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INTRODUCCION

El presente trabajo pretende ser una herramienta util para comprender en forma
precisa algunas disposiciones destinadas a regular las instituciones que

conforman y regulan a la propiedad industrial en nuestro pais.

En este sentido es fundamental mencionar como ya sabemos, que la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos es considerada como
nuestra norma suprema, adquiriendo dicha calidad ya que de ella se derivan

diversos factores como la organizacién politica, juridica y social de nuestro pais.

Al tratarse de nuestra norma fundamental, es preciso considerar que de
ella nace o bien, da origen a cualquier norma de caracter juridico que a su vez
tendra como efecto el regular aquellas relaciones existentes entre los mismos
individuos, asi como de éstos individuos con el Estado. Nuestra Constitucién
consagra las garantias a favor de cualquier persona para el que a través de ella se
logre el pleno goce de sus derechos, no siendo la excepcion la proteccién a los

derechos de propiedad intelectual que es el tema que nos ocupa.

La importancia y peso que ha adquirido la proteccion de derechos de
propiedad industrial en nuestro pais se encuentra claramente plasmada en el
articulo 28 Constitucional; pues pondera la proteccién y reconocimiento de las
creaciones del individuo, mediante su explotacion exclusiva. Esto se debe a que

los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien juridico



de naturaleza incorporea, especialmente protegidos por una via juridica distinta al

derecho de propiedad comun sobre cosas materiales.

Lo anterior, nace por la gran importancia que representa para la economia
local, el poder ofrecer a posibles inversionistas extranjeros y locales un estricto
respeto y cuidado a sus derechos de propiedad intelectual, lo cual, como
consecuencia, representa el valor de los productos y servicios que dichos

inversionistas comercializan.

Lo anterior es de llamar la atencion, tanto a los particulares como a
nuestras autoridades ya que al ofrecer una proteccion precisa y eficaz a los
derechos de propiedad industrial de cualquier inversionista, representara para
nuestro pais, nuevas fuentes de empleo, seguridad social, trasparencia entre otras
cosas; razon por la cual nace este proyecto. Ya que al realizar una critica detallada
y constructiva de diversas disposiciones del marco juridico en materia de
propiedad industrial frente a nuestra norma suprema, en donde la primera siempre
debera guardar congruencia y estricto cumplimiento con la segunda, ya que de lo
contrario, se ubicaria al gobernado en un franco estado de indefension y no sélo
eso, sino que desalentaria la inversion que hemos mencionado, y esto a su vez
traeria como consecuencia una afectacion a la creacion de empleos que son de

imperante necesidad para nuestro pais hoy en dia.

Por lo cual la mencionada “critica constructiva” nos servira para poder
coadyuvar al buen funcionamiento del proceso puesto en marcha por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial en cumplimiento de lo dispuesto por los
articulos que iremos analizando. Se realizara atendiendo especificamente dos de
las violaciones que son cometidas diariamente por parte del 6rgano que administra
justicia en materia de propiedad industrial, cuestionando asi, el desempefo

realizado por su parte.



La critica obtenida tendra como fiel objetivo el servir de alguna manera
como base para hacer ver a las autoridades correspondientes la violaciéon a las
garantias constitucionales, principalmente las consagradas en los articulos
catorce, dieciséis y diecisiete de nuestra Constitucion Politica y asi las autoridades
podran tomar las medidas pertinentes respecto al buen y mejor desarrollo del
procedimiento que debe llevar el derecho tratandose en materia de propiedad
industrial, de igual manera servira para poner sobre aviso a todos los usuarios de

los servicios impartidos por el IMPI para poder defender sus derechos.

Es necesario mencionar que asi como el IMPI, incurre en las violaciones
que se analizan en el presente trabajo, también hacemos mencién de los servicios
que este presta, asi como los beneficios que nos brinda al tenerlo como autoridad,
la intencién de criticar en gran medida es para mejorar su servicio, pero nunca
para desprestigiarlo. Espero poder lograr causar esa inquietud y por lo tanto

alcanzar el objetivo deseado.



CRITICA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ DE LAS GARANTIAS
CONSTITUCIONALES

1.- CAPITULO PRIMERO: PROPIEDAD INDUSTRIAL

El derecho de propiedad industrial es considerado como el privilegio de usar en
forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,
establecimientos y servicios, mismo que comprende cuatro grupos de

instituciones', a saber:

Un primer grupo lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que
son susceptibles de protegerse por instituciones diferentes que varian segun el
pais, nos referimos concretamente a las patentes de invencion, los modelos de

utilidad y disefos industriales.

Un segundo grupo se encuentra constituido por los denominados “signos

distintivos”, es decir: marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

El tercer grupo esta conformado por la represion de la competencia
desleal que afecta de manera directa los derechos de propiedad industrial de un

individuo.

Por ultimo, un cuarto grupo se encuentra constituido por instituciones,
tales como las variedades vegetales, know how, asi como otras que conforman la

tecnologia en su sentido mas amplio.

" RANGEL MEDINA, David. Derecho de |la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional




Asimismo, es importante mencionar que el fundamento constitucional de
la propiedad industrial en nuestro derecho positivo lo encontramos en el articulo 28
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
precisamente donde se sefiala que no se constituyen monopolios los privilegios
que por un determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
produccion de obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora (articulo. 28 constitucional,

séptimo parrafo).

Dichas disposiciones constitucionales son las que nos guian y sirven de
apoyo a la legislacion aplicable sobre derechos de autor y propiedad industrial.
Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el

caracter de reglamentarias del articulo 28 constitucional.

1.1 SIGNOS DISTINTIVOS

El llamado signo distintivo es aquel que se aplica para diferenciar unos
determinados productos o servicios en el mercado de otros de la misma especie.
La marca o nombre comercial es un patrimonio mas de la empresa y muchas
veces es el activo mas importante, concentrando todo el prestigio y reputacion de

su esfuerzo empresarial en este elemento.

Ahora bien la proteccién de los signos distintivos tiene una base diferente
de las invenciones industriales y las creaciones artisticas. Estos signos tienen el
fin de acercar la clientela, recomendar los productos o el comercio de un

establecimiento.
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1.1.1 MARCAS

De acuerdo al articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se entiende
por marca: “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado”. Su funcién principal es la de servir como
elemento de identificacion de los diversos productos y servicios que se ofrecen y

se prestan en el mercado.

Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios, en las mercancias o en aquellos medios capaces de presentarlos
graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su
procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o

especie.?

Asimismo, dicho concepto ha sido desarrollado por una innumerable

cantidad de autores, entre los que podemos destacar:

« El Maestro Carlos Vifiamata®, lo define como “el signo exterior,
generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado vy
exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una
persona fisica o moral, o de los servicios que presta dicha persona fisica o moral,
constituye una sefial de garantia para el consumidor, una tutela para el empresario

y un medio de control para el Estado”.

«  EI Dr. Rangel Medina*, de manera concisa y objetiva propusé una de

las definiciones mas utilizadas por los estudiosos de la materia, al sefalar que una

2 UNAM. Enciclopedia Juridica Mexicana, Tomo de la M a la P, Editorial Porrua, México, 2004.

® VINAMATA Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas, 5° Edicion, México, 2009,
p. 348.

* RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de
Investigaciones Juridicas UNAM, México, 1991, p. 48.
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marca se trata de aquel signo del que se valen los industriales, comerciantes y
prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus

competidores.

. Dentro de las distintas definiciones de marca se encuentra la
sostenida por nuestro maestro Genaro Goéngora Pimentel®, que define a la marca
como los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios, en las mercancias o establecimientos objeto de su actividad, o en
aquellos medios capaces de presentarlos graficamente, para distinguirlos,
singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de

otros idénticos o de su misma clase o especie.

«  Por otro lado, Jorge Barrera Graf®, quien define a la marca como el
signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito,
limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende
una persona fisica o moral, o de los servicios que presta dicha persona fisica o
moral, constituye una sefial de garantia para el consumidor, una tutela para el

empresario y un medio de control para el Estado.

« Justo Nava Negrete’, nos dice que la marca es todo signo o medio
material que permite a cualquier persona fisica o moral distinguir los productos
que elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios,
de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es |la de atraer a la clientela y

después conservarla y aumentarla.

Para el IMPI marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e

individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie;

> GONGORA Pimentel, Genaro. Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones
Juridicas UNAM, tomo VI, México, p. 143.

® BARRERA Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial.
Editorial Porrda, México, 1957, p. 283 y 286 a 195.

" NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porria, México, 1985, p. 147.
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donde su funcién principal es la de servir como elemento de identificacién de los

diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

La marca constituye el unico instrumento que tiene a su disposicion el
consumidor para identificar y poder seleccionar los articulos y los servicios de su
preferencia. De ahi su importancia y sobre todo la necesidad que surge de

registrarla.

Por lo tanto, después de las multiples definiciones mencionadas y de las
demas en existencia, podemos llegar a la conclusion de que las marcas son
aquellos signos distintivos que sirven para identificar, dentro del comercio de
bienes y servicios, a los productores y fabricantes de éstos respecto de sus

competidores comerciantes.

1.1.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mediante el otorgamiento de un registro de marca, el titular del mismo adquiere
tanto derechos, como obligaciones, que son imprescriptibles y de precisa atencion
para la mejor aplicacion al caso concreto que se vaya a tratar. Estos derechos y
obligaciones tratan de facilitarnos la relacién entre los mismos individuos y estos
con las dependencias en materia de propiedad Industrial, y en este caso en
particular con las disposiciones establecidas por el IMPl y sus leyes

reglamentarias las cuales mencionaremos a continuacion:

DERECHOS:

Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes prerrogativas:

13



1.

El uso exclusivo del signo distintivo; lo anterior, de conformidad con

el articulo 87 LPI,

2.
3.
4.
5.

Autorizar a terceros el uso de su marca,
Percibir regalias por el uso autorizado de su marca,
Transmitir o ceder totalmente el registro de marca,

Solicitar la intervencién de la Autoridad para perseguir infracciones

marcarias de conformidad con el articulo 213 LPI,

6.

Solicitar la nulidad, cancelacion y caducidad o alguna de ellas

respecto de otros registros marcarios que sean iguales o semejantes en

grado de confusién a su marca,

7.

Exigir la reparacion del dafio, mediante el pago de dafios y perjuicios

por aquellos actos que hayan transgredido sus derechos de propiedad

intelectual, ya sea en materia penal o civil.

Como podemos notar trae consigo muchos beneficios que puede gozar el titular

de una marca al llevar en forma adecuada diferentes aspectos como son la

solicitud, su registro marcario, asi como el mismo cumplimiento de sus

obligaciones correspondientes; las cuales son las siguientes:

OBLIGACIONES:

Son aquellos deberes que quedan a cargo del duefo de la marca registrada,

pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, tal cual

se desprende a continuacion:

1.
2.

Usar la marca tal cual fue otorgada,

Usar la marca siempre como marca y no permitir que se transforme

en un genérico, de lo contrario, la marca podria ser susceptible de

cancelacion,

3.

Solicitar su renovacién a efecto de evitar una posible caducidad,

14



4. Advertir al publico consumidor que la marca se encuentra registrada
y su titular ostenta el derecho exclusivo sobre su uso, al insertar en su
etiquetado la leyenda “Marca Registrada” o los signos internacionalmente
conocidos ® 6 MR, y

5. Inscribir las licencias de uso o cesion de derechos relacionados a la

marca registrada.

Es importante mencionar que, por lo que corresponde a la obligacion identificada
con el numeral tres, al no realizar la misma, causaria la caducidad del registro

marcario correspondiente.

Los derechos y obligaciones mencionados nos dan la certeza para la
proteccion de nuestra marca al cien por ciento ya que esta juega un papel

importantisimo en el terreno de su competencia.

La calidad de los productos o servicios seran conocidos por el publico a

través de su identificacion con la marca que los designa.

1.1.1.2 SOLICITUD

El derecho exclusivo de utilizacién de una marca se obtiene con su registro ante el
IMPI de ahi la importancia de proceder con el registro si se pretende poseer un
derecho exclusivo de explotacion sobre una marca que permita colocar en el
mercado productos y servicios para asi poder diferenciarlos de los que se dedican
al mismo giro empresarial. Para lograr lo anterior, dicha solicitud debe contener

una serie de elementos que se desglosan de la siguiente manera:
1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante,

2. Signo distintivo de la marca mencionando si es nominativo,

innominado, tridimensional o mixta, asi como la fecha del primer uso de la

15



marca la que no podra ser modificada ulteriormente la mencion de que no
se ha usado, en caso de existir,
3. Los productos o servicios a que se aplicara a la marca, y 8

4. Dos ejemplares de la solicitud firmados.

Ademas de los datos o documentos mencionados en el listado anterior es
necesario anexar a la solicitud del registro de marca los siguientes documentos

que complementaran el procedimiento:

o  Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

o Copia simple de la constancia de inscripcion en el Registro General
de Poderes del IMPI.

o  Traduccion al espafiol de los documentos presentados en idioma

distinto.

Una vez que el IMPI recibe dicha documentacion, se forma un expediente de

solicitud de marca; el cual debe de pasar por las etapas las cuales son:

- Examen administrativo o de forma que tiene por objeto verificar si los

requisitos formales y la documentacién exhibida quedaron satisfechos (art. 199
LPI).

- Examen de novedad o de fondo que consiste en comparar el signo

que se presenta al registro con las marcas ya registradas o que estén en tramite a
efecto de determinar si existe algun impedimento relativo al registro de la marca
(art. 122, 122 bis, 123y 124 LPI).

Durante las etapas mencionadas, funcionarios del Instituto analizan de
forma detallada todos y cada uno de los documentos presentados por el

interesado, asi como un profundo analisis en aras de determinar si la marca

¥ Articulo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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propuesta a su registro incurre en alguna de las prohibiciones contempladas por el
articulo 90 de la LPI, en caso de no encontrar ningun tipo de impedimento, dicho

funcionario autorizara el registro solicitado.

1.1.1.3 REGISTRO

De conformidad con el articulo 125 de la LPI, concluido el tramite de la solicitud y
satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo

correspondiente.

Asimismo, en caso de que el IMPI niegue el registro de la marca por
considerar que incurre en alguna de las prohibiciones contempladas por el articulo
90 de la LPI, lo comunicara al solicitante por escrito, siempre expresando los

fundamentos y motivos legales que lo orillaron a tomar tal decision.

Ahora bien, en caso de que el IMPI otorgue el registro solicitado, de
conformidad con el articulo 126 de la LPI, el Instituto debera expedir el titulo

respectivo, en donde se hara constar:

1. Numero de registro de la marca,

2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta,

3. Productos o servicios a que se aplicara la marca,

4. Nombre y domicilio del titular,

5.  Ubicacién del establecimiento,

6. Fechas de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de
primer uso, en su caso; y de expedicion, y

7. Vigencia.
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1.1.1.4 VIGENCIA

Un registro de marca tendra un vigencia de diez afios contados a partir de la fecha
en que fue presentada la solicitud que le dio origen, tal cual se encuentra

establecido en el articulo 95 LPI°.

Dicho registro marcario podra renovarse por un periodo igual la cantidad
de veces que su titular lo desee, realizando previo pago de los derechos
correspondientes. Por lo tanto la renovacion debera solicitarse dentro del periodo
comprendido de seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de su
vigencia. En caso de no realizar el tramite de renovacion dentro del plazo antes

identificado, el registro irremediablemente caducara.

1.2 INVENCIONES

Refiriéndonos al tema de las invenciones estas se constituyen como el nucleo del
derecho de patentes, por lo cual podemos definir que es toda creacién humana
que permita, en la practica, transformar la materia o la energia para su
aprovechamiento con la finalidad de satisfacer alguna necesidad o para dar
soluciéon a un problema técnico determinado o que este contribuya a mejorar el

estado de la técnica.

1.2.1 PATENTES

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho
exclusivo temporal que una persona fisica o juridica tiene para explotar

industrialmente un invento que reuna las exigencias legales.

% “Articulo 95. El registro de marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma duracion.”
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En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de
explotacion de la industria o el arte a que el invento se refiere. EI monopolio
consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al inventor que reuna
determinadas exigencias legales, acreditandose la existencia de tal concesion con
el certificado llamado “titulo de patente” que expide el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

Es por ello que la LPI, en su articulo 9, se refiere a lo que debe de
entenderse por patente al decir que, “la persona fisica que realice una invencion,
modelo de utilidad o disefio industrial, o su causahabiente, tendran el derecho
exclusivo de su explotacion en su provecho, por si o por otros con su
consentimiento” lo anterior es con el debido cumplimiento de la misma ley y de su

reglamento, para lograr su objeto principal.

Por lo cual la patente funge como un documento que expide el Estado con
la finalidad de hacer constar el derecho exclusivo y temporal que una persona
fisica o juridica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reuna las

exigencias legales.

Asimismo, es importante referir que la ley requiere para estimar
patentable alguna invencion, el que ésta sea nueva, resultado de la actividad

inventiva y susceptible de aplicacién industrial.

Por lo que corresponde al primer elemento, es decir, que sea “nueva’, el
legislador se refiere a que la invencion no haya sido dada a conocer con
anterioridad o no exista alguna semejante. Por otro lado, respecto al elemento
“‘que resulte de la actividad inventiva”, nos referimos especificamente a que dicha
invencidn no resulte evidente para un técnico en la materia. Por ultimo, en relacion
al elemento “susceptible de aplicacion industrial”’, referimos exclusivamente a que

la invencion se pueda fabricar o utilizar para la industria.
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1.2.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones que traen consigo las patentes son estrictamente
nacionales, la proteccion ofrecida a su invencion por una patente en México se
extiende solo a las fronteras nacionales y son los que se desarrollaran a
continuacion. Ya que al hablar de cuestiones internacionales nos metemos a otro
tipo de regulacion, dependiendo del pais que desee analizar, respetando asi las

disposiciones plasmadas en los derechos y en las obligaciones.

DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los
derechos consignados en la Ley de la Propiedad Industrial, entre los que podemos

destacar los siguientes:
1. Explotacién exclusiva del producto patentado por si o por un tercero,
2. Derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto patentado. Asi como que utilicen
el proceso patentado y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el

producto obtenido directamente de ese proceso,

3. Solicitar la declaracidon administrativa de infraccidon de los derechos

que confiere la patente,

4. Reclamacién del pago de indemnizacién de dafos y perjuicios,

5. Aseguramiento de los productos con los cuales presumiblemente se

cometan las infracciones,
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6. Concesion de licencias voluntarias o contractuales de explotacion de

invento patentado,

7. Fijacion y percepcion de regalias por concepto de esas licencias,

8. Oposicion al otorgamiento de licencias obligatorias; percepcion de
regalias en caso de concesién de dichas licencias, de igual manera la

peticion de su revocacion,

9. Oposicion a declaracion del Instituto de que la patente es susceptible

de ser objeto de licencias de utilidad publica, y

10. Cesidn total o transmision de la patente.

Si se pretende tener derechos exclusivos de explotacion sobre una invencién que

le confiera ventajas competitivas sobre la competencia colocando productos

novedosos en el mercado se debe proceder con su registro.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

Por otro lado, el titular la patente debe dar cumplimiento de obligaciones para
poder gozar de los derechos que trae consigo la patente, tales obligaciones se

enumeran como siguen:
1. De explotar el invento patentado y comprobar ante el IMPI su
explotacion. Y de no ser asi, comprobar la existencia de una causa

justificada para no poner en practica el invento,

2. Emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se

encuentra patentado 6 que existe patente en tramite, y

21



3. Pagar la anualidades oportunamente e inscribir en el IMPI, la
contratacion de cesion de los derechos que confiere la patente (art. 23,
26, 57, 62, 63, 69, 70, 73, 76, 77, 80, 199 bis y 229 de la LPI).

1.2.1.2 SOLICITUD

El articulo 38 de la LPI, sefala que para obtener una patente debera solicitarse por
escrito, utilizando las formas impresas o formatos autorizados por el Instituto, en
las que se asentara 1) Nombre y nacionalidad del solicitante; 2) Mencion respecto
de que si el solicitante coincide con el inventor; 3)Nombre y nacionalidad del
inventor, en caso de apoderado nombre, teléfono y domicilio en el territorio
nacional y numero de registro Federal de poderes; 4) Denominacién o titulo de
invencion (articulo. 25 LPI); 5) Fecha de divulgacion previa (articulo 24 LPI) y

6)Nombre y firma del solicitante o apoderado, lugar y fecha.

La solicitud de patente debera presentar ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

Asimismo, los documentos que deberan acompanar a la solicitud, son los

siguientes:

1. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente,

2. Reconocimiento de propiedad (articulos 38, 5 Fraccién VI LPI)

3. Descripcion del invento por triplicado,
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4. Resumen de la descripcion de la invencidon que sera unicamente para
su publicacién y dibujos técnicos por triplicado y los que se requieran
(articulos 47 LPI),

5. Documento de cesion en caso de que el solicitante sea

causahabiente,

6. Documento de prioridad consistente en copia certificada de la

solicitud en el pais en que se demando originalmente la patente, y

7. En caso de material biolégico en que la descripcion de invento no
puede detallarse en si misma se debera complementar con la constancia

de deposito de dicho material en una institucién reconocida por el IMPI.

En relacion a la escritura de los textos de la descripcidn, las reivindicaciones y el
resumen debera contener ciertas caracteristicas que de manera rapida

mencionaremos como sigue:

1. Ser mecanografiada o impresa, salvo en el caso de los simbolo y
caracteres gréficos y las formulas quimicas o matematicas, que podran

escribirse en forma manuscrita o dibujarse, siempre que fuere necesario,

y

2. Hacerse con un espacio entre lineas de 1 %2 o doble espacio y
numerar al margen izquierdo, por lo menos de 5 en 5 renglones de cada
hoja. Con caracteres cuyas mayusculas no sean inferiores a 0.21 cm de

alto y de color negro e indeleble.

Al igual que las marcas, una invencion debera pasar satisfactoriamente dos

examenes realizados por el Instituto, a saber:
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. Examen de forma. De conformidad con el articulo 50 de la LPI,
presentada la solicitud, el IMPI realizara un examen de forma de la
documentacion y podra requerir que se precise o aclare en lo que
considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el
solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se

considerara abandonada la solicitud.

Posterior a dicho examen, atendiendo al articulo 52 de la LPI, se llevara a cabo la
publicacion de la solicitud después de los 18 meses a que fue presentada la

solicitud.

. Examen de fondo. Una vez publicada la solicitud de patente, el
Instituto hara un examen de fondo para determinar si la solicitud
cumple con los requisitos del articulo 16 o se encuentra en alguno de
los supuestos previstos en los articulos 16 y 19 de la misma ley. De
igual forma, el solicitante tendra dos meses para contestar o se

considerara abandonada su solicitud.

1.2.1.3 VIGENCIA

La patente tendra una vigencia de veinte afios improrrogables, contados a partir
de la fecha de presentacién de la solicitud y estara sujeta al pago de la tarifa

correspondiente.

1.3 DERECHO DE PRIORIDAD

A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la
globalizacion los paises europeos se reunen para la creacion de normas

internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar a lo que se
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conoce como el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
convenio en el que se establecen una serie de principios generales aplicables a la
materia de Propiedad Industrial, estos principio como son el de Territorialidad y el
de Prioridad.

El primer principio que se refiere a la Territorialidad supone que no existan
derechos de propiedad industrial “mundiales”, es decir, que cada pais es el
responsable de otorgar estos derechos en su territorio y exigira lo que su

legislaciéon establezca.

Por lo anterior podemos llegar a la conclusién de que el derecho de
prioridad es sin duda uno de los grandes logros de la cooperacion internacional en
materia de propiedad industrial, desde el siglo pasado siendo integrante del

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Gracias a este derecho es posible respetar ciertos efectos derivados de la
presentacion de una solicitud de marca en un pais, por un plazo, para reclamar
esos mismos derechos en cualquier otro pais miembro de la Union. Por medio del
derecho de prioridad se logra ofrecer al inventor un pequefio paréntesis en el que
el tiempo, para efectos juridicos, se detiene, ya que las presentaciones realizadas
dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como realizadas en la
primera fecha.” Este principio se encuentra incorporado en la ley de Propiedad

Industrial especificamente en su articulo 117.

La presentacion de la solicitud de un derecho de propiedad industrial en
un pais miembro del Convenio da lugar al nacimiento de un Derecho de Prioridad.
En la practica, el derecho de prioridad se traduce en el otorgamiento de un plazo

durante el cual, si se presentara una segunda solicitud idéntica en un pais del

19 JALIFE Daher. Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Editorial porraa. México,2009.
pag 336.

25



Convenio de Paris seria posible reconocer a ambas, a todos los efectos, la fecha

de presentacion de la primera solicitud.

1.3.1 REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
PRIORIDAD.

Ahora bien los requisitos para el reconocimiento del derecho de prioridad estan
plasmados en el articulo 118 de la misma Ley, donde las condiciones que se
contienen en este articulo deben atenderse cuando se reclama la prioridad de una

solicitud o registro de marca de pais extranjero.

Es necesario recordar que aparte de los requisitos establecidos en el
anterior articulo, tenemos los que se desprenden el Reglamento de la Ley de
propiedad Industrial, condiciones establecidas especificamente en su articulo 60,
que determina que para conocer la prioridad a que se refiere el articulo 117 de la
ley, es necesario que el solicitante del registro de marca satisfaga los requisitos
que en el mismo se enumeran, consistentes en sefalar en la solicitud el nUmero
de la presentada en el pais de origen, exhibir el comprobante de pago de la tarifa

correspondiente. Requisitos que analizaremos mas adelante.

Una vez que es recibida la solicitud, esta se somete a un proceso de
analisis ya que practicamente se le efectuan dos examenes, a saber, uno de forma
y otro de fondo. Claro esta si no aprueba el primero no podra pasar al siguiente.

Teniendo estos como filtros para llevar un adecuado analisis de las solicitudes.
El periodo para poder ejercer este derecho varia segun la modalidad de

propiedad industrial; 12 meses para patentes y 6 meses para marcas y disefos

industriales. Este plazo se aplica a partir de la fecha de solicitud inicial.
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Estas fechas corresponden segun de la regulacién interna aunque es
reconocido este derecho igualmente por los algunos de los Tratados
Internacionales en los cuales México forma parte que son los siguientes: Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Acuerdo de Viena por el
que se establece una Clasificacion Internacional de los elementos figurativos de
las marcas de 1973, Arreglo de Niza relativo a la Clasificaciéon de Productos y
Servicios para el registro de marcas desde 1957, Tratado de la OMPI sobre el
Derecho de Autor, Tratado de Libre Comercio entre Canada, Estados Unidos vy
México (TLCAN), Tratado de Libre Comercio entre México y la Uniéon Europea,

entre otros.
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2. CAPITULO SEGUNDO

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
PROCEDIEMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA

2.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.:
NATURALEZA JURIDICA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPIl) es la autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial teniendo como naturaleza juridica
el ser un organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio,

segun lo establecido en el articulo 6° de la LPI.

Este Instituto se cre6 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el 10 de diciembre de 1993, suscrito por el entonces Presidente de la

Republica, el C. Carlos Salinas de Gortari.

Dicho decreto entr6 en vigor al dia siguiente de su publicacion,
precisamente, el 14 de diciembre de 1993 y fue creado con motivo del Plan
Nacional de Desarrollo de 1989 a 1994, mismo que ponderd la modernizacion
tecnolégica del pais, estableciendo una serie de acciones tendientes al
fortalecimiento de los acervos de informacion tecnolégica, de la funcion de
asistencia y consultoria de alta calidad de instituciones publicas, y del fomento a la
agilidad y transparencia en los procedimientos de registro y proteccion de
patentes, con lo que se garantizan asimismo, los derechos de propiedad

inherentes a los avances tecnoldégicos.
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2.1.1 FACULTADES

Las facultades que tiene el Instituto son de gran importancia, ya que a traves de
ellas el organismo se maneja respecto con los particulares al prestar sus servicios.
Estas facultades se encuentran establecidas en el articulo 6° de la LPI, entre las

que podemos mencionar de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

l. Coordinarse con instituciones publicas o privadas, nacionales y
extranjeras que tengan por objeto el objeto y proteccién de los derechos

de propiedad industrial.

Il. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, registros de
modelos de utilidad, disefos industriales, marcas, avisos comerciales,
declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de
proteccion a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la
publicacion de nombres comerciales, asi como la inscripcion de sus
renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacién para el

reconocimineto y conservaciéon de los derechos de propiedad industrial.

II. Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir
la informacién derivada de las patentes, registros, declaratorias de
notiriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y
de cualesquiera tarifras referentes a los derechos de propiedad industrial

que le confiere la LPI.

V. Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad
industrial.
V. Promover la creacion de invenciones de aplicacién industrial, apoyar

su desarrollo y explotacion en la industria y el comercio e impulsar la

transferencia de tecnologia.
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VI. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones

publicadas en el pais y en el extranjero.

VII. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos

sectores de la industria y la tecnologia.

(...)

Como logramos percatarnos el IMPI, tiene la gran responsabilidad en el manejo de
sus facultades, por lo cual es necesario que estas se apliquen de la mejor manera

posible para que se logre una armonia entre su regulacion y la realidad.

Cada una de ellas trae consigo procesos diferentes que logran vincularse

a los servicios que al fin del dia da el IMPI.

2.1.2 FUNCION JURISDICCIONAL

La funcion materialmente jurisdiccional del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial se sustenta en las fracciones IV, V, VI, VII, VIl y IX del articulo 6° LPI, a

saber:

“IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y
cancelacion de los derechos de propiedad industrial,
formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta
Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes

que se susciten con motivo de la aplicacion de la misma;
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Referente al contenido de esta fraccion, es indispensable proceder
siempre a lo establecido en su regulacibn como claramente se
menciona en la ley y a su vez en el Reglamento. Ya que sin su exacto
cumplimiento no aplicaria su proceder. Aspectos que se tomaran en

cuenta para el analisis particular de cada caso.

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

industrial;

En relacion a ésta ultima fraccion, es importante mencionar que la misma le
atribuye al IMPI facultades muy apegadas a lo que se conoce como tribunal
especializado en propiedad intelectual, facultades que han sido debatidas por
algunos, sin embargo, nuestra Corte ha sido puntual al establecer y confirmar las

atribuciones de dicho Instituto.

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

la emision de dichos dictamenes;
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VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme
a la ley y poner a disposicion de la autoridad competente los

bienes que se hubieren asegurado;

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

materia;

Las tres fracciones anteriores son acciones que realiza el IMPI como

apoyo a la realizacién de procedimientos.

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

del Cédigo de Comercio,”

En relacién a la ultima fraccion citada del Instituto, consideramos oportuno
comentar que esta facultad es importante, ya que el IMPI podra ser arbitro en
cualquier conflicto en donde las partes asi lo designen para resolver conflictos en
materia de propiedad intelectual, pero no para resolver conflictos respecto al fondo
del asunto, sino unica y exclusivamente en materia de pago de dafos y perjuicios.
Dicha atribucién queda a disposicion de lo contemplado por el Cdédigo de

Comercio, ya que la LPI no contempla procedimientos arbitrales.
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2.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.

Dentro del procedimiento de declaracién administrativa existen diferentes acciones
pueden ejercerse, hay que resaltar que el término accién empleado en la Ley es
utilizado como sindnimo de la pretension que el solicitante desea obtener del IMPI
a través de la declaracion administrativa que este emita, y no como técnicamente
debe entenderse, es decir, como el derecho de provocar la funcion jurisdiccional
del Estado.

Ahora bien, “el procedimiento de declaracion administrativa” previsto por
la LPl es aquel vehiculo a través del cual el IMPI ha de ejercer la funcién
jurisdiccional que las fracciones IV y V del articulo 6° de la Ley le ha
encomendado, es menester estudiar ahora, de manera un poco mas detallada, las
distintas clases de controversias que pueden resultar, es decir, cuales son las
pretensiones especificas que pueden ser demandadas a través de este

procedimiento.

Lo anterior resulta ser de fundamental para el desarrollo de la presente
tesis, en razon que buscamos dejar claro el objeto de los mismos, son verdaderos
conflictos de relevancia juridica entre dos sujetos del derecho de la propiedad
industrial, sujetos que han de acudir al IMPI para solicitar de este el ejercicio de su
funcién jurisdiccional para resolver los mismos a través de la determinacion del

derecho aplicable al caso concreto.

Por lo cual debemos de mencionar que las pretensiones que pueden ser
planteadas ante el IMPI especificamente a través del desarrollo del “procedimiento
de declaracién administrativa” son a saber el de nulidad, infraccion, caducidad y
cancelacion de las que a continuacion, se realizara un pequefio analisis, a fin de

verificar su exacto cumplimiento.
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2.3 NULIDAD.

Para mejor comprensién de las causales que prevé la Ley de la Propiedad
Industrial, dividiremos su estudio y analisis en dos grupos: las que se refieren a los
signos distintivos y, después, a las relativas a las invenciones o creaciones

industriales.

Dentro de los signos distintivos encontramos a los registros de marcas,
nombres comerciales y avisos comerciales. Es menester sefialar que aun y
cuando la LPI establece las causales de nulidad se refiere especificamente a
estas como causas de nulidad de un registro de marca, tales supuestos se aplican
por igual a las demas figuras que comprenden los signos distintivos, es decir, al
aviso y nombre comercial, pues la misma Ley ha establecido que estas dos figuras
se regiran por lo establecido en esta, tomando en cuenta su naturaleza propia y
que no exista en la misma legislacién norma especial para tal efecto, situacion que

no acontece en materia de nulidades.

Asi; la Ley de la materia establece en su articulo 151, cinco causas por

las cuales se debe declarar la nulidad del registro de un signo distintivo, a saber:

1. Por haberse otorgado en contra de lo establecido por la Ley;

2. Por el uso previo del signo distintivo por una persona distinta al titular

del registro;

3. Por haber declarado el titular del registro datos falsos en la solicitud de

registro;

4. Porque el registro se hubiere otorgado en violacion de de derechos

previos; y
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5. Por que el solicitante haya obtenido dicho registro abusando de su

posicion privilegiada.

La primera de las hipotesis previstas para la declaracion de nulidad del registro de
un signo distintivo, establecida en la fraccién | del articulo 151 de la Ley, se
traduce en que su otorgamiento implicé la violacion o inobservancia de alguna de
las reglas establecidas para la obtencion de tal registro, salvo las cuestiones que
tengan relacion con la personalidad del representante del solicitante del registro;
es decir, que su concesién no cumplié en su totalidad con alguna de las reglas,

tanto de forma como de fondo, para el registro de un signo distintivo.

Sin embargo, tal situacion trae como consecuencia poco deseable la
posibilidad legal de poder anular el registro de una marca por la omision de
cualquier formalidad o situacion de mero tramite durante su registro, lo traduce
como lo sefiala el maestro Jalife Daher'’, al decir que es grave e injusto pues no
puede ser visto de manera positiva el hecho de que se pueda anular el registro de
un signo distintivo por omisiones o cuestiones meramente formales e irrelevantes
durante el tramite de su otorgamiento que no incidan de manera significativa en la

constituciéon del mismo.

En efecto, sélo cuando el IMPI haya otorgado un registro sin haber
observado en su cabalidad las condiciones de no registrabilidad establecidas en la
Ley, es cuando debiera de declararse nulo el mismo, pues tal omisién si incide
trascendentalmente en la constitucion del derecho de exclusividad ya que le daria
a un signo que no cumple con las exigencias establecidas por la Ley una
exclusividad que se traduciria en una ventaja indebida para su titular con respecto

de los demas competidores del ramo.

A fin de poder comprender con cabalidad que debemos entender por

condiciones de no registrabilidad, es menester comprender que estas se refieren a

" JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit supra nota 4898, p. 299 y 300
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aquellas hipotesis previstas en la Ley por las cuales se considera que un signo
distintivo, es decir, carezcan de distintividad, especialidad, novedad, licitud o

veracidad.

Los supuestos en los cuales la Ley considera que se falta a alguna de
dichas caracteristicas que se encuentran establecidos en su articulo 90. Se
traducen como signos distintivos aquellos signos que sean descriptivos de los
productos o servicios que pretenda amparar “falta de distintividad”, los que
reproduzcan o imiten simbolos oficiales “falta de licitud”, aquellos que de alguna
manera induzcan a error o confusién respecto de su origen o calidad “falta de
veracidad, las que vinculen injustificadamente al signo con una persona o empresa
“falta de distintividad”, y aquellas que pudieran afectar derechos sobre signos

distintivos previamente registrados —“falta de novedad’-."

Al analizar con detenimiento las causas por las cuales determinados
signos no pueden ser registrados, observamos que dichas prohibiciones tienen la
finalidad de impedir que un determinado agente econémico obtenga una ventaja
indebida en perjuicio de sus competidores, se aproveche del reconocimiento o
prestigio de una persona o de una empresa 0 simplemente provoque una

distorsién en el desarrollo normal de la competencia.

La segunda de las hipodtesis previstas por la Ley, es cuando un tercero
aduzca a un mejor derecho de uso respecto del signo distintivo cuya nulidad se

solicita.

En este sentido la fraccion |l del articulo 151 establece que se declarara la
nulidad de un signo distintivo registrado previamente si un tercero acredita haber
usado con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o de primer uso

declarado en la misma, ya sea en el pais o en el extranjero, un signo distintivo

'2 JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas”, Themis, México, 1999, pp 22 a 31.
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igual o similar al registrado para amparar productos o servicios idénticos o

similares.

A través de esta causal de nulidad la Ley garantiza al “uso” de un signo
distintivo como una de las fuentes generadoras de derechos de estos, pues le
reconoce la posibilidad de nulificar el registro de un signo distintivo obtenido por un
tercero que resulte ser idéntico o similar, y con ello obtener el derecho de
exclusividad que tiene respecto del mismo en razén de haberlo empleado con

anterioridad dentro del curso normal del comercio.

La tercera causal de nulidad la Ley de la Propiedad Industrial establece
que el registro de un signo distintivo podra declararse nulo si se realizaron
declaraciones falsas en la solicitud de su registro. En este sentido, es preciso
comentar que al igual que en la primer causal de nulidad, la legislacion no sefala
expresamente que “datos” podrian provocar la nulidad del registro si fueren estos

falsos.

Es por ello que ante la falta de precisién del precepto legal, debera
entenderse que la falsedad de cualquier dato asentado en la solicitud podra
provocar la nulidad del registro obtenido, situacién que consideramos poco
deseable y que a la larga pudiera provocar eventuales injusticias, puesto que salvo
el dato relativo al primer uso del signo distintivo, ninguno de los demas producen

derecho alguno o inciden trascendentalmente en el otorgamiento del registro.

Como cuarta causal de nulidad prevista en la legislacion de propiedad
industrial se prevé la posibilidad de anular el registro de un signo distintivo cuyo
otorgamiento invada los derechos previos de exclusividad que haya adquirido un
tercero, entendiendo por ello el hecho de que el registro cuya nulidad se solicita se
haya otorgado cuando existia el registro previo de un signo distintivo idéntico o

similar en grado de confusion al otorgado y que este amparara los mismos o

37



semejantes productos o servicios, asegurando asi con ello la exclusividad que

este tiene sobre dicho signo distintivo.

Finalmente, la quinta y ultima causal prevista por la Ley de la materia para
declarar la nulidad del registro de un signo distintivo establece que este sera nulo
cuando el signo distintivo registrado haya sido solicitado en su nombre y para si
por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la misma o
semejante marca en el extranjero sin el consentimiento de éste ultimo; es decir,
debera anularse el registro de un signo distintivo obtenido con base en una
posicion privilegiada del solicitante en perjuicio del titular en el extranjero del

mismo o similar signo distintivo.

Esta causal de nulidad pretende sancionar la mala fe con la que pueden
actuar esta clase de agentes econdmicos, quienes en provecho de su relacion
comercial con el titular de la marca extranjera, obtienen el registro de la misma en
nuestro pais a fin de garantizar su calidad de distribuidores o representantes de

dicha empresa extranjera en nuestro pais.

Por lo tanto el registro de un signo distintivo obtenido de esta manera se
reputa por la ley obtenido de mala fe y, en consecuencia, nulo, puesto que tales
conductas solo pueden ser consideradas como contrarias a las normas de ética
comercial y de competencia. Por lo mismo, es importante sefalar que la
enunciacion de sujetos por la fraccion V del articulo 151 es solamente de caracter
enunciativo, pues el espiritu de la norma es sancionar a cualquier persona que

abusando de su situacion personal se beneficie de esa manera.

2.3.1 INVENCIONES.

Para poder tocar el tema de las invenciones, debemos comentar al articulo 78 de

la Ley de la Propiedad Industrial que establece cuales seran las causas por las
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cuales debera de declararse nula una patente, el registro de un modelo de utilidad

o un disefo industrial, a saber:

1. Que la patente o registro se haya otorgado en contravencion con los

requisitos y condiciones para su otorgamiento;

2. Cuando se conceda en contravencion a las disposiciones vigentes al

momento de su otorgamiento;

3. Cuando durante el tramite de la patente o registro el solicitante

hubiere incurrido en abandono de su solicitud, y

4. Cuando su otorgamiento se encuentre viciado por error o
inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenia derecho

para obtenerla.

Analizando en este orden de ideas, la primera de las causales de nulidad de un
patente, registro de modelo de utilidad o disefio industrial se refiere a quien en su
otorgamiento no se hubieran observado cabalmente las condiciones de
registrabilidad o mejor conocidas como de patentabilidad; es decir, que la patente
o registro se hubieren otorgado cuando la invencion carecia de novedad, actividad
inventiva o aplicacion industrial, situacién que trae como consecuencia que dicha
invencion no merece la proteccion que la Ley le otorga a las creaciones

industriales que si cumplen con tales exigencias.

Ademas, la causal en comento también prevé como motivo de anulacion
el hecho de que la solicitud no hubiere cumplido en su cabalidad con los anexos
que se deben adjuntar como son: la descripcidén de la invencion lo suficientemente
clara, los dibujos necesarios para su comprensiéon, una o0 mas reivindicaciones y
un resumen de la descripcidn para su publicacién. La inobservancia de alguno de

estos requisitos puede acarrear la nulidad de la patente o registro.
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La razén de sancionar la nulidad de una patente o registro por la
inobservancia de los requisitos senalados en el parrafo anterior es el hecho de
obligar, a quien pretende obtener el derecho exclusivo de explotacion, de hacer
del conocimiento publico con las mas absoluta claridad y precision en que consiste
la invencion patentada o registrada y su forma de aplicacién, pues tales
conocimientos serviran para el continuo y mayor desarrollo tecnoldgico de la

sociedad en general que ha decidido recompensar la creatividad del inventor.

La segunda de las causales previstas en la Ley establece que si en su
otorgamiento se dejaron de observar las normas que para ello fueron establecidas
en la ley que se encontraba vigente en determinado momento. Esta hipdtesis
resulta ser de los signos distintivos, muy vaga en cuanto a las omisiones, ya sea
formales o de fondo, seran causa de anulacién por haberse dejado de cumplir. Sin
embargo, consideramos que al igual que en la materia de signos distintivos, esta
causal de nulidad debe ser interpretada en el sentido de que soélo aquellas
omisiones que incidan en la realidad con la constitucién del derecho exclusivo
sean causa de su anulacidon, pues entenderlo tan general como lo hace ver su

redaccion podria ocasionar serios problemas.

Ahora bien la tercera de las hipdtesis de la Ley de la Propiedad Industrial
sanciona con la nulidad el hecho de haberse otorgado una patente o registro
cuando la solicitud que lo origind se encontraba abandonada. En este caso, el
abandono se produce cuando el solicitante no da cumplimiento a algun
requerimiento hecho por el IMPI dentro del plazo concedido durante el tramite de
otorgamiento. Esta sancién tiene su motivo en el hecho de que el abandono, de
configurarse, representa el desinterés del solicitante para obtener el registro o
patente solicitada, por lo que de ser concedida una solicitud abandonada se

estaria otorgando un privilegio a quien no mostro el interés necesario para ello.

Finalmente, la ultima causa de nulidad prevista en la Ley establece dos

supuestos. El primero, es que cuando la patente o registro se encontrara viciada
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por error o inadvertencia grave, situacién que soélo puede ser entendida en el

sentido de que su otorgamiento se realizd en contravencion a la ley.

La segunda de ellas se refiere al hecho de que la patente o registro se
hubiere concedido a quien no tenia derecho a ella. Ahora bien, para comprender
mejor esta causal debemos en primer termino establecer que conforme la Ley de
la Propiedad Industrial tiene derecho a obtener una patente o registro el inventor o
disefiador del mismo, segun sea el caso, o aquella persona a quien el inventor le

hubiere transmitido ese derecho.

Por lo tanto, sera causa de nulidad de una patente o registro cuando el
solicitante no haya sido el inventor o disefiador de la creacion, o no sea
causahabiente del mismo. Por lo tanto, de ejercerse esta pretension a través de la
solicitud administrativa correspondiente, el actor debera demostrar ser el inventor,
disefiador o haber adquirido alguno de los derechos para la obtencion de la

misma.

En este sentido, observamos que el solicitante de |la nulidad pretendera se
anule la patente por considerar ser él quien tiene el derecho a obtenerla, ya sea
por ser el verdadero inventor de la misma o por haber obtenido tal derecho del
inventor. Por el otro lado, el titular tiene un interés contrario pues el se considerara
como quien legalmente tuvo el derecho para obtener el mismo, por lo que ha de

pretender la subsistencia de su derecho exclusivo.

2.4 INFRACCION

La declaracion de infraccion de un derecho de propiedad industrial no tiene otra
finalidad para el solicitante que el de hacer respetar el derecho exclusivo de uso y

explotacion de su creacion industrial o signo distintivo a fin de que los demas
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competidores no lo usen sin su consentimiento, ni se aprovechen del trabajo,

tiempo e inversion que éste ha desarrollado para conseguirlos.

2.4.1 CAUSALES.

La ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 213 las conductas que
han de sancionarse como violacion del derecho exclusivo de uso que tiene el
titular del registro de un derecho de propiedad industrial, y en general de todo acto

que importe competencia desleal en esta materia.

Efectivamente, la Ley de la materia no s6lo sanciona con la declaracién
de infraccién la violacidon que un tercero haga el derecho exclusivo que tiene otro
respecto del uso o explotacién de un signo distintivo o invencién, sino que ademas
sanciona y establece supuestos que sin importar la violacion de un derecho
exclusivo implican competencia desleal entre los diversos industriales o

comerciantes de una determinada area.

Asi entonces, para poder conocer cuales son las hipétesis que la Ley
sanciona como infraccion, dividiremos su analisis en tres: aquellas que implican la
violacion del derecho exclusivo de un signo distintivo; aquellas que implican tal
violacion respecto de una invencion; y finalmente, aquellas que impliquen o

provoquen competencia desleal.

SIGNOS DISTINTIVOS.

Como lo sefialamos en parrafos precedentes, el uso de un signo distintivo
registrado sin el consentimiento de su titular implica la violacion del derecho de
uso exclusivo que tiene el titular del mismo, entendiendo por signo distintivo a la

marca, el aviso comercial o nombre comercial. Ahora bien, las conductas que
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establece la Ley de la Propiedad Industrial que constituyen la violacion del registro

de un signo distintivo son variadas.

INVENCIONES.

En cuestion del tema de invenciones la Ley de la Propiedad Industrial sanciona de
igual manera aquellas conductas realizadas por los competidores que impliquen la
violacion del derecho de exclusividad que el titular de la patente o registro tiene a
su favor de manera legitima y como consecuencia a su labor creativa dentro de su

industria o rama del comercio.

Asi pues, la Ley establece como infraccion del derecho exclusivo que
ampara una patente o registro el hecho de que un tercero fabrique, elabore un
producto amparado por una patente, modelo de utilidad o disefio industrial sin el
consentimiento de su titular’®. Asimismo, se considerara como infraccion el hecho
de ofrecer a la venta o poner en circulacion un producto amparado por dicha
patente, modelo de utilidad o disefio industria a sabiendas de que quien lo elaboro

o fabrico lo hizo sin el consentimiento de su titular (fraccién XIlI).

Del mismo modo, la Ley sanciona como infraccién el hecho de que un
tercero emplee un proceso patentado sin el consentimiento de su titular, ofrezca a
la venta o ponga en circulacién productos que sean resultado del proceso
patentado a sabiendas de que la persona que los elaboré no contaba con la

autorizacion del titular de la patente (fraccion Xl y XIV).

Finalmente, la Ley de la materia sanciona con la declaracion de infraccién
el hecho que un tercero reproduzca o imite un disefio industrial registrado sin el
consentimiento de su titular. Esta hipétesis en la practica no se diferencia mucho

de las dos primeras.

® ARTICULO 213 fraccion XI Ley de Propiedad Industrial.
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COMPETENCIA DESLEAL.

Se refiere a aquellas conductas que sin implicar la violacién de un derecho
exclusivo a favor de persona determinada, son consideradas como conductas que
se encuentran relacionadas con la materia de la propiedad industrial y producen

competencia desleal en el mercado.

La primera resulta muy general ya que establece que se sancionara con
infraccion a cualquier acto contrario a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que relacionada con la materia de la propiedad
industrial provoque competencia desleal en el mercado (fraccion I). Esta hipotesis
resulta ser muy general y tiene como finalidad, advierte el maestro Jalife Daher,
ser la valvula de seguridad establecida por el legislador para todas aquellas
conductas que pese no adecuarse en alguna de las demas hipétesis, constituyan

una conducta lesiva y desleal en el comercio o la industria.

La ley sanciona como causa de competencia desleal el hecho de que un
competidor haga aparecer sus productos como patentados cuando no lo estén™.
Asimismo, se sancionara como infraccion e hecho de poner a la venta o en
circulacién productos u ofrecer servicios indicando que estan protegidos por un
marca que se encuentra registrada cuando no lo esta. Estas conductas producen
competencia desleal en la medida en que s6lo generan incertidumbre para los
demas competidores pues les haria suponer que éste verdaderamente tiene tal

exclusividad cuando no es asi.

Asi también, la legislacién de propiedad industrial sanciona con la
declaracion de infraccién el hecho de que un comerciante, industrial o prestador
de servicios emplee como marca un signo no registrable, especificamente, un

signo que reproduzca o imite un simbolo o sello oficial, algun signo que induzca a

% Articulo 213 fraccion I
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error respecto del origen de los mismos, o vinculen injustificadamente al signo con

una imagen de una persona, derecho de propiedad intelectual o marca notoria.

La hipotesis comprendida en a fraccién IX del articulo 213, pretende que
un tercero se aproveche indebidamente del prestigio o buen nombre de un
competidor. Finalmente, la ley sanciona como infraccion el intentar o lograr
desprestigiar los productos, servicios, la actividad industrial o el establecimiento de
otro competidor. A través de este supuesto se pretende sancionar el sinnumero de
practicas que pueden emplear para desprestigiar a un competidor,

especificamente, publicidad comparativa.

2.4.2 OBJETO.

El interés que busca proteger el titular de una patente, registro de modelo de
utilidad o disefo industrial al solicitar la declaracién de infraccién por alguna de
estas causales, es que algun competidor no emplee sin su consentimiento la
invencion que tales registros amparan, pues de hacerlo se estarian aprovechando
injustamente de todo el trabajo de investigacion, inversion asi como de los riesgos
que la creacion de tal invencion implicé para su titular, por lo que permitirlo dicho
tercero se aprovecharia indebida y gratuitamente del esfuerzo que en
investigacion e inversion realizé el titular de dicho registro, permitiendo con ello

una competencia desleal entre ellos.

Por otro lado, encontramos que el demandado tiene un interés contrario al
del solicitante pues se ha de considerar que su conducta no viola de manera
alguna tal exclusividad ni mucho menos se aprovecha del esfuerzo realizado por

su competidor, por lo que no ha de permitirse le declare como infractor.

Finalmente, encontramos que las causales que sancionan como

infraccion a las actos de competencia desleal que no implican la violacién de un
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derecho exclusivo, ellas sélo envuelven las distintas clases de conflictos que
pudieran haber entre los comerciantes o industriales de una misma area por el
abuso indebido del prestigio de otro competidor, la creacion injustificada de un
desprestigio en contra de un competidor o simplemente por hacer creer a los
competidores de que se goza un privilegio exclusivo respecto de una invencion o

simbolo sin que ello sea cierto.

2.5 CADUCIDAD

En materia de signos distintivos, el registro de estos caducara por la falta de uso y
explotacion del mismo, tal como lo establece el articulo 152, fraccion Il de la Ley
de Propiedad Industrial, salvo que exista causa justificada de su falta de

explotacion.

De esta manera, la falta de uso de un signo distintivo por parte de su titular
o del licenciatario por un periodo de tres afios traera como consecuencia la
caducidad del registro correspondiente. Aqui vale la pena mencionar que unica y
exclusivamente en procedimientos administrativos de caducidad, el demandado es
el que tendra la carga de la prueba en todo momento, ya que éste es el unico

quien puede acreditar el uso del signo distintivo en pugna.

La razéon que sustenta esta causal de caducidad del registro es resultado
de la correlativa obligacion que tiene de usar el signo distintivo como
contraprestacion del derecho de uso exclusivo que este otorga a su titular, por lo

que éste debera emplear la marca en la manera en que fue registrada.

Por otro lado, el titular solo debera demostrar que no ha dejado de usarla
de manera ininterrumpida por el periodo de tres afos inmediatos anteriores a la
presentacion de la solicitud de declaracion administrativa, mas no que la ha

empleado de manera efectiva e ininterrumpida durantes esos tres afnos.
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En caso de no haberla usado, el titular del registro podra invocar y
acreditar ante el IMPI la causa por la cual no la ha explotado, causa que debera
ser a juicio del Instituto lo suficientemente justificada como podria ser la existencia
de restricciones a la importacion de algun elemento necesario para la elaboracion

del producto o la prestacién del servicio que ampare la marca.

Podemos decir que el solicitante de una declaracién de caducidad tiene
como legitimo interés tutelado por la ley el que no se permita la subsistencia de un
monopolio que al ya no justificarse por su falta de explicacion, su existencia solo
se transforma en una ventaja indebida a favor de su titular que s6lo producira
competencia desleal, ya sea porque éste pretenda ejercer tal derecho exclusivo en
contra de un competidor o porque el mismo resulte un impedimento para este
ultimo de poder obtener un derecho a su favor, como seria el registro de su signo

distintivo.

Conforme a lo anterior, mantener vigente o pretender un derecho
exclusivo en detrimento de un competidor cuando el titular de dicho derecho no lo
explota, resultaria no solo injusto e injustificado, sino que ademas, provocaria
competencia desleal de éste para con sus competidores, pues al gozar del
derecho exclusivo que le otorga el registro tendria a su favor un monopolio que
solo serviria para obstaculizar a su favor el desarrollo de la competencia del ramo

de la industria o comercio al que pertenece.

Ahora, del otro lado encontramos al titular de dicho registro o demandado,
quien tiene el legitimo interés de mantener vigente su derecho de uso exclusivo
que le da ser el titular del registro impugnado, pues el mismo le reconoce una
ventaja legal que justamente ha obtenido con respecto de sus demas
competidores y cuya vigencia si se justifica al considerar que lo ha explotado en

forma debida.
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Por lo anterior, es evidente que el demandado tiene un interés contrario al
del accionante, pues éste no ha de permitir que le caduquen su registro por

considerar que no existe razén para que no se mantenga la vigencia del mismo.

Consecuentemente, es incuestionable que cuando el objeto del
procedimiento de declaracion administrativa lo constituye la declaracion de
caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, nos encontraremos
realmente en la presencia de un verdadero conflicto entre dos partes, donde una
de ellas considera que la vigencia del derecho exclusivo que ampara el registro no
tiene justificacion pues el mismo no se explota, y por el otro, al titular de dicho
registro quien no permitira se le prive de su derecho de uso exclusivo por

considerar que el mismo se encuentra justificado en razén de si ser explotado.

2.5.1 CANCELACION

A diferencia de las tres figuras anteriormente estudiadas, es menester
mencionar que la cancelacién es una figura propia y exclusiva de los signos

distintivos.

Es claro que el espiritu del precepto es el de preservar los intereses
de la sociedad en que ciertas denominaciones, cuando ha perdido capacidad
distintiva, y en cambio, se han convertido en verdaderas designaciones de
los productos o servicios correspondientes, pierdan su registro para que
puedan cumplir esta funciéon, rompiendo el monopolio que significa el registro

de marca a favor de un solo titular.

Las razones que pueden conducir a que una marca se convierta en
designacién genérica pueden ser variadas y distinto origen, las cuales seran
analizadas en el apartado que precede. La mayoria de ellas se convierten en
genéricos por virtud de que inicialmente son marcas aplicadas a productos

novedosos, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea
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utilizados por los consumidores y los fabricantes y comercializadores en
forma generalizada, de modo que la marca cumple la funcion de
designacién, hasta el punto en que sustituye a cualquier otra designacion del

producto o del servicio.

En otros casos la marca es motivo de tan amplia difusion y
supremacia en su segmento, que el publico consumidor las identifica,
gradual pero irreversiblemente, con el producto mismo, hasta el grado de

eliminar la referencia genérica.

2.5.2 CAUSALES

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 153 que se
declarara la cancelacién del registro de un signo distintivo cuando su titular
ha provocado o tolerado que el mismo se haya transformado en la
denominacién genérica de uno o varios de los productos o servicios para los
cuales se registr6, de modo tal que la marca haya perdido su caracter

distintivo para diferenciar los productos o servicios que se aplicaba.

De esta actualizacion del supuesto mencionado se requiere de la
acreditacién de dos supuestos. El primero de ellos es que signo distintivo se
haya convertido en la denominaciéon por la cual se designa comunmente al
producto servicio que amparaba, es decir, se haya convertido en el vocablo

genérico que sirve para identificar a dicho producto o servicio.

Las razones por las cuales un signo distintivo se puede transformar
en la designacion genérica de un determinado producto o servicio son
variadas, pero generalmente ocurre cuando inicialmente la marca es
empleada a productos sumamente novedosos que llegan a carecer de un

nombre técnico o comercial propio, por lo que los consumidores en tales
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situaciones llegan a emplearlo como el nombre mismo del producto, pues
ello les resulta en la practica mas sencillo. Por otro lado, otra de las razones
por las cuales una marca puede convertirse en nombre genérico del producto
llega a ser a consecuencia de la amplia difusién que su titular haga de la
misma al grado de que gradualmente el consumidor identifique el signo

distintivo con el producto o servicio mismo.

Sin embargo, no basta para la declaracion de cancelacion prevista
por la Ley que el signo se haya convertido en la designacién genérica del
producto o servicio que amparaba, sino ademas que su titular lo haya
provocado o tolerado. Efectivamente, el segundo supuesto que el articulo
153 de la Ley exige para la cancelacion del registro de un signo distintivo es
el hecho de que su titular hubiera provocado o tolerado que el mismo se

hubiere convertido en la designacidén genérica de la misma.

Lo anterior tiene su justificacion en el hecho que muchas de las
veces el industrial o comerciante no puede controlar tan facilmente la mente
de los consumidores quienes son los que a final pueden provocar la
transformacion de genérico a un signo distintivo. Es por ello que el titular de
la marca ha de tener gran cuidado de siempre dejar que dicha denominacién
no es el nombre del producto sino una marca registrada, por lo que siempre
han de dejar patente en la publicidad o comercializacion de su signo

distintivo de que se trata de una marca registrada.

2.5.3 OBJETO.

Existen controversia entre las partes, ya que por un lado observamos que el
actor al solicitar la cancelacion del signo distintivo por considerar que éste
se ha convertido en la designacién genérica del producto o servicio que éste

amparaba, pretende que la vigencia y ejercicio de dicho derecho exclusivo
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que el registro le otorga a su titular no se convierta en una ventaja indebida
a su favor en detrimento de los demas competidores, puesto que de
mantenerse vigente dicho registro los demas competidores se veran
impedidos de emplear tal denominacién cuya funciéon se ha transformado en

el vocablo por el cual se designa al producto o servicio.

Ahora bien, el interés juridicamente tutelado del solicitante en la
declaracion de cancelacion consiste en el hecho de que al haber perdido la
denominacién registrada su caracter distintivo, esta ya no cumple con su
funcién de signo diferenciador de los productos o servicio que amparaba, por
lo que no existe ya razén alguna para seguirle otorgando los beneficios
monopolicos que le concede el registro, pues de lo contrario lo Unico que se
provocaria es que el mismo se constituyera en una ventaja indebida a favor
de su titular y en perjuicio de sus competidores al no poder emplear éstos tal
denominacion como el nombre del producto o el servicio por temor de ser
sancionados injustificadamente por el uso no autorizado de un signo

distintivo registrado.

Por otro lado, tenemos que el demandado, es decir, el titular del
registro del signo distintivo cuya capacidad distintiva se cuestiona, tiene un
interés contrario al del solicitante pues de ninguna manera ha de permitir
que se le prive del derecho exclusivo que el registro le otorga al considerar
gue de ninguna manera la denominacidon que constituye su signo distintivo
ha perdido su capacidad distintiva, y con ello, el derecho exclusivo de
emplearla en su beneficio. Considerar lo contrario, ocasionaria que su
cancelacion dejaria de estimular la creatividad de los industriales o
comerciantes para crear y emplear signos que les permitan distinguirse en el

mercado con respecto de sus demas competidores.

En este orden de ideas observamos que en la cancelacion de un

registro existe verdaderamente una controversia entre dos partes con
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intereses opuestos, donde el solicitante considera que el signo ha perdido su
caracter distintivo y por ello ya no merece la proteccion de exclusividad que
la legislacion le otorgaba; y por el otro lado, el titular de dicho registro quien
considera que su signo goza todavia de tal capacidad distintiva y con ello

seguir gozando del derecho de uso exclusivo que la ley concede.

Ahora bien, de actualizarse la hipotesis previstas en la Ley resultara
necesario la cancelacion del derecho exclusivo que ampara el registro del
que su titular no goce en perjuicio de los demas competidores, de una
ventaja indebida al no permitir a éstos el uso de tal vocablo como nombre del
producto o servicio en el curso normal del comercio al carecer este ya de
distintividad alguna. De no producirse los supuestos que exige la ley, es
l6gico concluir que la exclusividad debe seguir beneficiando al su titular a

efecto de mantener la calidad distintiva del signo.

2.6 SOLICITUD ADMINISTRATIVA

La solicitud de declaracién administrativa es el acto procesal por el cual se da
inicio el procedimiento de declaracion administrativa previsto en el capitulo
segundo del titulo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se constituye
como el medio establecido en la legislacion mexicana para dar solucién a diversos
conflictos en materia de propiedad industrial por parte de la autoridad estatal; es
decir, resulta ser el medio con el cual cuenta el Estado para ejercer su funcion
jurisdiccional con relacién a estos actos. En este sentido, podemos validamente
establecer que esta figura denominada “solicitud de declaracién administrativa”
prevista por la Ley se constituye en lo que la ciencia procesal conoce como la

»15

“‘demanda” ", entendiendo por ella, aquel acto procesal por el cual una persona,

que se constituye por si mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de

® OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. Oxford University Press, México, 2003.
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la accion y formula su pretensiéon ante el érgano jurisdiccional a fin de hacer valer

y respetar su derecho propio.

De esta manera, mediante la presentacion de la “solicitud de declaracion
administrativa” se da inicio al proceso o0 “procedimiento de declaracion
administrativa” respectivo a fin de que aquel industrial, comerciante o prestador de
servicios que considere lesionada su esfera juridica en materia de propiedad
industrial por la conducta de otro, pudiere hacer valer sus pretensiones especificas
ante el IMPI para que éste, a su vez, emita una resolucién respecto de dicha
controversia, garantizando con ello al gobernado su derecho de accion previsto en

el articulo 17 constitucional.

Por lo cual, a través de la figura de la “solicitud de declaracién
administrativa” se materializa y garantiza el derecho de accion del gobernado en la
materia de la propiedad industrial, pues a través de la misma tiene la posibilidad
de poner en funcionamiento la funcién jurisdiccional del estado a efecto de hacer
del conocimiento del IMPI sus pretensiones para que, una vez desarrollado el
proceso respectivo que garantice el derecho de defensa de la demandada, éste

resuelva el conflicto entre las partes aplicando el derecho procedente.

Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso jurisdiccional, éste solo
puede ser iniciado por quien tenga legitimo interés en que la autoridad declare o
constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario,
es decir, quien tenga interés juridico. Asi entonces, la solicitud de declaracion

administrativa so6lo puede ser interpuesta por quien tenga interés juridico.

En la actualidad el interés juridico para pretender solicitar la declaracién
administrativa se ha reducido a la titularidad por parte del actor de algun derecho
de propiedad industrial, sea titular de un derecho de propiedad industrial

indebidamente otorgado, entre otras.
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Los requisitos necesarios para admitir a tramite la “solicitud de declaracion
administrativa” se encuentran previstos en los articulos 179, 180 y 189 de la Ley.
El primero de los preceptos citados exige que la solicitud sea presentada por
escrito y redactarse en idioma espanol, debiendo, si es el caso de exhibir
documentos redactados en idioma distinto, su correspondiente traduccion al
espanol. Por su parte el articulo 180 exige que la solicitud se presente en firma
autoégrafa por el interesado o su representante de ser el caso, asi como del

comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
Por ultimo, el articulo 189 de la Ley, establece el contenido que debera
incluir la solicitud de declaracion administrativa, el cual resulta ser el siguiente:
1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio
para oir y recibir notificaciones;

2. Nombre y domicilio de la contraparte o su representante; y

3. El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos; la

descripcion de los hechos; y los fundamentos de derecho.
En caso de que el solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos que ya
hemos precisado, el IMPI admitirda y dara tramite a la solicitud correspondiente,

ordenando se emplace a su contraparte a fin que conteste la misma, y asi, ejerza

su derecho de defensa, consagrado en el articulo 14 constitucional.

2.6.1 CONTESTACION

Una vez que ha sido admitida la solicitud de declaracion administrativa presentada

por el demandante, el IMPI ordenara que esta sea notificada al demandado, quien
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en el caso de estos procedimientos resulta ser el titular del derecho cuya
caducidad se pretende, de manera personal y bajo las reglas que para tal clase de

notificaciones establece el Cddigo Federal de Procedimientos Civiles.

Si se da el caso de que no haya sido posible notificar de manera personal
al demandado, ya sea por no haberlo encontrado en el domicilio sefalado por el
solicitante en su escrito, o por no encontrarse en el domicilio sefalado en el
expediente del registro objeto de la controversia, se emplazara al demandado a
través de la publicacion del edicto correspondiente por una sola vez en el DOF y

en un periddico de los de mayor circulacion.

Una vez que sea notificada la solicitud de declaracion administrativa, el
demandado tiene un plazo para dar contestacién a la misma a fin de defenderse y
resistirse de las pretensiones aducidas por su contraria, plazo que sera de un mes
si la pretension del solicitante resulta ser la nulidad, caducidad o cancelacién de

un derecho de propiedad industrial.

2.6.2 PRUEBAS

La prueba junto con el derecho de accién y de defensa es uno de los elementos
esenciales para el desarrollo de cualquier proceso. Ya que, a través de ellas
tienen la posibilidad las partes de poder ofrecer los medios con los cuales
consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, el juzgador
obtendra los instrumentos necesarios para esclarecer los hechos y cuestiones
discutidas por las partes a fin de poder emitir su fallo respecto del mismo. En otras
palabras, la trascendencia de poder ofrecer pruebas por las partes radica en que
estas se constituyen en los instrumentos con los cuales podran provocar en el
juzgador la conviccidon de que sus pretensiones o defensas son fundadas y con

ello obtener una sentencia favorable a sus intereses.
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En relacion con los procedimientos de declaracion administrativa
desarrollados ante el IMPI, debemos mencionar el derecho de las partes para
poder ofrecer los medios de conviccidn que consideren oportunos para sustentar
tanto sus afirmaciones como sus defensas que se encuentran garantizados por la
Ley de la Propiedad Industrial, especificamente en los articulos 190 y 192. Sin
embargo, es importante mencionar que la materia probatoria dentro de estos
procedimientos es el area en donde la supletoriedad del Cdédigo Federal de
Procedimientos Civiles mas se aplica y observa, sobre todo en las reglas para
valorar las mismas asi como para establecer a quien corresponde la carga de la

prueba.

Ahora sin pretender ahondar en la etapa probatoria de los procedimientos
seguidos ante el IMPI, trataremos de hacer referencia a ciertos puntos que se
consideran elementales a tratar como son: el ofrecimiento de las pruebas, la

admision de estas y su valoracion.

2.6.3 OFRECIMIENTO

Dentro de los procedimientos de declaracion administrativa desarrollados ante el
IMPI, las pruebas deberan, como regla general, ser ofrecidas y exhibidas al
momento de presentar la solicitud de declaracion administrativa o la contestacion
a la misma, segun lo dispone el articulo 190 de la Ley. Lo anterior trae como
consecuencia que de no ofrecerse las pruebas en tales escritos traera como

resultado la imposibilidad de presentarlas posteriormente.

Sin embargo, es menester que la legislacion de propiedad industrial prevé
tres excepciones a esta regla: la primera es la posibilidad de ofrecer pruebas
supervivientes, la segunda es referente a la posibilidad de poder aportar pruebas
con posterioridad a la solicitud o contestacion como medios para sustentar alguna

objecién que alguna de las partes pretendiera hacer respecto de los medios de
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prueba de la otra, excepcion que tiene su razén de ser en el principio de
contradiccion de la prueba que consiste en la posibilidad que debe tener la

contraria del oferente para conocer y discutir la misma e incluso de contraprobar.

La tercera y ultima excepcidén se encuentra prevista en el articulo 198 de
la misma Ley que ofrece al “titular afectado” o “presunto infractor” un plazo
adicional de quince dias para exhibir pruebas que provengan del extranjero,
siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y solicite se le conceda tal
beneficio. Respecto de éste plazo adicional, es menester comentar que
actualmente el IMPI es de la opinidn que este beneficio sélo puede ser acogido
por la parte demandada y no asi por el actor, pues consideran que el precepto es
claro al designar especificamente los beneficiarios del mismo, donde el “presunto
infractor” es la parte demandada en un procedimiento de infraccion y el “titular
afectado” es la demandada en los procedimientos de nulidad, caducidad y

cancelacion.

Con relacién al particular, estimamos que tal interpretacion por parte del
Instituto es incorrecta la razéon de que la misma va en contra de uno de los mas
basico principios que han de regir el proceso, el principio de igualdad entre las
partes. Es por ello que consideramos que, pese a la desafortunada redaccion de
dicho articulo, tal plazo para ofrecer pruebas provenientes del extranjero deberia
de ser otorgado a ambas partes, simplemente para asegurar su igualdad de

oportunidades.

Una vez que hemos analizado el tiempo y la forma en que han de ser
ofrecidos los medios de prueba dentro de los procedimientos de declaracion
administrativa, es necesario pasar ahora a analizar las reglas de admisibilidad de
las pruebas en el mismo, es decir, que pruebas si pueden ser admitidas y cuales

no.
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2.6.4 ADMISION

De acuerdo con el articulo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial seran
admisibles todos los medios de prueba con excepcion a la confesional y
testimonial, salvo que éstas se encuentren contenidas en algun documento. En
este orden ideas, debemos concluir que no es que la prueba confesional o
testimonial estén prohibidas dentro de esta clase de procedimientos, sino que no
seran admisibles cuando pretendan ser desahogadas mediante la contestacion de
posiciones que las partes pudieran realizar, ya que ello haria del procedimiento
mas lento y largo en el tiempo, situacién que seguramente previé el legislador al
pretender dar la mayor celeridad a éstos, aunado al hecho de que por la
naturaleza de los conflictos los medios idéneos de prueba resultan ser las

documentales, los medios electronicos, las instrumentales y las inspecciones.

Asi también, es importante indicar que correlacionando el articulo 192 con
el 4 de la Ley, tampoco seran admisibles aquellos medios de prueba que sean
contrarios al orden publico, a la moral, a las buenas costumbres o que

contravengan cualquier disposicién legal.

Segun lo dispone el Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, los medios
probatorios que pueden ser ofrecidos por las partes son los siguientes: la
confesion, la testimonial, los documentos publicos y privados; los dictamenes
periciales, la inspeccién; las fotografias; escritos y notas taquigraficas, y en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia

y las presunciones. '

"® CFPC. “Articulo 93
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2.6.5 RESOLUCION

Concluida la fase expositiva y probatoria de cualquier proceso, fases en las que
ambas partes hacen del conocimiento del 6rgano jurisdiccional el conflicto o
controversia existente entre ellas y le ofrecen los elementos con los cuales
consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, llega el
momento en el cual el érgano jurisdiccional ha de emitir su fallo respecto de tal
controversia para asi materializar la funcién jurisdiccional del Estado, es decir, el

de juzgar un conflicto mediante la aplicacion del derecho procedente.

Por consiguiente resulta que el ejercicio del derecho de accién y de
defensa de las partes a través del proceso respectivo no es otra cosa que un
instrumento por el cual las partes en conflicto obtendran de la autoridad estatal,
una sentencia, entendiendo por esta, aquella resolucion emitida por el juzgador
donde éste se pronuncia respecto del conflicto puesto a su conocimiento mediante

la declaracion del derecho aplicable.

Asi pues, entendiendo que la emision obligatoria por parte de la autoridad
estatal de una resolucidon que se pronuncie sobre el conflicto planteado es
indispensable para el debido ejercicio de la jurisdiccion del Estado, debemos
ahora establecer si tal situacion se encuentra garantizada en los procedimientos

de declaracion administrativa regulados por la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, el articulo 199 de la Ley garantiza tanto al solicitante de
la declaracion administrativa como al sujeto demandado por la misma la obligacién
ineludible que tiene el IMPI de emitir una resolucion respecto de la controversia
planteada, previo desarrollo del procedimiento respectivo que garantice el derecho

de accion y defensa de las partes.

Efectivamente, el citado articulo establece que transcurrido el plazo para

que el titular afectado o el presunto infractor (demandado) presente sus
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manifestaciones (contestacion) y, en su caso, el plazo de quince dias para
presentar pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes

y desahogadas todas las pruebas, el Instituto dictara la resoluciéon que proceda.

Ahora bien, es importante destacar que si atendiéramos y aplicaramos en
su literalidad este articulo, el procedimiento de declaracion administrativa se
reduciria en etapas muy simples, esto es, en demanda, contestacion, y sin mediar
otro tramite, la emisién de la resoluciéon. Sin embargo, concebir el desarrollo del
procedimiento de declaracion administrativa de este modo daria lugar a muchas
deficiencias en su conformacion, provocando graves desequilibrios procésales en

su integracion.

Expuesto lo anterior, pasaremos a analizar los aspectos, requisitos y
principios que deben contener las resoluciones que el IMPI debe emitir. A este
respecto, debemos puntualizar que el articulo 199 de la Ley establece que la
resolucion ha de comprender el estudio de los antecedentes relativos, expresion
que podria ser interpretada en el sentido de que dichas resoluciones deberan
tomarse atendiendo a los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas

ofrecidas.

Sin embargo y ante tal ausencia de claridad resulta necesario, e incluso,
procedente la aplicacién supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles
para determinar cuales son los requisitos que deben cubrir tales resoluciones
emitidas por el IMPI tanto las que se pronuncien sobre el conflicto, como las del
tramite mismo del procedimiento. En este sentido, la resolucion que emita el IMPI
respecto del fondo de la controversia ha de cumplimentar las exigencias
establecidas en el articulo 222 del citado Cdodigo Adjetivo, es decir, que en dichas
resoluciones se contenga una resolucion sucinta de las cuestiones planteadas vy
de las pruebas rendidas, asi como las consideraciones juridicas aplicables que
sirvan de base al juzgador para resolver, en un sentido u otro, los puntos

sometidos a su resolucion.
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Por otro lado, pero paralelo a este aspecto de los requisitos que han de
contar las resoluciones dictadas por el IMPI, debemos mencionar que tales
decisiones han de cumplir, como atinadamente lo apunta el licenciado Julio Javier
Cristiani, con los principios inherentes a toda sentencia judicial, es decir, a de ser
"congruente", "motivada" y "exhaustiva". Esto significa que las resoluciones
emitidas por el Instituto han de pronunciarse exclusivamente sobre las
pretensiones y defensas planteadas por las partes, deberan de precisar los
hechos y consideraciones juridicas en que funde su fallo en razén del analisis
realizado a los medios probatorios, y finalmente deberan de resolver sobre todo lo
pedido, es decir, ha de pronunciarse respecto de todos los puntos que haya sido

objeto del debate.

En efecto, la misma jurisprudencia ha establecido que las resoluciones del
IMPI deben de cumplir con tales principios, especialmente con el de exhaustividad,
segun lo podemos estimar de la lectura de la tesis que a continuacidon se

transcribe:

Sexta Epoca
Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO LA AUTORIDAD DEBE ESTUDIAR
TODOS LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS. Es falso
afirmar que ni la Ley de la Propiedad Industrial ni el
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, ni ninguna otra
ley, obligan al Subsecretario de Industria y Comercio a
estudiar todas las defensas o argumentos que se le
expongan en un procedimiento administrativo, ya que de no

estudiar una defensa de alguna de las partes, por
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este sélo hecho la resolucion que dicte en tal
procedimiento resulta violatoria de las garantias
individuales consagradas por los articulos 14 y 16
constitucionales, ya que al ser omiso en el estudio de
una defensa en realidad no oye en ese aspecto al
interesado, violando con ello la garantia de audiencia, v,
en esas condiciones, menos aun podria estimarse que su
resoluciéon fue debidamente fundada y motivada,
precisamente a causa de esa omisién. A mayor
abundamiento, cabe advertir que el articulo 233 de la Ley
de la Propiedad Industrial establece que transcurrido el
término para formular objeciones en el procedimiento
administrativo, y previo el estudio de los antecedentes
relativos, se dictara la resolucién que corresponda, o sea,
que para cumplir con lo anterior, es necesario que la
autoridad tome en cuenta las objeciones, y esto no esta
limitado sélo al estudio de una parte de ellas, en virtud de

gue no lo establece en esa forma el aludido articulo 233.

Amparo en revision 6667/60. Jesus Maldonado Torres.
30 de octubre de 1961. Unanimidad de 4 votos.

Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Ahora podemos llegar a la conclusién que una correcta interpretacion
del articulo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial asi como de la aplicacién
supletoria del articulo 222 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, las
resoluciones del IMPI deberan de cumplir con los requisitos propios de toda
sentencia judicial que ya hemos mencionado, maxime si consideramos que la
funcion desarrollada por el IMPI en estos procedimientos es materialmente
jurisdiccional, por lo que tales exigencias de forma y fondo en la resoluciéon que

emita son esenciales.
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Establecido lo anterior, es procedente analizar los efectos que la
resolucion puede provocar segun sea su resultado, es decir, ya sea que estime

la pretension procedente o improcedente.

Si la resolucion emitida por el IMPI declara procedente las pretensiones
del solicitante, es decir estimatoria, traera como consecuencia en el caso de
que haya solicitado la nulidad, cancelacion o caducidad del registro de un
derecho de propiedad industrial que este ya no sea vigente perdiendo con ello
su titular el derecho exclusivo de uso y explotacién del signo distintivo o
creacion que el mismo amparaba con la consecuente pérdida econdmica que

ello se significa.

En el caso de declarar procedente el IMPI la solicitud de declaracién
administrativa de infraccién en contra de una persona provocara no solo la
declaracion del IMPlI de que la demandada ha violado los derechos de
propiedad industrial del solicitante, declaracién que sirve para obtener los
dafos y perjuicios por la via civil, sino que en la misma el Instituto impondra la
sancion correspondiente que puede ser una multa, la clausura temporal o
definitiva e incluso el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas del

demandado.

Para la imposicion de dicha sancion el IMPI habra de tomar en cuenta
el caracter internacional de la conducta infractora, las condiciones econdémicas
del infractor, asi como la gravedad de la infraccion cometida. Asimismo, el
Instituto debera de pronunciarse sobre la definitividad o no de las medidas
cautelares que se hayan aplicado dentro del procedimiento y poner a disposiciéon

del actor, si fuere el caso, la contra fianza exhibida por la demandada.

Ahora, si la resolucion emitida por el IMP| desestima las pretensiones

solicitadas por el actor y decide absolver al demandado tendra como
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consecuencia, si lo solicitado fue la nulidad, cancelacion o caducidad del registro
de un derecho de propiedad industrial, el que dicho registro se mantenga
vigente y con ello el derecho exclusivo que este ampara. En caso de absolver
al demandado de una solicitud de declaracién de infracciéon el IMPI debera de
ordenar el levantamiento de las medidas cautelares asi como poner a disposicion
del demandado la fianza en caso, de haberse aplicado en su contra alguna

medida provisional.

Por ultimo, la resolucion que dicte el IMPI puede ser en el sentido de
decidir no entrar al fondo del asunto por considerar que resulta procedente
alguna excepcion procesal hecha valer por la demandada o por la existencia de
vicio alguno que afecte el procedimiento, lo que provocara que el IMPI no se

pronuncie sobre la controversia planteada.

Asi las cosas, debemos concluir que las resoluciones emitidas por el
IMPI materializan el ejercicio de la funcién jurisdiccional que las fracciones IV y
V del articulo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial encomienda al IMPI respecto
de los conflictos relacionados con la violacion de un derecho de propiedad

industrial o la validez y vigencia de los mismos.

Del mismo modo, es importante mencionar que ya sea en un sentido o
en el otro, siempre y cuando la resolucién se pronuncie sobre el fondo del litigio, la
resolucion que emita el IMPI tiene la capacidad de adquirir el caracter de
"cosa juzgada" si la misma no es impugnada, o si llegase a serlo, tal
impugnacién no procede, caracteristica que resulta solamente propia de la

jurisdiccién.
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3. CAPITULO TERCERO
GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE SEGURIDAD JURIDICA

3.1 DEFINICION. GARANTIAS INDIVIDUALES.

El derecho politico o constitucional es el conjunto de normas relativas a la
estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus 6rganos y a las

relaciones de éstos entre si y de estos hacia con los particulares.

Nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para su
mejor analisis, suele dividirse en dos partes a saber la parte dogmatica y la

organica.

La parte dogmatica se refiere a los derechos fundamentales del
gobernado, solo comprende el capitulo primero, el denominado “De las garantias
individuales. Asi mismo, ésta parte se encuentra dividida en cuatro grandes

grupos:

1) Garantias de igualdad,

2) Garantias de libertad

3) Garantias de propiedad

4) Garantias de seguridad juridica
Para los efectos de la presente tesis s6lo analizaremos las garantias de seguridad
juridica, ya que son de suma importancia para su desarrollo. Es por ello, que de
acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, la seguridad juridica “es la
certeza que debe de tener el gobernado de su persona, su familia, sus posesiones

o sus derechos seran respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una
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afectacion en ellos, debera ajustarse a los procedimientos previamente
establecidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las

leyes secundarias."’

De este modo nos estamos refiriendo que todo individuo debe de contar
con la seguridad que sus derechos y posesiones seran respetados en cualquier
momento, y para que se de una afectacion sobre éstos por parte de una autoridad,
ésta debera de apegarse a lo dispuesto en los ordenamientos legales, cumpliendo

de manera puntual y principal lo establecido en nuestra Carta Magna.

Debido a que el Estado al hacer uso del poder de imperio con el que
cuenta se puede considerar que surge la garantia de seguridad juridica, cuando
realiza cualquier acto de autoridad a través de sus diferentes 6rganos, de alguna
manera afecta la esfera juridica del gobernado, perturbando a su vez aspectos
fundamentales tales como la vida, sus propiedades, la libertad, sus posesiones y
su familia; todo o algunos de estos dependiendo del acto de autoridad aplicado.
Dado lo anterior el gobernado debe contar con alguna certeza por parte del
Estado, donde éste se debera apegar a diversos lineamientos que legitimen su

actuar.

Para su mejor comprension se llevaran a cabo citas de algunas

definiciones respecto al tema de seguridad juridica que nos ayudaran:

El maximo tribunal, define a las garantias de seguridad juridica como
aquellos “derechos subjetivos publicos a favor de los gobernados, que pueden ser
oponibles a los 6rganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten aun conjunto de
requisitos previos a la comisién de actos que pudieran afectar la esfera juridica de

los individuos, para que éstos no caigan en la indefensién o la incertidumbre

17 Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Las Garantias de Seguridad Juridica. Coleccion Garantias
Individuales. SCIN; México, 2003, 2003, p.9.
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juridica, lo que hace posible la supervivencia de condiciones de igualdad y libertad

para todos los sujetos de derechos y obligaciones”'®

Por otro lado el maestro Ignacio Burgoa define a las garantias de
seguridad juridica como “el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos
0 circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal
autoritaria para generar una afectacion valida de diferente indole en la esfera del

gobernado, integrada por el simmum de sus derechos subjetivos.”"®

Los articulos que contienen la garantia de seguridad juridica a los que
estamos haciendo referencia son los establecidos en el 14, 16 y 17 de nuestra
Constitucion Politica que mas adelante se procedera para su analisis,
desmembrandolos a fin de obtener un estudio detallado de las garantias que
contiene cada uno para poderlos llevar a la resolucion del problema que compete

a este trabajo de tesis.

3.2 EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL

Articulo 14 Constitucional.- (...) 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. (...)

Como se puede advertir del precepto legal citado, la llamada garantia de
audiencia , no permite que se prive a una persona de los derechos que ahi se
mencionan sin que previamente se lleve a cabo un juicio, en el que se dé la

oportunidad de defenderse y probar lo que a sus intereses convenga; por otro

'8 Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Op. Cit., p.11
19 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantias Individuales. 72 ed. Editorial Porria; México, 1972, p.
502.
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lado, cuando esta garantia de audiencia es violada, es obvio que se ubica al
afectado en un estado de indefension, volviendo procedente el juicio de amparo
para efecto de restituir el gobernado en el goce de su garantia constitucional

violada.

3.2.1 GARANTIA DE AUDIENCIA

La garantia de audiencia, es una de las mas importantes dentro cualquier régimen
juridico, ya que implica la principal defensa que dispone todo gobernado frente a
actos del poder publico, esta consignada en el segundo parrafo del articulo 14
constitucional; incluida por primera vez en el afo de 1857 en la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de esto, la palabra “audiencia” se puede considerar como una
de las garantias de mayor trascendencia dentro de nuestro régimen juridico, ya
que consiste en la oportunidad que se le concede a todo individuo de defender sus

derechos dentro de un procedimiento, tanto judicial como administrativo.

Dado lo anterior se pueden establecer las siguientes consideraciones:

Al ser el titular, el “nadie podra ser....” se entiende como los sujetos
activos sin excepcion alguna, gozaran del beneficio de esta garantia en relacion

con el articulo 1 ° de la Constitucion.
Los bienes que se consideran como tutelados son: la vida, la libertad, las
propiedades, las posesiones, asi como el derecho a un debido proceso de

cualquier individuo.

Debera ser mediante juicio previo, por tribunales previamente

establecidos y en los que durante dicho juicio se cumplan las formalidades
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esenciales del procedimiento. Dichas formalidades consisten en notificar al
interesado del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de
ofrecer y desahogar las pruebas que considere oportunas; la formulacion de
alegatos y la obtencién de una resolucion fundada y motivada que resuelva sobre
la cuestion en conflicto. Si éstas formalidades no son respetadas en juicio, se
violara la garantia de audiencia del sujeto activo, ya que se le estaria dejando en

un estado de indefension.

La resolucion que se emita de este proceso debera dictarse conforme a
las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y finalmente podemos decir, que la
garantia de audiencia consiste en darle al gobernado oportunidad de defenderse
previamente al acto privativo, y para su cumplimiento se le impone a las

autoridades la obligacion de vigilar las formalidades esenciales del procedimiento.

3.3 EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL

Articulo 16 Constitucional.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)

El articulo citado contiene la llamada garantia de legalidad, dicha garantia
individual obliga a las autoridades para que sus actos se apeguen totalmente a la
ley. De esto se desprende un principio que establece que “las autoridades

solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente las autoriza”,

Asimismo, los actos de las autoridades deben constar por escrito y
senalar la ley o el reglamento que lo funde, de manera precisa los articulos que la
autorizan para emitir esos actos, y explicar las razones o motivos por los que en

ese caso es procedente actuar.

69



3.3.1 GARANTIA DE MANDAMIENTO ESCRITO, EN EL QUE SE
FUNDE O MOTIVE LA CAUSA LEGAL PARA COMETER UN ACTO
DE MOLESTIA CONTRA UN PARTICULAR.

Para comprender esta garantia es necesario estar consientes de la gran
importancia que juega en nuestro sistema juridico, la llamada “garantia de
legalidad”; misma que otorga la mayor proteccion a los gobernados frente a los
actos de molestia emitidos por las autoridades, ya que al establecer requisitos
especificos para cada acto de molestia, protege al gobernado de los actos
arbitrarios, mismos que no obedecen ninguna norma juridica. La eficacia juridica
de la garantia de legalidad reside en el hecho que por su mediacién se protege

todo el sistema del derecho objetivo de México.

Dicha garantia tiene su fundamento en el principio de legalidad®
consistente en “que las autoridades del Estado sélo pueden actuar cuando la ley

se los permite, en la forma y términos que dicha ley determine.?’

Esta garantia condiciona a todo acto de molestia, contiene la expresién
“fundamentacion y motivacion” de la causa legal del procedimiento. Por lo cual se

puede desarrollar lo siguientes argumentos:

a) El concepto de fundamentacion: Es el consistente en que los actos que
se originen de molestia de los que se mencionan en el articulo 16 constitucional,
deben basarse en una disposicién normativa general, es decir, que esta prevea la
situacion concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que

exista una ley que lo autorice.

La exigencia de fundamentar legalmente todo acto de molestia impone a

las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en que el 6rgano del

2% Suprema Corte de Justicia de la Nacion, op. Cit..p. 82.
2! Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. Cit., pp. 587 a 590.
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Estado, esta investido con facultades expresamente consignadas en la norma
juridica para emitirlo; que el propio acto se prevea en dicha norma y en que su
sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan; asi mismo
que el citado acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto

se expresen los preceptos especificos que lo apoyen.

b) ElI concepto de motivacion: La motivacion de la causa legal del
procedimiento implica que, existiendo una norma juridica, en el caso o situacién
concretos respecto del que se pretende cometer el acto de molestia, sean aquellos
a que alude la disposicion legal, esto es, el concepto de motivacion empleada en
este articulo constitucional indica que las circunstancias y modalidades del caso

particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la

ley.

c) La motivacion legal y la facultad discrecional: La motivacion legal no
siempre exige que la referida adecuacién sea exacta, pues las leyes otorgan a las
autoridades administrativas y judiciales lo que se llama “facultad discrecional”
que nos ayuda para determinar si el caso concreto que vayan a decidir encuadra
dentro del supuesto abstracto previsto normativamente. La mencionada facultad
discrecional, dentro de un régimen de derecho donde impera el principio de
legalidad, debe consignarse en una disposicion legal, pues sin esta, aquella seria

arbitraria.

3.4 EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL

Articulo 17 Constitucional.- (...) 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. (...)

71



Como se puede advertir, en este articulo se fijan garantias que
corresponden a aspectos referentes a la gratuidad e independencia de los
tribunales estatales, asi como la obligacion de estos para actuar de manera pronta

y expedita; al efecto de estas instancias judiciales.

3.4.1 GARANTIA DE EXPEDITA Y EFICAZ ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.

Este articulo en comento sustenta a la garantia de expedita y eficaz administracién
de justicia; este se da debido al caracter expeditivo de imparticién de justicia se
fundamenta en que la seguridad juridica del gobernado no permanezca en estado
de incertidumbre por mucho tiempo, siendo los encargados los tribunales los que
deberan trabajar con prontitud y eficiencia, debiendo respetar, por ende, los

términos que estan consignados en las leyes procesales.

3.4.2 LA FUNCION JURISDICCIONAL.

Al Estado mexicano le corresponde el monopolio de la funcién jurisdiccional,
comprendiendo la posibilidad de conocer y resolver distintos tipos de diferendos

entre los particulares y entre éstos y las autoridades.

Para mayor abundamiento mencionaremos que la palabra “jurisdiccion”,
proviene de la expresion latina “juris dictio” que significa decir el Derecho y alude a
la funcién que asume el Estado, a través de los jueces y tribunales, de administrar
la justicia, aplicando el Derecho a los casos concretos que se les presentan. Se
habla de igual manera de la funcién jurisdiccional y corresponde a los juzgados y

tribunales determinados por las leyes.
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En sentido estricto, por jurisdiccion se entiende la funcién publica de
administrar justicia, emanada de la soberania del Estado y ejercida por un 6érgano
especial. Tiene por fin la realizacion o declaracién del derecho y la tutela de la
libertad individual y del orden juridico, mediante la aplicacién de la ley en los casos

concretos, para obtener la armonia y la paz social.

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, podemos definir en otras
palabras a la jurisdiccion como el poder emanado del estado, aplicado por 6rganos
dedicados a la funcion de administrar justicia, para investigar y sancionar delitos e
ilicitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la

aplicacién de la ley, asi mismo en los plazos previstos por ella.

Ahora bien, asi la funcion Jurisdiccional, es la que realizan los 6rganos,
ordinarios o especiales, de la jurisdiccidon, y que se traduce en la aplicacién del
derecho por la via del proceso. El destacado José Becerra Bautista, nos ofrece la
siguiente definicién de la funcién jurisdiccional: “Es la facultad de decidir, con

fuerza vinculativa para las partes, una determinada situacion juridica controvertida”

La doctrina aborda por lo regular el tema de la funcién jurisdiccional,
considerando esta actividad dentro del contexto del Estado, o como parte de las

actividades desempefiadas por él mismo.??

LA FUNCION JURISDICCIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA
FORMAL Y MATERIAL.

La funcion jurisdiccional desde el punto de vista formal alude a la organizacién
constitucional que asigna la tarea de ejercer dicha funcién al poder judicial de la

federacion, fundamentalmente para preservar el derecho.

2 ALCALA-ZAMORA y Castillo, Niceto, “Notas relativas al concepto de jurisdiccién”, en su obra
Estudios de teoria general e historia del proceso, México, UNAM, 1992, t.1, pp. 29-31.
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Para caracterizar a la funcion jurisdiccional es necesario también
considerar el criterio material. Por lo cual la funcion jurisdiccional es una actividad
del estado subordinada al orden juridico, productora de derechos, en los conflictos
concretos o particulares que se le someten para comprobar la violaciéon de una

regla de derecho y adoptar la solucién adecuada.

La finalidad del acto jurisdiccional es declarar imparcialmente el derecho
en los casos controvertidos o de conflictos que son de su competencia. En todo
acto jurisdiccional estamos en presencia de un conflicto de intereses que amerita
la intervencion judicial para mantener el derecho o la naturaleza del derecho
controvertido. Establecida la litis, ofrecidas las pruebas, la sentencia es la

culminacioén de todo el proceso.

3.43 INDEPENDENCIA O AUTONOMIA DEL ORGANO
JURISDICCIONAL.

Para establecer el significado de la independencia judicial en México, deben

abordarse primero algunas definiciones de caracter general.

De esta forma, es preciso senalar que la idea de Independencia Judicial
se vincula estrechamente con la idea de Estado de Derecho, como uno de sus
elementos esenciales. En consecuencia, es precisamente de esta idea de donde
el concepto independencia judicial extrae su significado mas amplio, siendo éste el
que la imparticion de justicia no debe estar supeditada a los 6rganos del poder

politico.
Pero la idea de independencia judicial, implica una doble concepcion. Por

una parte, la independencia funcional, que refiere a la concepcion valorativa de la

independencia judicial y, por la otra, la independencia como garantia.
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La primera de las acepciones se refiere a una regla basica de cualquier
ordenamiento, en virtud de la cual el juez, en el ejercicio de su funcidén, debe estar
sometido unicamente a la legalidad, es decir, al sistema de fuentes del derecho
vigentes en el sistema juridico al que pertenece. Por el contrario, la independencia
judicial, entendida como garantia, es un conjunto de mecanismos tendientes a
salvaguardar y realizar ese valor, incluso, a través de principios distintos al de la
independencia. Algunos autores afirman incluso que es esta la independencia

judicial en sentido estricto.

El espanol, Luis Diez Picazo, distingue tres subespecies dentro de la

categoria de la independencia judicial como garantia; las cuales son:

1. La independencia personal, consistente en el conjunto de
caracteristicas derivadas de la situacion en que la Constitucion coloca al juez
individualmente considerado, y que protegen a este de eventuales presiones

ejercidas por los otros dos poderes politicos del Estado (Legislativo y Ejecutivo).

2. La independencia colectiva, que tiene que ver con la proteccion a la

judicatura en su conjunto frente a los demas poderes del Estado; y

3. La independencia interna, que ampara al juez, en su individualidad,

frente al resto de la estructura judicial.

Este concepto “de independencia como garantia” no puede ser valorado y
entendido sino a la luz de los rasgos definitorios que el ordenamiento juridico en
particular le otorga, y que tienen que ver con otros factores como la forma de

gobierno y el modelo global de organizacién judicial, en los casos internacionales.
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3.4.4 IMPARCIALIDAD

La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben
tomarse en base a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos

diferenciados por razones inapropiadas.

La imparcialidad nos propone que todos los individuos deban ser tratados
de la misma manera bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y
coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal

tratamiento se justifica por razones objetivas y externas.

Por lo tanto la justicia imparcial, significa que el juzgador emita una
resolucioén, no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a
que pueda considerarse que existié favoritismo respecto de alguna de las partes o
arbitrariedad en su sentido; es decir, no hacer ninguna distincion de nacionalidad,

raza, condicion social ni credo politico.

La imparcialidad en su mas auténtica acepcion impone que se prescinda
de las distinciones subjetivas. Es una especie determinada de motivacion,
consistente en que la declaracion o intencidn se orienta en el deseo de decir la

verdad, de discernir con exactitud, de resolver justamente una situacion.

La imparcialidad consiste en hacer a un lado todas las consideraciones

subjetivas que puedan impedirnos la capacidad de obrar adecuadamente.
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3.4.5 PRONTAY COMPLETA

La justicia pronta, se traduce en la obligacion de las autoridades encargadas de su
imparticion de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los

términos y plazos que para tal efecto establezcan las Ieyes.23

Para referirnos al termino de “completa” decidimos definir la palabra en un
sentido comun por lo cual la Real Academia Espafnola se refiere a este termino
como un adjetivo que denota que algo esta “acabado o perfecto”. Al transportarlo
al tipo de acceso de justicia esta consiste en que la autoridad que conoce del
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos
debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtencién de
una resolucién en la que, mediante la aplicacion de la ley al caso concreto, se
resuelva si le asiste o no la razoén sobre los derechos que le garanticen la tutela

jurisdiccional que ha solicitado.

3.4.6 GRATUITA

El precepto prohibe las costas judiciales; éstas eran los honorarios o derechos que
los litigantes pagaban a los jueces por los servicios que prestaban, por virtud del
monopolio del estado respecto de imparticion de la justicia, su costo es con cargo
al presupuesto; la federacion, los estados, el Distrito Federal y los ayuntamientos,
en el ambito de sus competencias cubren los honorarios, sueldos y gastos que el

servicio implica.

El precepto no distingue; por virtud del principio que establece la
gratuidad de la justicia, debe entenderse que en la actualidad las costas estan

prohibidas en todas las instancias, incluyendo la via del amparo.

3 Tesis: 2a./J. 192/2007, Jurisprudencia, Registro 171257
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Esto nos hace llegar al punto de que la gratuidad de la justicia como un

derecho, permite que todos, de manera universal, accedan a ella.

Debido a lo anteriormente manifestado se llega a la conclusion que la

Justicia es gratuita, que estriba en que los 6rganos del Estado encargados de su

imparticion, asi como los servidores publicos a quienes se les encomienda dicha

funcién, no cobraran a las partes en conflicto honorario alguno por la prestacion de

ese servicio publico.

Para mayor abundamiento en el analisis del articulo 17 Constitucional

haremos referencia a una jurisprudencia que a la letra dice:

Registro No. 171257

Localizacion:

Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
XXVI, Octubre de 2007

Pagina: 209

Tesis: 2a./J. 192/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO
17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS
QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A

CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS

AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE

JURISDICCIONALES.
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La garantia individual de acceso a la imparticion de justicia
consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.
De justicia pronta, que se traduce en la obligacion de las
autoridades encargadas de su imparticion de resolver las
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y
plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia
completa, consistente en que la autoridad que conoce del
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de
los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice
al gobernado la obtencidn de una resolucidn en la que,
mediante la aplicacion de la ley al caso concreto, se resuelva si
le asiste 0 no la razén sobre los derechos que le garanticen la
tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial,
que significa que el juzgador emita una resolucidon apegada a
derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o
arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba
en que los 6rganos del Estado encargados de su imparticion,
asi como los servidores publicos a quienes se les encomienda
dicha funcién, no cobraran a las partes en conflicto emolumento
alguno por la prestacion de ese servicio publico. Ahora bien, si
la citada garantia constitucional esta encaminada a asegurar
que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de
manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas
que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las
que en su ambito de competencia tienen la atribucién necesaria
para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de
derecho, independientemente de que se trate de &rganos
judiciales, o bien, sélo materialmente jurisdiccionales.

Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesion privada del diez de

octubre de dos mil siete.
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Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el
Tribunal Pleno declard inexistente la contradiccion de tesis

405/2009 en que participo el presente criterio.

La tesis en comento, nos permite resaltar con gran seguridad, todas las
definiciones que anteriormente fueron analizadas en el presente capitulo respecto
del articulo 17 constitucional al que fuimos desmembrando para adquirir
fundamentos necesarios para poder lograr criticar la inconstitucionalidad de

algunos articulos de la ley de Propiedad Industrial.
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4. CAPITULO CUARTO
CRITICA CONSTITUCIONAL A DIVERSAS DISPOSICIONES
RELACIONADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es necesario mencionar que las criticas que seran planteadas en el presente
trabajo tendran como base principal el articulo 133 Constitucional, el cual consagra

el principio denominado supremacia constitucional.

Para tener claro porque tomamos como base dicho articulo de la
Constitucion Politica, debemos mencionar que el principio de la supremacia
constitucional se traduce, segln el maestro Sanchez Bringas **, en una cualidad
propia de la Constitucion donde ésta, como norma constituyente, determina la
validez en su aplicacion de las normas constituidas (leyes, tratados internacionales,
reglamentos), por lo que en caso de conflicto alguno entre la norma constituyente y
la norma constituida, el primer concepto es fundamental, es decir la Constitucion,

que es aquella que prevalece en todos casos frente a la otra.

Por otro lado, el maestro Alberto del Castillo del Valle?®, menciona que el
principio de la supremacia constitucional significa que la Carta Magna es la norma
de mayor importancia dentro de sistema juridico, es decir, que la Constitucién se
identifica como la norma juridica de mayor trascendencia, base y sostén de todo
acto de autoridad. El principio de supremacia constitucional entrana la necesidad
que tienen todas las autoridades del Estado de observar el texto de la Carta Magna
con antelacién a la emision de un acto de sus funciones ya sea administrativo,
legislativo o jurisdiccional, aplicando las disposiciones establecidas en la misma a
fin darle vigencia a sus actos y que los mismos estén conteniendo un aspecto neto

de constitucionalidad.

** SANCHEZ BRINGAS Enrique. Derecho Constitucional. 2da. Ed., Porrtia, México, 1997, pp. 190 y
191.

% DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. La Defensa Juridica de la Constitucién Mexicana, Duero,
México, 1994, p. XVl y XXI.
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Ahora bien, con relacion al mismo principio, el maestro Burgoa Orihuela®,
establece que la Constitucion resulta ser el ordenamiento “cuspide” de todo el
derecho positivo del Estado, situacion que convierte a la misma en el “indice de
validez formal” de todas y cada una de las leyes secundarias u ordinarias que
constituyen el sistema juridico estatal, por lo que si una de ellas se llegara a
oponer, violar o simplemente apartarse de lo establecido en la Constitucion, la
misma careceria de validez formal por lo que seria susceptible de ser declarada

nula.

De acuerdo con las anteriores ideas, podemos decir que el principio de
supremacia constitucional es aquel atributo o cualidad que goza la Constitucién por
virtud del cual se erige como norma suprema de todo el ordenamiento juridico de
un Estado, por lo que de ninguna manera podria estar en un segundo plano, y por
lo tanto, ninguna ley considerada como secundaria, es decir, ley, reglamento,
acuerdo o acto de autoridad podra contravenir las directrices y principios
fundamentales establecidos en la Constitucién. En virtud de ello, para poder existir
validamente en el ordenamiento juridico del Estado es necesario que la norma
secundaria o acto de autoridad se ajuste a lo establecido en la norma fundamental,

de no hacerlo carecera de todo tipo de validez.

Profundizando respecto del articulo 17 constitucional, observamos que
éste consagra la funcion jurisdiccional del Estado; es decir establece como norma
fundamental y garantia de todo gobernado, las caracteristicas y cualidades bajo las

cuales el Estado mexicano ha acordado realizar dicha funcién estatal.

De este modo, debemos de considerar que si la Ley de la Propiedad
Industrial, ha encomendado al IMPI; organismo descentralizado de Ia
administracion publica federal, la funcidn de resolver los conflictos derivados por el
ejercicio y vigencia de los derechos de propiedad industrial, es necesario e

imprescindible que tal funcion jurisdiccional realizada por el IMPI se ajuste a lo

2 BURGOA O., Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 92. Ed., Porrtia, México, 1998. p. 359.
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establecido, entre otros preceptos constitucionales, a los articulos 14, 16 y 17
constitucionales, pues su contenido representa la intencién del Estado que cumpla
con las garantias constitucionales consagradas en dichos articulos, sin excepcion

alguna.

4.1 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 180 DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La gratuidad de la administracion de justicia es uno de los principios que establece
el articulo 17 constitucional, cuyo antecedente se remonta desde la Constitucion de

1857, manteniéndose vigente hasta nuestros dias.

Este principio constitucional se traduce basicamente en que el gobernado no
debera de erogar ningun gasto de manera directa a favor de los Tribunales o
funcionarios judiciales para que la maquinaria de la funcién jurisdiccional del
Estado se ponga en movimiento y cumpla con su fin, que es el de resolver las

controversias que sucedan entre los distintos miembros de la sociedad.

En efecto, el articulo 17 constitucional, prohibe de manera tajante la
existencia de las costas judiciales, por lo cual una de las caracteristicas basicas
que tiene y debe tener el servicio publico jurisdiccional en nuestro pais es que el
gobernado tiene la facultad de impedir al Estado que cobre por haber recibido el

servicio publico de administracién de justicia.’

Por ello en razon de dicho principio constitucional, consideramos que el
contenido de articulo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta
inconstitucional, puesto que establece como requisito de admisibilidad de una

solicitud de declaracion administrativa, el comprobante de pago de la tarifa

7 Cfr. Ejecutoria del Amparo Directo en Revision 1342/96, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, septiembre de 1997, p. 168.
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establecida por el IMPI, bajo el concepto de “estudio y tramite de solicitud de

declaracién administrativa”.

4.1.1 REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA ADMISION DE LAS
SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS.

El articulo 180, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que “Las solicitudes
y promociones deberan ser firmadas por el interesado o su representante y estar
acompanadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.
La falta de firma de la solicitud o promocion producira su desechamiento de plano;
en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerira al promovente,
otorgandole un plazo de cinco dias habiles por Unica vez, para que subsane su
omisién, y solo en caso que el particular no atienda el apercibimiento, desechara

de plano la solicitud o promocion.

En efecto, como se puede advertir, la LPI, establece diversos requisitos
para la presentacion y admision a tramite de una solicitud de declaracion
administrativa, solicitud que en términos procesales se equipara con la figura
denominada “demanda” y en la cual el sujeto de propiedad industrial hace del
conocimiento del IMPI su pretension especifica a fin de resolver la controversia que

tiene con otro sujeto de propiedad industrial.

Dentro de los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial,
encontramos aquellos contenidos en el articulo 180 de esa misma ley, requisitos
que de no cumplirse tendran como sancion automatica el desechamiento de plano
de la solicitud de declaracion administrativa o su prevencion en caso de faltar el
comprobante de pago. Estos requisitos son dos unicamente, a saber: (1) la firma
del promoverte en su solicitud de declaracién administrativa; y (2) el comprobante

de pago de la tarifa que resulte aplicable segun la peticion, concepto que, en el
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caso de las solicitudes de declaracién administrativa, se denomina “por concepto

de estudio y tramite”, mismos que expondremos a detalle a continuacién:

FIRMA DEL PROMOVENTE

Efectivamente, el articulo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que
toda solicitud o promocion debera de ser firmada por el interesado o su
representante. La falta de este requisito tendra como consecuencia, sefiala la Ley,

el desechar de plano la solicitud correspondiente.

A este respecto, es importante mencionar que la exigencia de la firma en la
solicitud de declaracion administrativa como requisito indispensable para su
admision tiene su razén y sustento en el hecho que la firma no es otra cosa que el
signo manuscrito por el cual se acredita de manera fehaciente la voluntad de la
persona o personas que lo suscriben de asumir las consecuencias legales tanto

positivas como negativas que deriven de la misma.?®

Ademas, es de comentarse que los mismos tribunales federales han
establecido a través de su jurisprudencia que la firma es un requisito indispensable
que ha de cumplirse en todos y cada uno de los escritos presentados ante la

autoridad.?

2% Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. Cit supra nota .
2 Cfr. ABAZCAL Y ZAMORA, José Maria. Voz “firma” en el Diccionario Juridico Mexicano, 82. Ed.,
Porrua, México, 1995. t. Il. P. 1454
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COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA EL IMPI.

Como se ha expuesto, la presentacion del comprobante de pago de la tarifa por el
concepto del servicio que se solicita al IMPI en una promocién resulta esencial a
efecto de poder dar tramite a la misma. Su ausencia trae aparejada, segun lo
establece el articulo 180, de la Ley de la Propiedad Industrial, el desechamiento de
la solicitud, en caso de no cumplir con la prevencion que el Instituto dicte, en su

Caso.

El citado articulo de la ley establece de manera clara que si a peticion
realizada por el usuario del sistema de propiedad industrial al IMPI, a través de la
promocién que presente implica, segun la tarifa, el pago por la prestacion de tal
servicio, sera necesario que se anexe a dicha solicitud el comprobante de pago de
la tarifa respectiva para que el Instituto dé tramite a la misma, pues de lo contrario,
el citado articulo 180 sanciona tal omision con el desechamiento de dicha solicitud

0 promocion, por no cumplir con el plazo de 5 dias para subsanar dicha falta.

Asi, la importancia que tiene el presentar el comprobante de pago de la
tarifa correspondiente, segun lo que solicite a través de la promocion
correspondiente, es vital para que el IMPI le dé tramite a la misma, pues de lo
contrario, la falta de este requisito tendra como consecuencia que se deseche la

solicitud.

La tarifa de pago por los servicios que presta el IMPI, surgi6é en virtud que
dicho Instituto es un organismo descentralizado del Estado que cuenta con
patrimonio propio que le permite desarrollar su objeto y que se constituye por
diversas fuentes de ingresos. En el caso particular, el patrimonio del IMPI se
constituye, segun lo establece en el articulo 5° del decreto presidencial que lo crea,
por los recursos que le son asignados del presupuesto de egresos de la

Federacion, por las aportaciones que en efectivo o en especie realicen a su favor el
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Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona fisica o0 moral,
asi como por el cobro que el IMPI haga por concepto de los servicios que preste en

el desempeno de sus actividades.

En este sentido, una de las fuentes de ingresos que tiene el patrimonio del
IMPI, es el cobro por lo servicios que éste dé a los usuarios del sistema de
propiedad industrial en razéon de las facultades que la Ley de la Propiedad
Industrial le ha conferido. Dichos ingresos se estableceran en una “tarifa”, la cual
es establecida por la Junta de Gobierno en coordinacién con la Secretaria de
Economia, previa autorizacién de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,

segun asi lo establece el articulo 10 del citado decreto presidencial.

Dado lo anterior, estas tarifas que son establecidas por el IMPI y que han
de ser sufragadas por los usuarios de la propiedad industrial para asi poder recibir
del IMPI los servicios publicos que éste presta en ejercicio de sus funciones, tienen

una naturaleza similar a la de los “derechos” en materia fiscal.

Desde luego, la naturaleza de los derechos como contribucién resulta ser
similar a la de las tarifas establecidas por el IMPI, pues ambas figuras se traducen
en la contraprestacion en dinero que establece el Estado a cargo de las personas
fisicas o morales que alcancen los beneficios directos o particulares por los
servicios publicos que presta el Estado, entre los cuales se ubica, segun comenta

Narciso Sanchez Goémez, el registro de invenciones y marcas. *°

Incluso, el mismo ultimo parrafo del articulo primero de las Disposiciones
Generales del Acuerdo por el que se dan a conocer las tarifas por los servicios que
presta el IMPI, establece que “estan obligados al pago de esta Tarifa las personas
fisicas o morales, nacionales o extranjeras, que sean usuarios del sistema de
propiedad industrial o, en su defecto, reciban los servicios que presta el Instituto

relacionados con derechos de autor en materia de comercio”.

% cfr. SANCHEZ GOMEZ, Narciso. Derecho Fiscal Mexicano, 22, ed., Porrta, México, 2001, p. 251
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4.1.2 ESTUDIO Y TRAMITE DE SOLICITUD DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA

Una vez que hemos comprendido que el IMPI estable el cobro de una tarifa a los
usuarios por los servicios que éste presta en su caracter de ente de derecho
publico en materia de propiedad industrial, pasaremos ahora a analizar un
concepto muy particular por el cual ha de pagarse una tarifa. Este concepto es
identificado bajo el rubro: “por el estudio y tramite de una solicitud de declaracion

administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién e infraccidon administrativa”.

Este concepto por el cual ha de pagarse una tarida al Instituto se
encuentra establecido en el articulo 16 de la Tarifa y se refiere a los servicios de
proteccion de los derechos de propiedad industrial que se encuentran relacionados

con los titulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este concepto de “estudio y tramite” no puede ser concebido de otra
manera que como el pago obligatorio que ha de realizarse para recibir el servicio
publico jurisdiccional que tiene a su cargo el Instituto, ya que refiere
particularmente a la presentacion de solicitudes de declaracion administrativa de
nulidad, caducidad, cancelacién o infraccion, mismas que envuelven un proceso en
donde parte actora y demandada ofreceran las pruebas que acredite su dicho para
que un tercero (IMPI) con facultades para ello, decida la controversia sometida a su

conocimiento.

En virtud de lo anterior, de conformidad con el articulo 180 de la LPI, la
ausencia del pago al presentar una solicitud de declaracion administrativa ante el
IMPI, trae como consecuencia que el Instituto requiera a la parte actora exhibir

dicho pago dentro de un plazo improrrogable de 5 dias habiles, apercibido que en
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caso de no hacerlo en tales términos, se procedera al desechamiento de la

solicitud de declaracién administrativa presentada.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia elaborada por el

Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nacion:

Registro No. 175026

Localizacion:

Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
XX, Mayo de 2006

Pagina: 8

Tesis: P./J. 61/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 180 DE LA LEY
RELATIVA, QUE PREVE EL DESECHAMIENTO DE PLANO
DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR NO
ACOMPANAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA
CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA
SU REGULARIZACION, VIOLA LA GARANTIA DE
AUDIENCIA.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion ha sostenido, en jurisprudencia tematica, que las
normas que no establecen la prevencién al promovente para

gue regularice su promocion o solicitud y, en cambio, ordenan
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su desechamiento de plano, resultan inconstitucionales, ya que
prevén una consecuencia desproporcionada a la omision en
que aquél incurre. De ahi que las normas que regulan el
procedimiento administrativo deben otorgar al particular la
posibilidad de corregir los errores u omisiones que, subsanados
convenientemente, no obsten a la prosecucion del
procedimiento. En ese sentido, se concluye que el articulo 180
de la Ley de la Propiedad Industrial, al prever el desechamiento
de plano de las solicitudes o promociones presentadas en los
procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial por no acompanar el comprobante de pago
de la tarifa correspondiente sin previo requerimiento para su
regularizacién, viola la garantia de audiencia contenida en el
articulo 14 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, pues Ila obligacion de acompafar dicho
comprobante no constituye un elemento esencial que
condicione la actividad administrativa del indicado Instituto, sino
un requisito necesario para la procedencia del tramite
respectivo.

Contradiccioén de tesis 46/2003-PL. Entre las sustentadas por la
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion. 9 de marzo de 2006. Mayoria de nueve votos.
Disidentes : José de Jesus Gudino Pelayo y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretario:

Edgar Corzo Sosa.

El Tribunal Pleno, el once de mayo en curso, aprobo, con el
numero 61/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México,

Distrito Federal, a once de mayo de dos mil seis.
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Como se puede advertir, la Suprema Corte concluye que el articulo 180 de la LPI,
al desechar por ausencia de pago la solicitud o promocion del particular sin mediar
requerimiento alguno, viola flagrantemente la garantia de audiencia consignada en
el articulo 14 constitucional; por lo tanto, a efecto de evitar ubicar al gobernado en
estado de indefension, las autoridades deben requerir al solicitante la exhibicion del

pago, siendo éste en el mismo sentido en que esta actuando el IMPI hoy en dia.

Consecuentemente, de conformidad con todo lo anterior y a la luz de los
articulos 14, 16 y 17 constitucionales, el articulo 180 de la LPI, en relacién a los
procedimientos contenciosos (jurisdiccionales) ventilados ante el IMPI, es
claramente inconstitucional, ya que se niega al gobernado el acceso a la justicia
por no haber exhibido el pago de derechos que contempla la tarifa respectiva, es
decir, esta condicionando el acceso a la justicia al pago de una cantidad de dinero,

lo cual viola flagrantemente los preceptos constitucionales antes precisados.

En efecto, el pago establecido en la tarifa por el “estudio y tramite” de una
solicitud de declaracion administrativa no es otra cosa que la contraprestacion
establecida por el IMPI para conocer las pretensiones del demandante a través del
proceso respectivo para que agotado éste, el IMPI emita la resolucion que proceda
para dar solucién al conflicto planteado. En otras palabras, este pago establecido
en la tarifa resulta ser la contraprestacion que exige el IMPI a cambio de prestar el
servicio publico jurisdiccional que tiene a su encargo segun lo establecen las

fracciones IV y V, del articulo 6, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por ello, es facil el comprender y determinar que el pago establecido en el
articulo 16 del Acuerdo por el cual se dan a conocer las Tarifas que cobra el
Instituto por la prestacién de sus servicios, es decir, por el “estudio y tramite” de
una solicitud de declaracion administrativa se traducen en el establecimiento de
verdaderas costas judiciales, las cuales se encuentran prohibidas por nuestra
Constitucion Politica, ya que lo que cubre el gobernado a través de dicha

contribucion es la prestacion del servicio jurisdiccional que se solicita del Instituto
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en ejercicio de sus facultades previstas en las fracciones IV y V, del articulo 6, de la

Ley de la Propiedad Industrial.

Podria decirse que el cobro prescrito en el citado articulo 16 no tiene otra
naturaleza mas que el ser una costa judicial, como ya se mencioné en repetidas
ocasiones es el gobernado el que se ve obligado a pagar directamente a la
autoridad del Estado que administran justicia en materia de propiedad industrial, lo
que trae como consecuencia que el accionante o solicitante de la declaracion
administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién o infraccion de un derecho de
propiedad industrial, tenga que pagar el costo del aparato jurisdiccional del Estado
para que se resuelva el conflicto que tiene con otro sujeto, pues para su pesar la

Constitucion ha prohibido la autotutela.

Consecuentemente, en atencion a todo lo expuesto es que consideramos
que el articulo 180 de la LPI, resulta inconstitucional, pues establece como requisito
y condicion para la admision de la demanda el pago de costas judiciales (concepto
de “estudio y tramite de una solicitud de declaracion administrativa), las cuales se
materializan en al articulo 16 del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa que
cobra el IMPI por la prestacion de sus servicios y obra en contravencién a lo

establecido por los articulos 14, 16 y 17 constitucionales.

4.2 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 60 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La seguridad juridica como ya mencionamos en capitulos anteriores es una de las
bases sobre las que descansa el estado de derecho. Los principios fundamentales
de ella estan consignados en los articulos 14 y 16 Constitucionales. Un principio
universal de seguridad juridica, por serlo es aplicable a todo acto de autoridad: ley,

reglamento, decreto, acuerdo y otros.
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En efecto, el articulo 16 constitucional, obliga a las autoridades para que
sus actos se apeguen totalmente a la ley, por lo cual una de las caracteristicas
basicas que tiene y debe tener el servicio publico jurisdiccional en nuestro pais es
que el gobernado tenga mayor proteccion de sus derechos y que la actividad
jurisdiccional sea optima en la prestacidon de sus servicios. Resulta entonces
fundamental que el Gobierno Federal establezca estandares que permitan no sélo
fomentar la certeza juridica, sino hacer predecible la aplicacion de la ley mediante
estrategias que incidan en la reduccién de la discrecionalidad de la autoridad
administrativa judicial, fortalezcan al Poder Judicial, incrementen la calidad del
sistema de justicia y del ejercicio profesional de los abogados y, en general, eleven

la confianza ciudadana en las instituciones y fomenten una cultura de la legalidad

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE
PRIORIDAD

Debemos resaltar que el derecho de prioridad sin duda constituye uno de los
grandes logros de la cooperacién internacional en materia de propiedad industrial,
desde el siglo pasado en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial.

Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos
derivados de la presentacion de una solicitud de marca en un pais, por un plazo
determinado, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro pais miembro
de la Uniéon. Por medio de este derecho se logra ofrecer al inventor un paréntesis
en el que el tiempo, para efectos juridicos, se detiene, ya que las presentaciones
realizadas dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como
realizadas en la primera fecha. Esto es, a través de una ficcidén legal se logra una
presentacion simultanea en diferentes paises, aun y cuando, materialmente, las

solicitudes se hubieren presentado en fechas diferentes.
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Como consecuencia de sus grandes ventajas, este derecho, surgido en el
campo de las patentes, fue trasladado al terreno de los signos distintivos, con las
mismas caracteristicas, aunque usualmente con plazos mas reducidos. Dado que
el ejercicio del derecho de prioridad invariablemente implica un reclamo de
reconocimiento de fecha de una solicitud extranjera, la coincidencia de coberturas

constituye un aspecto esencial para simplificarlo.

La Ley de la Propiedad Industrial, asi como su Reglamento, establecen
diversos requisitos para el reconocimiento de la prioridad, esta solicitud de marca
en la cual el sujeto de propiedad industrial pretende reconocer su derecho de
prioridad. Los cuales estan establecidos en el articulo 60 del Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial, asi como el articulo 117 de la propia Ley; a los cuales

haremos referencia como sigue:

ARTICULO 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo 117 de la

Ley, el solicitante de registro de marca debera satisfacer los requisitos siguientes:

l.- Senalar en la solicitud, cuando se conozca, el numero de la solicitud de
registro de marca presentadaen el pais de origen, cuya fecha de
presentacion se reclame como fecha de prioridad, y

Il.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Para llevar el analisis completo hacemos referencia al articulo 117 de la

Ley:

Articulo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los
seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises, podra reconocerse como

fecha de prioridad la de presentacion de la solicitud en que lo fue primero.

94



Respecto a los anteriores articulos; los cuales regulan actualmente en materia de
propiedad industrial, realizaremos una comparacion con los mismos articulos pero

anteriores a la reforma publicada en el DOF el .10 de junio de 2011.

Al referirnos al articulo 117 de la Ley de Propiedad industrial, realmente no
tenemos diferencias, solo la tendriamos si aplicaramos los requisitos establecidos
en el articulo 60 de su reglamento. Dentro de los requisitos que establecia el
articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos
requisitos que de no cumplirse se tendria como no reclamado el derecho de
prioridad. Estos requisitos son a saber: la solicitud de registro de marca presentada
en el pais de origen, el comprobante de pago de la tarifa que resulte y exhibir copia
certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el pais de origen y, en

su caso, de la traduccion correspondiente.

Por lo que respecta a nuestra incumbencia y es objeto de analisis es la

fraccion lll, la cual fue eliminada y que se cita asi:

(....) NL.- Exhibir, dentro de los 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, de
la traduccion correspondiente. En caso de no cumplir con este

requisito, se tendra como no reclamado el derecho de prioridad.

Efectivamente, el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon de
fecha 10 de junio de 2011, establece que toda solicitud o promocion debera de
exhibir una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el
pais de origen. Si llegara a faltar este requisito se tendra como no reclamado ese

derecho.
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La certidumbre juridica, la legalidad y el derecho de audiencia se traducen
basicamente en la confianza de los ciudadanos de que las leyes se cumplan y que
se dé la oportunidad de llevar el buen desarrollo del derecho, bajo los principios de
seguridad juridica que mencionamos al inicio de esta critica nos basaremos para

analizar al articulo 60 del Reglamento de la ley de Propiedad Industrial.

Debemos considerar que en el contenido del articulo 60 del Reglamento de
la Ley de la Propiedad Industrial, existe incertidumbre juridica, puesto que no se
establece como requisito la obligacién de presentar copia certificada de la solicitud
de registro en otro pais para reconocer el derecho de prioridad; esto después de la
reciente reforma publicada en el DOF el 10 de junio de 2011. En dicha reforma se
hizo la eliminacion de la fraccion tercera, donde se da a entender que se exime la
obligacion de presentar copia certificada de la solicitud de registro en otro pais para
reconocer la prioridad correspondiente, con ello se elimina la posibilidad que el
IMPI o un tercero, constate la veracidad de dicho derecho de prioridad y verifique si
el solicitante amplia indebidamente los productos o servicios que protege la
solicitud de origen cuya prioridad se reclama, como puede suceder con marcas
provenientes de algunos paises donde no hay un nomenclator de productos y

servicios como el adoptado por México.

Por lo cual, se considera que de no exigirse la presentacion de documento
con el cual se acredite el derecho de prioridad reclamado, es decir copia
certificada, se podria generar incertidumbre juridica al no poderse verificar si los

datos asentados en la solicitud coinciden con los de prioridad.

Dado lo anterior podemos concluir que es mas precisa la exhibicién de la
copia certificada que anteriormente se pedia en el multicitado articulo 60 del
Reglamento antes de la reforma, por lo cual la propuesta de la presente tesis
respecto al articulo deberia de quedar como anteriormente se establecia,

considerando la fraccion tercera que fue suprimida con la reforma, con el objetivo
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de no estar en contra de los principios constitucionales contenidos en los articulos

14 y 16 de nuestra carta magna.
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CONCLUSIONES

El analisis del articulo 180 de la Ley de Propiedad Industrial como el 60 de su
Reglamento frente a los articulos constitucionales 14, 16 y 17, nos han llevado a

realizar las siguientes conclusiones:

PRIMER A .- El criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion, en relacion a la interpretacion del articulo 133 constitucional nos ha
permitido, tanto a autoridades como a particulares, resolver cualquier conflicto que

llegase a presentarse en la legislacion.

En efecto, la SCJN, se pronuncié en relacion a la jerarquizaciéon de nuestro
sistema juridico. Establecié que nuestra Constituciéon Federal se encuentra en un
plano superior a la legislacion y esta por encima de los reglamentos que la

complementan.

Este criterio ha permitido resolver conflictos, preponderando el cumplimiento
de las obligaciones por parte del Estado establecidas en la garantias individuales

frente a los particulares.

SEGUND A .- El IMPI al ser un organismo descentralizado de la administracion
publica federal, tiene la funcion de resolver los conflictos derivados por el ejercicio y
vigencia de los derechos de propiedad industrial, por lo cual es necesario que tales
funciones jurisdiccionales se apeguen a lo establecido en los preceptos
constitucionales, ya que requiere de una proteccion efectiva, siendo imprescindible que
cumpla con el contenido principal de las garantias constitucionales establecidas en los
articulos 14, 16 y 17.
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El IMPI para el cumplimiento de sus obligaciones al igual que cualquier
organismo descentralizado del Estado, requiere de los recursos que le son
asignados del presupuesto de egresos de la Federacién, por las aportaciones que
en efectivo o en especie realicen a su favor el Gobierno Federal, sus entidades
paraestatales, o cualquier persona fisica o moral, asi como del cobro que este

mismo haga de los servicios que preste en el desempeio de sus actividades.

TERC E R A .- El conflicto que surge entre la legislacion es evidente.
Por un lado, nuestra legislacion en materia de propiedad industrial,
especificamente en el articulo 180 de la Ley exige la exhibicién del comprobante
de pago de la tarifa que resulte aplicable segun la peticion de solicitud de
declaracion administrativa; solicitud que en términos procesales se equipara con la
figura denominada “demanda”; cuando, por otro lado, de conformidad con el
articulo 17 Constitucional, se prohibe de manera tajante la existencia de las costas

judiciales por recibir el servicio de administracién de justicia.

Bajo ese orden de ideas, la respuesta a este conflicto se encuentra mas que
clara segun lo establecido en la interpretacion al articulo 133 constitucional donde

se establece la jerarquizacion de nuestro sistema juridico.

En efecto, el IMPI, al tratarse de un organismo descentralizado por la
Administracion Publica Federal, establecido en el articulo 6 de la Ley de Propiedad
Industrial; debe de actuar de conformidad con el articulo 133 constitucional al ser
este ley suprema, por lo tanto, se encuentra jerarquicamente en un plano inferior a

nuestra Constitucion Federal.

Consecuentemente, el articulo 180 de la Ley de propiedad Industrial es
violatorio a la garantia de gratuitidad establecida en el articulo 17 constitucional
razéon por la cual, el requisito contemplado por el articulo 180 respecto al

comprobante de pago, deja de surtir efecto juridico alguno, permitiendo al
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particular exigir su garantia de audiencia y defenderse debidamente sin
limitaciones y surtiendo sus plenos derechos frente al Estado y terceros sin cobro

alguno.

CUART A .- La eliminacién del requisito contemplado por el articulo 60 del
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial con la reciente reforma; establece
que ya no es obligatorio la exhibicién de copia certificada para que el particular

exija su derecho de prioridad dentro de los plazos establecidos.

De conformidad con el objeto para lo cual se aplica el derecho de prioridad,
este tendra la oportunidad de ofrecer gran oportunidad de inversion de mercados
internacionales, llamando la atencidén de personas que quieran crear fuentes de
trabajo en nuestro pais, ayudando a la economia Nacional; elementos suficientes
para llevar adecuadamente su funcionamiento brindando la proteccion apropiada y

sobre todo brindar seguridad y certeza juridica.

Lo anterior nos lleva a la conclusién, del riesgo que corremos al mantener
estos criterios de incertidumbre juridica en nuestra legislacion, es decir,
conteniendo disposiciones que carecen de efectividad y que no causan seguridad
juridica a los usuarios del derecho de prioridad sino todo lo contrario resulta
perjudicial para todas las personas en juego. Representa confusion frente a la
autoridad administrativa, la cual se encuentra obligada a resolver conforme a su

legislacién, es decir, conforme a lo mas adecuado para el bienestar social.

Por lo tanto, consideramos inscontitucional lo establecido en dicho articulo,
caso contrario a lo contemplado por el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federacion de fecha 10 de junio de 2011, que representa un aspecto transparente

para lograr la confianza en el tramite de los derechos de prioridad en México frente
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a la comunidad internacional, especificamente, en materia de propiedad

intelectual.
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