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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigacion, asi como la eleccion de un tema
especialmente controvertido en materia de Propiedad industrial, tiene como
finalidad brindar una perspectiva sobre la naturaleza de la nulidad marcaria y,
en consecuencia, como una posible defensa ante una Solicitud de Infraccion.
Asimismo, se busca encontrar algunas soluciones, caminos mas eficaces y
sobre todo buscar una mayor seguridad juridica para los comerciantes, ya que
precisamente las leyes se establecen para producir a los hombres la mayor
suma de utifidad posible coadyuvando a que la aplicaciéon de esta Ley sea
concreta, exacta y justa, pues de lo contrario se estaria frente a una ciencia
juridica con soluciones injustas o perniciosas y ésta seria falsa, es decir que iria
contra su fin.

La obra “ANALISIS JURIDICO DE LA SOLICITUD DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE MARCA COMO DEFENSA ANTE LA
SOLICITUD DE INFRACCION ADMINISTRATIVA DE MARCA” contempla un
andlisis tanto aspectos de la propia Ley de la Propiedad Industrial que se
consideran particularmente importantes para el tema, asi como normas de
caracter procesal establecidas en la propia ley y de regulaciones de aplicacion
que le son supletoria.

Por lo anterior, es imperante que el lector se familiarice con los conceptos
basicos de los signos distintivos, sus peculiaridades y los derechos que se
desprenden del registro de marca a favor de un particular, cual es la naturaleza
del acto por medio del cual el Estado otorga dicho registro y finalmente cuales
son los supuestos para que sea declarado nulo un registro de marca.

Ahora bien, dentro de los procedimientos administrativos establecidos en
la ley de la materia se destaca la Solicitud de Infraccién, la cual se puede
actualizar por la invasion de derechos derivados de un registro y/o por actos de
competencia desleal, por lo que es importante establecer las diferentes
acciones, las formas de actualizacién de los supuestos consagrados en la
propia ley, cuales son sus efectos y evidentemente las formas que tiene de
resolver la autoridad, para que en caso de ser opuesta la Solicitud de Nulidad
como defensa sean determinables sus efectos.



En el primer capitulo del presente trabajo de investigacion, el lector podra
adentrarse en la reglamentacion y lineamientos establecidos por la legistacion
vigente para solicitar un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Asimismo, en el capitulo dos se hablard del marco conceptual del registro
de marca, el cual le permitira al lector familiarizarse més con los términos y
podrad vincularlos mejor cuando se hable de ellos en los capitulos
subsecuentes.

Por otro lado, en el tercer capitulo el lector sera introducido al estudio del
Procedimiento de Declaracion Administrativa de Infraccion, sus lineamientos,
etapas procesales y consecuencias juridicas.

Por ultimo, en el capitulo cuarto, se realiza un andiisis sobre la teoria civil
y administrativa de las nulidades para establecer la naturaleza de las cinco
fracciones de nulidad establecidas en la ley de la materia y a partir de ella,
determinar cuales son sus efectos y el alcance de éstos, en concreto sobre la
Solicitud de Infraccion.

Finalmente, la obra tiene la intencion de proponer aigunos puntos tecnico-
juridicos sobre la naturaleza de la nulidad de un registro de marca en el
sistema juridico mexicano, los cuales no han sido lo suficientemente estudiados

o que vale la pena revisar con una nueva perspectiva.




CAPITULO UNO.- MARCO CONCEPTUAL Y JURIDICO DEL REGISTRO DE
MARCA

1.1.- Generalidades del Registro de Marca.

El propésito del presente capitulo radica en la determinacién de los elementos
esenciales que debe tener una marca para que ésta pueda ser registrada, asi como
el cimulo de conceptos que nos permitiran entender con mayor claridad el presente
trabajo.

Pasando al tema de los elementos esenciales establecidos por la Ley de la
Propiedad Industrial para obtener el registro de una marca, podemos decir que los
mismos deben de ser cumplidos a cabalidad, toda vez que de no acreditarse dichos
elementos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debera negarla y en caso
de haberse otorgado, el registro de marca se encontrara viciado de nulidad, por lo
que es importante realizar un estudio sobre las causales de nulidad establecidas en
el articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y por Gltimo se determinara la
naturaleza del acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
otorga un registro de marca para que, llegado el momento, se pueda establecer la
naturaleza de su nulidad.

Ahora bien, en la actualidad se considera un privilegio para el comerciante que
el Estado otorgue de forma exclusiva la explotacion de aquellos derechos que son
derivados del ingenio del hombre, por lo que para efectos del presente trabajo éstos
se pueden dividir en cuatro grupos fundamentales.

El primer grupo lo comprenden las creaciones industriales y aunque cada pais
tiene formalidades peculiares, por lo general este género es comprendido por las
patentes de invencion, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos
industriales, los registros de dibujos industriales; entre otros.

El segundo grupo, lo comprenden los signos distintivos, los cuales consisten en

marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los avisos 0 anuncios

comerciales.




El tercer grupo
presuncion de que ‘todo comerciante tiene el legitimo derecho de participar en el

, incluye la represion de la competencia desleal, ya que existe la

mercado compitienqo de manera leal, a contrario sensu, cualquier comerciante esté
legitimado a impedir que un competidor lo haga de manera dolosa en el mercado de
los productos y servicios.

El cuarto grupo es derivado del adelanto economico y el progreso de la técnica,
por lo que esta co‘mpuesto por los conocimientos técnicos o know-how y de las
distintas fases que‘ conforman la tecnologia y su transmision, éstos también son
entendidos como sécretos industriales.’

A diferencia d‘el tercer y cuarto grupo, los cuales se pueden hacer valer en
cuanto se actualicen los supuestos normativos, los dos primeros tienen una
temporalidad de Iﬂ explotacion exclusiva. En efecto, en cuanto a las creaciones
nuevas una vez trsfmscurrido el plazo de exclusividad se encuentran en el dominio
publico, mientras que los signos distintivos aun y cuando tienen ese elemento de
temporalidad, los derechos pueden ser renovados previa solicitud siempre y cuando
se hayan utilizado para proteger los productos o servicios para los que fue otorgada.

1.1-Facultade‘es de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presente Jpartado tiene como finalidad el determinar las facultades con las

que cuenta el Ins;rituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, de esta manera,
establecer el mardo de accion de ese Instituto para el otorgamiento de los registros
de signos distintiv%)s, entre los que se entienden las marcas, nombres comerciales y
avisos comercialeﬁ.

Algunos han‘ considerado que la explotacién exclusiva de un signo distintivo
atenta contra el gniculo 28 constitucional, el cual establece que “En los Estados
Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las préacticas monopodlicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las

1
! RANGEL MEDINA, ]bavid “Derecho Intelectual”, Editorial Mc Graw Hill, México, pag. 2, 1998.
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” Ieyes [...] Tampoco \constltuyen monopolios los privilegios que por determinado
tnempo se concedan los autores y artistas para la produccion de sus obras y a los
' que para el uso ef(cluswo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
‘1 perfeccionadores de alguna mejora.”
: Sin embargo, derivado del texto del articulo 28 constitucional se puede afirmar
que la Ley de la Probiedad Industrial en su apartado de signos distintivos no puede
‘ ser considerada una ‘excepcién a las prohibiciones monopélicas consagradas en este
articulo, en virtud que el hecho que la legislaciéon otorgue derechos exclusivos de
explotacion respecto de determinados signos distintivos no implica que una persona
‘ posea una ventaja eh dicho mercado.
! En otras pala?ras los propios tribunales especializados en la materia han
considerado que eI registro de marca no constituye una violacion al precepto
M constitucional en qna, en virtud de que si bien es cierto que el articulo 28
constitucional establece la prohibicién de toda concentracion o acaparamiento de los
articulos de consum‘o, o bien, la constitucién de una ventaja comercial o mercantil a
| favor de una o vari?s personas en detrimento del pUblico en general o de una clase
| social, también es ciierto que el uso exclusivo de un registro de marca no se limita en
| modo alguno a la libre competencia ni se fomentan monopolios del producto que
| ampara una marca‘, sino que Gnicamente se prohibe el uso de ésta, es decir, el
proteger una marca‘ se limita a proteger su uso y no a la comercializacién del servicio

|
o producto.®

‘ Por su parte,|ia ley secundaria en vigor establece en su articulo 1° que las
i| disposiciones que 'se establecen en ésta son de orden publico y de observancia
general en toda Ila Reptiblica, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados

, Internacionales de“ los que México sea parte. Su aplicacién administrativa
‘r corresponde al eje?utivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad

| Industrial. \

2 Constitucién de los Est?dos Unidos Mexicanos.

‘ } Semanario de la tederaczon v su gaceta, XIV, agosto 2001, 1* LXXIX/2001, Pag. 182.




| El orden paplico puede ser designado como el estado de coexistencia pacifica
” entre los hombre# en una comunidad. Esta idea esta asociada con la nocién de paz
| publica como objétivo especifico de las medidas de gobierno y policia. Sin embargo,
\“ la dogmatica juriéica se refiere al orden publico como al conjunto de institucionés
I juridicas que ider‘ptiﬁcan y distinguen el derecho de una comunidad; asi como sus
1 principios y norma‘s que no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, es
I decir, no se encuq‘ntra bajo el imperio de autonomia de la voluntad.*

‘ Por otro Iadq‘, la fraccion Il del articulo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial a
‘H la letra nos dice: \‘

| |

I “Articulo 20.- Esta ley tiene por objeto:

\
i L.- Establece‘r las bases para que, en las actividades industriales y
|

| comerciales Idel pais, tenga Ilugar un sistema permanente de
| |
I perfeccionamiento de sus procesos y productos;

\ \
I |
|
f Il.- Promover }/ fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las

[ mejoras técni‘bas y la difusién de conocimientos tecnolégicos dentro de

“ los sectores ptoductivos;

Il |

| |

1“ Ill.- Propiciar “e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y

I servicios en Ia“ industria y en el comercio, conforme a ios intereses de los

\ consumidores;
|

| !

| V.- Favorecer“la creatividad para el disefio y la presentacion de productos

\‘ nuevos y utiles;
I |
i \

‘ V. Proteger la ‘propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento

I de patentes d\e invencion; registros de modelos de utilidad, disefios
I |
\\ |

|
‘“\ * JALIFE DAHER, Maun'c‘}o, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porria, Pag.10, 2009.
[ \

|

|

\




industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres

comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y

regulacion de sq‘zcretos industriales;

J
V1. Prevenir Ioé actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan conlnpetencia desleal relacionada con la misma y establecer

las sanciones y penas respecto de ellos, y
|
|
\
VII. Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la

|
operacion de f‘ranquicias, asi como garantizar un trato no discriminatorio

para todos los ‘*franquiciatarios del mismo franquiciante.”

Como se pue“ede apreciar el articulo anteriormente citado, tiene por objeto

propiciar el mejoraf‘niento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el
comercio, y asi co“nformar los intereses de los consumidores, por lo que es légico

suponer que dichc+ ordenamiento pretende brindar a los agentes comerciales una

adecuada protecci¢n tanto a sus creaciones, como a los signos distintivos de los que
puedan ser titulare“s y, de esta manera, el consumidor se encuentre en posibilidades

de obtener produc#os y servicios de mayor calidad.
Aunado a lo "?mterior, el articulo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial establece

expresamente lo s“iguiente:

“Articulo 60“.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativé en materia de propiedad industrial, es un organismo

descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual

tendra las siéuientes facultades:
|

% Ley de la Propiedad Industrial, 1994,

|
[ 5




\
l.- Coordinarse“con las unidades administrativas de la Secretaria de
Comercio y ForTlento Industrial, asi como con las diversas instituciones
publicas y privad‘ias, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan
por objeto el fomento y proteccion de los derechos de propiedad
industrial, la tr;‘ansferencia de tecnologia, el estudio y promocion del
desarrollo tecn$légico, la innovacién, la diferenciacion de productos, asi
como proporcic;nar la informacion y la cooperacién técnica que le sea

requerida por *as autoridades competentes, conforme a las normas y

politicas establécidas al efecto;

Il.- Propiciar I‘FJ participacion del sector industrial en el desarrollo y
aplicacién de ‘fecnologias que incrementen la calidad, competitividad y
productividad “del mismo, asi como realizar investigaciones scbre el
avance y aplicacién de la tecnologia industrial nacional e internacional y

su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer politicas

para fomentarsu desarrollo;
\

HI. Tramitar yaw‘ en su caso, otorgar patentes de invencién, y registros de
modelos de u“tilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales,
emitir declara#orias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias
de protecciéﬁ a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mismas; la pL“Jincacién de nombres comerciales, asi como la inscripcién
de sus renove‘iciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las

demas que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y

|
conservacion de ios derechos de propiedad industrial,
\

|
IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de
los derechos\‘de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las

— - . . .
declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta




|
Leyysu reglam%nto y, en general, resolver las solicitudes que se susciten

con motivo de Ia‘\aplicacién de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas;
ordenar y pract‘icar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos;
ordenar y ejecu‘éar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar
la violacion a Ioé derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los

. . . - .
presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas

correspondientg‘s en materia de propiedad industrial;

\
ﬂ
VL.~ Designar ;#eritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los

dictamenes téc“nicos que le sean requeridos por los particulares o por el
Ministerio Pﬂbl?co Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas

que sean necesarias para la emision de dichos dictdmenes;

\
Vil.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y

|
poner a disposicion de la autoridad competente los bienes que se

\
hubieren asegurado;

J - . .
VIIl.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta
Ley, que se in‘“(erpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los

actos de aplicfacién de la misma, de su reglamento y demas disposiciones

enla materia;“
|

IX.- Fungir cd‘)mo arbitro en la resolucién de controversias relacionadas
con el pago \‘de los dafios y perjuicios derivados de la violacion a los
derechos de\‘ propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los
involucrados “Io designen expresamente como tai; de conformidad con las
disposicione§ contenidas en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Cédigo

de Comercio;



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

Xl.- Difundir, asesorar y dar servicio al pUblico en materia de propiedad

industrial;

XiL.- Promover la creacién de invenciones de aplicacién industrial, apoyar
su desarrollo y explotacion en la industria y el comercio, e impulsar la

transferencia de tecnologia mediante:

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

aprovechamiento;

b) La elaboracion, actualizacién y difusion de directorios de personas
fisicas y morales dedicadas a la generacion de invenciones y actividades

de investigacion tecnoldgica;

¢) La realizacion de concursos, certimenes o exposiciones y el
otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad

inventiva y la creatividad en el disefio y la presentacién de productos;

d) La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para emprender
o financiar la construccion de prototipos y para el desarrollo industrial o

comercial de determinadas invenciones;




‘ . N N
e) La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de
|

investigaciér‘l, ensefianza superior o de asistencia técnica, del
conocimient? y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus
actividades #n la generacidn de invenciones y en su desarrollo industrial y

comercial su‘ibsecuente, y

|
f) La celel?racién de convenios de cooperacion, coordinacién vy

concertacic’m‘r con los gobiernos de las entidades federativas, asi como

con institucif?nes publicas o privadas, nacionales o extranjeras, para

promover y f&pmentar las invenciones y creaciones de aplicacién industrial

L]
y comercial; |
|
|

|

XIil.- Particip?r en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos
para la proteéfcién de la propiedad industrial, tendientes a la generacion,
desarrollo y ablicacién de tecnologia mexicana en la actividad econémica,

asi como para‘; mejorar sus niveles de productividad y competitividad;
‘ .
|

|
XIV.- Formar\‘y mantener actualizados los acervos sobre invenciones

publicadas en“el pais y en el extranjero.

XV.- Efectuar i“nvestigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos
sectores de la \industria y la tecnologia;
|

XVI.- Promove“r ia cooperacion internacional mediante el intercambio de
experiencias apministrativas y juridicas con instituciones encargadas del
registro y prot‘pccic’)n legal de la propiedad industrial en otros paises,
incluyendo ent‘(e otras: la capacitacién y el entrenamiento profesional de
personal, la trénsferencia de metodologias de trabajo y organizacion, el
intercambio de“publicaciones y la actualizacion de acervos documentales
y bases de datqs en materia de propiedad industrial,

| 9




XVIl.- Realii‘ar estudios sobre la situacién de la propiedad industrial en el

ambito inten‘HacionaI y participar en las reuniones o foros internacionales

relacionadoé‘ con esta materia;

XVII.- Actua‘[ como érgano de consulta en materia de propiedad industrial

de las distintas dependencias y entidades de la administracion pudblica
federal, asi domo asesorar a instituciones sociales y privadas;

|

|

. ‘s -
XIX.- Participar en la formacién de recursos humanos especializados en
las diversas| disciplinas de la propiedad industrial, a través de la
|
formulacién |y ejecucién de programas y cursos de capacitacion,
|

ensefianza y especializacion de personal profesional, técnico y auxiliar;
\

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operacion;
\
|

|
XXI.- Particip“ar, en coordinaciéon con las unidades competentes de la
Secretaria de \‘Comercio y

Fomento |ndu“strial, en las negociaciones que correspondan al ambito de
sus atribucion‘és, y

XXIl.- Prestar“los demas servicios y realizar las actividades necesarias
para el debidd‘ cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a

las demas disb‘osiciones legales aplicables.”

Como se deé‘prende de lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial es una qutoridad administrativa, la cual tiene entre otras facultades el

tramitar y en su ca#o otorgar registros de marca y avisos comerciales, asi como la

8 Ley de la Propiedad Industrial, 1994




\ . . , s
inscripcion de sus renovaciones, trasmisiones o licencias de uso y explotacion, entre

\
otras. |

En suma, s% bien es cierto que existe un articulo constitucional expreso por
medio del cual se\ prohiben los monopolios en nuestro pais, también lo es que la Ley
de la Propiedad“lndustrial no debe ser considerada como permisiva de dichas
practicas, ya que-“ la finalidad esta circunscrita a difundir, proteger y reconocer el
esfuerzo de la in“dustria en el comercio. Lo que tiene como resultado una mayor
competitividad y u“na alza en la calidad de los productos y servicios que se ofrecen vy,

en consecuencia,“ mejores productos y servicios para la poblacién en general,

entendida ésta como el publico consumidor.

|
Es importante sefalar que existen diversos sistemas de reconocimiento de

|
derechos en materia de propiedad industrial, los cuales se pueden sintetizar en los

. ..
que a continuacion se desarrollan.

1.3.- Constitiilcién del derecho de uso de marca.

En cuanto a ‘fas formas que un pais puede adoptar para otorgar derechos de
propiedad industriaw‘l y, en especifico, en materia marcaria se encuentran tres basicas:
a) por el uso, b) po‘f el registro, ¢) por el uso y el registro combinados.”

De los sistem‘bs antes mencionados se puede afirmar que el sistema mexicano
adopta el sistema mixto, en virtud de que otorga derechos a la existencia de una
marca registrada, a‘\si como a las no registradas.

En cuanto a la marca registrada el propio doctor David Rangel Medina, en su

exposicion titulada ‘L derechos y obligaciones del duefio de la marca”, indica que por

virtud de un registrb de marca el titular goza de diversos derechos que pueden ser
oponibles ante tercéros.

i
" RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho marcario, Editorial Propiedd del Autor, Primera Edicidn,
México, 1960.




“En relacién‘\ CON su Uso y conservacion se destaca la posibilidad de usar
una marca,‘y aun y cuando sea extranjero, cuando esté destinada a
productos q‘n territorio nacional. En los casos en que la marca se
encuentre rq‘gistrada en dos o mas clases, la renovacién de un registro
sera suficierhte para que surta efectos en los demas. Derecho a la
concesion d# licencia de uso de la marca mediante convenio. Transmision
de los dere“chos. La cancelacion voluntaria. La defensa del registro
marcario. Er?tendida ésta defensa ya sea en contra de otros registros
marcarios a“ través de las acciones de nulidad (articulo 151) o de
caducidad (articulo 152). Asimismo, el titular de una marca registrada se
encuentra Ieéitimado para denunciar ante el Ministerio Pablico los hechos
que sean cor‘nstitutivos de los delitos previstos en la propia ley, asi como
defender un‘\ registro de marca en relaciébn con las infracciones

administrativa‘;s establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial”.
\
\

En este mism‘o tenor, el autor Mauricio Jalife indica que:

‘desde el mobento en que los productos o servicios son distinguidos con
los signos (pa“labras, figuras o formas) se considera que existe una marca
con independﬁ:ncia de que ésta se registre” ®

\
Sin embargo,‘iaﬁade que la existencia del registro constituye el reconocimiento
oficial de ser signo distintivo, esto es, el reconocimiento de dicho signo tiene los

J .
elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

En este orden\de ideas, se puede afirmar que la ventaja basica del titular de un
registro de marca e“striba en el reconocimiento del uso exclusivo de ésta, por lo que
es el titular la L'lnice“l persona que puede emplear licitamente esa marca en nuestro
pais para distinguir“productos 0 servicios para los que obtuvo dicho registro y, por
tanto, oponerse a cujalquier uso no autorizado que pueda realizar un tercero.

¥ JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit., Pag. 109.
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En suma, cuando una marca es registrable quiere decir que su uso no provoca
|

la comision de una infraccion administrativa o delito, por lo que al obtener un registro
| _ . . .
de marca se reconoce oficialmente al titular que ésta no invade derechos

previamente adqq‘iridos por un tercero.

En cuanto a‘i la marca carente de registro, estos autores consideran que la ley
de la materia otorba ciertas concesiones o derechos, tales como oponer el uso como
excepcién en infré‘lcciones de una marca igual o similar en grado de confusion a que
este registrada cd?n posterioridad a la fecha de primer uso, solicitar el registro de
marca, asi como e“l derecho de solicitar la nulidad de un registro que sea considerado
similar o idéntico \‘y que haya sido otorgado con postericridad a la fecha de primer

uso, tal y como lol establece la fraccién Il del articulo 151 de la Ley de la Propiedad

|
Industrial. \

Articulo 152.‘r El registro caducara en los siguientes casos:
\
[...] |

| . ~
.- Cuando I“a 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. “

Cabe sefialarlque a diferencia de la excepcion que se puede invocar ante una

solicitud de Infraccién, la cual se puede hacer en cualquier tiempo, la accion para
. . \ ; ~ .

solicitar la nulidad de un registro de marca es de tres afios contados a partir de la

|
fecha de la publicacion en la gaceta de la propiedad industrial, ya que de lo contrario
el derecho habra pr“escrito.

1.3.1-Fecha Ii‘agal, prioridad, fecha de primer uso.

De las prerrogétivas otorgadas por la ley al uso de las marcas, se puede afirmar

que se reconoce la fecha de primer uso, la fecha de prioridad y la fecha legal, las

\ 13



cuales derivan d*—; la prelacién de uso que tiene el titular de la marca, entendiendo

ésta como aquel“la preferencia otorgada en la propia legistacion, toda vez que se
considera que el %egundo agente posee un mejor derecho sobre el primero.

Sin embardo, cada una de las fechas mencionadas tiene caracteristicas
. .
particulares, mismas que se desarrollan por separado.

A.- Fecha lq‘gal.
\
|

[ . s s
En cuanto a la fecha legal es importante hacer la distincién entre los que se
. \ A . . .
entiende como fecha legal en el ambito nacional e internacional.

\

La fecha legal indicada en la Ley de la Propiedad Industrial es entendida en el
\

articulo 121 comoiel momento en el que se presenta ante el Instituto Mexicano de la
|

Propiedad Industrial la solicitud de registro de marca, siempre y cuando satisfaga los

|
requisitos del examen de forma, constituyendo en ese momento la prelacion entre las
|

demas solicitudes“ posteriores que sean idénticas o semejantes en grado de
confusion para pro‘teger los mismos o semejantes productos o servicios, ya que de lo

contrario, la fech? legal se perfeccionarad cuando se hayan satisfecho dichos

requisitos.® “

Por su parte, “Ia fecha legal o depésito nacional, en el terrenc internacional, en
materia de Propieqad Industrial se entiende como todo depédsito que sea suficiente
para determinar la “fecha en la que la solicitud fue depositada en el pais de que se
trate, cualquiera qpe sea la suerte posterior de esta solicitud. A continuacion se

frascribe el articulo “4 de la Convencién de Paris que confirma lo anterior:

Articulo 4.- a“a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos
industriales, m%\rcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.

G. Patentes: di“visién de la solicitud

? Ley de la Propiedad Industrial, 1994,



T

A !

|
1) Quien hl‘gbiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencion, d‘e modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca
de fabrica é de comercio, en alguno de los paises de la Unién o su
causahabien‘te, gozard, para efectuar el depdsito en los otros paises, de

|

un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el
\

presente. |

2) Se recond‘ce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que
tenga valor “de depdsito nacional regular, en virtud de la legislacion

nacional de“ cada pais de la Unidbn o de tratados bilaterales o

multi!aterales“ concluidos entre paises de la Union.
|

3} Por depé‘sito nacional regular se entiende todo depdsito que sea
suficiente pan‘a determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada

en el pais de‘\que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta
solicitud. ‘\

|
B. ‘

|
En consecuer‘)cia, el depésito efectuado posteriormente en alguno de los
demas paises‘ de la Unién, antes de la expiracion de estos plazos, no
podra ser invélidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular,
por otro depés‘r,ito, por la publicacién de la invencién o su explotacion, por
la puesta a la ‘;venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo
de la marca, 3‘/ estos hechos no podran dar lugar a ningln derecho de
terceros ni a pinguna posesién personal. Los derechos adquiridos por
terceros antes ‘\del dia de la primera solicitud que sirve de base al derecho

|
de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislacion interior
de cada pais de la Unién.
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\
C. |

1) Los plazo“s de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para
las patentes/de invencion y los modelos de utilidad y de seis meses para

|
los dibujos 0 modelos industriales y para las marcas de fabrica o de

. \
comercio. |

i
2) Estos plaz‘cos comienzan a correr a partir de la fecha del depésito de la

primera solicitud; el dia del depédsito no esta comprendido en el plazo.
\
|

3) Si el l’Jltim?‘o dia del plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el

que la oﬁcina? no se abre para recibir el depdsito de las solicitudes en el
pais donde la proteccién se reclama, el plazo sera prorrogado hasta el
. . | .
primer dia laborable que siga.
|

|
4) Debera sen‘ considerada como primera solicitud, cuya fecha de depésito

sera el puntolde partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que
tenga el mism‘o objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del
parrafo 2) arri“ba mencionado, depositada en el mismo pais de la Unién,
con la condici‘én de que esta solicitud anterior, en la fecha del depdsito de
la solicitud pq‘:sterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin
haber estado“ sometida a inspeccién publica y sin dejar derechos
subsistentes, 3“/que todavia no haya servido de base para la reivindicacion
del derecho d‘é prioridad. La solicitud anterior no podra nunca mas servir

de base para la reivindicacion del derecho de prioridad.
\

|
D. ‘
|
|
1) Quien deseé‘a prevalerse de la prioridad de un depésito anterior estara
obligado a indi.“::ar en una declaracion la fecha y el pais de este depésito.

Cada pais dete“rminaré el plazo maximo en que debera ser efectuada esta

declaracion. “

| 16



2) Estas indicaciones seran mencionadas en las publicaciones que
‘Administracién competente, en particular, en las patentes

procedan de la
y sus descripcic‘ines.

\
3) Los paises de la Unién podran exigir de quien haga una declaracion de

prioridad la pre‘éentacién de una copia de la solicitud (descripcién, dibujos,

etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la
Administracién“que hubiera recibido dicha solicitud, quedara dispensada
de toda Iegali%acic')n y en todo caso podra ser depositada, exenta de
gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a

\
partir de la fecha del depdsito de la solicitud posterior. Se podra exigir que

vaya acompafiada de un certificado de la fecha del deposito expedido por

dicha Adminis#racién y de una traduccion.

4) No se podr".‘!m exigir otras formalidades para la declaracién de prioridad
en el momedto del depoésito de la solicitud. Cada pais de la Union
determinard las consecuencias de la omisién de las formalidades
previstas por\‘el presente articulo, sin que estas consecuencias puedan

exceder de Ia“pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriorm‘ente, podran ser exigidos otros justificativos.

\
Quien se pre\‘(aliere de la prioridad de un depdsito anterior estara obligado

a indicar el H‘umero de este depdsito; esta indicacion sera publicada en

las condiciones previstas por el parrafo 2) arriba indicadas.
\

E.
\

\
1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pais

en virtud de“ un derecho de prioridad basado sobre el deposito de un
modelo de dtilidad, el plazo de prioridad serd el fijado para los dibujos o

modelos indvrlstriales.




|
2) Ademas, este’? permitido depositar en un pais un modelo de utilidad en
virtud de un dérecho de prioridad basado sobre el depdsito de una

solicitud de paténte y viceversa.

Ningun pais de la Unién podra rehusar una prioridad o una solicitud de

F.

patente por ei motivo de que el depositante reivindica prioridades

\ :
mdltiples, aun ‘cuando éstas procedan de paises diferentes, o por el

motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades
contiene uno 5 varios elementos que no estaban comprendidos en la
solicitud o soliqitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condicion, en
los dos casos, de que haya unidad de invencién, segun la ley del pais.

|
En lo que se }efiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o

solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depdsito de la solicitud

posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones

normales. |

G. ‘

\
1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el

solicitante poHré dividir la solicitud en cierto nimero de solicitudes
divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud

\
inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

|
2) También pbdré el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud
de patente, chnservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha
de solicitud inicial v, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de
prioridad. Caha pais de la Union tendra la facultad de determinar las

condiciones en las cuales esta division serd autorizada.




|
" |

La prioridad no podréa ser rehusada por el motivo de que ciertos
elementos de la invencion para los que se reivindica la prioridad no
figuren entre Ia?‘ reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en
el pais de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la

solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pais en el
que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su eleccion, una patente

oun certificado‘ de inventor, daran origen al derecho de prioridad instituido

por el presente articulo en las mismas condiciones y con los mismos

efectos que la§ solicitudes de patentes de invencion.
\

2) En un pais“ donde los depositantes tengan derecho‘a solicitar, a su
eleccion, una |patente 0 un certificado de inventor, el que solicite un
certificado de i‘nventor gozara, conforme a las disposiciones del presente
articulo aplicaql)les a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad
basado sobrel el depésito de una solicitud de patente invencién, de

dad o de certificado de inventor.™

modelo de utili‘

Aunado a lo e‘mterior, los propios tribunales nacionales han establecido que en
virtud de que en lalfecha y hora de presentacion de la solicitud de registro de marca
se establece la prélacién si la fecha resulta anterior a la de un registro de marca,
procede la nulidad“del primero, toda vez que tiene un mejor derecho de uso'y, por
lo tanto, de acuerdo con el articulo 151, fraccion | de la Ley de la Propiedad

Iindustrial, el prime‘ro si podria solicitar la declaracion administrativa de nulidad del

segundo. \

1% Convenio de Paris para la Propiedad Industrial, 1979.
" Semario Judicial de la Federacion, 64 Sexta Parte, Pag. 57

19




En virtud de lo ‘ nterior y con la finalidad de brindar mayor seguridad juridica, la
Convencion Paris establece que cada pais queda obligado a indicar la fecha legal de
cada solicitud de registro de marca a fin de que pueda ser determinable el dia de
término para la presel,ntacic'm de la prioridad."?

B.- Prioridad. ‘

La prelacion qLe otorga la ley de la materia para la prioridad radica en los
Tratados |ntemaciorla|es suscritos por México, tan es asi que el propio articulo 117
de la Ley de la Proéiedad Industrial establece que cuando se solicite un registro de
marca en los plazo% que determinen los Tratados Internacionales o, en su caso, en

los seis meses sigujentes de haberlo solicitado en el pais de origen se reconoce la

fecha de presentacion del pais de origen.

Articulo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro
de los plazos\ gue determinen los Tratados Internacionales o, en su
defecto, dentrcT‘ de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros
paises, podra leconocerse como fecha de prioridad la de presentacion de

la solicitud en que lo fue primero.™

En este sentid}o la Convencion de Paris en su articulo 4, indica que la persona
que solicite un reg;;istro de marca en alguno de los paises de la Unidn o su
causahabiente, gozara para efectuar el depédsito en los otros paises, de un derecho
de prioridad, recon‘ociendo la fecha de presentacién en el pais de origen, siempre
que no sea prorrogable.

La Convenciéb sefiala expresamente que si el Ultimo dia del plazo es un dia
legalmente feriado p un dia en el que la oficina no se abre para recibir el depésito de

las solicitudes, éste sera prorrogado hasta el primer dia laborable que siga.

‘2 Idem
'* Ley de la Propiedad Industrial, 1994
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El plazo de prioridad de marca mencionado sera de seis meses, el cual se debe
contar a partir de la fecha del depésito de la primera solicitud; el dia del depdsito no
esta comprendido en el plazo.

Ahora bien, se debe considerar como primera solicitud, aquella cuya fecha legal
sea el punto de partida del plazo de prioridad, lo que significa que aunque se
presente una nueva solicitud en el pais en que se pretende reclamar la prioridad esto
no tiene como consecuencia un nuevo plazo o una ampliacion de éste, excepto que
la primera solicitud haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado
sometida a inspeccion publica y sin dejar derechos subsistentes, y que todavia no
haya servido de base para la reivindicacion del derecho de prioridad. La solicitud
anterior no podra nunca mas servir de base para la reivindicacion del derecho de
prioridad.

En el entendido del derecho de prioridad se puede hablar de uno de los
mayores logros de la cooperacion internacional en materia de propiedad industriai,
pues gracias a este derecho otorgado a través de la Convencién de Parfs, se puede
respetar algunos de los efectos que derivan de haber presentado una solicitud de
registro de marca en pais firmante, con cierta temporalidad para ser reclamada en
cualguiera de los otros paises de la Union.

En este entendido, es indiscutible que el derecho de prioridad, tal y como fue
adoptado en el Convenio de Paris en sus inicios, representa uno de los estandartes
en el sistema de proteccion a la propiedad industrial en todo el mundo.

Por ofro lado, el articulo 118 de la Ley de la Propiedad industrial establece ios
requisitos formales necesarios para ejercer el derecho de prioridad, los cuales se
pueden sintetizar en hacer mencion en la propia solicitud de registro de marca de la
prioridad reclamada, indicando el pais de origen y la fecha legal de ésta; que no
pretenda aplicarse a un numero mayor de productos o servicios que la original y que
dentro de la los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud se cumplan
con los requisitos mencionados de los Tratados Internacionales. En caso de que
IMP! lo considere podra exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de

la fecha de introduccion, los documentos justificativos que juzgue necesario.

21




Articulo 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo

anterior se deberan satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicit?r el registro se reclame la prioridad y se haga constar el
pais de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

.- Que la soILcitud presentada en México no pretenda aplicarse a
productos o ser‘vicios adicionales de los contemplados en la presentada

en el extranjero, en cuyo caso la prioridad sera reconocida solo a los

presentados enlel pais de origen;

lil.- Que dentrc% de los tres meses siguientes a la presentacién de la
solicitud se cumplan los requisitos que sefialan los Tratados
Internacionales,Testa ey y su reglamento, y

IV.- (Se deroga):.14

En suma, el derecho de prioridad es adherido de un derecho establecido en otro
pais, por lo que se 4uede afirmar que tiene un caracter de reconocimiento, el cual si

se ejerce en los térTinos antes mencionados tiene un caracter internacional para la
explotacion de una marca.

Es preciso se}ﬁalar que los lineamientos establecidos por el articulo 118
anteriormente citad?, deben de cumplirse a cabalidad para que el derecho de
prioridad pueda surtir todos sus efectos legales.

Asimismo, es !importante el mencionar que el Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, establece condiciones adicionales en su articulo 60, al
mencionar que el solicitante del registro de marca que reclame un derecho de
prioridad, debera dle satisfacer los requisitos que en el mismo se enumeran, los
cuales consisten en‘ sefialar en la solicitud el nimero de la solicitud presentada en el

pais de origen, exh‘ibir el comprobante de pago, asi como exhibir en el término de

4 Ley de la Propiedad Industrial, 1994




tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud, una copia certificada de la
solicitud de registro de marca presentada en el pais de origen y en su caso la

traduccion correspondiente.

C.- Fecha de primer uso.

La posibilidad de declarar la fecha de primer uso de una marca es adoptada en
virtud del sistema mixto establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que
en el articulo 113 fraccién 1l de dicha ley, se menciona que en la propia solicitud de
registro de marca se debe establecer la fecha en la que por primera vez se usoé la

marca y que una vez que es declarada no es modificable.

Articulo 113.- Para obtener el registro de una marca debera presentarse

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

l.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Il.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,

innominado, tridimensional o mixto;

.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser
modificada ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A
falta de indicacion se presumira que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y

V.- Los demas que prevenga el reglamento de esta Ley.'

* Ley de la Propiedad Industrial, 1994




La ley continda indicando que en caso de que no se declare la fecha de primer
uso, se considerara que la marca propuesta a registro no ha sido usada con
antelacion a la solicitud.

La indicacién de la fecha de primer uso, establecida en la fraccion il del citado
articulo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un dato trascendental en la
constitucion y vida del registro de marca, pues de no ser exacto el dato mencionado
se puede incurrir en la causal de nulidad establecida en la fraccion 11l del articulo 151
de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice: “...obtener el registro con
base en declaraciones falsas o inexactas...”

Ahora bien, la finalidad de esta declaracion tiene sentido si se considera que el
uso de una marca, aunque no se encuentre registrada constituye derechos para su
titular, es decir, la prerrogativa que concede la ley de la materia a la persona que ha
usado una marca con antelacion es la propia prelacion sobre los demas registros de
marca que pudieran ser semejantes en grado de confusion al del titular.

En otras palabras, si una persona obtiene un registro de marca similar en grado
de confusién y que protege los mismos o similares productos a aquella persona que
cuando solicita el registro de marca declara y prueba en litigio un uso previo,
prevalecera el de éste, aun y cuando el registro nulo tenga una mejor fecha legal.

(Articulo 151, fraccion Il, Ley de la Propiedad Industrial).

1.4.- Examen de forma.

El examen de forma al que se refiere presente apartado encuentra su
fundamento en el articulo 119 de la ley de la materia, la cual establece a la letra lo
siguiente:

"Articulo 119- Recibida la solicitud, se procedera a efectuar un examen de

forma de ésta y de la documentacién exhibida, para comprobar si se

cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento”.16

1 Ley de la Propiedad Industrial, 1994,




?‘—

Es importante sefalar que la expresién "examen de forma” proviene de una
manera coloquial de llamar a un andlisis de los elementos de la solicitud que no
guardan relacion directa con la viabilidad de la denominacién, imagen, o forma que
se solicita, esto es que dentro de este andlisis se estudiara la documentacién que
exige la Ley de la Propiedad Industrial se encuentre presentada con las formalidades
establecidas en la propia ley, a saber: Nombre, nacionalidad y domicilio del
solicitante; el signo distintivo de la marca, mencionando su caracter nominativo,
innominado, tridimensional o mixto; la fecha de primer uso de la marca, la cual no
podra ser modificada ulteriormente, o fa mencién de que no se ha usado, estar
debidamente firmada en todos sus ejemplares, utilizar el formato oficial, el cual debe
ser aprobado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaria de
Estado que debié ser publicada en el Diario Oficial de la Federacion, asi como
presentar el nimero de ejemplares y los anexos que establezca el propio formato,
acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberan ser
legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio, sefialar
domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio nacional, acompanfarse el
comprobante de pago de la tarifa correspondiente, acompaniarse la correspondiente
traduccion al idioma espafiol de los documentos escritos en idioma distinto que se
exhiban con la solicitud o promocién, acompafarse de los documentos que acrediten
el caracter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados representantes
legales, acompafiarse la legalizacion de los documentos provenientes del extranjero,
cuando proceda."’

De no cumplirse con todos los requisitos sefialados se requerird al promovente
por una sola vez para que subsane los posibles errores u omisiones, otorgando un
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificacion, prorrogable por
otros dos meses de acuerdo con el articulo 122-bis de la ley en comento.

Ahora bien, de acuerdo con los articulos referidos en el parrafo que antecede,
en caso de que no sean subsanados los errores u omisiones en la solicitud de

registro de marca, se establece como sancion que ésta se considere como

17 JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit., Pag. 252.




abandonada y, en consecuencia, la pérdida de la expectativa de derecho de la que
pudiera ser acreedor el titular de la marca, asi como la fecha legal, de la que se

hablé anteriormente.

1.5.- Examen de fondo.

El examen de fondo inicia una vez que son cubiertos todos los requisitos
mencionados en el examen de forma, tal como lo establece el articulo 122 de la Ley

de la materia.

“Articulo 122. Cumplido examen de forma se procederd a realizar el
examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en términos

de esta ley.
wi8

Para determinar si una marca es registrable se debe atender a una
interpretacion de caracter negativo del articulo 90, el cual contiene en sus diecisiete
fracciones el catalogo de prohibiciones por los que un signo distintivo no debe ser

registrado, las cuales se pueden sintetizar en seis grandes apartados.

Falta de distintividad.
Descriptividad.
Signos prohibidos.

Induccion a error o confusion

o~ D=

Afectacion de derechos previamente reconocidos.

18 Ley de la Propiedad Industrial, 1994.
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A contrario sensu, se pueden discernir los siguientes principios basicos que
deben tener las marcas para que éstas puedan ser consideradas como registrables
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es importante destacar que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene ya un
precepto que otorgue al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial facultades para
manifestar objeciones al registro en otro momento que no sea en el examen de
forma, por lo que en ausencia de esta facultad expresa por parte de la Ley, debe de
considerarse como invalido el oficio que se emita por parte de la autoridad después

de este momento.

1.5.1.- Distincién.'®

Se puede decir que en este principio concurren todas las corrientes sobre la
teoria marcaria, en virtud de que la propia naturaleza de la marca estriba en su
distintividad, entendida ésta como aquella denominacion o figura identificable del
producto o servicio al indicar el origen de manera que evite toda confusion con los
demas productos o servicios del mercado.

En este orden de ideas se puede afirmar que un signo distintivo no debe
consistir en colores aislados, figuras geométricas aisladas u otras que de manera
simplista pretendan ser protegidas, ya que no constituyen ninguna diferencia o
distincion frente a otros productos.

Lo anterior, de conformidad al articulo 87 de la propia Ley de la Propiedad
Industrial, toda vez una marca no puede ser objeto del uso exclusivo si no es
“original”, esto es, reunir los requisitos de novedad y de especialidad, los cuales son

la esencia de la marca y que se trataran a continuacion.

Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios

podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los

! RANGEL MEDINA, David, Op. Cit, Pag, 184.
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servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se

obtiene mediante su registro en el Instituto.?”

A. - Especialidad.?!

Especialidad de una marca fundamentalmente se refiere a que ésta debe ser el
signo individualizador de los productos o servicios que los comerciantes ofrecen, tal

como lo expresa el autor Poulliet, citado por el maestro David Rangel Medina:

"su naturaleza debe ser tal que no se confunda con ofra que pueda ser

reconocida facilmente”.

Por lo tanto, de conformidad con el articulo 57 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, el espectro de proteccién de una marca sélo debera abarcar los
productos o servicios de una clase por cada solicitud. En efecto, la solicitud de marca
propuesta a registro no debe incluir mas que los productos o servicios pertenecientes
a una misma clase.

Ahora bien, en la practica en la mayoria de las ocasiones el solicitante pretende
todos los productos o servicios de la clase y de esta manera impedir que un tercero
solicite una marca similar para productos o servicios de esa misma clase ya que de
la redaccion de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que con que la marca
este en uso en uno de los productos o servicios sera suficiente para su renovacion y
para que no proceda su caducidad.

Es importante sefialar que existe una excepcidn a este principio, el cual aduce a
las marcas notoriamente conocidas, el cual pretende proteger a su titular para que un
tercero no se aproveche del prestigio, calidad y procedencia que el primero a
conseguido a partir del tiempo e inversién, mientras que el segundo pretende

asegurar un lugar en el mercado sin haber realizado ninguna de las caracteristicas

1 ey de 1a Propiedad Industrial
?! Tbidem, Pag. 190.
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anteriores. Por otro lado, se asegura que el consumidor en realidad esta adquiriendo
el producto o servicio que es conocido y no aquel que se esta ofreciendo con el
objeto de confundir al pdblico en general.

Tan es asi que en las modificaciones al Convenio de Paris en su articulo 6-bis,

indica que los paises miembros adquieren los siguientes compromisos:

¢ Negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra
notoriamente conocida;

o Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de
una marca notoria;

e Prohibir el uso indebido de una marca notoria.?

B.- Novedad.?

El multicitado autor Rangel Medina indica que este elemento es tan esencial
como el de la especialidad, ya que sin éste no hay marca, es decir, el caracter
novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente en relaciéon con las
demas marcas que se encuentran en el mercado, por lo que afirma que sdlo puede
considerarse novedosa en tanto no exista un registro sobre la marca, de lo contrario
se puede afirmar que carece de novedad.

La afirmacién hecha en el parrafo que antecede no es absoluta, en virtud de
que continda explicando que basta que la marca difiera de la de sus competidores,
esto es que no es fundamental que la marca nunca haya sido dada a conocer, sino
que no haya sido usada para proteger productos o servicios de otra industria,
empresa o establecimiento del mismo género o rama o, en su defecto, que no se
encuentre vigente y surtiendo plenos efectos legales. En suma, para que una marca

se considere novedosa no debe ser conocida previamente por el pablico consumidor

2 RANGEL MEDINA David, Op. Cit, Mc Graw Hill, lera. Ed., 1998, Pag, 71-73.
# Ibidem, Pag, 193,
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como un signo distintivo de una empresa competidora o si lo fue, no se encuentre
vigente y surtiendo plenos efectos legales.

En este sentido, a través de una tesis, la Corte ha establecido los pardmetros
para determinar la novedad de una marca, indicando que este examen debe atender
a su conjunto, esto es al efecto que produzcan en el sentido global de la marca,
tomando para tal efecto el analisis grafico, fonético e ideoldgico (es decir, a las ideas

se sugieren) que producen.?*
1.5.3.- Licitud. ®

La licitud referida es aquella que indica que ningln registro de marca debe
contravenir las disposiciones de la propia ley, en especial de la derivada del propio
articulo 90 en analisis, ya que de actualizarse alguna de las diecisiete fracciones
establecidas en este articulo, seria condicién suficiente para que la marca registrada
se encontrara viciada de nulidad de conformidad con la fraccién primera del articulo
151 de la ley de la propiedad industrial, situacién que evidentemente sélo se tipifica
en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya otorgado
alguna marca contraviniendo esta normativa.

El hecho de que se cuestione la legalidad de un registro, encuadra en la

fraccién primera del mencionado articulo 151 de la ley de la propiedad industrial.
1.5.3.- Veracidad.?®
La veracidad tiene como finalidad proteger al publico consumidor, lo que implica

que un registro de marca no debe inducir al error sobre el origen o calidad de los

productos o servicios ofrecidos.

# Apéndice de 1995, tomo III, parte TCC, tesis 698, Pag. 514.
% Ibidem, Pag. 196.
% Tbidem, Pags.197.
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En este -apartado se observa nitidamente el orden publico al que esta sujeto la
ley de la materia, por lo que se puede concluir que los derechos y obligaciones
entrafiadas en la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran contenidos en el
registro de marca como tal y no al producto que comercializa una persona fisica o

moral, es decir, la suerte de la marca no es dependiente del producio que se ofrece.

1.6.- Legislacion Vigente sobre el registro de marca.

El otorgamiento de un registro de marca, se da como una consecuencia juridica
una vez que la solicitud de registro de marca ha superado el examen de fondo y de
forma realizado por el examinador en turno en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Este otorgamiento se consagra con la emision de un certificado de registro, en
donde se hace constar la fecha legal o fecha de presentacién, la fecha en que se ha
otorgado el registro, en su caso si existiera, la fecha de primer uso, la denominacién
solicitada a registro, y/o el disefio solicitado como marca, y los datos generales como
el nombre del titular, la clase en que se solicito y los productos o servicios que se van
a proteger u ofrecer, segln sea el caso con dicha marca.

Una vez comentado lo anterior, procederemos a realizar un analisis de los
articulos 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecen los
lineamientos del examen de forma y del examen de fondo.

1.6.1.- Analisis de los Articulos 125, 126.

El articulo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial indica que una vez realizado
el tramite de solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se
expedira el titulo. ContinGa indicando que en caso de que el Instituto niegue la

solicitud de registro, lo comunicara expresando los motivos y fundamentos legales de

su resolucion.




Articulo 125.- Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los
requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara
por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales

de su resolucion. %’

De lo anterior se desprenden los dos Unicos resultados a los que puede llegar
instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tras realizar el procedimiento examinado
en el presente capitulo, esto es el otorgar el registro de marca o el negario.

Ahora bien, en la practica se ha llegado a usar en forma coloquial el término
“concesion”, lo cual desde un punto de vista técnico-juridico parece inexacto, en
virtud de que la naturaleza del registro de marca como ha quedado debidamente
explicado en el apartado que antecede, no es el una concesién, ya que este término
es relativo al acto administrativo mediante el cual el Estado otorga a un particular la
asignacién de un servicio publico, como por ejemplo los establecimientos para
verificar a los automoviles, los cuales deben cumplir con fas normas ambientales
aplicables.

Ciertamente, el términc idoneo para mencionar el acto por el que se declara el
registro de marca es el “otorgamiento de certificado de registro de marca”.

En cuanto a la referencia que hace el citado articulo sobre la negativa, cuando
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considera que la marca no es
registrable por cualquiera de los motivos expresados, éste debe fundar y motivar su
resolucion, ya que de lo contrario se atentaria conira la propia Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en la practica la expedicion de negativas de marca es
practicamente inexistente, en virtud de que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial no tiene personal en este Departamento, por lo que Unicamente se

“propone a negativa”, lo que derivado de la falta de pronunciamiento por parte del

%7 L ey de la Propiedad Industrial, 1994.
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ocasiona una lesion en la esfera de
derechos del solicitante, asi como algunas veces la afectacion de terceros que
pretendan un registro de marca.

Lo anterior es derivado a que si a un tercero le es citada como anterioridad
oponible una solicitud de marca que se encuentra en propuesta a negativa, éste no
tiene accion o recurso alguno contra aquella solicitud, dejando al promovente en
estado de indefension.

Otro de los problemas en que se incurre al no declarar la negativa de una
marca es que se viola el-derecho de peticion establecido en el articulo 8° de la
propia Constitucion de nuestro pais, el cual indica en su parte conducente que a toda
solicitud hecha de manera respetuosa, formal y por escrito del gobernado a la
autoridad corresponde una contestaciéon de la misma forma por parte de ésta en un
tiempo razonable.

Mucho se ha discutido sobre la interpretacion de cuanto tiempo resulta
razonable, pero al ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un organismo
de la Administracion Publica Federal le es aplicable el articulo 17 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo que establece un plazo de fres meses para dar la
contestacién correspondiente, de lo contrario se entenderan las resoluciones en
sentido negativo al promovente. Término que acorta el plazo que la Corte habia
establecido que era de cuatro meses para que la dependencia o autoridad diera
contestacion a lo solicitado, plazo en el que de no contestarse se lesionaria la

garantia de peticion establecida en el articulo 8 Constitucional.

DERECHO DE PETICION. LA AUTORIDAD SOLO ESTA OBLIGADA A
DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TERMINO AL
GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO.
La interpretacion del articulo 8o. de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos permite sostener que a toda peticion escrita de los
gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en

breve término, a fin de evitar que ignoren la situacion legal que guarda
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aquélla; empero, el derecho de peticién no constrifie a la autoridad a
resolver en determinado sentido, sino sélo a dar contestacién por escrito y

en breve término al peticionario.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revision 458/2006. Roberto Soldrzano Peralta. 8 de febrero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Raul Molina Torres. Secretaria:

Rosa Isela Pedroza Navarro.

Por otro lado, el articulo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial indica los
requisitos que deben contener los titulos de registro de marca, esto es con la
finalidad de estandarizar la informacion, asi como facilitar su manejo y consulta.
Asimismo, se cumple con el requisito de la fecha de presentacion que obliga la
Convencion de Paris, ya que en la fraccion VI se establece la obligacién de
mencionar la fecha legal, la prioridad reconocida y de primer uso, asi como la fecha

de expedicién del propio titulo.

Articulo 126.- El Instituto expedira un titulo por cada marca, como
constancia de su registro. El titulo un ejemplar de la marca y en el mismo

se hara constar:
1.- Namero de registro de la marca;
Il.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa,

innominada, tridimensional o mixta;

lil.- Productos o servicios a que se aplicara la marca;

V.- Nombre y domigilio del titular;




V.- Ubicacion del establecimiento, en su caso;

V1.- Fechas de presentacién de la solicitud; de prioridad reconocida y de

primer uso, en su caso; y de expedicion, y

VIl.- Su vigencia.

Por tanto, una vez que ese Instituto ha otorgado el registro para una marca a
favor de una persona y que de conformidad con el articulo 127 de la Ley de la
Propiedad Industrial éste ha sido publicado en Gaceta del Instituto, el titular de dicho
registro lo puede hacer valer contra terceros, en virtud de que éste tiene el derecho

exclusivo de explotacién sobre el signo distintivo que se trate.

Articulo 127.- Las resoluciones sobre registros de marcas y sus

renovaciones deberan ser publicadas en la Gaceta.

1.6.2.- Naturaleza del Registro de marca.

Para determinar la naturaleza del registro de marca es importante indicar que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un érgano desceniralizado con
Personalidad Juridica y Patrimonio propio de la administracién publica Federal, el
cual es el encargado de otorgar €l registro de una marca.

Sin embargo, es importante recordar que no toda la actuacion de la
administracion es expresada a través de actos administrativos, ya que en ocasiones
tales actos no rednen las caracteristicas de éstos.

En virtud de lo anterior, se puede conceptualizar al acto administrativo en
aquella “declaracion unilateral y concreta del érgano ejecutivo que produce efectos
juridicos directos inmediatos”. Asimismo, Oscar Romero define al acto administrativo

como:
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" . manifestacion unilateral y externa de la voluntad que expresa la
decision de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la

potestad publica."*®

De acuerdo a las definiciones antes aiudidas, se concluye que el acto que
realiza Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al expedir un titulo de registro de
marca reune todas las caracteristicas para ser considerado un acto administrativo.
No obstante tal afirmacién, no todos los actos administrativos tienen las mismas
caracteristicas.

En este sentido, el autor Gabino Fraga realiza una clasificacién detallada sobre
los actos administrativos, por lo que tal y como el citado autor indica se puede hacer
una division de conformidad a su naturaleza, las dos categorias son los actos
administrativos materiales y los actos administrativos juridicos, siendo que los
primeros no producen ningln efecto, mientras los segundos si generan
consecuencias de Derecho.

A mayor abundamiento, los actos materiales implican consideraciones acerca
de la técnica de los mismos que son ajenos al derecho, es decir, son elementos que
integran el procedimiento de formacion de otros actos y que son relativos a la
constitucion o medios de ejecucion de estos, mientras los juridicos producen efectos
de Derecho de manera inminente.

Desde un punto de vista de la voluntad, se pueden dividir en aquella en la que
participa una voluntad Unica, la cual conserva este caracter, aun y cuando en el
procedimiento previo a su emanacion se hagan necesarios otros actos de voluntad,
tales como opiniones, consultas, juicios técnicos, etc., y aquellos actos formados por
un concurso de voluntades que son actos en los que intervienen dos o mas
voluntades que pueden ser, entre otros, actos colegiales, los cuales consisten en un
organo Unico constituido por varios miembros o actos complejos, estos se refieren a

aquellos en los que participan varios érganos de la Administracién Publica.

% DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humbetto, LUCERO ESPINOZA, Manuel Compendio de Derecho
Administrativo, Segunda Edicidn, Editorial Porrta, 1997.
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Aungue no existe una linea de perfecta separacién entre ambas, si se parte de
fa voluntad creadora del acto, éste puede ser de indole discrecional, obligatoria,
reglado o vinculado. A diferencia de las demas formas que sélo constituyen la
ejecucion de la Ley, el cumplimiento de una obligacién que la norma impone a la
Administracion cuando se han dado determinadas condiciones de hecho, indicando
la forma y el momento en la que el 6rgano debe actuar, la discrecionalidad de la
voluntad creadora tiene lugar cuando la Ley deja a la Administracion un poder libre
de apreciacion para decidir si se debe obrar, abstenerse o en que momento debe
obrar o como debe obrar, dejando al arbitrio del érgano para determinar el contenido
que se va a dar a dicha actuacién.

Desde un punto de vista del radio de accion, se pueden mencionar dos
categorias basicas, las cuales consisten en actos internos y actos externos. Los
primeros son aquellos que son fundamentalmente materiales aunque conforme a las
reglas de derecho, constituyen la vida interna de la administracién, como las
circulares, instrucciones, entre otros. Los segundos, son aquellos por medio de los
cuales se realizan las actividades fundamentales del Estado, prestar servicios que
son propios de su cargo, mantenimiento del orden publico o controlar y ordenar la
accion de los particulares.

Por razén de su finalidad, pueden ser preliminares y de procedimiento, en
decisiones o resoluciones y en actos de ejecucién. En cuanto al primer grupo, asi
como el tercero, son también llamados instrumentales, en virtud de que s6lo son un
instrumento para realizar los actos, o sea son medios para alcanzar los actos del
segundo grupo, por lo que se deduce que los actos de decisién o resolucidn son
aquellos en los que tienden a dar por terminado o a imponer una determinada
situacion juridica.

Por (itimo, de acuerdo a su contenido, los actos administrativos pueden
clasificarse en los que estan directamente destinados a ampliar la esfera juridica de

los particulares, los que estan destinados a restringir la esfera juridica de los
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particulares y finalmente aquellos que hacen constar la existencia de un estado de
hecho o de derecho.?®

En virtud de la clasificacién del acto administrativo antes aludida, la naturaleza
del registro de marca es de caracter juridico, en virtud de que puede llegar a invadir
la esfera de derechos de terceros como el derecho exclusivo de explotacion
mencionado en el presente capitulo, dicho acto es simple, ya que esta formado por
una sola voluntad, es decir, interviene solo la voluntad del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

En cuanto a la voluntad creadora, aunque no se encuentre plenamente
identificada en los actos administrativos, ésta se puede encuadrar como un acto
regulado, toda vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la
propia Direccion Divisional de Marcas tiene plena potestad para otorgar o negar el
registro de marca, en virtud de que la Ley de la Propiedad Industrial establece los
pasos y condiciones del procedimiento respectivo, por lo que su facultad es amplia e
identificable como un acto administrativo regulado.

Por lo que respecta al punto de vista del radio de accion, de acuerdo a lo
expuesto en los parrafos que anteceden parece claro que éste es de indole externo,
asi como el hecho de que ia finalidad de otorgar un registro de marca es el decidir si
ésta reline los requisitos de Ley y, de esta manera, dar por terminado el estudio de si
una marca es susceptibie de explotacién Gnica o no, por lo que se concluye que este
acto administrativo es una decision del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A este respecto resuita importante el resaltar que ei Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial a Gltimas fechas ha comenzado a negar el registro de marcas

- que cubren los requisitos establecidos por la Ley de la materia, basando este tipo de

ilegales resoluciones en un absurdo criterio en donde ademés de incumplir con Ia
Ley de la Propiedad Industrial sobrepasa sus funciones.
Siguiendo con esta misma tematica, por razén de su contenido resulta evidente

que si ese Instituto otorga el registro de marca a favor de un particular, el acto de

** FRAGA, Gabino, “Derecho Administrativo”, Editorial Porraa, edicién 42°, Pags. 229, 1994.
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otorgamiento amplia la esfera juridica de dicho Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y que en caso de que este registro sea negado no los disminuye, toda vez
que en principio no existié detrimento alguno en la esfera juridica o patrimonial del

solicitante.

1.7.- La Nulidad.

La nulidad de un registro de marca se perfecciona cuando se cumplen con
todos los requisitos de alguna de las cinco fracciones consagradas en el articulo 151
de la Ley de la Propiedad Industrial, y aunque los efectos de ésta seran tratados en
el capitulo il del presente trabajo es importante hacer algunas reflexiones sobre en

que casos procede la nulidad de un registro de marca.

“ARTICULO 151.- El registro de marca seré nulo cuando:

|.- Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta ley o
la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accién de nulidad no podra
fundarse en la impugnaciéon de la representacion legal del solicitante de

registro de marca

Il.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pais o en el extranjero con antelacion a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o semejantes productos o servicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una
marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha
de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el

que la registré;
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IIL.- El registro #e hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos

en la solicitud; |

\
IV.- Se hayal otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor ofro que se considere invadido, por
\ . . o
tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusion y se

aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, %al representante, el usuario o distribuidor del titular de una
marca registrax‘da en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grado de confusion, sin el
consentimientt‘ﬁ expreso del titular de la marca registrada. En este caso el
registro se rep“utaré como obtenido de mala fe.
|

El plazo para “ejercer las acciones de nulidad sera de 5 afios, contados a
partir de la fecha de publicacién de la Gaceta de la Propiedad Industrial,

excepto la fraccion | y V, las cuales pueden ser en cualquier tiempo y la

fraccion Il que sera de 3 afios.”™

\
. | . .,
La primera causal de nulidad expresa una declaracion general respecto a la

nulidad de un reg“istro de marca, es decir, esta fraccién versa fundamentalmente
sobre la licitud de Iﬁa misma, pero es tan amplia que de su redaccién se puede afirmar
que cualquier irreg‘;ularidad en el procedimiento de su registro sera suficiente para
actualizar el supué‘sto, por lo que en estas ocasiones cuando el Instituto Mexicano de
la Propiedad Indl‘ustrial otorga el registro para una marca, ésta ya se encuentra
viciada de nulidadi

Con base én esta fraccién, el actor puede invocar cualquier omision o

. . | o . .
irregularidad en el procedimiento de registro de marca o, en su defecio, cualquiera de
|

™ Ley de la Propiedad Industrial.




" las prohibiciones establecidas en el articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial la

nulidad de éste.

De la fraccién II‘ del articulo en comento se deduce claramente el sistema mixto
de la regulacion en materia de propiedad industrial, toda vez que establece que
cuando un sujeto tiehe un mejor derecho sobre el uso de un registro de marca, ya

‘o \ . . ;
sea en México o en el extranjero, procedera la nulidad del segundo.

o - ; . ~
La prescripcién para solicitar la nulidad de un registro de marca es de tres anos,

mientras que la excepcion se puede hacer valer en cualquier momento.
En cuanto a la fraccion I, tampoco existe restriccion en cuanto a que datos son
aquellos en los que se debe considerar un registro de marca nulo, por lo que se debe

entender que cualqt‘;iera de los datos ofrecidos en la solicitud puede ser suficiente

para actualizar el supuesto normativo.
De lo anterior; se desprende que el supuesto en comento es un hecho de

caracter negativo, esto quiere decir que la persona que esta obligada a probar que

los datos ofrecidos‘son los correctos es el demandado, ya que el demandante se

. . .
encuentra nmposiblh‘tado para probar los extremos de esta accion.®!
Sin embargo, (el actor debera ofrecer todas las pruebas convenientes para

probar la presuncién que reclama, ademas de que durante el procedimiento se

debera acreditar qL‘le los datos ofrecidos fueron de mala fe, ya que tal y como lo
establecen los tribu“nales federales de nuestro pais, “importa un actuar de mala fe y
en este orden, no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se
sefalen datos "fals‘ps o inexactos" para que la causal que no se ocupa se actualice
sino que es menester, ademas, que se demuestre que esos datos "Falsos o
inexactos” son exp‘resados de mala fe para obtener un derecho, en afectacion de los
derechos de un t“ercero titular de ofra marca registrada o no, impidiéndole la
obtencién de los ()eneﬁcios que consagra la Ley de la materia, o bien que se
demuestre, que la 7;solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la

disposicién de 4nimo de quien realiza cualquier acto juridico con el proposito de
|

3 Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Tercera Parte, Sala auxiliar, Seccién Primera, pag. 100, 1974.




' obtener una ventaja linjusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que

constituyen los dato‘s falsos de una solicitud de registro marcario son una mera
diferencia de dias efv la fecha de primer uso de la marca estando probado que la
parte a quien se le atribuye la expresion de datos falsos, usé la marca con mucha

anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso no se actualizé la

hipétesis de la fraccién en comento.”*

La fraccion 1V c“iel articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se presenta
con gran regularidaq en la practica, ya que es esta causal aquella que se invoca en
caso de que el titular de un registro de marca considera que sus derechos de

propiedad industrial son afectados por un tercero.
Ahora bien, pa\'a que el titular de este registro de marca obtenga la nulidad del

registro que consid‘Fra invasor de sus derechos, es importante probar la falta de
novedad del segundo, es decir, la similitud de las marcas, asi como probar la relacion
entre productos y/o servicios que guardan ambos registros.

Es importante ‘destacar que a primera vista parece duplicarse este supuesto de
nulidad con la fracc‘T‘ién XVI del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sin
embargo, al realizar un andlisis mas profundo de esta hipétesis se puede apreciar
que la fraccién en|comento no contiene factores subjetivos, es decir, el error, la
inadvertencia o la diferencia de apreciacion, por lo que en esta fraccién a través del
analisis marcario s‘e debe establecer alguna de las condiciones establecidas en la

\
fraccion IV del articylo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por ultimo, la fraccién V de las causales de nulidad es establecida por virtud de
una persona que gor su posicion privilegiada derivada de una relacién de negocios
con una otra titularl de registros en el extranjero, se aprovecha de quien tiene este
legitimo derecho d“e propiedad industrial apropiandoselo de mala fe y registrandolo
en México; fo que se traduce en que un legitimo titular es despojado de los derechos

de sus marcas en el extranjero, precisamente por parte de aquella persona en que, al

menos en teoria, lé es de confianza.

32 Semanario Judicial de la Federacion, Epoca 8, t. VI, Segunda parte 1; p. 198.




Finalmente, y L manera de conclusiéon podemos decir que conocemos los
principios rectores dﬁél registro y obtencion como tal de una marca, pudimos precisar

cual es la autoridad competente para conocer, otorgar o negar un registro de marca,

- asi como los requisitos de forma y de fondo para considerar que una marca es

registrable ono y fin?lmente comenzamos a introducirmnos en las posibles causales de

su nulidad y el derecho de prioridad.




CAPITULO DOS.- PANORAMA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
SU LEGISLACION VIGENTE

En este capitulo, entraremos al andlisis de diversos temas y conceptos que
dan origen a la legislacion actual, asi como de su aplicacion hasta el dia de hoy,
llevando de la mano a los titulares de una marca a su debida y legal proteccion
conjuntamente con las hipotesis otorgadas por el legislador para su proteccion frente
a terceros.

La propiedad Industrial es una de las dos ramas en que se divide la propiedad
intelectual, que son la Propiedad Intelectual en estricto sentido y fa Propiedad

Industrial como ya lo mencionamos anteriormente, la cual a su vez se subdividen de

la siguiente manera:

La propiedad Industrial puede ser definida de diversas formas de acuerdo con
los distintos doctrinarios. En este sentido, a continuacién se presentan algunas

definiciones de lo que se entiende por Propiedad Industrial:
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“Un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos juridicos o
leyes, que tienden a garantizar la suma de los derechos deducidos, de la
actividad industrial o comercial de una persona y asegura la lealtad de la

concurrencia industrial y comercial™?

“En general, la Propiedad Industrial abarca todas aquellas acciones del
ingenio humano, que se generan y utilizan en las actividades productivas,
industriales o de comercializacion de bienes y productos, que son
susceptibles de aportar un beneficio econdmico a sus creadores y un

mayor bienestar al pablico usuario o consumidor’*

Esta rama de la Propiedad Industrial, se encuentra regulada principalmente por
la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. Comprendiendo los siguientes
aspectos de acuerdo con la propia Ley de la materia, y el cuadro sefialado

anteriormente.

2.1 INVENCIONES

¢ Patentes;

» Modelos de Utilidad;

¢ Disefos Industriales que a su vez se dividen en:
Disefnos Industriales;

Modelos Industriales

Doctrinaimente, el Doctor Jorge Barrera Graff en su obra Tratado de Derecho

Mercantil, define a las patentes como:

3 LADAS, Stephen P., citado por RANGEL MEDINA, David en Tratado de Derecho Marcario, ptimera
edicion, México, 1960, pag 101

3 SERRANO MIGALLON, Fernando; La Propiedad Industrial en México, Editorial Porria, segunda edicién,
México, 1995, pag 149




\
|
\
|
|
“la patente estﬁ‘iba, por una parte en el derecho absoluto de explotacion

exclusiva que la ley concede al inventor o causahabiente, asi como la

\
obligacion que el beneficiario contrae de pagar ciertos derechos fiscales y

| . . " .
el deber de explotar efectivamente la invencién; por la otra, consiste en el

[
titulo o documento que el Estado expide a favor del inventor o
ub5

Asimismo, estg‘ invento puede tener no sélo proteccidn en el pais de origen sino

causahabiente

en los demas pal'se“-s de la Union firmantes del Convenio de Paris, “El derecho de
inventor que ha pr‘ésentado una solicitud de patente en un pais (llamado pais de
origen) de exigir q‘ue la fecha en que realizd la misma se considere fecha de
presentacion ficta e“n los restantes paises en que se solicite el privilegio a los efectos

de determinar que “es el primer inventor y que se trata de una nueva invencién, Para
reconocerlo, estos paises generalmente exigen que el pais de origen sea miembro

|
de la Unién de Paris u ofrezca reciprocidad abierta” %

2.2 SIGNOS DISTINTIVOS

¢ Marcas;
s Marcas Coléctivas;

s Avisos Coml‘erciales;

¢ Nombres C{)merciales;

o Denominacjc’)n de Origen.

* BARRERA GRAFF, Porge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrtia, primera Edicion, Vol. 1, México,
1957, pag 179. ‘

% PEREZ MIRANDA, Rafacl, Propiedad Industrial y Competencia en México, un Enfoque de Derecho

Econdmico, Editorial Porma, primera Edicién, México, 1994, pag 99.




Los signos distibtito se diferencian de las invenciones industriales, en que los
primeros tienen como finalidad acercar a la clientela, y recomendar los productos o
servicios que se ofrt“-:'cen en el mercado, mientras que las segundas protegen los
bienes o procesos “novedosos, resultado de la actividad inventiva humana. Los
signos distintivos permitiran al cliente identificar determinados productos o servicios,
asociarlos con la ca‘idad y prestigio de los criterios determinantes, utilizados por el
consumidor, para detidirse por la adquisicion de tal o cual producto.

En este sentidoi‘, la Propiedad Industrial, como la conocemos en la actualidad, es

un resultado del Iibr% comercio y la explotacién de la industria. Resulta légico pensar

que si no existieral‘ﬁ estos dos conceptos, no existiria tampoco la necesidad de

regular la actividad creativa y/o inventiva del hombre relacionada con el comercio, asi
como al lucro direc“to e indirecto que de éste se obtiene. Si bien es cierto que la
economia prevé unl principio de libre concurrencia, existe también la necesidad de
que ésta sea Iimitéda, incluso para el propio bienestar del consumidor, que se
beneficia de la plur%':llidad de productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado.
Es bajo esta optica, que la Propiedad Industrial cobra relevancia en la competencia
entre prestadores %ie servicios y productores, otorgando prerrogativas a favor de
aquel prestador q‘he distingue sus productos o servicios de aquellos que se
encuentran en el mercado.

En este orden“ de ideas, la definicién de Propiedad Industrial dado por el Doctor

Rangel Medina, apuntada al principio del presente apartado, resulta acertada por
contener elemento‘ls muy especificos, que son precisamente los que caracterizan a
esta rama de la P“ropiedad Industrial. Elementos o palabras clave como “suma de
derechos”, “actividad industrial o comercial’, “lealtad”, “concurrencia”.

Una vez det%rminado el concepto de Propiedad Industrial, y comentada su
funcion, procederemos a hacer un breve estudio de las figuras que regulan esta

materia, tomando como guia y fuente principal, lo prescrito por la propia Ley de la

Propiedad Industri%\l.
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2.2.1 Marcas ‘
|

|
Las marcas, se“encuentran reguladas en el capitulo primero del titulo cuarto de

nuestra Ley de la Propiedad Industrial.
\
Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios

podran hacer L‘ISO de marcas en la industria, en el comercio o en los

|
servicios que prresten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se

\ obtiene mediante su registro en el Instituto.

| 1
‘ |
| Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga

productos o SFNicios de otros de su misma especie o clase en el

mercado. |
| |

| Articulo 89.- FJ“ueden constituir una marca los siguientes signos:

1
.- Las denonpinaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,

| susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o

traten de aplicérse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas; tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

IV.- Ei nombre% propio de una persona fisica, siempre que no se confunda

con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

|
u ‘




R

! Si buscamos la|definicion para el término marca, encontraremos que diversos

I
! puede definir de las siguientes maneras:

| |

\‘ !

' “La marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que €l sea, que

sirve para distinguir la individualidad de una mercancia, sea manufacturada
‘ 37

‘. - N I's . “ ”
autores han dado qlferentes opiniones al respecto. Asi por ejemplo, “marca” se

por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante

I “La marca es fundamentalmente un signo, un simbolo, o emblema que
~ . N ‘ rs .
sefiala, distingue las mercancias de un productor de las de otro 38

I

| |
‘i « L . . ~ .
! L.a marca es un signo para distinguir, Se emplea para sefialar y caracterizar

‘! mercancias o productos de la industria, diferenciandolos de otros. Tiene por

objeto la marca proteger las mercaderias poniéndolas al abrigo de la

|

J competencia desleal mediante la identificacion. Estan destinadas a
1

|

L | - .
especializar los Productos en que se usan y a indicar y garantizar su

| procedencia’™® |

i |
| ;
“1 “Es el signo exterior, generalmente facuttativo, original, nuevo, independiente,
| licito, limitado y e“xclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica
‘ o expende una dersona fisica o moral, o de los servicios que presta dicha
persona fisica o r;noral, constituye una sefial de garantia para el consumidor,

una tutela para el empresario y un medio de control para el estado™?

|
‘ | 3B, Pouillet, Traité des Marques de Fabrique et Comerce, Paris, 1898, p. 3, citado por RANGEL MEDINA,
i ‘ David, pag 53

i **LADAS, Stephen, Op, Cit. 154

i J % SEPULVEDA, Cesar, £l sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porriia, 2° Edicion, México,
A 1981, pag 112

| “yINAMATA PASCKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, 1998, pag 233.
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“Se ha entendido por marca, todo signo visible que distinga productos o

|
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado™'

|
Como se pu%de observar, las marcas, para serlo, requiere constituirse de

diversos elementos. Al respecto, el doctor David Rangel Medina opina que ‘la
concurrencia o ausencia de tales notas caracteristicas dependera que el signo
marcario, sea un e“aficaz factor economico en las transacciones industriales y
comerciales, que me%rece la tutela legal; o un vehiculo de engafio al publico y de licita
competencia, que es fuente de la actividad punitiva del Estado, o, en fin, por
constituir una situacion de hecho, sea un fendémeno irrelevante para el derecho,

| sus normas”.*2

extrafio al ambito de

Ahora bien, I“a definicién del término “marca” cobra su importancia no por lo
que se puede decir ?I respecto, sino mas bien por las funciones que desempefia. En
este sentido, podemos afirmar que el objeto principal, o bien la razén de ser de una

N . -
marca, es cumplir con diversos fines entre los cuales encontramos los siguientes:

l. Distincic’)n“
|

Por distincién nos referimos a que la marca debe de individualizar,
especializar, singule‘arizar o bien identificar un producto de otros productos similares o
del mismo género, fon el proposito de evitar la confusion del consumidor.

En este sentido, una marca que no posea esta caracteristica no puede ser
susceptible de ser protegida por y para una persona en particular. Lo que es mas, no
puede darle a unal persona derechos exclusivos sobre la misma, derechos que se
obtienen con el reg‘istro. Con lo anterior, lo Gnico que se pretende es hacer que una
marca, que se ?ncuentra protegiendo un determinado producto o bien un

determinado servicio, no se confunda con alguna de productos o servicios similares o

bien iguales.
|

Cfr. Articulo 88, Ley de la Propiedad Industrial,

*2 RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. Pég. 155




Podemos decfr que es muy claro que el hecho de que un determinado

producto lleve una marca, lo hace distinto a otro producto del mismo género. Por

ejemplo, y refiriéndonos a bombillas de uso doméstico de 120 watts; encontramos en

el mercado la existencia de las marca “PHILIPS", “GENERAL ELECTRIC’,

“SIEMENS” y “OSRAM’. En realidad estamos hablando del mismo producto, una
bombilla para uso doméstico de 120 watts, sin embargo, el hecho de que cada una
se encuentre protejida por una marca las hace en cierta forma distintas. Como

queda comprobado de otro producto que pertenece al mismo género.

Es importante! mencionar que si el propésito de que una marca sea distinta de
otras, que amparen ibuales o similares productos o servicios, es el que el consumidor
no los confunda entre ellos, entonces de aqui podemos desprender que una misma
denominacién si es Fplicada a productos o servicios que no son iguales, similares o
incluso relacionados“, resulta valido.

A pesar de lo ‘anterior, no hay que dejar de lado la existencia de una excepcion

al respecto. Esta e;g(cepcién la constituyen ias marcas notoriamente conocidas. y

famosas.

Este tipo de marcas gozan de un trato especial, y en cierta forma privilegiado,
ya que cuando una marca goza de esta declaracién, es decir “notoriamente
conocida” o “famose‘z”, no se limita Gnicamente al rubro de productos para el cual se
solicité y obtuvo eJ registro de marca, sino que constituye impedimento para la
obtencién de registrbs de marca para amparar productos que sean distintos.

Es preciso rinencionar la diferencia entre marca notoriamente conocida y

marca famosa.
Asi por ejemplo, una marca notoriamente conocida es FORD, DOMINO’S
PIZZA, DISNEY, S(l)NY, MARLBORO, entre ofras.
A manera die ejemplo, supongamos que Ford Motor Company sélo solicitd el
registro de su rq‘arca para proteger Gnicamente productos de la clase 21
internacional, para, proteger vehiculos automotores. Al contar Unicamente con el
registro de la marca FORD en la clase 21 internacional, pudiera pensarse que
cualquier persona, fisica o moral, distinta al titular de esta marca Ford Motor
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Company estaria en posibilidades de solicitar, e incluso obtener el registro de la
marca denominada FORD, en la 5 internacional para proteger preparaciones
médicas. Esto, ocurriria en la mayoria de los casos, pero no asi cuando nos
encontramos frente a una marca notoriamente conocida, caso en el cual, el
examinador se encuentra obligado a rechazar la denominacién propuesta a registro
de mala fe por ser idéntica a una marca notoriamente conocida, a pesar de
encontrarse esta Gltima amparando productos totalmente diferentes y no
relacionados a los que ampara la marca FORD propiedad de Ford Motor Company.

Todo lo anterior, se encuentra claramente sefialado en la Ley de la Propiedad
Industrial, y con el objeto de tener mayor claridad en los conceptos, a continuacion
me permito transcribir el articulo 90 fraccion XV de la mencionada Ley, en el cual se
define lo que se entiende por una marca notoriamente conocida o declarada por el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como famosa:

“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

[...]

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 procedera en cualquier caso en que el uso de la marca

cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion 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
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c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.
Este impedimento no sera 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 |l BIS, para ser aplicadas

a cualquier producto o setvicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea

titular de la marca famosa.”*®

Por otra parte, y continuando con la importancia y la necesidad de que las
marcas se distingan unas de otras, el doctor David Rangel Medina opina que, “‘una
marca diferente suficientemente de otra, cuando ninguna confusién es posible para
quienes ponen en su examen una atencién comun y ordinaria, y que una marca no
difiere suficientemente, cuando puede haber confusiéon para aquellos compradores
que no tengan las dos marcas ante sus ojos”

Bajo esta perspectiva, podemos decir que en mucho influye la conformacion
de la marca, y en otro tanto influye al tipo de productos o servicios a los que se
aplique. En este sentido, es 16gico que la forma en la que se encuentra conformada
la marca determinada en mucho si es o no objeto de registro. En particular, hago
referencia a las marcas que se componen por varios elementos. Asi probablemente
una marca se componga de tres palabras, de las cuales una resulta igual o similar a

una ya existente, sin embargo lo que la hace distintiva y diferente de la otra

# Ley de la Propiedad Industrial 1994 (fracciones reformadas Fraccién reformada DOF 02-08-1994, 16-06-
2005)




denominacion no es precisamente esa palabra, sino la_combinacién de las tres.
Incluso, la denomina\‘cién que sea igual o semejante puede ser ya una palabra de
dominio publico o de“uso comun.

Asi por ejemplo, si se propone a registro la denominacion LA GRAN COCINA

RIKI, y como anteriofidades se encuentran los siguientes registros de marca:

e SUPER COCINA PATTY
e MICOCINA “
o LA COCINA DEL CHEF
« COCINA COCINA; y
. MEXICOCIN/;\
Es muy probable que el examinador no considere que alguna de estas
denominaciones se‘é impedimento, debido a que si la denominacion propuesta se

analiza en su conjun‘*lto, sera evidente que el elemento fuerte que dota de distintividad

no es la palabra CQCINA, sino la combinacién de sus elementos.
Evidentemente, los criterios que se utiizan en el andlisis de las
. . | . . .
denominaciones que se proponen a registro, no son eternamente discrecionales de

los examinadores, existen ciertas reglas y criterios, algunos marcados por la Ley de

la Propiedad lndusﬂrial y otros marcados por la Jurisprudencia como fuente formal del

Derecho en Méxica. En este sentido y como fundamento a lo anterior, transcribimos
una jurisprudencia |que precisamente hace referencia a un criterio que debe de ser

. | . . . . .
aplicado para el estudio de marca, considerando a ésta en su conjunto y no aislando

|
los elementos de q‘ue se componga.

|
MARCAS EXAMEN DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSION.-

Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de
confusion co+forme a la fraccion XVI del articulo 105 de la Ley de la

Propiedad Industrial, debe atenderse no solo a un analisis minucioso de

sus elementos graficos, fonéticos e ideoldgicos, es decir a las ideas que




sugieren, examinando las marcas parte por parte, sino que también debe
atenderse a su ﬁ;onjunto, es decir al efecto que produzcan globalmente.

Y, de manera irr!&portante es de atenderse a la primera impresion, al efecto
que pueden praducir entre el publico consumidor al primer golpe de vista
o al ser oidas‘cuando son pronunciadas rapidamente, pues no es de

suponerse que dicho publico consumidor haga siempre un analisis

minucioso y deﬂallado de las marcas de los productos que adquieren.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito,
tesis visible en‘ el Semanario Judicial de la Federacion, Séptima Epoca,
Volumen XXIX,‘Mayo de 1971, Sexta Parte, pagina 37.

MARCAS, COI‘\IFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIIl, DE LA
LEY DE INVE‘NCIONES Y MARCAS.- Si en el caso a estudio no se
presenta el proplema de que sélo hubieran sido reservados determinados
elementos de fa marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben
compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para
determinar si élguna de sus partes es 0 no parecida a la otra marca, a
menos de qué ambas lo sean en toda su extension, sino que debe
atenderse prim!ordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se
aplica porque jo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto
general, de modo que la imitacién se produce cuando dos marcas tienen
en comdn ca‘si todos sus elementos caracteristicos, aunque existan
diferencias enﬂre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto,
es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para
determinar si hay imitacion. La similitud entre dos marcas no depende
fundamentalménte de los elementos distintos que aparezcan en ellas,

sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe
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i guiarse primordLaImente por las semejanzas que resultan del conjunto de
elementos que #‘,onstituyen las marcas, porque de ello es de donde puede
apreciarse la Semejanza en grado de confusiéon de las marcas en
cuestién, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus

diversos detalle}s pudieran ofrecer separadamente.

I PROTECCiJlON

Esta funcién lcobra importancia cuando se analiza desde la perspectiva del
titular de una marcq. En este sentido, para un productor, distribuidor, comerciante,
mayoristas, minoriétas, o bien cualquier agente del comercio es de esencial
importancia protegerse de sus competidores. Esta proteccién, en gran medida se
obtiene con la identi‘ficacién, es decir, el publico consumidor, identifica a la marca con
el agente de comer‘cio. Una vez que se ha asociado a la marca al productor, este

altimo podra atraer mayor cantidad de consumidores que demandan un determinado

producto o servicio, }y con ello obtendra mayor lucro.

A pesar de Io‘ anterior, la funcién protectora de una marca, no es exclusiva del
productor o vendedor de un producto, ni tampoco del prestador de un servicio. La
funcion protectora éfecta de manera directa al consumidor, puesto que ésta una vez
que ha asociado el Producto con el productor, o servicio con el prestador, se forma la
expectativa de recibir un beneficio determinado, que soélo puede satisfacerse por una
marca en especificd.

El conocimiento de una marca, beneficia y protege al consumidor para que
este no sea induci‘do al error o confusién. De esta forma, la protecciéon que se le
brinda al consumidor, evita que sea engafiado en cuanto a la calidad, cantidad,
procedencia, y den?és cualidades de un producto por la marca. En este sentido, el
uso de una marca hue sea engafiosa para el consumidor, no solo no es susceptible

de registro, sino qule también es sancionada por la Ley de la materia.
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Ill. GARANTIA DE CALIDAD

La existencia e identificacion de una marca, constituye una garantia para el
consumidor, que al encontrarse frente a un determinado producto o servicio, tiene
cierta certeza sobre las caracteristicas, beneficios y desventajas propias del producto
o servicio que esta adquiriendo, ya sea para si, para su familia, empresa, etc. Asi, se
asegura que se esta obteniendo el producto o servicio que estaba precisamente
interesado en adquirir. Podemos decir que de alguna forma la marca garantiza la
calidad de un producto o un servicio.

Lo anterior se debe, a que como es normal, los productos o servicios a pesar
de ser de un mismo género pueden ser distintos en cuanto a la calidad, factor que,
cabe sefialar, no necesariamente se encuentra asociado al precio. Asi, dada la
existencia de una variedad de marcas, resulta por demas sencilio identificar cada
producto y a la vez asociarlo con sus cualidades o caracteristicas, misma que se
vinculan directamente con éste, o bien con una empresa que se dedica a producir
diversos bienes y que ha adquirido cierto prestigio. Por lo anterior, cada consumidor,
dependiendo de sus gastos, intereses, economia o preferencias, elegira la marca

gue mas le convenga.

IV.  PUBLICIDAD

La marca también tiene una funcién publicitaria. Lo anterior hace referencia a
que el consumidor se ve atraido por un determinado producto en la medida que
tenga conocimiento del mismo. Desde este punto de vista, entre mas se vea y se
escuche la marca en el mercado, es mas probable que un consumidor adquiera el
producto o servicio que ésta ampara, o que al menos tenga el interés en conocerla.

Cabe sefialara que dentro de la funcion publicitaria de la marca intervienen
elementos diversos como son la originalidad, la presentacion, distribucion, asi como

la eleccion del signo que constituye la marca.
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Ahora bien, las marcas pueden clasificarse en diferentes rubros, de los cuales,

mencionaremos los principales, que resultan ser los siguientes:

e MARCA NOMINATIVA

Compuesta por una palabra o conjunto de palabras, su importancia radica en
que se debe de distinguir fonéticamente, es decir, debera de ser lo suficientemente
distintiva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su

misma especie. Por ejemplo:

“FORD”

s MARCA FIGURATIVA O INNOMINADA

Son aquellas marcas que se componen Unicamente por un disefio, simbolo,
logotipo o cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo, este tipo de marca
puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente, es decir, se identifica
principalmente por la vista y no por el cido, como sucede con la marca nominativa.
Por ejemplo:

(Disefio FORD)

e MARCA MIXTA
Este tipo de marcas combinan palabras con elementos figurativos que

muestran a la marca como un sblo elemento o como un conjunto distintivo. Por

: ejemplo:

FORD (y disefio)




e MARCAS TRIDIMENSIONALES

Son aquellas marcas que protegen envoltorios, empaques, envases, la forma
o la presentacién de los productos en si mismos, siempre y cuando estos resulten

distintivos de otros de su misma especie o clase. Por ejemplo:

(Disefio 3D como una botella)

¢ MARCA LOCAL

Da proteccion en determinado territorio del pais en el que se solicita el

registro.

s MARCA COMUNITARIA

Es la que otorga proteccion no solo en el pais de registro sino en varios paises

que son miembro de la “comunidad”.

s MARCA INTERNACIONAL

La proteccion se ofrece en paises signatarios del Protocolo de Madrid. Este
sistema les ofrece a los propietarios de alguna marca la posibilidad de proteger sus
marcas en diversos paises, mediante la presentacion de ésta en una sola oficina de
una Unica solicitud hecha en un idioma y para la cual se ha de pagar un juego de
tasas en una moneda (francos suizos).

El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de
registro de marca hecha en cada uno de los paises designados por el solicitante. Si
la oficina de marcas de un pais designado no deniega la proteccion dentro del plazo

determinado (12 a 18 meses), la marca goza de la misma proteccién que si hubiera

sido registrada por esa Oficina. El sistema de Madrid también simplifica




enormemente la gestién posterior de la marca, ya que se pueden inscribir los

cambios posteriores (como un cambio de titularidad o un cambio de nombre o de la

direccion del fitular) y se puede renovar el registro mediante un unico y sencillo
tramite administrativo ante la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial para la
~ proteccion a la Propiedad Intelectual (OMP1). Se pueden también designar otros
| paises posteriormente.

“Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancias para indicar
especialmente, que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en
una localidad, region o pais determinado. Encuentra su utilidad particular alli donde
los productos son refutados, pero donde las empresas particulares no son bastante
importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el deposito y
las persecuciones en el extranjero™*

En este caso la proteccion no es en particular para un producto,
distinguiéndolo de los productos de sus competidores, sino que la proteccién es en
general para productos que comparten ciertas caracteristicas como su procedencia y
forma de fabricacién, de otro grupo de productores de region distinta.
Independientemente de que la Ley de la Propiedad Industrial contempla la existencia
de la marca colectiva, en realidad, es poco comun. Lo ordinarioc es la marca
individual, que es el tipo de marca que conocemos y de la cual hemos hablado
anteriormente.

Para mejor referencia, a continuaciéon me permito transcribir la definicion de
marca colectiva de acuerdo al articulo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Articulo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podran
solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los
producios o servicios de sus miembros respecto de los productos o

servicios de terceros.

“ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. Pag. 237
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Resulta importante el poder distinguir plenamente entre una marca, un aviso
comercial y un nombre comercial. La marca ya la hemos definido anteriormente
dentro del presente capitulo, por lo que a continuacién definiremos el aviso y el

nombre comercial:

Aviso comercial, en términos del articulo 100 de la Ley de la Propiedad
Industrial se define como las frases u oraciones cuya finalidad es anunciarle al
publico productos o servicios, establecimientos o  negociaciones comerciales,
industriales o de servicios, para que el mismo publico los distinga de otros de su

misma especie.*®

Por otra parte la doctrina define los nombres comerciales como “el nombre
comercial es el signo adoptado por los industriales, productores y comerciantes, sean
personas fisicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demas,

que se dedican a una actividad mercantil del mismo género”.*®

2.3 LA ACTUAL LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Actualmente, la Ley de la Propiedad Industrial reformada en 1994 establece
los lineamientos generales para obtener la proteccion de la propiedad Industrial en
cualquiera de sus especies (Patentes, Modelos de Utilidad, Disefio Industrial, Circuito
de Trazados, Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales, etc.).

Asimismo, esta legislacion también prevé procedimientos contenciosos de
prevencion y sancion de conductas que ponen en peligro o violan los derechos

otorgado para su uso exclusivo a una persona fisica o moral.

“ L ey de la Propiedad Industrial de 1994
“6 CORREA, Enrique, Proteccion del Nombre comercigl en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica, No. 1, 1963 pag 23.




2.31 Antectidentes
|

De origen, nuéstra actual Ley de la Propiedad Industrial, se denominé Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial. Vale la pena atender a su
exposicién de moti\/}os para tener un panorama completo de la situacion por la que
atravesaba nuestro pais, y como consecuencia de ello lo que dio origen a esta Ley.

El Plan Nacional de Desarrolio cormrespondiente a los afios 1989 a 1994,
pretendia que se Ilévaran a cabo cambios que fomentaran el desarrollo de nuestro

contemplaban aspectos como la internacionalizacién de la economia, la promocion

. . .
de las exportaciones, el fortalecimiento del mercado interno, y el desarrolio

pais en el nuevo contexto de economia mundial. Dentro de este plan se

tecnolégico y sobr\e todo lograr la satisfaccién de los consumidores de manera
durable y estable.

En resumen!, lo que se pretendia en este periodo esa dar cabida a las
relaciones comerci?les con el resto del mundo, para llegar a formar parte de la
naciente en ese entonces “globalizacién”. En este sentido, el primer paso era la
apertura comercial ‘y el fomento a las actividades industriales, con el objeto de ser
una economia eficic?nte.

En este maréo, la proteccion de los derechos de Propiedad Industrial jugaban
y siguen jugando, Jn papel muy importante, Existia una doble necesidad, primero de
que todo aquellosi que viniera del extranjero tuviera la certeza de que tendria
proteccion necesaﬁia en nuestro espacio, y por otra parte, la necesidad de que
nuestro pais contara con disposiciones que le permitieran competir con el resto de
los paises que se 9staban sumando a este gran proyecto. México no podia permitir
quedar fuera del pénorama que se proyectaba, asi que con el propésito de tener un
ordenamiento legal conteniendo reglas claras y sencillas, que se encontraran en
posicion de proteger a nuestro pais, se tomé la decision de presentar una iniciativa
de Ley que abrogara la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de

la Federacion el 10 de Febrero de 1976, asi como la Ley sobre Control y Registro de
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la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas
publicada el 11 de Enero 1982.

Asimismo, de manera independiente se tom6 en consideracion la utilidad de
contar con un organismo descentralizado para la materia, lo cual mas tarde daria
origen al actual Instituto Mexicano del Propiedad Industrial.

De las propuestas importantes que se presentan en este proyecto de Ley,
encontramos que con el objeto de dar mayor protecciéon a los titulares de marcas
extranjeras, se amplia el plazo para solicitar la declaracién administrativa de nulidad,
en contra de registros marcarios iguales o similares a los extranjeros indebidamente
obtenidos por oftros titulares en México. Asimismo; se prevé la facultad de la
autoridad para negar el registro de marcas nacionales o exiranjeras, cuando sean
iguales o similares a marcas consideradas notoriamente conocidas, y que estén
destinadas a amparar cualquier clase de productos o servicios.

Finalmente, y después de pasar por la correspondiente revisién, la Ley de
Fomento y Proteccién de ia Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el dia 27 de junio de 1991.

Posteriormente, con fecha 2 de agosto de 1994, se publicé en el Diario Oficial
de la Federacién, el Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial. Esta sufrié algunas variaciones, sin embargo su estructura no sufrié
cambios radicales.

En esta nueva Ley, otorga facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, dandole el caracter de autoridad administrativa en la materia, como
organismo descentralizado del Gobierno Federal, dotado de personalidad juridica y
patrimonio propio, en sustitucion de la Secretaria de Economia, entonces llamada
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, quien operaba a través de la entonces
Direccion General de Desarrollo Tecnolégico.

En la exposicion de motivos de la iniciativa Presidencial para Reformar
Adicionar y Derogar diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion a la

Propiedad Industrial de 1994, se sefialaron puntos importantes que son
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practicamente de innovacion. tecnoldgica en los niveles de productividad de las
empresas y fortaleciendo su posicién competitiva en los mercados en los que
participa.

Nuevamente se hace mencién a que el acelerado proceso tecnolégico, hacia
necesaria la actualizacion del marco juridico en materia de propiedad industrial, y con
esta reforma, se pretende adecuar nuestra legislacion a los ordenamientos juridicos
mundiales, tratando de perfeccionar el sistema juridico nacional.

Por lo que respecta a las marcas, la iniciativa de esta reforma a la Ley sefiala
también lo siguiente: “Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho
famosas en los circulos comerciales del pais, e impedir el uso indebido de las
mismas y la comisién de actos de competencia desleal que se traducen en un
engafno al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el
conocimiento de la misma en un sector determinado del puablico, o de los circulos
comerciales del pais como consecuencia de las actividades comerciables que se
realice en el territorio nacional o en el extranjero, asi como por el conocimiento de la
marca notoria en el territorio nacional, debido a la promocién y publicidad de la
misma’.

Asimismo, el Decreto que nos ocupa explica de manera general las
situaciones o los problemas, que dieron lugar a diversas disposiciones de la Ley,
tales como por ejemplo la necesidad de aclarar los casos en los cuales puede
considerarse procedente, la declaracion administrativa de caducidades de una
marca, situacion que origina que el texto legal actual sefiale la caducidad de una
marca se da Unicamente cuando la falta de uso de la misma, se haya presentado
durante los tres afos inmediatos anteriores, a la presentacion de la solicitud de
declaracién administrativa de caducidad.

En este sentido, el Decreto indica que en la nueva Ley “se reconoce el
derecho al uso del nombre, denominacién o razén social de una persona fisica o
moral, para aplicarlos a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que
preste por lo que se precisa que el derecho exclusivo que confiere el registro de una

marca, no producira efecto contra dicha persona siempre que ese uso del nombre,
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denominacién o razén social, no genere confusiéon con respecto a los productos o
servicios que se aplfca un homonimo ya registrado como marca, o publicado como
nombre comercial”. |

Respondiendo a la intencién de adecuar la legislacién nacional, a los
movimientos comerdiales internacionales, el Decreto sefiala que en la nueva Ley
“...se aclara que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca, no
produce efectos que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca, no
produce efectos respecto de la importacién de productos legitimos que realice
cualquier persona p?ra su uso, distribucion o comercializacién en México”, es decir,
lo que se conoce en‘los circulos comerciales como importacién paralela.

Entre ofras (?osas, y por lo que respecta a las modificaciones hechas en
materia de proceqimiento administrativo, la exposicion de motivos sefiala lo
siguiente: | '

“Con la finali‘dad de que ninguna persona puede prevalerse, de un derecho
otorgado en contravencion a las disposiciones relativas a los requisitos de
patentabilidad y registro, contenidas en Leyes vigentes con anterioridad a la presente

reforma, se aprecia que las patentes o registros seran nulos por esta causa, y al

|
mismo tiempo, se propone aumentar los plazos para las acciones de nulidad
|

correspondientes”.

Aunado a lo anterior, el Decreto sefiala la necesidad de simplificar los
procedimientos paré la obtencion de derechos de propiedad industrial, para lo cual la
Ley incluye dispoéiciones “...orientadas a la reproduccién de tramites para el
cumplimiento de los requerimientos formulados por la autoridad, asi como de
requisitos para acreditar la personalidad de los representantes de personas morales

a través de los cuales se realizan la mayoria de los tramites”.

2.3.2 Declaracién Administrativa de Nulidad

|
E! procedimiento de oposicion que se proponen en este trabajo persigue entre

otras cosas, facilitar y ampliar los medios de defensa de los derechos de propiedad




industrial, a través de diversos procedimientos, tal y como se explicara en los
capitulos siguientes; sin embargo, para comprender mejor dichos procedimientos,
considero necesario hacer previamente una descripcion general del esquema de
proteccién y defensa, que regula actualmente nuestra legislacion, para lo cual
comenzaré por un breve andlisis del procedimiento de declaracién administrativa de
nulidad.

“Uno de los aspectos primordiales del registro de marca, es que el mismo
tenga consecuencias juridicas desde su nacimiento, con el objeto de que tenga una
eficacia plena en el ambito del Derecho de Propiedad industrial. Sin embargo, es
indudable que diversas marcas desde su oﬁgen se encuentran viciadas de nulidad”.*’

Las acciones de nulidad estan principalmente relacionadas, con el hecho de la
existencia de registros marcarios otorgados en contra de las disposiciones de la Ley,
o registros marcarios otorgados en contra de las disposiciones de la Ley, o registros
marcarios sobre los cuales se pretende un mejor derecho uso.

“La declaracién de nulidad se refiere al registro en si, por lo que se trata de
una nulidad absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentacion, es decir,
es una nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramité y
concedié en contravencion a la Ley de la materia”.*®

En este sentido, el articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece

cinco causales por las cuales una marca puede ser declarada nula. Estas son:

1. Cuando una marca haya sido otorgada en contra de las disposiciones de la
Ley;

Cabe sefalar, que no es posible solicitar la declaracién administrativa de un
registro marcario, fundandose en la impugnacion del representante legal del

solicitante del registro.

47 CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, Op. Cit,, pag. 145.
* VINAMATA PASCHKES, Catlos, Op. Cit, Pag. 298.
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2. Cuando una marca sea idéntica o similar a otra que haya sido usada en
México o en el extranjero, con anterioridad y en los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el peticionario o demandante

compruebe un uso anterior e ininterrumpido sobre la marca en cuestién;

Para tener posibilidades de éxito en una accién de esta naturaleza, el
peticionario debera tener a su alcance los medios idoéneos para comprobar un mejor
derechos sobre la marca, derivado del uso previo e ininterrumpido de la misma en
México o en el extranjero, o bien, el hecho de que sus derechos marcarios adquiridos

fueron invadidos con el otorgamiento de algun registro posteriormente otorgado.

3. Cuando una marca haya sido otorgada con base a datos falsos contenidos

en la solicitud.

Es por esta disposicion, por lo que se vuelve muy importante que los datos
consignados en una solicitud de marca sean veridicos y comprobables, para lograr el

registro de una marca sana, sin vicios de nulidad.

4. Cuando una marca haya sido otorgada por error, inadvertencia o diferencia
de apreciacion, existiendo en vigor una marca igual o similar que se aplica
para los mismos o similares productos y servicios y que se considere

invadida.

Esta disposicion trata de sancionar con la nulidad, el otorgamiento de registros
marcarios, concedidos pese a la existencia de marcas, otorgadas con anterioridad a
la marca a nulificar, partiendo de la base de que el estudio y otorgamiento de
registros marcarios se funda en el principio general de derecho que cita primero en

tiempo primero en derecho.
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5. Cuando el agente, representante, usuario o distribuidor registre en México

una marca sin el consentimiento del titular de la marca extranjera.

Los registros de marca otorgados a favor de estas personas, se entienden
conseguidos de mala fe.

Los plazos para ejercer cualquiera de las causales antes mencionadas, varian
segun el articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial de tres afios en el caso de
la fraccién il y de cinco afios en las fracciones Il y IV y sin limite para las causales
sefialadas en las fracciones | y V. Estos plazos siempre seran contados a partir de la
fecha en que surta efectos la publicacion de las marcas en la Gaceta de la Propiedad
Industrial que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En la practica, los plazos establecidos por las fracciones el articulo 151 de la
Ley de la Propiedad Industrial en sus fracciones il, Il y IV para el inicio del
procedimiento de nulidad resuitan ser muy breves, esto en virtud de que en
ocasiones fres o cinco afios son poco tiempo para que una persona se de cuenta de
que su marca fue otorgada a favor de otra persona sin derecho, o bien es un plazo
breve para que un extranjero proyecte la importancia de sus productos o la
prestacion de sus servicios en México, y por consecuencia tenga la necesidad de
obtener su registro marcario en este pais. Estos breves plazos muchas veces limitan
al titular de un derecho marcario, en la lucha por recuperar su registro de manos de
un pirata o de un tercero que la ha adquirido de buena o mala fe.

Es importante sefialar, que en cualquiera de los casos, es necesario que el
demandante acredite el interés juridico para iniciar un procedimiento de declaracion
administrativa de nulidad, este interés juridico se puede acreditar a través de un
registro de marca concedido en México con anterioridad o bien a través de una
solicitud de registro de marca en la cual la autoridad ha citado como antecedente la
marca viciada de nulidad, en los términos del articulo 122 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

“Es muy importante tener en cuenta que las acciones de nulidad se basan en

deficiencias de origen en el tramite de los registros marcarios, por lo que al invocarse
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las causales de nulidad contenidas en las fracciones Il, IIl y IV del mencionado
articulo 151 de la Ley de la Materia, deben tomarse en consideracién los plazos
contenidos en la Ley que estaba vigente en la época en que se registré la marca
cuya nulidad se pide, porque puede suceder que el derecho para demandar,
actualmente haya precluido, y no se puede aplicar retroactivamente una Ley en
perjuicio de persona alguna (articulo 14 Constitucional)™*®

Finalmente nuestra legislacion en la materia, no contempla ningiin caso de
nulidad parcial de un registro, es decir casos en los cuales sea nulificada sé6lo una
parte de los derechos adquiridos a través de un registro.

Los efectos de un registro marcario nulificado, en opiniéon de Gabino Eduardo

Castrejon Garcia, son fundamentalmente los siguientes:

1. Cesacion de los derechos originados por el registro otorgado;

2. Carencia inmediata del interés juridico otorgado originalmente al titular de
un registro nulo:

3. Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o
servicios del mercado nacional, que sean identificados con un registro
marcario nuio;

4. Aplicacion, en su caso de sanciones o ejercicios de una accion penal para

el “titular” de un registro nulificado.>®

Es decir, una vez declarada la nulidad de un registro marcario, el efecto
inmediato es la pérdida del derecho al uso exclusivo que sobre el signo distintivo
contaba el titular afectado con la nulidad, y en ocasiones, aunque no siempre, esa
pérdida del derecho se traduce en la adquisicion del mismo a favor de la persona
actora en el procedimiento de nulidad, y digo a veces en virtud de que en muchas
ocasiones, la nulidad de una marca sélo se persigue el fin de detener el uso o

nulificar el registro de una marca, que se consideraba similar en grado de confusién a

“ VINAMATA PASCHKES, Carlos; Op. Cit. P. 302
% CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, Op. Cit. P. 151
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otra preexistente, sin que el resultado final sea la adquisicion de un derecho de
propiedad industrial a favor de la parte actora, sino por el contrario sélo un ejercicio
de los derechos adquiridos previamente.

Un problema muy importante que en la practica genera este tipo de
procedimientos, entendiéndose como un medio de recuperar o defender los derechos
de propiedad industrial previamente adquiridos, consistente en el tiempo que implica
su tramitacion en todas sus instancias, y hasta que la nulidad es declarada firme
definitivamente; si bien es cierto que las autoridades han ido reduciendo estos piazos
significativamente, en la realidad siguen siendo sumamente lentos, lo cual ocasiona
en muchas ocasiones que el producto amparado por la marca a nulificar siga en el
mercado, con el correspondiente desprestigio de la marca y las pérdidas econémicas
del titular original de la misma, y en ocasiones se impide la entrada al mercado de los
productos o servicios ofrecidos por el titular real de la marca, ya que iniciar el uso de
una marca en estas condiciones, puede originar que el titular del registro en México
inicie un procedimiento de infracciéon, en los términos que se explicardn mas
adelante; y finalmente se han dado casos en los cuales la coexistencia de dos
registros marcario iguales o similares, implica también la concurrencia de productos o
servicios en el mercado, ofrecidos por los diversos ftitulares, ocasionando la
confusion en el publico consumidor, situacion que definitvamente la Ley de la

Propiedad Industrial trata de evitar.

2.3.3. Infracciones Administrativas

Las infracciones administrativas estan relacionadas con el uso indebido de
una marca registrada, en productos o servicios protegidos por la misma. Es decir,
dichas acciones son entabladas como actos conocidos comiUnmente como
“competencia desleal” o “pirateria”.

Con le propésito antes descrito, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su
articulo 213, sefala los actos que son considerados como infracciones

administrativas, y que son los siguientes:
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Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliqguen competencia desleal y que

se relacionen con la materia que esta Ley regula;

1.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén.
Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en la
infraccién después de un afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de

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

V.- 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 denominacién o razén social, o viceversa, siempre que dichos
nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por

la marca;
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Vi.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en
cualquier parte de la Repiblica, en el caso previsto por el articulo 105 de
esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de
confusion, con ofro 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, VIIl, IX, XIi,
Xilt, XtV y XV del articulo 90 de esta Ley;

VIIl.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusién como nombre comercial, denominacién o razén social o como
partes de éstos, de una persona fisica 0 moral cuya actividad sea la
produccion, importacién o comercializacion de bienes o servicios iguales
o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona

que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles,
actos que causen o induzcan al publico a confusién, error o engafio, por

hacer creer o suponer infundadamente:

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

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

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion,

licencias o especificaciones de un tercero;
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d) Que el prodhcto de que se trate proviene de un territorio, regiéon o

localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al

ptblico a error én cuanto al origen geografico dei producto;

X.- Intentar o ;Iograr el proposito de desprestigiar los productos, los
servicios, la acl{ividad industrial o comercial o el establecimiento de otro.
No estara comprendida en esta disposicion, la comparacién de productos
0 servicios qu<-,\“ ampare la marca con el propdsito de informar al publico,
siempre que dijcha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada

en los términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;
|

Xl.- Fabricar oj elaborar productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o disefo industrial, sin consentimiento de

su titular o sin |a licencia respectiva;

Xll.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por
\ . . o .

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;
|

XliL.- Utilizar brocesos patentados, sin consentimiento del titular de la
patente o sin Iia licencia respectiva;

|
XIV.- Ofrecer en venta o poner en circuiacién productos que sean
resultado de}la utilizacién de procesos patentados, a sabiendas que
fueron utilizac‘flos 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;
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[ . . .
XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de
|

confusion, sin ?I consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva

para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a

los que se aplique el aviso;
|

‘ N .z
XVII.- Usar un ?ombre comercial 0 uno semejante en grado de confusion,
sin el consentjmiento de su titular o sin la licencia respectiva, para

amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo

o similar giro;

|
XVIll.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin

la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los

que la marca se aplique;

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

|

i
XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca reg“istrada que hayan sido alterados;

i
XXI.- Ofrecer 'en venta o poner en circulacién productos a los que se
aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o

e . .
suprimido pargal o totalmente ésta;

XXIl.- Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacién

de origen; '
|




L. ; . o
XXill.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacion
del titular del rebistro, en su totalidad o cualquier parte que se considere
original por si sola, por incorporacién en un circuito integrado o en otra

forma; 1

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 protegiqo, o

c) Un bien que, incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un

esquema de tra‘lzado protegido reproducido ilicitamente;

XXV. No propo‘rcionar al franquiciatario la informacién, a que se refiere el
articulo 142 dé esta Ley, siempre y cuando haya ftranscurrido el plazo
|

para ello y haya sido requerida;
\

XXVI. Usar la lcombinacién de signos distintivos, elementos operativos y
de imagen, qhe permitan identificar productos o servicios iguales o
similares en grédo de confusién a otros protegidos por esta Ley y que por
su uso causen o induzcan al publico a confusioén, error o engano, por
hacer creer o suponer la existencia de una relacién 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




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

constituyan delitos.’

Es importante el sefialar que después de las reformas de 1994, se
despenalizaron varias conducta, convirtiéndolas en Infracciones Adm'inistrativas, esto
deriva de la suposicion de que la complejidad e implicaciones de este tipo de
procesos guiado por la via penal en muchas ocasiones no resulta adecuado para
entrar al estudio y resolver cuestiones concretas que se presentan y que implican
una inminente violacion de derechos, asi como que el estudiar este tipo de conductas
como Infracciones /‘\dministrativas, permite una reaccion mas rapida del aparato
juridico, y pone como consecuencia remedio mas rapido a la conducta lesiva.

Antes de inic?iar una accién de este tipo, es recomendable efectuar una
investigacion adecu?da con el propésito de determinar el nombre y domicilio de la
persona o person%s o bien empresas, que pudieran estar involucradas en la
produccién distribucién y comercializacion del producto o servicio en los que se hace

\
uso indebido de la marca.
|

Una vez que“la investigacién se ha completado y con base en los resultados
que la misma arrojé, existen las posibilidades de iniciar una accién de infraccién
administrativa ante ‘el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en contra de las
personas previameﬁte identificadas, argumentando el uso indebido de un registro de
marca, en productés o servicios iguales o similares a aquellos protegidos por la
marca.

En este tipo de acciones se suele solicitar como medio de defensa, el
desahogo de visitas de inspeccion a los lugares en donde se producen, distribuyen y
comercializan la mercancia presuntamente infractora. La oficina de Marcas, fija una
fecha para llevar a cabo esta inspeccion, usualmente dentro de las tres semanas
siguientes a que es presentada la demanda. Las visitas las lleva a cabo un inspector

autorizado por el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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|
El presunto infractor no es advertido sobre la accién o demanda que ha sido

iniciada en su contra, esto con el fin de evitar que pueda tomar medidas adicionales
que obstaculicen el desahogo de la visita, o el éxito de la prueba, tales como ocultar
la mercancia, y es notificado Unicamente al momento en que la inspeccion es llevada
a cabo. Si durante el desahogo de la visita de inspeccion el inspector determina que
efectivamente se esta haciendo un uso indebido de una marca registrada el debera
de proceder al aseguramiento precautorio de la mercaderia presuntamente

. |
infractora.

En este sentido, el Instituto requiere al solicitante de la vista de inspeccién que
garantice eventualr+ente dafos y perjuicios que pudieran causarse al presunto
infractor, en caso ge que a la parte actora no le asista el derecho dentro del
procedimiento, esto a través de la exhibicién de una fianza, por ejemplo: el monto de
dicha fianza se fija al momento de presentar el procedimiento o solicitud de
declaracién administrativa de infraccion, sin embargo el monto de ésta puede ser
aumentado a peticion de la autoridad en razén del monto de la mercaderia
asegurada. Asimismo, la parte demandada tiene el derecho de presentar una
contrafianza, la cual debera de ser por el doble del monto fijado por la autoridad en la
fianza otorgada por la parte actora, esto con el fin de levantar la aplicacion de
medidas provisionales.

Enla précticé, el apoderado de la parte actora acude a este tipo de diligencias
para auxiliar a los Ir%spectores comisionados, asi como para observar el desahogo de
la visita con el fin qe verificar que ésta se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido
por la Ley de la Periedad Industrial.

Asimismo, se han firmado tratados internacionales con el fin de evitar la
competencia desleal y como consecuencia la comision de diversas infracciones
comerciales entre otras las que se cometen en contra de una marca registrada. Uno
de los tratados internacionales mas relevantes en este tema es el Acuerdo General
Sobre Aranceles Aduaneros Comerciales (GATT), conocida como Ronda de Uruguay
en abril de 1994, “cuyo objetivo predicado es el de fijar normas para regular el
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comercio internacional, con la finalidad de eliminar las barreras comerciales
existentes y resolver los conflictos habidos y por haber”®?

Por otro lado, el acuerdo Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS), es un instrumento regulatorio de la materia de Propiedad Intelectual, y es
considerado “el instrumento internacional mas comprensivo y de mayor alcance que
se haya suscrito hasta el momento en materia de derechos de propiedad
intelectual”.®®

Finalmente, podriamos concluir que en el capitulo anterior, en México la
Propiedad industrial, en especifico las marcas, se encuentran reguladas en la Ley de
la Propiedad Industrial de 1994, la cual establece los lineamientos de proteccion de

una marca y su defensa contra terceros.

52 ROGEL VIDE, Carlos, Nuevos Estudios sobre Propiedad Intelectual, Biblioteca de Derecho Privado, JM.
Bosch Editor, Espaiia, 1998, pag 34.

33 CORREA, M Carlos, deuerdo TRIPS Régimen Internacional de la Propiedad Inteleciual, Ediciones Cd.
Argentina, Buenos Aires, 1996, pag 9.

78




3. CAPITULO TRES.- ANALISIS AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

Una vez hecha la introduccién en el capitulo dos del presente trabajo sobre las
posibles sanciones y procedimientos que prevé la Ley de la Propiedad Industrial para
salvaguardar los derechos de una persona fisica o moral, solo nos gueda mencionar
que a lo largo del presente capitulo, se va a profundizar en los lineamientos y
desarrollo de una Solicitud de Declaracion Administrativa de Infraccién de Marca, las
sanciones que conlleva el que se declare dicha infraccion y ante que autoridad se
debe de solicitar.

En virtud de la evolucion histdrica para la proteccion de los registros de marca
ante terceros, la Ley de la Propiedad Industrial establece veinticinco fracciones o
supuestos en los que se estipula cuando los derechos exclusivos de un registro de
marca, aviso comercial, nombre comercial, patente, etc. se encuentran invadidos por
un tercero.

Es importante destacar que el presente capitulo consiste en un asunto de
naturaleza litigiosa, es decir, las Declaraciones de Infraccion encuentran su punto de
partida en que un derecho o cosa esta en litigio y, ya que la palabra litigio significa

pleito, controversias o contienda judicial®®

, parece ser ésta la naturaleza del
procedimiento en estudio.

Ahora bien, nuestra Constitucion establece ciaramente que una persona no
podra hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar sus derechos.
Es mas, el ordenamiento juridico mexicano establece que toda persona tiene el
derecho a que se le administre justicia por fribunales competentes, los cuales
dirimiran las controversias a través de resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial. Su servicio sera gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.

3 DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porria, edicién 28°, pag 362.




Algunas personas han considerado que la tarifa por aprovechamientos, asi
como las facultades conferidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
conocer de las Solicitudes de Infracciéon resultan inconstitucionales. Sin embargo,
esta postura no parece ser del todo acertada, en virtud de que el articulo 17
constitucional otorga derechos al ciudadano y, por lo tanto, no es una obligacion el
acudir a los tribunales, es decir, es un derecho del propio gobernado el ejercer una
accion ante los tribunales jurisdiccionales o ejercer una accién de tipo administrativo
como lo es la Solicitud de Infraccién Administrativa que se promueve ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

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 sera gratuito, quedando, en consecuencia,

prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preveran mecanismos alternativos de solucién de controversias.
En la materia penal regularan su aplicacién, aseguraran la reparacion del

dafio y estableceran los casos en los que se requerird supervisién 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.
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La Federacién, los Estados y el Distrito Federal garantizaran la existencia
de un servicio de defensoria publica de calidad para la poblacién 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.

En esta garantia individual se consagra el derecho que posee todo gobernado
de activar la maquina jurisdiccional con el fin de que le sea impartida justicia,
fundamento constitucional que salvaguarda las facultades del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial para conocer, tramitar y resolver controversias en materia de
propiedad industrial e intelectual con el fin de proteger los derechos otorgados a los
inventores de marcas, patentes y derechos de autor.

Asimismo, las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se

encuentran consagradas en el articulo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.
3.1.- Facultades de IMPI.

Como se ha mencionado anteriormente, las facultades del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial se encuentran establecidas en articulo 6 de la propia Ley
de la Propiedad Industrial, en especifico en la fraccién V, se establece la facultad del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar investigaciones de
presuntas infracciones, incluso de oficio, realizar visitas de inspeccion, requerir
informacion y datos, ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer
cesar una posible violacién a los derecho propiedad industrial. De conformidad con Ia
garantia de audiencia consagrada en el 14 constitucional, oir en defensa a los
presuntos infractores y, por daltimo imponer las sanciones administrativas
correspondientes en materia propiedad industrial.

El articulo 14 Constitucional anteriormente mencionado a la letra nos dice:
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Articulo 14. A ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de

persona alguna.

Nadie podra ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al

hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogia, y alin por mayoria de razén, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debera ser conforme a
la letra 0 a la interpretacién juridica de la ley, y a falta de ésta se fundara

en los principios generales del derecho.*®

La garantia constitucional anteriormente citada, nos refiere a la garantia de
debido proceso, esto es que para que se nos pueda imputar alguna conducta
contraria a derecho, antes debe de seguirse ante la autoridad competente o los
tribunales competentes un juicio en el cual tendremos el derecho de defendernos y
ofrecer los medios probatorios necesarios para refutar las acusaciones o
imputaciones en nuestra contra o en caso de ser la parte actora de hacer de medios
probatorio a la autoridad para que resuelva dicha controversia con la mayor claridad
y exactitud posible.

De lo anterior se desprende que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial tiene, entre ofras, atribuciones formalmente administrativas, pero
materialmente jurisdiccionales. En este sentido, mucho se ha cuestionado sobre

estas facultades, que en opinién de algunos, exceden el contenido del articulo 21

% Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
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constitucional. El argumento versa fundamentalmente en el entendido de que el
Unico que se encuentra en posicién de imponer penas es el propio Poder Judicial y
que la persecucion de los delitos es competencia del Ministerio Publico, asi como de
la policia judicial bajo el mando de aquel. Por lo tanto, la competencia de la tarea
administrativa se debe limitar a la aplicacion de sanciones por infracciones a
reglamentos gubernativos o de policia, las cuales pueden consistir en multas o en
arresto hasta por treinta y seis horas.

Sin embargo, los mas altos Tribunales han considerado que esto es falso y
afirman que las facultades de las que consta el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para conocer de los asuntos relativos a las infracciones son apegadas a
nuestra carta magna, dicho argumento confirma la misma linea que la que da
fundamento a otro tipo de entidades del fuero federal, tales como las Juntas de

Conciliacién y Arbitraje, las cuales tienen facultades materialmente jurisdiccionales. %
3.2.-Interés juridico a partir de los diferentes tipos de acciones administrativas.

De acuerdo con las veinticinco fracciones establecidas en el articulo 213 de la
ley de la materia, se pueden encontrar quince que versan sobre los signos distintivos,
las cuales en una interpretacion arménica con el articulo 229 de la ley en cita se
pueden dividir en dos tipos de acciones fundamentales, tal y como trata mas
adelante.

En esta tesitura se entiende a la accion como “el derecho que se confiere a las
personas para promover un proceso ante los 6rganos jurisdiccionales, a fin de
obtener una resolucién sobre una pretensién litigiosa y lograr, en su caso, la

»57

ejecucion forzada de lo juzgado™' en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

% Semanario Judicial de la Federacion, Tomo 86-2, febrero 1995, tesis P. VIII/95, pag. 20; Volumen 51 primera
parte, pag. 18; Volumen 26 primera parte, pag. 96,
*" OVALLE FABELA, José, Derecho Procesal Civil, Editorial Oxford, edicién 8°, pag. 4.
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El interés juridico para iniciar un procedimiento de Declaracién

Administrativa de Infraccion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
debera de ser demostrado a través de un derecho previamente otorgado a favor del
accionante, es decir que debera de ser titular de un registro de cualquiera de las
figuras que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, asi como demostrar que éste se
encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales, de lo contrario el Instituto no
podra dar tramite a la solicitud del promoverte, lo anterior con fundamento en lo
establecido por el articulo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial y 1° del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria, donde expresamente
menciona que se requiere del derecho derivado de un titulo de registro ya sea de
aviso comercial 0 marca o bien de la previa publicacion de un nombre comercial.

Como segundo supuesto para actualizar la pretension, la parte que ejercitara
este tipo de accion debe considerar que la presunta infractora invade sus derechos
exclusivos, por lo que debera acreditar la identidad o la similitud en grado de
confusion que existe entre ambas denominaciones, logotipos o figuras, asi como la
aplicacion en los mismos o semejantes productos o servicios. O bien que ha sido
alterado de cualquier forma o que el signo distintivo en uso ostente alguno de los
simbolos prohibidos por la ley. En materia de marcas, que ésta sea usada en un
nombre comercial, razén o denominacién social y, por ultimo, en caso del nombre
comercial que sea usado por un tercero dentro de la clientela efectiva de éste,
también constituye una infraccion administrativa.

Como se puede observar, el legislador busca proteger al comerciante, que
compite lealmente, de otras personas fisicas o morales que intenten aprovechar su
prestigio y/o clientela a través de mecanismos ilegitimos, por lo que se puede
concluir que de probarse la invasion de los derechos exclusivos que ostenta el titular
de cualquiera de los signos distintivos invocados anteriormente, Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial se encuentra plenamente facultado para imponer las
sanciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales se trataran en

el apartado 3.4 del presente trabajo.
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3.2.1.- Los derechos de reclamar actos que van en contra de los buenos usos y

costumbres.

El espiritu de la ley no queda Unicamente en ios derechos de explotacién
exclusiva que ostenta el titular de cualquier signo distintivo, sino que busca una
proteccion mas amplia al comerciante y subsidiariamente al plblico consumidor, por
lo que establece supuestos de infraccion que tienen como finalidad que los productos
0 servicios que se encuentran el mercado sean realmente de la empresa de su
preferencia y no de otra.

En este tenor, la Ley de la Propiedad Industrial amplia su espectro de
proteccion hasta llegar a las acciones de infraccion conocidas como de "competencia
desleal", las cuales para su ejercicio no se requiere detentar ningun titulo o registro
para que puedan ser actualizadas, es decir, para que el presunto infractor sea
sancionado basta con que el actor pruebe que el demandado ha obrado en contra de
los buenos usos y costumbres.

Sin embargo, el término buenos usos, asi como el término costumbres
resultan ser ambiguos para determinar al alcance de la accién intentada, por lo que
es imperante definir ambos conceptos.

En cuanto a los buenos usos se pueden definir como la repeticién
generalizada y constante de actuar, estos actos deben conviccion de que
juridicamente son vinculatorios dentro de la sociedad.?®

Por su parte, las buenas costumbres pueden ser definidas como aquella
“conducta derivada del acatamiento espontaneo de los principios morales aceptados
en una sociedad determinada en un momento también determinado de su historia”®
Ahora bien, la regulacién positiva de nuestro pais en diferentes regulaciones hace

referencia a las buenas costumbres, tal es el caso del articulo 10 del Cédigo Civil

% Dicciopario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas de ]a UNAM, Tomo A-CH, Editorial
Pormia.
* DE PINA VARA, Rafael, Op._Cit., pdg. .363.
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Federal, el cual establece que contra la observancia de la ley no se puede alegar
desuso, costumbre o practica en contrario®.

De la interpretacion negativa del articulo mencionado se infiere que las
costumbres que no atenten al derecho positivo son viables y aplicables al caso
concreto, tal y como lo establece el articulo 1830 del Cédigo Civil Federal en
referencia o el articulo 2 del la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

De lo anterior se desprende que los buenos usos y costumbres son el
producto espontaneo de las necesidades del comercio, es decir, son el resultado de
un procedimiento consuetudinario de creacion del derecho, los cuales encuentran su
regulacion en la fraccién Xl del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En ofras palabras, los buenos usos y costumbres son vinculatorios para las
personas que coexisten en un lugar y tiempo determinado, por lo que al constituir los
buenos usos y costumbres la base del interés juridico y, en consecuencia, de la
accion, se concluye que los actos repetidos en el comercio o industria son suficientes
para que el presunto infractor sea sancionado, sin necesidad de un titulo o registro
para que el actor tenga el interés juridico para solicitar ante el IMPI {a Declaracion de
Infraccion. La idea de los buenos usos han tenido importancia por demés relevante a
lo largo de la historia del derecho romano-germanico, tal es el caso del concepto
inveterata consuefudo, el cual refleja la consecuciéon de actos generalizados de un
acto.

En el mismo tenor, el concepto opinio iuris atque necessitatis consiste en que
efectivamente la sociedad tenga la conviccidén de que tal o cual acto es vinculante
con el derecho, por lo que derivado de la naturaleza de la materia de estudio, en
materia mercantil se debe atender a lo que los comerciantes consideran que es
correcto o que se encuentra en una competencia libre o leal.’’

Este argumento no es gratuito, ya que los propios Tribunales han establecido
reglas para determinar el alcance de la accién intentada por “competencia desleal”,

definiéndola de la siguiente manera:

% Articulo 1830 del Cidigo Civil Federal.
! Hem
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como la conducta de un competidor que utilizando cualquier
procedimiento- en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicion legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o
industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para

si, para varias personas o para causarle un dafo aquel’®

De tal suerte, el actor debera probar su pretensiéon de acuerdo con el articuio
82 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que la parte que afirma
esta obligada a probar su afirmacién. El Cédigo Federal de Procedimientos Civiles
establece en su articulo 81 que el actor debera probar los hechos constitutivos de su
accion y el reo los de sus excepciones.

En tal virtud los Tribunales han interpretado dos supuestos que el actor debe
probar en juicio para que el presunto infractor pueda ser sancionado, a saber:
1. Este elemento lo constituye que el presunto infractor menoscabe la libre
competencia o perjudigue al publico consumidor; y
2. La finalidad debe tener un animo a moverse a través de conductas deshonestas
para confundir al consumidor a su favor. Esto quiere decir que para que se actualice
este segundo supuesto debe conducir a suponer al publico consumidor que existe
una relacion o asociacion entre un establecimiento y el del tercero.®

Otro de los criterios emitidos por los Tribunales indica que es suficiente que la

| persona sustraiga la atencion de la clientela de un competidor en su beneficio, a

~ través de actos de imitacion y recibiendo indebidamente los beneficios de su rival lo

que sera suficiente para que sea sancionada por la Ley de la Propiedad Industriat.®*

En virtud de lo anterior, el término conocido como “‘competencia desleal”
proviene del empleo excesivo o indebido del derecho de libre competencia por parte
de una persona fisica o juridica, por lo que no es una accién de caracter privativa,

sino que se actualiza por el abuso del derecho realizado por parte del infractor.

% Semanario Judicial de la Federacién, Tomo VII, 1991, pag. 320
% Semanario Judicial de la Federacion, Tomo VII, 1991, pag. 320
8 Semanario Judicial de la Federacion, Tomo X, 1992, pag. 583.
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Ahora bien, si bien es cierto que todas las infracciones administrativas de una
u otra manera constituyen una invasién a los derechos de ofra persona y, en
consecuencia, un abuso al derecho a la libre competencia, también lo es que las
infracciones administrativas consideradas de “competencia desleal’ pueden ser
aquellas en las que el documento base de la accién no es propiamente un registro de
marca, sino el uso reiterado y anterior de determinado signo distintivo, por lo que el
uso de éste por un tercero constituye un acto de competencia ilicito para el
comerciante.

Por dltimo, es importante sefialar que las acciones establecidas en la Ley de la
Propiedad Industrial en materia de infracciones marcarias no son excluyentes, lo que
se traduce en que el titular de un signo distintivo puede ejercer una o varias acciones
por la invasion de los derechos de marca que le son propios, asi como la accion de
competencia desleal en comento, la cual, si fuera el caso, no se destruye por la
declaracién de nulidad del registro, en virtud de gue éste no es el documento base de

la accién para actualizar los supuestos por competencia desleal.

3.3.- Procedimiento de la solicitud de declaracion de infraccién administrativa.

Una vez esgrimidos los tipos de accion a través del cual se puede intentar una
Solicitud de Declaracidon Administrativa de Infraccion, es importante sefialar que la
Ley de la Propiedad Industrial contempla como supletorio a la ley de la materia en su
articulo 187 al Codigo Federal de Procedimientos Civiles y a partir de la reforma a la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo®, los organismos descentralizados se
comprenden por dicha Ley y, por lo tanto, su observancia es de caracter obligatorio.

De lo anterior se desprende que la estructura del procedimiento se puede

dividir de la siguiente manera:

8 Diario Oficial de la Federacion, 4 de agosto de 1994. Reforma publicada el 30 de mayo de 2000.
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IIl.3.1.-La instruccién

Esta etapa abarca todos los actos procesales, tanto del tribunal como de las

!
desarrolla la actividad probatoria y se formulan conclusiones y alegatos.

partes en conflicto, por lo que determina el contenido del debate litigioso, se
!
Su finalidad es instruir al juzgador, dado el conocimiento respecto del litigio
sobre el cual eventualmente decidira.®®
Sin embargo,‘ la etapa de instruccion tiene diferentes fases, tales como las que
se mencionan a continuacion.

A.- Fase Postulatoria.
|

En esta fase inicia el procedimiento litigioso, es decir, se debe presentar ante
Instituto Mexicano jde la Propiedad Industrial el escrito inicial de demanda, asi como
la contestacion y, en su caso, la reconvencion respectiva, ya que es en esta fase en
donde se exponenj las pretensiones y resistencias, afirmaciones, negaciones acerca
de los hechos y finalmente se hacen valer normas juridicas, precisando el contenido
del proceso, el objejeto de la actividad probatoria.®’

Los requisitos basicos que establece la Ley para presentar dicha solicitud se
encuentran desarr“ollados en el Capitulo Il de la Ley de la Propiedad Industrial, entre
ellos se destaca el Nombre del Solicitante y, en su caso, el representante, el cual
debera acreditar s:u personalidad de conformidad con el articulo 181 de la propia ley;
domicilio para oir y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o su
apoderado; el obj:eto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos; la

descripcion de los hechos y, los fundamentos de derecho.®®

% GOMEZ LARA, Ciptiano, Derecho Procesal Civil, Editorial Harla, edicién 5°, pag. 18.
7 Ibidem, pag 19.
% Ley de la Propiedad Industrial, 1994




A.1. Fase Probatori:a.

‘ Es en esta fajse donde la parte actora debera acreditar la invasion al derecho
’ subjetivo que le asi$te, mientras que el demandado debera probar precisamente lo
| contrario.®
| ) En este sentiﬂﬂo, las pruebas en las que se funde la accién o las excepciones o
defensas, segun sea el caso, se deben acompaiiar a la demanda o la contestacién
de ésta y su valoracion atiende a la forma establecida en el Cddigo Federal de
Procedimientos Civiies, por ser éste de aplicacion supletoria a la ley de la materia.
Ahora bien, en caso de que no se presenten en el escrito inicial o contestacién
de demanda, no s§ admitiran en ninguna etapa posterior del procedimiento, salvo
que fueran supervenientes de acuerdo con los supuestos establecidos en el Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, las cuales en términos del articulo 51 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo pueden ser presentadas antes de que se

Il emita la resolucién.
En cuanto a las pruebas que son admisibles para la materia, por una razon de

I
| celeridad procesal Unicamente se tiene restriccion en cuanto a la prueba testimonial y
|l
| confesional; sin embargo, se contempla que si éstas son presentadas por escrito y
no son consideradas contrarias a la moral o a las buenas costumbres podran ser

| admisibles por parte del IMP].70

A.1.1.- Visitas de !nspeccién

| ‘

“I La parte que se considera afectada en sus derechos tiene la posibilidad de
| solicitar las medid%as cautelares consistentes en ordenar el retiro de la circulacién o
\‘1 impedir la comercializacion de las mercancias presuntamente infractoras; ordenar el
aseguramiento del bienes, ordenar al presunto infractor o a terceros el cese de los

actos que presuntamente son constitutivos de la infraccion invocada, se suspenda la

| © Ibidem, pag 20
‘] ™ Ley de la Propiedad Industrial 1994.
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prestacion del seNicio 0, en su caso, la clausura cuando las medidas practicadas no
sean consideras como suficientes para prevenir los perjuicios que ocasione el
presunto infractor. ‘

Ahora bien, éunque la parte actora tiene la posibilidad de presentar en el
mismo escrito de demanda la Solicitud de Medidas Provisionales, éste no es parte
para fijar la litis, pcj)r lo que sodlo constituye una prueba mas del procedimiento.
Ademas de ser un:medio preliminar de protecciéon a los derechos de propiedad
industrial.

Ofra caracteristicas que prevé la Ley de la Propiedad Industrial es que la
persona que considere que un tercero invade los derechos exclusivos que le son
propios, podra solicitar las medidas provisionales antes mencionadas sin mediar la
Solicitud de Infraccijén, otorgando un plazo de veinte dias para la presentacion de
ésta, por lo que se puede afirmar gue las medidas solicitadas son dependientes de la
Solicitud de Infraccibn y no viceversa, es decir, de no presentarse la demanda en el
plazo concedido por Ley, se levantaran las medidas impuestas al presunto infractor,
haciéndose acreedor al pago por los dafios y perjuicios ocasionados a éste. Para
solicitar las medidjas provisionales en contra del presunto infractor, entre otros
requisitos, se debe presentar la fianza para cubrir los posibles dafios y perjuicios que
pudiera ocasionarle a la demandada en caso de resultar absuelto.

Por su parté, la parte demandada podra presentar una contrafianza por los
posibles dafios y perjuicios que le pueda ocasionar a la parte actora y continuar
comercializando u ofreciendo los servicios que se encuentran sujetos a litigio.

Es importante destacar que la fitis del procedimiento en cuestion queda
cerrada con la contestacion a la Solicitud de Declaracion Administrativa de Infraccién
Y, €Nn su caso, con“la contestacién a la reconvencién, por io que una vez admitida la

contestacién termina la fase postulatoria.”

" Semanario Judicial de la Federacion, Tomo V, Febrero de 1997, Tesis 1.8°.C.99 C, pag. 740.
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' B.- Fase Preconclusiva.

Esta consisté en los que cominmente se conocen como alegatos o
conclusiones; éstos consisten en las reflexiones, razonamientos y argumentaciones
que las partes plantean al juzgador acerca de lo realizado a lo largo del
procedimiento.”
| Esto es, que; una vez que es admitida y notificada a la parte actora la

contestacion a la Solicitud de Infraccidn, se abrira la etapa de alegatos para los que

| ambas partes tendran un término de diez dias para realizar su escrito de alegatos
contados a partir de la fecha de notificacion del acuerdo por el que ese Instituto

comunica dicha etépa. Lo anterior de conformidad con el articulo 56 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo.

Articulo 56.- Concluida la tramitacion del procedimiento administrativo y

antes de dictar resolucion se pondran las actuaciones a disposicion de los
|

interesados, para que en su caso, formulen alegatos, los que seran

H tomados en cuenta por el 6rgano competente al dictar la resolucion.

Los interesados en un plazo no inferior a cinco dfas ni superior a diez

podran presentar por escrito sus alegatos.
I

\ Si antes del; vencimiento del plazo los interesados manifestaran su

! decision de nd presentar alegatos, se tendra por concluide el tramite.

I Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, asi como las manifestaciones de
I

|l las partes, el articulo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial instruye a la autoridad

‘[ a cerrar la etapa :de instruccion y a estudiar el asunto para emitir la resolucién

| . ‘ o .

“ correspondiente, por lo que una vez cerrada etapa no se admitira escrito alguno. &

J |

| Ibidem, pig 2.

\J  Semanario Judicial de la Federacion, Volumen 205-216, primera patte, pag. 27.
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|
Articulo 217.- Una vez concluido el plazo a que se refieren los articulos

209, fraccién IX y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de
inspecciéon levantada, y en caso de no haberse requerido por la
naturaleza de la infraccion, con los elementos que obren en el expediente,

y tomando en' cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado,

dictara la resolucién que corresponda.

Es importante mencionar que antes de celebrarse esta etapa, la autoridad
otorga a las partesj un plazo no mayor a 10 dias ni menor a 5 dias habiles que
comenzaran a corrér al dia siguiente del que surta efectos la notificacién, para que
ofrezcan sus alegatos finales. Después de esta etapa procesal se dicta la sentencia

respectiva, ya sea condenatoria o absolutoria.

11.3.2.- Etapa del Juicio.

Consiste en' que la autoridad, en este caso el Instifuto Mexicano de la
Propiedad Industrial, valora las pruebas ofrecidas, asi como los argumentos hechos
valer y emite o se pronuncian a través de una resolucion definitiva que viene a
terminar el proceso!y a resolver la contienda.”

Cabe seﬁalej\r, que independientemente del sentido de la resolucion, en
seguimiento al adfculo 16 Constitucional, la autoridad debe fundar y motivar su
actuacion, ya que qe lo contrario la resolucién que emite el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial es combatible a través del recurso de revision ante el propio
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o a través del Juicio Contencioso
Administrativo ante la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cabe mencionar, que se debe de agotar

el principio de definitividad.

™ Ibidem, pag 22.
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| | Algunos han considerado que los medios por lo que se puede combatir una
| resolucién del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atentan contra los

Tratados Internacionales que indican que se debera tener un maximo de tres

’ instancias en todo procedimiento contencioso, sin importar cual sea la naturaleza de

éste.

“f Lo anterior, es en virtud que consideran que el Juicio de Amparo tiene una

|“ naturaleza de Iegalidad, cuando en realidad la naturaleza del Juicio de Amparo es de

| caracter constitucional, siendo un procedimiento constitucional y no un procedimiento

i . i .
| entre partes o sobre la legalidad de una resolucién, por lo que no debe considerarse
|

| como una instancia mas, sino como un Juicio de naturaleza auténoma, toda vez que

| la naturaleza de ésté es diferente a un recurso o cualquier medio de apelacion.

| Sin embargo,i‘ es importante sefalar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal

“[ y Administrativa cuando resuelve Unicamente para efectos y no de fondo el asunto

| impugnado, se atenta contra el articulo 17 constitucional, toda vez que la imparticion

|| de justicia debe ser pronta y expedita, por lo que la falta de pronunciamiento se

“ traduce en que la autoridad de primera instancia, vuelva a resolver a discrecion el

| ‘
“ asunto, ocasionanqo una pérdida de tiempo, las cuales no seran recuperables,

| ademas de que nada impide que !a nueva resolucidn no vuelva a ser impugnada. "

- [ - = - - - - . -
| 3.4.- Sanciones dq la solicitud de declaracién administrativa de infraccion.

“ De acuerdo a la Ultima etapa desarrollada en el apartado anterior, el Instituto

|
I Mexicano de la Propiedad Industrial tiene tres formas de resolver la contienda:

a) La primerd, es absolver, en virtud de que no se actualiza la hipotesis

‘ invocada por la parte actora, ya sea por que no se probé la invasion o

| por que la parte demandada acredité alguna de las excepciones o

defensas como pueden ser las establecidas en el articulo 92 de la Ley

} " Semanario Judicial de da Federacién, Tomo XV, marzo 2002, tesis VIL1°.A.T.13.K, pag. 1385.

|

| | y




dela Propiecjad Industrial y, por lo tanto, en caso de haberse solicitado
medidas pro{/isionales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

pondra a dis}posicién de la demandada la fianza exhibida por la parte

actora.

b) La segunda forma consiste en que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial no entre al fondo del asunto por alguna falta de
forma cometida por la parte actora o por virtud que el derecho
invocado para acreditar su interés juridico se ha perdido, por lo que se
dice que el procedimiento se ha quedado sin materia de estudio, dicho

supuesto sera objeto de estudio en el capitulo Hll del presente trabajo.

¢) La tercera es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
considere que se actualiza la hipétesis invocada por la parte actora.
En esta ultima forma de resolver un asunto, la autoridad tiene cierta
discrecionalidad para imponer la sancién. Sin embargo, la Ley de la
Propiedad ,‘ndustrial establece diversos parametros que se deben
tomar en cuenta, tales como el caracter de intencionalidad o dolo con
el que actﬂé el infractor, las condiciones econdémicas, la gravedad que
implique la‘ infraccion en el comercio, asi como los perjuicios

ocasionados a la parte agraviada.

Una vez valoradas todas las circunstancias mencionadas, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra facultado para imponer una multa
hasta por 20,000 dias de salario minimo vigente en el Distrito Federal y 500 dias
multa por cada dia que persista la infraccién, en caso de que el infractor sea
reincidente se duplicaran las multas, sin que el monto de ésta exceda los 60,000 dias
de Salario minimo vigente en el Distrito Federal.

En segundo lugar, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial valorara la
posibilidad de la qlausura temporal hasta por noventa dias del establecimiento




infractor y en caso de haber sido clausurado dos veces en un lapso de dos afos,
procedera la clausura definitiva.

Por ultimo, si el caso asi lo amerita, una sancion de treinta y seis horas de
arresto.

Aunado a lo anterior, si se encuentra en el comercio, los comerciantes tendran
la obligacion de abstenerse de su enajenacion o prestacion a partir de la fecha en la
que se notifique la resolucion.

Ademas del acto ilicito de propiedad industrial o constitutivo de competencia
desleal dichos actos también constituyen una responsabilidad extracontractual en
términos del articulo 1910 del Cédigo Civil Federal, asi como de los articulos 221 y
221-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, éste tltimo es aquel que indica que en
ningin caso la indemnizacion de los dafios y perjuicios sera inferior al cuarenta por

ciento del valor de venta al publico ya sea de productos o prestacion de servicios.

Articulo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, se impondran ademas de la
indemnizacion que corresponda por dafios y perjuicios a los afectados, en
los términos de la legislacion comdn y sin perjuicio de lo dispuesto en el

articulo siguiente.

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

regulados en esta Ley.

Como se pudo observar a través del desarrollo de este tercer capitulo, ahora
tenemos nociones de como se debe de actuar ante un tercero que infringe el uso

exclusivo de un derecho de propiedad industrial, asi como las consecuencia de
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dicho uso ilegal para el infractor, como son las sanciones de tipo pecuniario que la

Ley de la Propiedad Industrial impone a los infractores.
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CAPITULO CUATRO.- LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
NULIDAD COMO DEFENSA.

Como parte fundamental del presente andlisis, y una vez analizado el
Procedimiento de Declaracién Administrativa de Infracciéon de Marca, a continuacion,
se analizara y profundizara en el Procedimiento de Declaracion Administrativa de
Nulidad de Marca, las causales establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial para
solicitar esta Declaracion, y finalmente, el uso del Procedimiento de Declaracion
Administrativo de Nulidad de Marca como un medio de defensa ante una Declaracion
Administrativa de Infraccion en materia de marcas.

Tanto en la Doctrina como en la practica profesional mucho se ha discutido
sobre la naturaleza del acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial declara un registro de marca nulo y, por lo tanto, el alcance de los efectos
que puede producir dicha declaratoria.

En este sentido, es importante establecer de conformidad con la teoria de las
nulidades, tanto civiles como administrativas, que tipo de nulidad corresponde a la
del registro de marca, para que posteriormente sean determinables sus efectos y, en
consecuencia, establecer de, ser posible, a la Solicitud de Nulidad como defensa

ante una Infraccién Administrativa presentada con base en un registro de marca.
IV.1.- La Reconvencién y Acumulacion.

Primeramente, el maestro Cipriano Gémez Lara define la reconvencion de la
siguiente manera: “La reconvencién o confrademanda es la oportunidad para el
demandado de plantear una nueva pretension suya en el proceso en contra del actor

inicial.””®

" GOMEZ LARA, Cipriano, Op. Cit., pag. 105.
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Por su parte el maestro Ovalle Fabela, nos dice que la Reconvencion es: “‘La
pretensién que el demandado deduce al contestar la demanda, por lo cual se
constituye a la vez en demandante del acto, a fin de que se fallen las dos
pretensiones en una sola sentencia.””’

De las definiciones aludidas se puede inferir que la reconvencion es la actitud
mas enérgica del demandado, en virtud de que no se limita a oponer excepciones y
desvirtuar el dicho de la parte actora, sino que aprovechando la relacion procesal
existente formula una nueva pretension en sentido contrario.

Ahora bien, los requisitos de procedencia de la reconvencion son que exista
un proceso previo en el que el actor reconvencional haya sido debidamente
emplazado y que el érgano que conozca de la reconvencion sea competente, por lo
que derivado del primer requisito se desprende de que ésta debe ser presentada
dentro del plazo para contestar la demanda, la cual podra ser presentada en el
mismo escrito de contestacién o por escrito por separado, pero siempre en el mismo
acto.

Es importante sefialar que en caso de presentar una reconvencion, sin
importar que sea en el mismo escrito o por separado, ésta debe contener los mismos
requisitos formales que la demanda. Asimismo, por la naturaleza del escrito se debe
emplazar a juicio al actor originario, ahora demandado reconvencionista.

Por (ltimo, es importante aclarar que la finalidad de la reconvencién estriba en
ahorrar actividad procesal, en la medida en que dos litigios distintos se resuelvan a
través de un mismo cauce procesal; y segundo, evitar sentencias contradictorias en
los asuntos que tengan conexidad entre si.”®

En materia de Propiedad Industrial, la ley no trata de manera especifica la
figura de la reconvencioén. Sin embargo, el articulo 188 de la Ley de la Propiedad
Industrial establece que se puede iniciar un procedimiento administrativo a peticién

de parte, siempre y cuando ésta acredite su interés juridico y funde su pretension.

7 OVALLE FABELA, José, Op.Cit., pag. 73.
7 Ibidem, pag 74.
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Articulo 188.- El Instituto podra iniciar el procedimiento de declaracién
administrativa de oficio o a peticién de quien tenga interés juridico y funde

su pretensién.

Por lo tanto, el interés juridico versa sobre el procedimiento que ya se
encuentra substanciandose y la pretension es aquella que debera acreditar en su
escrito de demanda reconvencional y, por otro lado, tal y como se ha mencionado, el
articulo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial se establece la supletoriedad del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, por lo que al no oponerse articulo alguno

a la posibilidad de presentar una reconvencion, ésta figura es procedente.

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

Procedimientos Civiles.

En este orden de ideas, en caso de que el titular de un registro de marca
presente una Solicitud de Infraccidon por considerar que un tercero invade los
derechos que le son propios, éste se encuentra en posibilidades de presentar una
Solicitud de Nulidad en contra del registro de marca, por considerar que se encuentra
en alguno de los supuestos del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal y
como se explicaron en el Capitulo Il del presente trabajo.

En efecto, el presunto infractor tiene el legitimo derecho de solicitar ante la
Coordinacién de Nulidades una Solicitud de Nulidad en contra del registro de marca
que es el documento en el que el actor funda su accién.

Sin embargo, en cuanto al segundo requisito de la reconvencién parecen
existir algunas irregularidades, en virtud que el Acuerdo Delegatorio de Facultades

del Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial en el que se establece el marco
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juridico de los Subdirectores, Coordinadores y Supervisores fue acordado por el
Director del IMPI, cuando el articulo 7-bis de la LPI establece que sera el Director
con aprobacién de la Junta de Gobierno podra delegar algunas facultades que le son

propias.

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales
Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial

ARTICULO 1o0.- De conformidad con el Reglamento del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, su Estatuto Organico y el Acuerdo 35/99/3a.
tomado por la Junta de Gobierno del Instituto el 3 de septiembre de 1999,
se delegan en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores
Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores
Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las facultades a que se
refiere el presente Acuerdo en el ambito de sus respectivas
competencias, entendiéndose esta delegacion sin perjuicio de su ejercicio
directo por parte del Director General del Instituto. En todo caso, las
facultades para:derogar, adicionar y modificar este Acuerdo corresponden
s6lo a este Ultimo, sujeto a la aprobacion de la Junta de Gobierno del
Instituto.

ARTICULO 20.- Las facultades delegadas en favor de las Direcciones
Divisionales se entienden conferidas sin perjuicio de la intervencion o su

gjercicio por el Director General Adjunto a quien se adscriba.
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ARTICULO 3o.- Las facultades delegadas en favor de los Titulares de
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores
Departamentales y otros subalternos que se indican, se entienden
conferidas sin perjuicio de la intervencién o su ejercicio por el superior

jerarquico que corresponda.

ARTICULO 4o.- Las facultades que le corresponden a la Coordinacién de
Planeacion Estratégica se delegan en los Subdirectores Divisionales de
Planeacion, y de Evaluacién, asi como en el Coordinador Departamental
de Integracion Documental y Estadistica.

[L.T

En este sentido, con fecha 17 de diciembre de 1999 el Director del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la Secretaria de Gobernacién
publica en el Diario el Acuerdo Delegatorio de Facultades sin la autorizacion de la

Junta de Gobierno.

Articulo 7 BIS.- La Junta de Gobierno se integrard por diez

representantes:

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

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

lll.- Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico, y




T

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

Metrologia.

Por cada representante propietario, serd designado un suplente, quien
asistira a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero,

con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

Aunado a lo anterior, de las facultades del Acuerdo Delegatorio de Facultades
no se desprende ante que Subdireccion debe ser presentada la reconvencién, toda
vez que ambas tienen facultades para conocer de ambos procedimientos, por lo que
en estricto rigor la Subdireccién de Competencia Desleal debera admitir a tramite la
Solicitud de Nulidad en via de reconvencion, asi como tramitar el procedimiento
correspondiente, aun y cuando fuera presentado en escrito separado.

Sin embargo, la practica dista mucho del estricto rigor al que se ha aludido, en
virtud que la Subdireccién de Competencia Desleal, asi como la Subdireccion de
Proteccion a la Propiedad Intelectual asumen de facfo competencias especificas, por
lo que aunque dicho tema podria constituir un interesante tema de disertacion, por
ser ajeno a este trabajo, basta sefialar que acuerdo Delegatorio de Facultades, ha
Ultimas fechas, a enfrentado argumentos importantes sobre su legalidad.

Tan es asi, que los Tribunales Colegiados han sefialado que derivado de la
omision de la aprobacion de la Junta de Gobierno, dicho Acuerdo viola la garantia
consagrada en el articulo 16 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, por carecer de motivacion y fundamentacion, por lo que actuaimente la
materia que nos ocupa presenta problemas serios de seguridad juridica, la cual

debera resolverse en futuro proximo.”

7 Semanario Judicial de la Federacién, Tomo XVIII, Agosto 2003, Tesis, 1.7°.A.227, pag. 1766.

103



Por otro lado la acumulacion o también llamada excepcién de conexidad no es
sino una peticion formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por
el actor se acumule a otro juicio, diverso de aquel pero conexo, iniciado
anteriormente, con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola
sentencia.®’

De lo anterior se desprende que esta excepcion se formula cuando hay dos
litigios diversos, planteados a través de dos procesos distintos, pero que se estiman
conexos, por lo que se solicita la acumulacion de dichos procedimientos.

Lo -anterior significa que ambos procesos se llevaran por separado, pero que
seran resueltos en una sola sentencia y de esta manera evitar sentencias distintas
que pueden resultar hasta contradictorias.

Es importante sefialar que no debe ser considerada una excepcion procesal,
sino tnicamente la solicitud a la autoridad de acumular dos procesos y que sean
resueltos en una sola sentencia, por lo que cada uno de los juicios puede tramitarse
por separado, pero ambos deben resolverse en una sola sentencia y asi evitar que
se dicten sentencias contradictorias o contrarias en los juicios conexos.

Ahora bien, para que el demandado se encuentre en posibilidades de solicitar

la acumulacion deben cubrirse alguno de los supuestos de conexidad:

a) El primero de ellos versa sobre el caso en que las partes y las acciones
sean las mismas, aunque los bienes disputados sean distintos
(identidad de Ias personas y las acciones).

b) El segundo de ellos es el caso en el que las acciones, aunque sean
diversas provengan de una misma causa (identidad de la causa).

c) El tercer supuesto, es cuando haya identidad de personas y de cosas,
aunque las acciones sean diversas, y por Ultimo, cuando haya identidad

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

% OVALLE FABELA, José, Op.Cit., pag 91.
% Ibidem, p. 92.
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4.2.- Efectos de la Nulidad.

En las diferentes ramas del Derecho, los doctrinarios, miembros del Poder
Judicial y cualquier estudioso del Derecho se han cuestionado las causas por las que
un acto no debe tener efectos juridicos y en caso de haberse producido, cuales
deben ser destruidos y cuales deben ser convalidables. Asimismo, se hace una
reflexion sobre las personas que se encuentran legitimadas para solicitar la
destruccion de dichos efectos, la convalidacion o, en su defecto, que no produzca
sus efectos un determinado acto juridico y, por Ultimo, si esa declaratoria le afecta a
todas las terceras personas, si solo a algunas o si a sélo a quien lo solicita.

Estas y otras reflexiones se encuentran en la teoria de las nulidades de
diversas ramas y, aunque cada una de ellas tiene peculiaridades por demas
interesantes, por la naturaleza juridica que tiene el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, el presente trabajo se limitard a aquellas de naturaleza Civil y
Administrativa y, de esta manera, determinar la naturaleza del acto por medio del

cual el Mexicano de la Propiedad Industrial declara nulo un registro de marca.

4.2.1.- La Nulidad en materia Civil.

De acuerdo con la teoria civil sobre las nulidades, éstas se pueden dividir en
tres, las cuales consisten en la inexistencia del acto, la nulidad absoluta y por ultimo
la nulidad relativa de éste®.

En este sentido, el Cédigo Civil Federal establece que el acto juridico se
reputara inexistente por la falta del consentimiento o de objeto y su consecuencia es
que no producira efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmacion o
prescripcion y cualquier interesado la puede solicitar.

Como se puede observar el acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial otorga un registro de marca no puede ser inexistente, en virtud

82 GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introduccién al Estudio del Derecho, 50° edicién, Editorial Porrvia, pag. 89.
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que aun y cuando fuera ilegitimo, produce efectos juridicos, como por ejemplo: las
medidas provisionales tratadas en el capitulo que antecede.

La nulidad relativa surte cuando no retine todos los caracteres establecidos en
~ los supuestos de la nulidad absoluta, es decir, s6lo la puede solicitar el interesado en
el negocio, prescribe y es convalidable.

De la descripcion sobre la nulidad relativa, se puede concluir que este tipo de
nulidad no es compatible con la nulidad que establece la Ley de la Propiedad
Industrial, toda vez que a pesar que algunas de las causales de nulidad tengan
prescripcion, también es cierto que ninguna de ellas es convalidable frente a
terceros, ademas que en el caso de las marcas descriptivas, genéricas, entre otros
supuestos de la Ley de la Propiedad Industrial, la nulidad puede ser solicitada por
cualquier interesado que acredite tener interés juridico.

Por ultimo, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto
produzca provisionalmente sus efectos; sin embargo, éstos seran destruidos
retroactivamente cuando se pronuncie la autoridad competente. La puede solicitar
cualquier interesado y no desaparece por la confirmacion o prescripcion.

Por lo anterior, ésta aparentemente es la visibn mas acertada sobre los
efectos que produce la nulidad de un registro de marca. Sin embargo, la distincion
que a primeras luces parece obvia no lo es cuando se observa la exposicion de
motivos del Cédigo Civil para el Distrito Federal, en la cual se pretende dar una
explicacion sencilla y practica sobre las nulidades, pero que desgraciadamente cae
en una franca confusién terminolégica al indicar que las nulidades absolutas son
aquelias que provienen de los actos ejecutados contra el tenor de las leyes
prohibitivas o de interés publico y no producen efectos ni antes ni después de la
declaracién de nulidad, en tanto que las nulidades relativas son todas tas demas que
si producen efectos juridicos mientras que judicialmente no se declara su nulidad.

Como se puede observar, la confusién radica en que tras la exposicion de
motivos los articulos que tratan dicha materia consideran que la inexistencia en el

lugar de la nulidad absoluta establecida en la exposicion de motivos y las nulidades
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relativas lo que en el cuerpo corresponde a las nulidades absolutas, dejando sin
tratamiento a las nulidades relativas.

Por otra parte, es importante destacar que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial no es una parte en un contrato, sino un organismo de la
administracién publica federal y que en ejercicio de las funciones de imperio, otorga,
niega o nulifica un registro de marca. En otras palabras, funge como la autoridad
administrativa en esta materia, por lo que es importante realizar un analisis sobre las
nulidades de tipo administrativo para determinar con mayor exactitud los efectos de

ésta al ser declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4.2.2.- La Nulidad en materia Administrativa.

En el derecho administrativo no es posible formar una teoria de la invalidez de
los actos juridicos como es posible analizarse en materia civil, en virtud de que el
cumplimiento de los requisitos que la ley establece es una garantia de orden social.
En este sentido, Fernandez Velasco® ha formado alguna clasificacion de acuerdo

con su gravedad, a saber:

1- Inexistencia: E! acto carece de efectos juridicos;

2.- Nulidad Radical: el acto existe, pero gravemente viciado; posee alguna
eficacia juridica, pero muy pobre y cualquiera puede invocar su nulidad,

aunque mientras no sea declarada seguira surtiendo sus efectos;

3.-  Nulidad menos radical: puede pedirse por todos los interesados y por
excepcion alegarse en cualquier instante, la autoridad resolvera sobre
la nulidad;

3 FERNANDEZ VELASCO, R. Resumen de devecho administrativo y de Ciencia de lo Administrativo, 2da.
edicién, Barcelona. El acto administrativo, pag. 215.

107




4- Irregularidades que producen nulidad relativa: puede alegarse por
pocos interesados y tanto por via de accién como de excepcion, en

cierto plazo;

5.- Irregularidades de sancion mas leve: pueden invocarse en cierto tiempo
por pocas personas, convalidarse por ratificacién y el juez abstenerse

de imponerla, dosificando los intereses en juego;

6.- lmregularidades cuya sancidn no es la nulidad, sino que la ineficacia del
acto no se alcanza mas que frente a ciertas personas, siendo para las
restantes perfecto; se ha de alegar en cierto plazo transcurrido, toda

vez que posteriormente la irregularidad desaparece;

7.-  Acto irregular: solamente en relacién con alguno de sus efectos;

8.-  Acto irregular: que manteniendo frente a los terceros toda su eficacia,

es motivo de que el agente emisor sufra una sancién pecuniaria;

9.- lIrregularidad sin sancién juridica.

En vitud de lo anterior, el autor Gabino Fraga® desarrolla algunos
lineamientos para formar un criterio sobre las sanciones a las irregularidades de los
actos administrativos.

En cuanto a la Inexistencia tiene como operar como la necesidad Ibgica en
aquellos casos en que falta alguno de los elementos esenciales de validez,

entendidos éstos cuando:

a) cuando haga falta la voluntad;

b) cuando haga falta el objeto;

% FRAGA, Gabino, Op. Cit., pag. 29.
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c) cuando falta la competencia para la realizacién del acto,

d) cuando hay omision de las formas constitutivas del acto.

Cabe hacer la reflexion en el sentido que si un acto administrativo esta viciado
por ser un acto contrario a la ley podria ser aplicable el articulo 8 del Codigo Civil
Federal “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés
publico seran nulos excepto en los casos e que la ley ordene lo contrario”®. Sin
embargo, los esfuerzos realizados por la doctrina del derecho administrativo no
tendrian razdn de ser, pues en tal caso la solucién seria que todos los actos viciados
y por lo mismo contrarios a la ley estarian afectados de una nulidad absoluta.

Aunado a lo anterior, la regulacién positiva demuestra que en muchas
hipdtesis la sancidon de los actos irregulares no reline todos los caracteres de la
nulidad absoluta, que son el poder ser invocada por todo interesado y no
desaparecer por la confirmacién o la prescripcién. Asi, existen actos cuya nulidad
sblo puede demandarse por determinadas personas y que pueden legalizarse por
prescripcion.

En segundo término, existen actos en que la nulidad sélo puede pedirse por
determinadas personas y en que el consentimiento de éstas los purga de todo vicio.

En tercer lugar, actos en los que la nulidad sélo puede pedirse por
determinadas personas, pero que no desaparece por confirmacion o prescripcion.
Finalmente, la nulidad puede ser demandada por todo interesado, pero sélo dentro
de un término breve.

Por tanto, si se tiene en cuenta que la nulidad absoluta y la relativa no se
distinguen por sus efectos, sino solamente por la manera como se realiza la
eliminacién de la disposicion irregular, se puede afirmar que no es posible trasladar

el derecho administrativo a los conceptos basicos del derecho civil.

8 Articulo 8 del Cédigo Civil Federal.
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En virtud de lo anterior, es importante sefialar algunas de las principales
sanciones a los actos administrativos irregulares se encuentran establecidas a

contrario sensu en el articulo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Articulo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:
1. Ser expedido por 6rgano competente, a través de servidor piblico, y en
caso de que dicho érgano fuere colegiado, retuna las formalidades de la
ley o decreto para emitirlo;
il. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o
determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y

previsto por la ley;

Hi. Cumplir con la finalidad de interés publico regulado por las normas en

que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autégrafa de la autoridad que
lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de
expedicion;

V. Estar fundado y motivado;

VI.- (Se deroga)

VHl. Ser expedido sujetdndose a las disposiciones relativas al

procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

VIll. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o

sobre el fin del acto;
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IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emision;

X. Mencionar el érganc del cual emana;

Xl.- (Se deroga)

XIl. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia especifica
de identificacion del expediente, documentos o nombre completo de las

personas;

XIil. Ser expedido sefialando lugar y fecha de emision;

XIV. Tratdndose de actos administrativos deban notificarse debera
hacerse mencién de la oficina en que se encuentra y puede ser

consultado el expediente respectivo;

XV. Tratandose de actos administrativos recurribles debera hacerse

mencién de los recursos que procedan, y

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos

por las partes o establecidos por la ley.

Vicios de la voluntad.- Tal y como se estableci6 en el capitulo 1l del presente
trabajo, la fraccion IV del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial
establece la nulidad de un registro de marca cuando éste se haya otorgado
por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion. De tal suerte que se
puede afirmar que en caso de que exista algun vicio en la voluntad como los
mencionados, el acto administrativo que constituyd el derecho al titular del

registro de marca estara viciado de nulidad. En cuanto a la Ley Federal de
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Procedimiento‘ Administrativo es aplicable para este supuesto la fraccion 1X del

articulo 3 de dicha ley.

e rregularidad u omision de la forma.- Cuando la forma es establecida como
solemnidad, el acto administrativo sera inexistente. Sin embargo, en cualquier
otro caso el acto sera irregular, es decir, cuando la forma se infringe, cuando
ésta sea garantia para el derecho de los particulares, ya que cuando la
iregularidad no tenga influencia directa sobre el acto, no forzosamente sera
nulo o, en su defecto, sblo es ineficaz la parte irregular o, por Gitimo, puede
ser corregidé sin que el propio acto se afecte sustancialmente. En el caso
concreto son aplicables de la fraccion Xll a la XVI del articulo 3 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo.

o Inexistencia de los motivos o defectos en la apreciacion de su valor.- Todo
acto juridico supone motivos que lo provocan y cuando estos faltan no existe
la condicion para el ejercicio de la competencia. Sin embargo, no basta que
existan los motivos, es decir, es necesario que sean apreciados legalmente
como antecedentes de un acto administrativo y que éste sea el que la ley
determine que se realice cuando ellos concurren, fraccion V y VIl del articulo

en comento.

Es importante destacar que para determinar la irregularidad debe tomarse en
cuenta si la autoridad goza de facultad discrecional o si tiene competencia ligada por

la ley, ya que en este Ultimo caso la sancion debera corresponder a la nulidad.

o Jlegalidad de los fines del acto. También conocida como “desviacion de
poder”. En“este sentido debe tenerse presente que la finalidad que debe
perseguirsé por el agente administrativo es siempre la satisfaccion del interés
publico, esto es, el interés concreto que debe satisfacerse por medio de la

competencia atribuida a cada funcionario.
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Por Gltimo, es de destacar que la cuestion relativa a la autoridad facultada
para dictar la declaracion que prive de sus efectos a los actos viciados por alguna de
las irregularidades que hemos desarrollado se debe tener en cuenta a la regulacion
de cada materia. Sin embargo, por ser el objeto del presente estudio se puede
mencionar que existen algunas regulaciones que facultan a la propia autoridad
administrativa para declarar la nulidad de los actos y resoluciones irregulares que ha
emitido, tal y comoilo establece la Ley de la Propiedad Industrial en materia de
marcas y la fraccién VIIl del articulo 3 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

4.2.3.- La Nulidad Marcaria.

La declaracion administrativa de nulidad del registro de marca extingue el
derecho respectivo. Sin embargo, es importante determinar si una vez declarado nulo
un registro de mar;ca juridicamente existid un derecho de propiedad industrial, si
nunca existid o, en su defecto, si se destruyen retroactivamente los efectos que
pudieron derivarse del registro.

En este sentido, el autor Jorge Otamendi®® de manera por demas acertada
sefiala que si “es cierfo que se requiere una sentencia judicial para que la nulidad
sea declarada, pero los efectos de la nulidad se retrotraen al momento en que la
marca fue concedida”. Este argumento aumenta su importancia si se considera que
la Solicitud de Nulidad proviene de una reconvenciéon o es declarada después de
haberse ordenadq la acumulacion de procedimientos ante una Solicitud de
Infraccion, toda vez que de ser cierto lo anterior, el imponer alguna de las sanciones

previstas en la Ley de la Propiedad Industrial seria por demés absurdo.

8 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 4 edicién, Editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2002, pag, 317.
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: En otras palabras, si dentro del procedimiento de nulidad se desprende que el
| registro es ilegitimo y, por lo tanto, se declara su nulidad, resulta evidente que dicho
registro no es oponible ante terceros.

Ahora bien, aunque el autor en cita trata la Ley marcaria espafiola, también es
. cierto que la aplicabilidad del concepto resulta por demas acertado, ya que en la
| rama del derecho administrativo, tal y como se analizd anteriormente, aun y cuando
las causas de cada uno de ellos es variable, los efectos de la anulabilidad y de la
nulidad son similares.

Por su parte, el autor Mauricio Jalife Daher, en su libro “Comentarios a la Ley
de la Propiedad Industrial” en sus paginas 313 y 314 realiza un andlisis sobre los
efectos de la Declaracion de Nulidad, mediante el cual establece que a pesar de que
la regla general apunta en el sentido de que al decretarse ésta, una de las
consecuencias es que los efectos del registro se retrotraen hasta el momento de su
origen, la Ley de la ‘Propiedad Industrial tiene una inconsistencia en cuanto a la falta
de regulacion sobre el tipo de nulidad de los signos distintivos, en virtud de que el
articulo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la nulidad de una
patente tendréd como efecto destruir retroactivamente los efectos de ésta a la fecha
de su presentacion, es decir, la idea en andlisis, pero que existe una laguna en
cuanto a los signos distintivos, por lo que afirma que en virtud que el legislador no
establecid un tratamiento similar en materia de marcas puede llegar a considerarse
que en caso de la nulidad de registros marcarios dicho efecto no se causa.

Sin embargo, tal postura vista a la luz de la naturaleza del acto por medio del
cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara la nulidad de un registro
de marca parece que no es sostenible, toda vez que a falta de regulacion expresa se
debe atender a la naturaleza del acto administrativo, asi como a la autoridad que lo
emite; por lo que con base en la idea de nulidad y anulabilidad en materia
administrativa, caben realizar los siguientes comentarios:

De acuerdo a las caracteristicas sefialadas en los apartados que anteceden se
puede afirmar que las cinco fracciones del articulo 151 de la Ley de la Propiedad

Industrial tienen peculiaridades entre ¢llas, toda vez que si bien es cierto que los
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efectos de la declara;:ién de nulidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad

" Industrial produce efectos retroactivos, también lo es que los sujetos y la prescripcion
| para solicitar su nulidad varian, por lo que dependiendo la fraccion invocada serd la

nulidad que debera ser declarada.
En este sentido, se puede analizar a la fraccién |, del articulo 151, el cual trata

sobre las nulidades marcarias como una nulidad radical, toda vez que el acto existe,
pero gravemente viciado; esto es que posee alguna eficacia juridica, pero cualquiera
puede invocar su nulidad, aunque mientras no sea declarada seguira surtiendo sus
efectos.

Lo anterior, en virtud que el registro de marca fue otorgado en contra de la
regulacion en materia de propiedad industrial, ya sea la vigente o aquella que se
encontraba en vigor a la fecha de otorgamiento, por o que en mayor o menor grado
la existencia de este registro de marca atenta contra el orden publico, en virtud que ir
en contravencion a la Ley de la Propiedad Industrial quiere decir que se encuentira
produciendo efectos en contra del orden publico que caracteriza a esta ley (articulo
1).

En este mismo orden de ideas, el ultimo parrafo del articulo 151 establece que
para esta fraccion no tiene prescripcion, es decir, que se puede pedir en cualquier
momento sin que afecte el derecho de accién de la parte actora, por lo que en caso
de acreditar el interés juridico a través de una Solicitud de Infraccién en su contra, tal
y como se plantea én el presente estudio, es completamente procedente la fraccion
en analisis. ‘

En suma, la primera fraccion del articulo 151 de la Ley de la Propiedad
Industrial tiene el grado mas alto de nulidad de la ley, por lo que el legislador no
restringe una accion de esta naiuraleza a determinados sujetos o a un cierto tiempo,
y de esta manera, se busca proteger el orden publico, asi como una comunién de
legalidad con la propia ley que la regula.

Por otro lado, la fraccién Il del multicitado articulo cumple con las
caracteristicas analizadas en la nulidad menos radical, toda vez que puede pedirse

por todos los interesados, por excepcion alegarse en cualquier instante y llegado el
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momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quien debera resolver
sobre Ia nulidad.

En efecto, esta fraccion puede ser invocada por todo interesado, pero solo
dentro de un término breve, esto es que aunqgue el titular del registro de marca haya
actuado de mala fe al ofrecer los datos de la solicitud de registro, después de haber
transcurrido un plazo de cinco afios después de haber sido publicada en la Gaceta,
éste queda convalidado.

Por su parte la fraccion V de dicho articulo puede ser encuadrada por sus
caracteristicas como en actos en los que la nulidad sélo puede pedirse por
determinadas personas, pero que no desaparece por confirmacién o prescripcion. Lo
anterior, es en virtud de que dicha fraccién presupone la mala fe con la que se
conduce el usuario o distribuidor de aquella persona titular de registros en el
extranjero.

Por Gltimo se encuentran las fracciones |l y IV, las cuales por su naturaleza
pueden ser consideradas como actos irregularidades y, en consecuencia, son
aquellos que producen una nulidad relativa, en virtud que puede alegarse por pocos
interesados y tanto por via de accién como de excepcidn, en cierto plazo, es decir,
son aquellos cuya nulidad s6lo puede demandarse por determinadas personas y que
pueden legalizarse por prescripcion.

Es fundamental sefialar que es precisamenté la fraccion IV la Gnica de las
fracciones que no puede ser invocada como causal de nulidad en una reconvencion
derivada de una Solicitud de Infraccién, en virtud que para invocar este presupuesto
es necesario que el actor tenga un registro de marca.

En cuanto a la fraccion 1l es importante advertir que el registro de marca sujeto
a nulidad fue otorgado conforme a derecho. Sin embargo, derivado del sistema mixto
que tiene la regulacion mexicana en materia de marcas, el Estado reconoce un mejor
derecho al uso anterior a ininterrumpido que ha realizado la parte actora, declarando
la nulidad del registro posterior.

Por otro lado, es de resaltar que el articulo 92 de la Ley de la Propiedad

Industrial tiene una intima relacién sobre el sistema mixto, en virtud de que es
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precisamente la fraccion | la que establece que no surtira efectos un registro de
marca contra aquel tercero que la haya usado con anterioridad e

ininterrumpidamente, siempre y cuando este uso haya sido de buena fe.

Articulo 92.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o
similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese
empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha
de presentacién de la solicitud de registro o del primer uso declarado en
ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro
de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo
caso debera tramitar y obtener previamente la declaracion de nulidad de

éste, y

Il.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la

marca registrada o por {a persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacion de los productos
legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para
su uso, distribucion o comercializacion en México, en los términos y

condiciones que sefale el reglamento de esta ley, y

lIl.- Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacion o
razon social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que
presente, 0 a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre

comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado
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a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un
homénimo ya registrado como marca o publicado como nombre

comercial.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente articulo

no constituira infraccién administrativa o delito en los términos de esta

Ley.

De los articulos en estudio se desprenden dos diferencias basicas. La primera
es que la excepcion del articulo 92 no tiene prescripcion, mientras que en cuanto la
nulidad se tienen tres afios, ya que de lo contrario el registro se convalida. La
segunda, radica en que la causal de nulidad no establece acreditar la buena fe en el
uso que se le haya dado a la marca, aunque resulta obvio que si el uso que se
realizé de la marca es anterior, no pudo haber actuado de mala fe si el registro que

se impugna no existia cuando el actor ya lo estaba usando.

4.3.- Los efectos ante una Solicitud de Declaracion de Infraccion

Administrativa.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Indusirial emitira una resolucion
mediante la cual se declara administrativamente la nulidad del registro de marca vy,
en consecuencia, no se entra al fondo del asunto por haberse perdido la materia, es
decir, declarando la caducidad procesal establecida en el articulo 373, fraccion | del
Codigo Federal de Procedimiento Civiles.

En caso de Haberse solicitado medidas provisionales, el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial ordenara que sean levantadas, para que el demandado
originario se encuentre en posibilidades de comercializar, distribuir, vender o producir
los bienes y servicios sujetos al aseguramiento.

Ahora bien, si fueron solicitadas dichas medidas también se pondra a

disposicion del demandado la fianza que garantizaba los posibies dafios y perjuicios.
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Por otro lado, cuando el registro de la marca es declarado nulo se destruyen
los efectos de los cbntratos de licencia de uso que se hubieran celebrado con el
titular del registro dé marca, por lo que en algunas circunstancias el licenciatario
podréa presentar una accién civil de dafios y perjuicios en contra del licenciante, con
base en las inversiones que tuvo que realizar para comercializar con el registro nulo,
asi como las ganancias que pudo haber recibido.

Lo anterior, inicamente en el supuesto que exista dolo o negligencia por parte
del titular del registro declarado nulo; tal y como lo establece el articulo 1910 Cddigo
Civil Federal.

En este mismo sentido se encuentra la idea del franquiciatario. Sin embargo,
al ser un contrato mucho mas complejo, en virtud que es el franquiciante quien debe
proporcionar toda la informacién sobre la elaboracion, preparacion y/o servicio que
se presta, parece valida la idea de considerar que es precisamente el franquiciante
quien tiene un debér de cuidado mas alto que si Unicamente se otorga una licencia
de uso no exclusiva.

Por otro lado, es importante advertir que en caso que el registro de la marca
haya tenido algin gravamen, el acreedor tendra el legitimo derecho de solicitar ios
dafios y perjuicios correspendientes y, en caso de probarse mala fe, podria
encuadrarse hasta élguna accién de tipo penal.

Por dltimo, los efectos de esta nulidad en via de reconvencién no tienen
efectos Unicamente en materia de propiedad industrial, sino que pueden ir mas alla,
basta sefialar que en caso que se haya presentado alguna accién civil de dafios y
perjuicios en contra del presunto infractor, una vez declarada la nulidad del registro
base de la accién, éste procedimiento también debe ser declarado insubsistente.

Es importante mencionar que como resultado de una contradiccién de tesis, la
Suprema Corte ha ‘establecido la dependencia de la accion civil sobre la resolucion
de infraccion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que para que se

actualice el supuesto anterior no podria ser derivado de una reconvencién o

119



acumulacién, toda vez que la instancia del procedimiento civil es posterior a la
instancia administrativa objeto del presente trabajo.®’

La misma suerte debera correr cualquier procedimiento en materia penal, en
virtud que el documento por medio del cual se le acusa al presunto infractor y
delincuente ha sido declarado nulo y, en consecuencia, que siempre fue ilegitimo,
por lo que nunca se cometi6 delito alguno.

Como se puedo observar, los efectos de una reconvencién de nulidad pueden
ser tan bastos como vias administrativas o jurisdiccionales se hayan intentado, lo
importante es tener en mente que cada una de las fracciones posee particularidades
y temporalidades, que a ifravés de la naturaleza de éstas se pueden suponer los

efectos, los sujetos, y los tiempos en las que pueden ser invocadas.

¥ Nitmero de expedicnte 00031/2003, Resolucién 17/3/2004, Primera Sala.
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"

CONCLUSIONES. |

PRIMERA .- De lo anteriormente expuesto se concluye que a pesar de los diferentes
argumentos sobre la inconstitucionalidad de otorgar el derecho exclusivo de
explotacion sobre un signo, es evidente que no se limita la comercializacion de un
producto o servicio sino a la distincion que se hace de éste en el mercado., siendo el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa facultada

para otorgar o negar un registro de marca.

SEGUNDA.-La regulacién mexicana tiene un sistema de marcas mixto, por lo que se
establecen derechos al comerciante que realiza un uso de buena fe de un signo
distintivo, estableciendo asi que el procedimiento de registro de marca se encuentra
intimamente relacionado con la posibilidad de nulificar éste, por lo que se debe tener
en cuenta todos los elementos de registrabilidad, fas prohibiciones de la ley, asi

como la buena fe que debe imperar entre los comerciantes.

TERCERA.- El acto por el medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial declara el registro de marca debe denominarse “otorgamiento de certificado
de registro de marca”’, siendo el registro de marca es un acto administrativo de

caracter juridico, simple, regulado, externo y amplia la esfera juridica del solicitante.

CUARTA.- Las acciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial en materia
de infracciones no son excluyentes, por lo que las acciones derivadas de la invasion
de los derechos de marca, asi como aquellos provenientes de actos de competencia
desleal se pueden} hacer valer de manera conjunta. El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial tiene tres formas de resolver una contienda, las cuales son la
absolucion, la condena o no entrar al fondo del asunto, siempre imperando que la

naturaleza de la nulidad del registro de marca es de caracter administrativo.
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QUINTA - La nulidad de la fraccién | es radical, por lo que esta gravemente viciado,
cualquiera puede invocar su nulidad, siempre que acredite interés juridico, aunque
surte efectos mientras no sea declarada su nulidad. La fraccion HI tiene una nulidad
menos radical, puede pedirse por todos los interesados, pero sélo en un plazo de
cinco afos. La fraccién V tiene una nulidad que se caracteriza por tener restringidas
a las personas que puedan solicitarla, pero que derivado de la mala fe que guarda
dicha fraccién no tiene prescripcién. Las fracciones Il y IV tienen como caracteristica
ser actos irregulareé, puede ser alegada por pocos interesados y en cierto plazo. Una
vez declarado un registro de marca nulo no debe surtir efectos contra terceros y los
efectos que se hayan producido, se deberan destruir de manera retroactiva, con los

efectos amplios que implica dicha retroactividad.
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PROPUESTA

Es indiscutible que vivimos en un mundo completamente globalizado y
consumista, lo que lleva a un futuro prometedor econdmicamente
hablando si se desarrolla una marca poderosa y que sea posesionada en
el mercado. Sin embargo, este hecho debera de ser protegido para su
fortalecimiento y potencial crecimiento.

El hecho de posesionar una marca en el mercado podria hacerla
susceptible de malos usos frente a terceras personas que buscan una
oportunidad para obtener un beneficio particular a expensas de otro.

Asi las cosas, la Ley de la Propiedad Industrial prevé diversos medios
procesales para prevenir y hacer frente a este tipo de conductas como la
Declaracion Administrativa de Infraccion de Marca, la Declaracion
Administrativa de Caducidad de Marca o la Declaracién Administrativa de
Nulidad de Marca. En el caso a estudio, analizaremos la aplicacion de la
Declaraciéon Administrativa de Nulidad de Marca como defensa ante una
Declaracion Administrativa de Infraccién de Marca, buscando promover
su aplicaciéon y correcto uso dentro de un procedimiento para obtener
resultados satisfactorios al encarar un litigio de esta naturaleza.

En este enténdido, se pretende fomentar y analizar a profundidad |a
aplicacion de dicho procedimiento de Nulidad de Marca como un medio
de defensa a través de la figura de la reconvencion, para desvirtuar las
penas condenatorias que implicaria la Declaracion Administrativa de

Infraccion de Marca.
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