion al promovente
para que regularice su promocion o solicitud y, en cambio, ordenan su desechamiento de
plano, resultan inconstitucionales, ya que prevén una consecuencia desproporcionada a la
omisién en que aquél incurre. De ahi que las normas que regulan el procedimiento
administrativo deben otorgar al particular la posibilidad de corregir los errores u omisiones
que, subsanados convenientemente, no obsten a la prosecucion del procedimiento. En
ese sentido, se concluye que el articulo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al prever
el desechamiento de plano de las solicitudes o promociones presentadas en los
procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por no
acompafiar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente sin previo requerimiento



para su regularizacion, viola la garantia de audiencia contenida en el articulo 14 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pues la obligacion de acompafar
dicho comprobante no constituye un elemento esencial que condicione la actividad
administrativa del indicado Instituto, sino un requisito necesario para la procedencia del
tramite respectivo.

Contradiccion de tesis 46/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 9 de marzo de 2006. Mayoria de nueve
votos. Disidentes: José de Jesus Gudifio Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro
David Gongora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa.

El Tribunal Pleno, el once de mayo en curso, aprobd, con el numero 61/2006, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de mayo de dos mil seis,

Ahora bien, la misma debe ser sujeta a un andlisis, el cual permita tener un criterio para
poder determinar si es o no constitucional cobro de algunos servicios que presta el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ademas es importante referir, que en dicha tesis de jurisprudencia, la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion, menciona que es inconstitucional el desechamiento de la solicitud
hecha por el promovente, toda vez que el hecho que se acompafie el pago

correspondiente de los servicios es un requisito de procedencia del tramite respectivo.

En la Tesis de Jurisprudencia anteriormente cita el articulo 180 de la Ley de la Propiedad
Industrial, es el articulo que da origen a la discusién en la Suprema Corte de Justicia de la

Nacion, motivo por el cual analizaremos a continuacion.
Dicho articulo a la letra dice:

Articulo 180.- Las solicitudes y promociones deberan ser
firmadas por el interesado o su representante y estar
acompafiadas del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos
elementos, el Instituto desechara de plano la solicitud o
promocién.



Como se ha visto en el andlisis de la Tesis de Jurisprudencia citada, el comprobante de
pago que se debe de acompafar a la solicitud y promocién es un requisito de forma, y no

de fondo.

En ese sentido, hay que hacer una diferencia entre los servicios que presta el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, para que con ello podamos decir, en qué casos el
IMPI, puede desechar de planos las solicitudes, por no presentar el comprobante de pago

correspondiente, y en que otros casos es violatorio de garantias constitucionales.

Sin embargo es importante hacer el siguiente analisis en cuanto a la jerarquia de normas,
porque si bien es cierto que el IMPI esta facultado para el cobro de los servicios que
presta, también es cierto que esa facultad que tiene conferida no debe de ser violatoria
de las Garantias Constitucionales.

Es importante hacer referencia a la Supremacia Constitucional toda vez que es un
principio teérico del Derecho Constitucional que postula, originalmente, ubicar a la
Constitucién de un pais jerarquicamente por encima de todas las demas normas juridicas,
internas y externas, que rigen el pais. Esta supremacia debe incluir los tratados
internacionales ratificados por el pais y cuyo ambito de aplicaciébn pueda ser también

sobre las relaciones juridicas internas.

En ese sentido el articulo 131 de la Constitucion Politica de los estados Unidos Mexicanos

dice:

ARTICULO 133. Esta constitucion, las leyes del congreso de
la uniébn que emanen de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
presidente de la republica, con aprobacién del senado, seran
la ley suprema de toda la unién. Los jueces de cada estado se
arreglaran a dicha constitucion, leyes y tratados, a pesar de
las disposiciones en contrario que pueda haber en las
constituciones o leyes de los estados.



Ahora bien la Supremacia Constitucional la cual esta relacionada con la pirdmide juridica
de Hans Kelsen o Pirdmide de Kelsen, quién ubicaba a la Constitucion en la cima de esa
pirdmide para representar graficamente su importancia. Debajo de la Constitucién ubica al

resto de la normativa interna de un Estado.

En ese sentido la Supremacia Constitucional en México se da de la siguiente manera:

Constitucion Politica d Estados Unidos Mexicano
Tratados Ipternacionales y Decretos

Leyes Federal
Reglamentos Federale

Leyes Locales

Reglamentos Locales

El articulo 17 Constitucional dice:

Articulo 17. Ninguna persona podra hacerse justicia por si
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estaran expeditos para impartirla en los plazos
y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio seréa
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.

Las leyes preveran mecanismos alternativos de solucién de
controversias. En la materia penal regulardn su aplicacion,
aseguraran la reparacion del dafio y estableceran los casos en
los que se requerira supervision judicial.



Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales
deberan ser explicadas en audiencia publica previa citacion de
las partes.

Las leyes federales y locales estableceran los medios
necesarios para que se garantice la independencia de los
tribunales y la plena ejecucion de sus resoluciones.

La Federacién, los Estados y el Distrito Federal garantizaran la
existencia de un servicio de defensoria

Publica de calidad para la poblacion y aseguraran las
condiciones para un servicio profesional de carrera para los
defensores. Las percepciones de los defensores no podran
ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio Publico.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de caracter
puramente civil.

Ahora bien para corroborar la licitud en el cobro de los servicios que presta el IMPI, es
importante retomar algunos aspectos los cuales son de gran relevancia para determinar si
es adecuado o no el cobro de los servicios, con lo cual podremos determinar cuales sin

son constitucionales y cuales no lo son.

Naturaleza Juridica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ahora bien, hemos mencionado en capitulos anteriores cual es la naturaleza Juridica del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo es de gran importancia volver a
mencionar y describir cual es su naturaleza juridica, puesto que de ahi es donde debemos
partir para entender y hacer la diferenciaciéon que debe existir, para el cobro o no de los

servicios que presta.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un es un organismo descentralizado
con personalidad juridica y patrimonio propio que tiene como objeto, como autoridad

administrativa la aplicacion de la Ley de la Propiedad Industrial.



Sin embargo, como entidad publica del Gobierno Federal, debe dar cumplimiento a las
leyes de caracter federal, con el propdsito de no violentar los derechos de terceros, en el

ejercicio de sus funciones.

La controversia radica en el cobro o no de los servicios que presta, por lo tanto es
importante hacer un andlisis preciso de la legalidad que existe en cuanto a dicho cobro,
puesto que si no se presentan los pagas correspondientes de servicios, el I.M.P.l. esta
facultado para desechar cualquier solicitud que se presente si no se acompafa el pago

correspondiente de dichos servicios.

En el decreto de creacion en el Articulo 5°. Se le otorga la facultad de cobrar los servicios

que presta, el cual a la letra dice:

“Asi mismo su patrimonio podra ser incrementado, a través del cobro de los

servicios que preste en el desempefo de sus actividades, asi como por los demas

bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier acto juridico”.

Asi mismo en el Articulo 58, fraccion Ill de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se
otorga la facultad para que en el momento que se considere necesario la entidades

ajusten los precios de bienes y servicios, a la letra dice.

Articulo 58.- Los 6rganos de gobierno de las entidades paraestatales, tendran las

siguientes atribuciones indelegables:

lll.  Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad
paraestatal con excepcién de los que3 aquellos se determinen acuerdo del

Ejecutivo Federal.



Siendo asi las cosas es cierto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene
todo el derecho de cobrar por los servicios que presta, sin embargo, existen servicios por
los cuales no deberia de cobrar toda vez que funge como autoridad, la cual dirime
controversias de entre particulares, y con lo cual lo violenta una de las Garantias

Individuales consagradas en la Constitucion Politica de los Estados Mexicanos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene pleno derecho a cobrar sus servicios

en los siguientes casos:

Area Responsable Tramites y/o Servicios

Solicitud de Patente, registro de disefio industrial y registro
de modelo de utilidad.

Recepcion de solicitud internacional de amparo del tratado
de cooperacion en materia de patentes.

Rehabilitacion de una patente y registros.

Direcciéon Divisional de

Cambio de figura juridica de patentes, modelos de utilidad
Patentes

y/o disefos industriales.

Recurso de reconsideracion a la negativa de otorgamiento
de patente o registro de modelos de utilidad o disefio
industrial.

Solicitud de registro de esquema de trazado de circuito
integrado.

Registro de Marcas y avisos comerciales y publicacion de
nombres comerciales.

Direccion Divisional de
Marcas

Renovacion de los signos distintivos (marcas, nombres y
avisos comerciales).




Denominacién de origen:
Modalidad: A. Declaracion de Proteccion.

Modalidad: B. Autorizacion para su uso.

Inscripcion de transmision de derechos, licencia de
explotacién o uso de los derechos de propiedad industrial
y franquicia.

Toma de nota de cambio de domicilio del solicitante o
titular de un derecho de propiedad industrial; de cambio de
ubicacion del establecimiento industrial, comercial o de
servicios, de acreditamiento de nuevo apoderado; de
limitacion de productos; de cancelacion voluntaria;
modificacion del régimen juridico del titular.

Direccién Divisional de
Promocion y Servicios
de Informacion
Tecnologica

Servicio de informacién técnica de busqueda de
anterioridades.

Modalidad : A. Servicio de informaciéon técnica de
Patentes

Direcciéon Divisional de
Asuntos Juridicos

Solicitud de inscripcién en el Registro General de Poderes.

Direcciéon Divisional de
Sistemas y Tecnologia
de la Informacion

Servicio de busqueda de marcas via MODEM.

Sin embargo, el pago que se hace no deben ser considerados derechos, sino que los

mismos deben considerarse como el pago de aprovechamientos por los servicios que

presta el I.M.P.I.

Toda vez que al ser una entidad Publica, la misma no obtiene un lucro; por lo tanto los

usuarios que requieren de los servicios pagan aprovechamientos por los servicios que

presta el IMPI.




En cuanto a los servicios que no deberia de cobrar un solo peso como prestador de

servicio es cuanto a los servicios que presta y en los cuales dirime controversia de entre

particulares, son los siguientes:

Direccion Divisional de | cancelacion e infraccidn, respecto de los derechos de
Proteccién ala propiedad industrial protegidos por la Ley de la Materia y
Propiedad Industrial de infracciones administrativas en materia de comercio,

Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad,

conforme a la ley federal de derechos de autor.

¢Por qué no? A continuacion hago una breve explicacién del porque considero que no

debe cobrarse por el pago de los servicios antes mencionados.

Declaracion Administrativa de Nulidad.- Quien solicita este servicio al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial es un particular, el cual considera tener un
derecho sobre de una derecho de propiedad registrado por un tercero ante el
propio Instituto. ElI I.LM.P.l. funge como Juez, el cual dirime la controversia
presentada por quien asi lo solicita.

Declaraciéon Administrativa de Caducidad.- Quien lo solicita considera, que
quien tiene registrado un derecho de propiedad industrial, ha dejado de surtir
efectos puesto que incurre en los supuestos de caducidad descrito en la propia
Ley de la Propiedad Industrial, y de igual manera el tercero en la mayoria de los
casos expone sus excepciones y defensas ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Declaracion Administrativa de Cancelacion.- Lo puede iniciar un tercero que
considere violentados sus derechos de propiedad industrial, toda vez que un si
derecho de propiedad industrial ha sido transformada la denominacion genérica

uno o varios de los productos o servicios para los cuales fue registrada.



IV.  Declaracion Administrativa de Infraccién.- Quien solicita este tipo de servicio es
un particular, el cual considera que existen una violaciébn a sus derecho de
propiedad industrial registrado, puesto que hay un tercero el cual utiliza,
comercializa, distribuye o vende los productos o servicios que estan sujetos a el
derecho exclusivo de uso y dominio otorgado por el registro de propiedad
industrial, el cual estd plenamente otorgado y reconocido por las autoridades

competente de la materia.

En todos los casos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, funge como juez
determinando para cualquiera de las partes una resolucion, la cual definitivamente afecta

a una de las partes.

En ese orden de ideas, de ninguna manera el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial deberia cobrar por los servicios antes mencionados, toda vez que si lo hace
estaria yendo en contra de lo consagrado en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en el articulo 17 y que se refiere a la Imparticién de Justicia, la cual
debe ser “PRONTA, EXPEDITAY GRATUITA”.

Es cierto que, que las controversias que controversias no son un Juicio como tal, lo que
son Procedimientos Contenciosos los cuales dirimen controversias entre particulares, y si
bien es cierto no es Juicio como tal, tiene todos los elementos esenciales para que se

considere como tal.

a) Presentacion de la Solicitud de Declaracion Administrativa.
b) Admision de la Solicitud de Declaracion Administrativa.

c) Emplazamiento al tercero.

d) Contestacion de la Solicitud de Declaraciéon Administrativa.
e) Manifestaciones de las partes.

f) Desahogo de Pruebas.

g) Alegatos.



h) Emision de la resolucion, la cual se consideraria como Sentencia.

Por lo tanto, las partes en conflicto se someten a la resolucién que emita el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, independientemente de que dicha resoluciéon pueda

ser impugnada mediante algun recurso, ante los Tribunales Competentes.

Ahora bien en cuanto al desechamiento que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial de igual manera, va en contra de los propios ordenamientos que la rigen, toda
vez que en el articulo 5°. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se

establece lo siguiente.

Articulo 5.- Las solicitudes o promociones deberan
presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la
Secretaria y cumplir los siguientes requisitos:

|.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

Il.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el
Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el
namero de ejemplares y anexos que se establezca en la
propia forma, las que deberan presentarse debidamente
requisitadas y, tratandose 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 tramite solicitado y los datos a que se refiere la
fraccion V de este articulo;

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

IV.- Sefalar 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.- Acompafarse del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente;

VIl.- Acompariarse de la correspondiente traduccién al espafol
de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban
con la solicitud o promocion;

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

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

Las solicitudes y promociones deberan presentarse por
separado para cada asunto, salvo cuando

Se trate de inscripcion de licencias o transmisiones en los
términos previstos en los articulos 62,

63, 137 y 143 de la Ley; inscripcion de transmisiones de
derechos en las que haya habido transmisiones intermedias
no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con
los requisitos establecidos en las fracciones | a VI, Vil y
IX anteriores, el Instituto requerir4d a los solicitantes o
promoventes para que dentro de un plazo de dos meses
los subsanen. En caso de no cumplirse con el
requerimiento, las solicitudes o promociones seran
desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con
el requisito establecido en la fracciéon VII anterior, los
solicitantes o promoventes deberan, sin mediar requerimiento
del Instituto, presentar ante éste la traduccién correspondiente
de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones
se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes
no exhiban la traducciéon dentro del plazo fijado, las solicitudes
0 promociones seran desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, Servicios
de mensajeria u otros equivalentes se tendran por recibidas



en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al
Instituto.

Se podran presentar solicitudes o promociones por
transmision telefonica facsimilar, siempre que la solicitud o
promocién y sus anexos originales, acompafados del
comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y
del acuse de recibo de la transmision facsimilar, sean
presentados en las oficinas del propio Instituto al dia siguiente
de haberse efectuado la transmisién. En este caso, bastara
gue la transmisién facsimilar contenga la solicitud o
promocion.

En ese sentido, queda claro que existe un conflicto entre la Ley de la Propiedad Industrial
y su Reglamento, puesto que mientras la Ley determina el desechamiento de plano de
toda solicitud por falta de pago, el Reglamento determina que a falta del comprobante de
pago correspondiente de derechos, el Instituto, debe prevenir al solicitante 0 promovente,
dandole un plazo de dos meses para que subsane dicha omision, y si pasado el plazo de
dos meses no presenta el pago, se procede al desechamiento de plano de la solicitud del

servicio solicitado.

Por lo cual es importante que haya congruencia entre las leyes ya que por si solas se
contradicen y es motivo de que surja una controversia, la cual resuelve la Suprema Corte

de Justicia de la Nacion.



CONCLUSIONES

1. Es de gran importancia clarificar dentro de la Ley de la Propiedad Industrial
y el Reglamento de la propia ley, la conceptualizacion del pago
correspondiente por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial preste sus servicios. En ese sentido es trascedente
aclarar que el pago como tal, debe considerarse como
“APROVECHAMIENTOS”, puesto que son los ingresos que percibe el IMPI,
por la funciones que presta, ya que es la forma en que obtiene ingresos los

cuales estan derivados de sus funciones.

2. Dentro de la propia ley, se menciona que si no se presenta el comprobante
del pago correspondiente por los servicios, todas las solitudes se
desecharan de plano. Sin embargo como lo hemos analizado
anteriormente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta obligado
a prevenir al solicitante o promovente para que dentro de un plazo de dos
meses subsane la omision. Ahora bien, es de gran trascendencia que se
mencione en la Ley de la Propiedad Industrial dicha prevencién, toda vez
gue si estuviera mencionada no habria lugar a que se desecharan las

solicitudes presentadas por los promoventes o solicitantes.

3. Del estudio realizado en capitulos anteriores queda claro que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, sin ser una autoridad judicial,
interviene como juez, toda vez que emite resoluciones que afectan a
intereses de terceros. En sentido, es importante aclarar dentro de la Ley de
la Propiedad Industrial, que no se debe establecer un cobro en los casos en
que funja como Juez, dichos casos son Solicitud Administrativa de Nulidad,



Solicitud Administrativa de Caducidad, Solicitud Administrativa de
Cancelacion, Solicitud Administrativa de Infraccidon y Solicitud Administrativa
de Infraccion en Materia de Comercio, puesto que como he mencionado
imparte Justicia, y si se sigue haciendo el cobro por estos servicios, estaria
contraponiendo lo dispuesto en nuestra carta magna, toda vez que la

imparticion de la justicia debe ser gratuita.

En algunos casos queda claro que si es constitucional el pago de servicios
que se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puesto
que esta facultado a establecer las tarifas necesarias por la prestacion de
servicios, y algo importante no hay que dejar de lado que dichos pago de
servicios debemos considerarlos como APROVECHAMIENTOS.

En los casos que interviene como una figura judicial la cual toma
resoluciones que afectan a intereses de terceros, no debe cobrar, ni
establecer una tarifa para la prestacion de estos servicios, puesto qgue como
en repetidas ocasiones lo he mencionado, la imparticion de la justicia debe
ser pronta, expedita y gratuita, lo cual hoy en dia no se lleva a cabo de
esta manera, ya que para que preste cualquiera de los servicios se debe de

pagar cierta cantidad, conforme a la Tarifa establecida.

Por ultimo debe llevarse a cabo un andlisis profundo, para determinar la
forma en que se deben de cambiar los ordenamientos aplicables, puesto
que, si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desecha las
solicitudes presentadas por los promoventes por el hecho de que no se
presente el comprobante de pago de los servicios, estaria incurriendo en
flagrantes violaciones a las Garantias Individuales, descritas en la Carta

Magna, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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