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INTRODUCCION.

En el presente trabajo me basé en la importancia que juega la Propiedad
Industrial, de igual manera estableci que se requiere de una tutela judicial efectiva,
que garantice que el esfuerzo realizado por el titular de derechos no se podra
prohibir, usurpar y despojar si no es mediante un proceso judicial justo, el cual
tendra como objetivo reconocer al titular del derecho o a quién le asiste la razon
asimismo, sancionara a aquel que se ostente como titular de derechos sin que le

corresponda y obtenga lucro por usurpar ese derecho exclusivo.

Mi propdsito, es ofrecer una sinopsis de la proteccién para el Derecho de
Propiedad Industrial, entendido éste como la imparticién de justicia y mecanismos
procedimentales para ello, en un primer momento presentare de manera somera
las  teorias esenciales que encierra el derecho de Propiedad Industrial,
posteriormente sefialare el marco regulatorio que envuelve la Propiedad Industrial
y las diferentes jurisdicciones y procedimientos que arropa la Propiedad Industrial
y cerrare mi intervencion con las consideraciones fundamentales sobre la creacion
de Tribunales de Propiedad Industrial que propongo, con una visién analitica y
argumentativa de todas y cada una de las afirmaciones que planteo en esta
investigacion. He mencionado una propuesta la creacidon de Tribunales de
Propiedad Industrial, asi es posible solucionar el sistema de justicia y las normas
de aplicacion, cre6 que si es viable el sistema de justicia que ambiciono, ademas
dentro de esta perspectiva espero que la presente investigacién sirva de base
para crear Tribunales de Propiedad Industrial dentro del Poder Judicial que cumpla

con un sistema de justicia adecuada para esta materia.

Antes de proseguir es necesario reflexionar ¢Porque es necesario un sistema de
justicia en Propiedad Industrial? y ¢ Por qué se necesita regular las conductas en
Propiedad Intelectual con Tribunales? querer proteger el talento y la creatividad

mexicana no es facil. El funcionamiento de los tribunales, es muy importante para



la Propiedad Intelectual, ya que en ellos descansaria la proteccion de sus

derechos, garantizaria seguridad juridica con limites claros.

La construccion de una proteccion judicial tiene relacion no sélo en el comercio,
sino para transformar el verdadero Derecho de Propiedad Industrial, por lo tanto,
una condicidn obligatoria para una proteccion juridica descansa en una norma
eficiente, efectiva y positiva esto no se consigue hasta que exista un plano de
justicia y mecanismos para la aplicacién de la misma, mi enfoque para resolver la
situacion es la idea de crear Tribunales en Propiedad Industrial, pero no es algo
nuevo en otros paises han tenido éxito en fendbmenos y procesos muy similares al
nuestro. Sin duda el primer paso para incluir la Propiedad Industrial en una
proteccion real y efectiva como lo sefiala el articulo 17 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos es crear tribunales para impartir justicia en

Propiedad Industrial y acelerar la transformacion del Derecho Intelectual.

La Ley de la Propiedad Industrial suple sus deficiencias y lagunas juridicas con
normas de diferentes ramas del derecho y tiene diversos mecanismos de justicia,
se puede iniciar acciones administrativas, civiles, penales y mercantiles, ante la
falta de tribunales donde solucionar conflictos de Propiedad Industrial. La
Propiedad Intelectual se encuentra detenida por los diferentes medios de
jurisdiccibn que tiene, en lugar de darle una solucién efectiva para dirimir
controversias dentro del Poder Judicial, por su parte el Derecho Administrativo
concurren varios procedimientos como lo son Arbitraje, Infracciones
Administrativas, Procedimiento Declaracion Administrativa, de la misma forma
existe una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual que no
resuelve el problema. La esfera juridica de la Propiedad Intelectual ha quedado
entorpecida por diferentes medios de jurisdiccion tales jurisdicciones son la
jurisdiccién civil, mercantil, penal y administrativo, estas jurisdicciones han
contribuido para los titulares de derecho en Propiedad Industrial no se beneficien
con tribunales que tenga jueces técnicos en Propiedad Industrial con un proceso

judicial, en lugar de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.



CAPITULO 1.
MARCO TEORICO.

En este capitulo expondré, las teorias establecidas para el tema, una vez que
explique criterios previamente determinados por los expertos procederé a
encontrar defectos y aciertos de las ideas que rigen en materia de Propiedad

Industrial.

Sin duda, después de explicar los problemas y los limites tomando como punto
de referencia ideas previas formuladas, el objetivo es buscar y desarrollar el tema

y ademas de fortalecer mi propuesta.

1.1. Propiedad Industrial.

Navarro Chinchilla explica que “la Propiedad Industrial es entendida como el
derecho que la ley reconoce al autor de una invencidbn o descubrimiento
susceptible de aplicacién industrial, y también el que se reconoce a quién ha
realizado signos especializados para distinguir los productos de su trabajo de otros

similares”.!

En lo que respecta a mi opinién, sobre la Propiedad Industrial diré que es un
Derecho Humano, en el cual se protege toda forma de ciencia, tecnologia y
técnica. Es evidente que pertenece a un derecho natural, por ser un esfuerzo
intelectual del hombre, todo Derecho de Propiedad Intelectual tiene por origen el
esfuerzo, la disciplina y el trabajo, por lo tanto merece una remuneracion por
dicho esfuerzo y desgaste mental que ocurre al innovar en la ciencia y en la

tecnologia.

De acuerdo con la concepcion del contrato de John Locke, en el estado de la

naturaleza es decir, antes de todo acuerdo contractual las personas estan dotadas

! NAVARRO CHINCHILLA, José Justo, Derecho de la Propiedad Industrial, Consejo General de los
Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid Espafia, 1994, p. 195.




de derechos naturales que las limitan en su comportamiento reciproco. Entre estos
derechos naturales que les son conferidos a las personas desde el nacimiento, se
cuenta, sobre todo, el derecho a la vida y a la integridad fisica, el derecho a la
libertad y el derecho a la propiedad de los productos del propio trabajo; estos
derechos incluyen el deber de cada cual a respetar la vida, la libertad y la
propiedad de los dem4s. La existencia de estos derechos y sus correspondientes
deberes es propuesta a priori por Locke; en el modelo lockeano del contrato,
constituye el marco normativo superior dentro del cual se lleva a cabo una
justificacion de las instituciones sociales, a través de la concepciéon de un

contrato...?

Como puede observarse, la Propiedad Intelectual es inherente al ser humanoy le
pertenece el bien obtenido por el intelecto en ese sentido el Estado simplemente
reconoce este derecho y garantiza que ningun sujeto ajeno se apropie del mismo.
La Propiedad industrial protege bienes susceptibles de aplicacién en la industria,

los cuales tienen las siguientes particularidades:

Encierra un sentido econémico.

Es utilizado en la industria y en el comercio.
Puede transmitirse los derechos.

Son susceptibles de embargo.

Son susceptibles de expropiacion.

S

Cuentan con proteccion nacional e internacional.

Los derechos de propiedad industrial tienen una naturaleza absoluta y excluyente

y son oponibles con caracter erga omnes. En consecuencia, por una parte,

2Vid. KERN, Lucian y PETER MULLER, Hans, (Comp.), La Justicia ¢, Discurso o Mercado? los

Nuevos Enfogue de la Teoria Contractualista , Genisa, Barcelona Espafia, 2000, pp. 40 y 41.



confiere a su titular la facultad de uso en el mercado, por otra, permiten que aquél

pueda prohibir su explotacién por cualquier tercero®.

Se entiende como Derecho de Propiedad Industrial como el derecho que protege
a: las innovaciones, los signos distintivos, las creaciones, las mejoras y los

conocimientos de un sujeto o de un conglomerado de personas.

La facultad que tiene el titular de derechos es explotar, usar, autorizar y transmitir
de manera exclusiva el bien obtenido por su inteligencia, salvo las limitaciones que

la ley determine.
1.1.2. Sujeto de Proteccion en Propiedad Industrial.

El Derecho de Propiedad Industrial reconoce, la importancia del papel que tiene
el sujeto que realiza las innovaciones en la industria. La persona fisica o moral que
contribuye en la ciencia y la tecnologia es sujeto de proteccién. El Estado faculta
al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), para hacer efectiva la

proteccién nacional, bajo determinadas circunstancias tales como:

e Registro ante el IMPI.
e Certificacion ante el IMPI.
e Pago de tarifa.

e Renovacion (en caso de ser objeto de renovacion).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el érgano establecido para
garantizar derechos exclusivos de los propietarios de registros o patentes, a partir
del otorgamiento de certificados o titulos de propiedad de cualquier designacion

por ejemplo el registro.

® ESPLUGUES MOTA, Carlos, HARGAIN, Daniel, Coord., Comercio Internacional Mercosur-Unién
Europea, IB de f, Argentina, 2005, p. 170.




La naturaleza compleja de este derecho radica en los atributos que le concede el
Estado a un sujeto, en efecto, se ha instaurado sobre este derecho caracteristicas
especiales como: la proteccion puede ser limitada, temporal o indefinida y otras,
se le ha considerado a la Propiedad Intelectual como una actividad econémica
sindbnimo de competitividad de un Estado. La vigencia de proteccion esta sujeta al

pago tarifario y la validez de proteccion es a partir de la solicitud.

~ Patentes art.23 LPlI. 20 afios improrrogables.
Modelos de utilidad art.29 LPI. 10 afios improrrogables.
INVENCIONES Dibujo industrial
- Disefios industriales art.36 LPI. 15 afos

Modelo industrial improrrogable.

Esquematrazado art.178 BIS-3 LPI 10 afios improrrogables.

de circuitos integrados.
¥

Colectiva
Marca 10 afios podra
Notoriamente renovarse por
Conocida periodos iguales
art.95 LPI.

_<

SIGNOS Avisos comerciales 10 afos podra renovarse por
DISTINTIVOS periodos iguales art.103 LPI.
Nombre Comercial 10 afios podra renovarse por

periodos iguales art. 110 LPI.

Denominacién de origen 10 afios podra renovarse por

__ periodos iguales art.172 LPI.



1.1.3. Objeto de Estudio en Propiedad Industrial.

Las instituciones que comprende el objeto de estudio se encuentra organizado

en;

e Patentes.

e Modelos de utilidad.

e Disefios Industriales.

e Esquema trazado de circuitos integrados.
e Marcas.

e Avisos comerciales.

e Nombre comercial.

e Denominacion de origen.

Patentes. Las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad Inventiva
y susceptible de aplicacion industrial (Art.15 LPI). La patente es un derecho natural

gue otorga el derecho positivo mediante el Estado.

Modelos de Utilidad. Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacion en su
disposicion, configuracién, estructura o forma, presenten una funcién diferente
respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. (Art. 28
LPI).

Disefios Industriales. Se consideran nuevos los disefios que sean de creacion
independiente y difieran en grado significativo, de disefios conocidos o de

combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios. (Art. 31 LPI).

Esquema Trazado de Circuitos Integrados.



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

una funcion electronica. (Art.178 bis 1 fraccion | LPI).

Esquema de Trazado o Topografia. La disposicion tridimensional, expresada en
cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado,
o dicha disposicién tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a
ser fabricado. (Art.178 bis 1 fraccion Il LPI).

Marca. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art.88 LPI).

Aviso Comercial. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que
tengan por objeto anunciar al publico establecimientos 0 negociaciones
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos
de los de su especie. (Art.100 LPI).

Nombre Comercial. Una empresa o establecimiento industrial, comercial o de
servicios y el derecho a su uso exclusivo estardn protegidos, sin necesidad de
registro. La proteccion abarcard la zona geogréafica de la clientela efectiva de la
empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera
a toda la Republica si existe difusibn masiva y constante a nivel nacional del
mismo. (Art.105 LPI).

Denominacién de Origen. Se entiende por denominacién de origen, el nombre de
una regién geogréfica del pais que sirva para designar un producto originario de la

misma, y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio



geografico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos. (Art. 156
LPI).

1.1.4. Relacion entre el Derecho de Autor y Propiedad Industrial.

Resulta imposible trazar analogias validas en cuando al Derecho de Autor y la
Propiedad Industrial probablemente las consideraciones que me atrevo sefalar y

gue se genera a partir de los rasgos de semejanza resulten ser pues obvias.

En primer lugar, la relacion entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial se
debe atender al: esfuerzo, ingenio, creatividad, imaginacién y a la exclusividad de
uso y goce que le permite al titular de derechos a transmitir derechos y
obligaciones, asi como de oponerse a un tercero ajeno a usar y explotar un

derecho del titular.

Ambos derechos protegen la creatividad, pero uno proporcionan derechos que
resultan de interés economico y el otro de interés cultural, ahora bien a pesar de
las semejanzas en el esfuerzo intelectual entre las patentes y las obras artisticas
resulta que la proteccion de la patente es menor que la que recibe una obra
artistica, es decir, aunque encierra el mismo esfuerzo y dedicacién el sistema
de patentes en el ordenamiento industrial la proteccion es breve, frente a las

obras que protege la Ley Federal del Derechos de Autor.

Si designo estas mismas reglas en Propiedad Industrial y Derechos de Autor, las
directrices seran en un esquema Yy un modelo similar pero en el desarrollo
encuentro ventajas y desventajas, en este contexto resulta que aunque la patente
en cuestion de avance tecnoldgico es un factor significativo para la sociedad un
segundo factor deberia ser transcendental responde a la necesidad de la
sociedad en las patentes en salud, por ejemplo los medicamentos, resultados de
estudios largos responde pues a una necesidad desde una perspectiva de calidad

de vida y al acceso a la salud, dicha situacion ha constituido desventajas para la



actividad de investigacion cientifica porque la proteccién solo es por 20 afios,
mientras que las obras que pertenece al Derecho de Autor la proteccidén es por

mucho mas tiempo.

1.2. Propiedad Intelectual.

El término “Propiedad Intelectual” comprende la Propiedad Industrial, la cual trata
principalmente de la proteccion de las invenciones, las marcas de fabrica o
comercio, los disefos industriales, los modelos de utilidad el nombre comercial, la
bandera y la represién de la competencia desleal. Asi mismo comprende el
Derecho de Autor, el cual tiene como objeto las obras literarias, cientificas y
artisticas y también otorga la proteccion de los artistas, intérpretes y ejecutantes, a

los productores de fonograma y a los organismos de radiodifusion.

Por lo tanto, la Propiedad Intelectual se divide en tres ramas del derecho,

Derecho de Autor, Derechos Conexosy Propiedad Industrial.

1.2.1. Administracién Publica.

La Administracion Publica se encuentra adminiculada a la Propiedad Industrial, en
el articulo primero de la Ley de la Propiedad Industrial indica que: corresponde al
Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la
aplicacion de la ley, asimismo sefiala la ley que el Instituto pertenece a una

autoridad administrativa y que es un Organismo Descentralizado.

De igual manera la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su

articulo 89 fraccion XV faculta al Ejecutivo a “Conceder privilegios exclusivos

4RENGIFO GARCIA, Ernesto, Propiedad Intelectual el Moderno Derecho de Autor, Universidad
Externado de Colombia, Colombia, 2003, p.24.




por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,

inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria.”

La Propiedad Industrial es de interés nacional, el Poder Ejecutivo delega al IMPI
(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) sus obligaciones por ser una
materia estratégica para la economia de la nacion, el IMPI pertenece al sector de
la Secretaria de Economia.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP, en lo sucesivo) en su

articulo 6, enuncia que;

“Se consideran areas estratégicas las expresamente determinadas en el parrafo cuarto del
articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las actividades
que expresamente sefialen las leyes que expida el Congreso de la Unidn. Se consideran
areas prioritarias las que se establezcan en los términos de los articulos 25, 26 y 28 de la
propia Constitucién, particularmente las tendientes a la satisfaccion de los intereses

nacionales y necesidades populares.”

Asi pues, en cuando a la organizacion administrativa y el lugar que ocupa el IMPI,
las diferentes formas de la organizacibn administrativa se determinan en el
Articulo 90 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que
explica que la administracion publica serda centralizada y paraestatal. El IMPI es
un Organismo Descentralizado que pertenece a la Administracion Publica
Paraestatal y forma parte del Poder Ejecutivo de manera indirecta.

Organizacion de Centralizada.
la administracion Desconcentrada.

Publica es: Descentralizada.

ORGANISMO DESCENTRALIZADO —> IMPI.



10

La Centralizacion.- Este sistema de organizacion es del régimen que establece la
subordinacion unitaria, coordinada y directa de los 6rganos administrativos al

poder central.

La Desconcentracion.- Esta forma de organizacion consiste en transferencia a un
organo inferior o agente de la administracibn central de una competencia
exclusiva, o un poder de tramite, de decision, de asuntos administrativos.
Dependen siempre de la coordinacion de una Secretaria de Estado o de un

departamento de estado.’

Descentralizacion Administrativa.- Es la forma de administracion publica indirecta,
es un modo de organizacion mediante el cual se integran legalmente personas
juridicas o entes de derecho publico, para administrar los negocios de su estricta
competencia y realizar fines especificos del Estado, sin desligarse de la

orientacién gubernamental.

Los Organismos Descentralizados son creados en virtud de simples decisiones de
la voluntad estatal; son obras del Congreso de la Union y del Ejecutivo Federal,
con el cual existe una relacion de dependencia permanente y constante y a la vez
estrecha y efectiva. De esta manera, estos organismos pasan a ser tan solo entes
instrumentales o auxiliares del Ejecutivo Federal; esto es, son instrumentos de
actuacion en manos de este Ultimo, para la gestién de actividades administrativas
de la misma naturaleza de las que ejerce aquél y que les dota de personalidad

juridica y patrimonio propios, dentro de un marco de control administrativo severo.®

Son Organismos Descentralizados las personas juridicas creadas conforme a lo
dispuesto por la Ley Orgéanica de la Administracion Publica Federal y cuyo objeto
sea: (Art. 14 de la LFEP).

®*GOMEZ DIAZ DE LEON, Carlos, Administracién Publica Contemporanea, McGRAW-HILL,
México, 1998, pp. 52 y 53.
®NAVA NEGRETE, Justo, Organismos PUblicos Descentralizados, Porriia, México, 2011, p.46.
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“I. La realizacién de actividades correspondientes a las areas estratégicas o prioritarias;
. La prestacion de un servicio publico o social; o

I”

lll. La obtencién o aplicacion de recursos para fines de asistencia o seguridad socia

El Director General del IMPI, sera designado por el Presidente de la Republica, o a
indicacion de éste a través del Coordinador de Sector por el Organo de Gobierno,
debiendo recaer tal nombramiento en persona que reuna los siguientes requisitos:
(Art. 21 de la LFEP).

“l.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos;

II. Haber desempefiado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera
conocimientos y experiencia en materia administrativa; y

lIl. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Organo de

Gobierno seiialan las fracciones Il lll, IV y V del articulo 19 de esta Ley.”

El Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel
Angel Margain Gonzalez pertenecia al despacho Arochi & Lindner antes de ser
director fue litigante. Expone la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su
articulo 19 fraccion I1ll correlativo al articulo 21 fraccion Ill, uno de los

impedimentos para ser nombrado Director General del IMPI es:

ARTICULO 21.- El Director General sera designado por el Presidente de la Republica, o a
indicacién de éste a través del Coordinador de Sector por el Organo de Gobierno,

debiendo recaer tal nombramiento en persona que reudna los siguientes requisitos:

lIl. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Organo de

Gobierno sefialan las fracciones Il, lll, IV y V del articulo 19 de esta Ley.

ARTICULO 19.- En ningln caso podran ser miembros del Organo de Gobierno:
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..lIll. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate;

El periddico Universal en su columna con el titulo “Indagan por Conflicto de
Interés a Director del IMPI” exhibidé que; Asumio el cargo el 2 de enero de 2013, el
Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel
Angel Margain Gonzélez, sin embargo no aviso al Instituto que renunciaba a la
representacion legal de las empresas por lo que tenia informacion privilegiada de
todos los casos que llevaba como abogado litigante. Hoy se ha escusado de
infinidad de casos porque todavia tiene casos pendientes, aun asi es el Director
General del IMPI. ’

rec tor del IMPI, Margain
se ebe gue obtuvo un beneficio
ado por su posicion, afirmo €1 titular del OIC
uel “Villic ana Estrada, en entrevista. (Foto:

JHBC S
/ EL UNIMNERSAL )

A pesar de que existe quejas, hoy resulta que se procedera contra el Director
General del IMPI, s6lo si se comprueba que obtuvo un beneficio econémico esa es
una burla para todos, por desgracia no esta tipificado como delito nombrar a un
Director General que no cumple con los requisitos de ley, la falta de ética y
cualquier acto que perjudique los derechos de los titulares de un Derecho
Intelectual. No hay penalizacion a los actos del Director General del IMPI porque
no pueden comprobarle que obtuvo un beneficio economico, por tal motivo, dudo

que se proceda en contra de Miguel Angel Margain Gonzélez ¢Qué hacer

! MICHEL, Elena, “Indagan por Conflicto de Interés a Director del IMPI”, El Universal, miércoles 09
julio del 2014, http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/indagan-por-conflicto-
de-interes-a-director-de-impi-216954.html.15 de julio 2015. 4:18 PM.



http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/indagan-por-conflicto-de-interes-a-director-de-impi-216954.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/indagan-por-conflicto-de-interes-a-director-de-impi-216954.html
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entonces? Sencillo: Es necesario, por lo tanto medidas que sancione penalmente
cualquier acto que perjudique un Derecho Intelectual, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de una responsabilidad adquirida en virtud de un nombramiento,
asimismo, es preciso que un nombramiento de un Director General no sea
contrarias a derecho, es necesario recordarle al Secretario de Economia y al
Ejecutivo que uno de los impedimentos para nombrar un Director General es que,
no se puede nombrar a : Las personas que tengan litigios pendientes con el
organismo de que se trate; articulo 19 fraccion lll de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales. Para calificar su hombramiento del Director General del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de acuerdo con los fundamentos
legales diré que es ilegal quebrandose asi la imparcialidad que debe imperar
en el IMPI. Asi pues basicamente Miguel Angel Margain Gonzéalez transgrede el
principio de imparcialidad establecido en el articulo 17 constitucional sirve de

apoyo la siguiente jurisprudencia.

“Epoca: Décima Epoca

Registro: 160309

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./). 1/2012 (9a.)

Pagina: 460

IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTICULO 17

CONSTITUCIONAL.

El principio de imparcialidad que consagra el articulo 17 constitucional, es una condicién

esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la funcion
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jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extrafios a los
intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Asi, el referido principio debe entenderse en dos
dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador,
misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los
negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas
respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que
deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido.
Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningun supuesto que imponga al
juzgador una condicién personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por
el otro, tampoco se le impone ninguna obligaciéon para que el juzgador actie en un
determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolucién, es claro que no se
atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de

imparcialidad garantizado en la Constitucion Federal.

Amparo directo en revisién 944/2005. Distribuidora Malsa, S.A. de C.V. 13 de julio de
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesus Gudifio Pelayo. Ponente: Olga
Sénchez Cordero de Garcia Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

Amparo en revision 337/2009. Jorge Morales Blazquez. 13 de mayo de 2009. Cinco votos.
Ponente: José de Jesus Gudifio Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo directo en revision 1449/2009. Pompeyo Cruz Gonzélez. 25 de mayo de 2011.
Mayoria de cuatro votos. Disidente: José Ramén Cossio Diaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Amparo directo en revision 1450/2009. Sabino Flores Cruz. 25 de mayo de 2011. Mayoria
de cuatro votos. Disidente: José Ramon Cossio Diaz. Ponente: Guillermo |I. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Amparo en revision 131/2011. Joel Pifién Jiménez. 1o. de junio de 2011. Mayoria de
cuatro votos. Disidente: José Ramdén Cossio Diaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
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Tesis de jurisprudencia 1/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,

en sesion privada de ocho de febrero de dos mil doce.”

En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Union o por
el Ejecutivo Federal para la creacion de un Organismo Descentralizado se

estableceran, entre otros elementos: (Art. 15 de la LFEP).

“l. La denominacién del organismo;

. El domicilio legal;

[Il. El objeto del organismo conforme a lo sefialado en el articulo 14 de esta Ley;

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio asi como aquellas
que se determinen para su incremento;

V. La manera de integrar el Organo de Gobierno y de designar al Director General asi
como a los servidores publicos en las dos jerarquias inferiores a éste;

VI. Las facultades y obligaciones del Organo de Gobierno sefialando cudles de dichas
facultades son indelegables;

VII. Las facultades y obligaciones del Director General, quien tendrd la representacién
legal del Organismo;

VIII. Sus Organos de Vigilancia asi como sus facultades; y

IX. El régimen laboral a que se sujetaran las relaciones de trabajo. El drgano de Gobierno
debera expedir el Estatuto Orgdanico en el que se establezcan las bases de organizacidn asi
como las facultades y funciones que correspondan a las distintas areas que integren el
organismo.

El estatuto Organico deberd inscribirse en el Registro Publico de organismos
descentralizados. En la extincion de los organismos deberan observarse las mismas
formalidades establecidas para su creacion, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la

forma y términos de su extincién y liquidacién.”

Los Organismos Descentralizados guardan estrecha dependencia con los 6rganos

centrales y cuyo control administrativo fluye desde que nacen y se extinguen; es
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decir la voluntad estatal esta siempre presente en su actuacion; asi tenemos, de
manera fundamental: son creados por el Congreso de la Union o por el Ejecutivo
Federal, quienes determinan su objeto.®

Cuando deje de cumplir con su fin y objeto el Organismo Descentralizado podra
disolverse enuncia la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su articulo
16 indica que;

“Cuando algin Organismo Descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus
fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la
economia nacional o del interés publico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
atendiendo la opiniéon de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda,
propondra al Ejecutivo Federal la disolucidn, liquidacién o extincién de aquél. Asimismo
podra proponer su fusidn, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de

eficiencia y productividad.”

Los Organismos Descentralizados se encuentran dentro de la Administracion
Publica Paraestatales y son entidades creadas por ley o decreto por el Congreso
de la Unién o por el Ejecutivo Federal y existe un control de manera indirecta del

Ejecutivo Federal.

1.2.2. Secreto Industrial.

El Secreto Industrial debe considerarse como el resultado, del afan de limitar y
excluir a terceros ajenos, de una informacion privilegiada esto tiene un sentido
comercial, el Secreto Industrial denota intrinsecamente la seguridad que

proporciona la proteccion del Estado.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 82, sefiala que:

®NAVA NEGRETE, justo, op. cit.p.49.
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“Se considera secreto industrial a toda informacion de aplicacion industrial o comercial
que guarde una persona fisica o0 moral con caracter confidencial, que le signifique obtener
0 mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacion de
actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La
informacion de un secreto industrial necesariamente debera estar referida a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccidn; o a
los medios o formas de distribucién o comercializacion de productos o prestacion de

servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea del dominio publico, la
gue resulte evidente para un técnico en la materia, con base en informacién previamente
disponible o la que deba ser divulgada por disposicidn legal o por orden judicial. No se
considerard que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal aquella
informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea
como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,

permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.”

El Secreto Industrial, es pues un derecho de exclusividad que es protegido por la
Ley de la Propiedad Industrial, como una prerrogativa peculiar, que permite ocultar
la informacién. Una de las ventajas que proporciona el Secreto Industrial es que

no tiene vigencia por lo que podra explotarse por tiempo indefinido.

Para que sea factible la constitucién de un negocio comercial o una aplicacion
industrial depende de la discrecién para que se tenga éxito al final, por lo que los
involucrados no podran hablar de ello, deberan guardar la mas estricta discrecion
de ello depende que no se le imponga una sancion privativa de la libertad y una
sancion pecuniaria establecido en el articulo 223 fraccion IV, Vy VI, y el articulo

224 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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El silencio es una condicion para la viabilidad, por lo que se ponen limites,
implica que tiene necesidad de reservarse la informacion para que se efectien

los avances en el campo industrial.

El interés de los que codician los conocimientos y habilidades, busca sustraer
deliberadamente la informacion para incorporarla y trasladarla como propiedad
propia, aungue sea ajena. Por lo que, se trata de conservar claramente lo que se
ha construido hasta el momento y se vuelve importante mantener oculta la

informacion a toda costa.
1.2.3. Teoria del Derecho Sobre Bienes Inmateriales.

Para Josef Kolher, ilustre tratadista aleman los derechos sobre las cosas
incorporales se debe agrupar en dos categorias: la primera categoria es Derecho
de Autor y de patente, los cuales deben llamarse Propiedad (Intelectual,
Industrial), sino que seran derechos inmateriales (immaterialrechte), conformados
analégicamente a la propiedad; por lo que respecta la segunda categoria se
encuentra los derechos sobre el nombre, sobre estandarte, sobre las armas, sobre
las marcas, y otros. Que deberan -calificarse como derechos individuales
(individualrechte) y no sera otra cosa que el mismo derecho de personalidad.
Sobre esos derechos inmateriales surgen derechos absolutos no confundibles con

derechos reales, precisamente por la inmaterialidad del objeto. °

Es dificil agrupar este derecho, por lo que muchos tratadistas consideran que la
Propiedad Industrial , se encuentra dentro de los derechos reales, la construccién
de teorias que permita determinar la esfera del Derecho Industrial no ha sido facil,
por lo que se ha sostenido que... un Derecho Intelectual no puede ser un derecho
real, por la naturaleza que engendra el Derecho Industrial al ser inmaterial de ahi,
gue los diferentes juristas no se han puesto de acuerdo, sin embargo los derechos

son absolutos.

*Vid. RENGIFO GARCIA, Ernesto, op. cit. pp. 65y 66.
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1.2.4. Teoria del Derecho Intelectual.

Picard, citado por Nava Negrete, expresa que: comunmente introducia, de
preferencia los derechos intelectuales en la categoria de derechos reales. Los
inconvenientes que resultaban eran sobre todo que se esforzaban en explicar los
derechos intelectuales con las reglas de los derechos reales ordinarios, de la
propiedad sobre las cosas materiales; de ahi se daba malentendidos constantes,

equivocaciones por lo cual los derechos intelectuales exigen un régimen distinto.*°

La Propiedad Intelectual desempefia una funcion social, cultural, comercial, y
cientifica, por lo que se esperaria una mejor proteccion para la Propiedad
Intelectual, por ser el derecho mas antiguo. Su existencia de la Propiedad
Industrial se remonta a la creacion del fuego, la flecha, la pdélvora, la imprenta, la
penicilina, practicamente la Propiedad Intelectual ha existido desde el inicio de la
humanidad.

Durante diferentes épocas la proteccion para la Propiedad Industrial ha tenido
diferentes alcances, pero practicamente los efectos de la costumbre y después de
legislacion son los mismos, permiten al titular del derecho gozar de fama,

prestigio y de riquezas.

Cabe sefnalar que con el paso del tiempo las leyes relativas a la Propiedad
Intelectual agruparon a la Propiedad Industrial en un perspectiva econdmica, tras
responder a las pretensiones comerciales a fin de ubicar el Derecho Intelectual
como un Derecho Econdémico, sin responder a esa esfera, el objetivo fue permitir
el acceso a la tecnologia pero en realidad el objetivo fue ponerle precio a la
tecnologia y a la ciencia, una vez finalizado esta estrategia en respuesta a
exigencias de paises desarrollados, para que su economia obtenga beneficios a

través de la Propiedad Intelectual.

'NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Porrtia, México, 1985, p.127.
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1.2.5. Teoria Econdmica.

La Economia, tiene una relacibn muy estrecha con la Propiedad Industrial como
un factor de remuneracion por el comercio, el conocimiento es susceptible a

transferirse y obtener un beneficio econémico.

Cuando la innovacién tecnoldgica es lograda por competencia, la ley de la oferta 'y
la demanda, y la lucha por los mercados, motiva que, en el mediano plazo, los
precios se reduzcan. En la sociedad moderna es necesario no solo adquirir
conocimientos inherentes a la innovacion tecnolégica, sino también esperar que el
titular de la tecnologia deje de gozar del privilegio de exclusividad, si la hubiera

patentado. **

Ademas, la Propiedad Industrial se ha incorporado a la disciplina de competencia
econdmica por cuando a los Derechos Intelectuales son en esencia, un conjunto
de posibilidades y prohibiciones de competir, la creacién no es solo una obra del

espiritu sino ademas un bien destinado a la competencia.

Miguel S. WIONCZEK, cita a el economista Michael Kalecki y dice que con mucha
frecuencia hacia la siguiente pregunta a sus asombrados alumnos “¢;De donde
provienen las invenciones?” muy pocos daban respuesta poniendo énfasis en el
papel que en este campo jugaba el cerebro humano. Para Kalecki esta
experiencia que constantemente se repetia durante los examenes, era prueba de
ensefar teorias del crecimiento y ciencia econémica en términos generales, se
habia vuelto una actividad tan sofisticada que acababa con el sentido comun en
los estudiantes. La tecnologia, considerada como conocimiento organizado para la

produccion, ha tenido siempre un papel en la actividad economica, bien que

“PEREZ MIRANDA, Rafael y SERRANO MIGALLON, Fernando, Tecnologia y Derecho
Econdmico Régimen Juridico de la Apropiacién y Transferencia de Tecnologia, Miguel Angel
Porrta, México, 1998, p. 14.
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estuviera incorporada en la fuerza de trabajo (habilidades), en el equipo, o los

conocimientos sueltos.”?

En mi opinidn, el Estado Mexicano se equivocO al estacionar a la Propiedad
Industrial en el plano econdémico y ha sido indiferente al desconocer el Derecho
Humano que guarda la Propiedad Intelectual y el sujeto que posee un derecho
exclusivo por el hecho de ser parte de él, como bien lo sefiala el gran economista
Michael Kalecki, el papel que juega el cerebro humano en Propiedad Intelectual,

€s sumamente importante.

Por ello la necesidad de una proteccion juridica efectiva, es prioritario difundir,
fomentar y proteger el Derecho Intelectual, a fin de fortalecer una proteccion

juridica, principalmente desde la perspectiva judicial.

1.2.6. Teoria del Derecho de la Personalidad.

La teoria de la personalidad se origina en los conceptos del filosofo aleman
Emmanuel Kant. Su principal seguidor el jurista Otto Von Gierke, dio forma juridica
a esa tesis, que ve en la obra, una prolongacion de la persona del autor, cuya

personalidad no puede ser disociada del producto de su inteligencia. *3

Fundamentalmente constituye una prolongacién del autor en su obra, la proteccion
se encuentra vinculada al autor a través de Derechos Morales y Derechos

Patrimoniales.

Derechos Morales.- Los autores tienen un vinculo que debe ser reconocido. El
derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible,

irrenunciable e inembargable. (Art. 19 de la LFDA).

>WIONCZEK, Miguel S. Comercio de Tecnologia y Subdesarrollo Econémico, UNAM, México,
1973, pp. 11y 12.
% JESSEN, Henry, et al., (Trad.) GRES ZULOAGA, Luis, Derechos Intelectuales, Juridica de Chile,
Chile, 1970, p. 33.
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De conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor en su articulo 21, los

titulares de los derechos morales podran en todo tiempo:

“I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;.
. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de
disponer que su divulgacién se efectie como obra anénima o seudénima;

[ll. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacidn, mutilacién u otra
modificacion de ella, asi como a toda accidn o atentado a la misma que cause demérito de
ella o perjuicio a la reputacién de su autor;

V. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VL. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacién.
Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creacién podra

ejercer la facultad a que se refiere esta fraccién.”

Los autores, tienen dos derechos: el primero es el derecho de reivindicar la
paternidad es decir, que se mencione el nhombre del autor en la obra. El segundo
es derecho de la integridad este derecho faculta al autor a oponerse a que

modifiquen su obra sin previa autorizacion.

Derechos Patrimoniales.- Toda persona tiene derecho a percibir remuneracion de
su trabajo, basada en esta idea el Derecho Patrimonial concede al autor una

retribucion por la explotacion de su obra.

La Ley Federal del Derecho de Autor, determina en el articulo 27 que los titulares

de los derechos patrimoniales podran autorizar o prohibir referente a su obra:

"I. La reproduccién, publicacién, ediciéon o fijacidn material de una obra en copias o
ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonografico, grafico, plastico,

audiovisual, electrénico, fotografico u otro similar.
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Il. La comunicacion publica de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras: a)
La representacion, recitacion y ejecucidon publica en el caso de las obras literarias y
artisticas; b) La exhibicion publica por cualquier medio o procedimiento, en el caso de
obras literarias y artisticas, y c) El acceso publico por medio de la telecomunicacidn;

lll. La transmisidon publica o radiodifusion de sus obras, en cualquier modalidad,
incluyendo la transmisién o retransmision de las obras por: a) Cable; b) Fibra dptica; c)
Microondas; d) Via satélite, o e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

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

V. La importacién al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorizacién;

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

VII. Cualquier utilizacién publica de la obra salvo en los casos expresamente establecidos
en esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion de los concesionarios de radiodifusién de
permitir la retransmisidon de su sefal y de la obligacién de los concesionarios de television
restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusién y sin menoscabo de los derechos de autor y conexos

gue correspondan.”

En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de
manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotacion, en cualquier
forma, dentro de los limites que establece la presente Ley Federal del Derecho de
Autor y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales. (Art. 24 de la
LFDA).
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El reconocimiento y la retribucion dicho de otro modo se debe mencionar al autor
de la obra, para obtener una remuneracion y el reconocimiento por el sélo hecho

de gozar de derechos morales y patrimoniales de su obra.

1.2.7. Transferencia de Tecnologia en México.

La necesidad de proteger los resultados de las actividades intelectuales ha llevado

a controlar los conocimientos tecnolégicos y vigilar la trasferencia tecnologia.

La falta de recursos econémico y el abandono gubernamental lleva a la obligacion
de comprar tecnologia extranjera, el innovador nacional se ve obligado a licenciar
el desarrollo tecnolégico por lo que podra establecer las clausulas que le
convenga, los costos del desarrollo tecnolégico puede ser considerables y la

investigacion puede durar afios.

El concepto de Daniel Reséndiz sobre la trasferencia tecnoldgica tiene muchas
facetas, pero en esencia alude al complejo proceso mediante el cual los
conocimientos sobre como producir bienes y servicios fluye de quienes en cierto

momento los tienen a otros que los requieren. **

El desarrollo tecnologico es un procedimiento que inicia con la investigacion y
culmina con la transferencia de tecnologia, basicamente se inicia con una
investigacion la cual se realizard estudios previos antes de sacar al mercado la

tecnologia para explotarla.

Por lo que el investigador puede ser financiado por una empresa, por un particular
o el Estado para su investigacion, pero la titularidad del desarrollo de tecnologia

sera para el investigador o para la empresa en ese orden de ideas las regalias,

“MARTINEZ MORALES, Rafael Derecho Administrativo 2°.Curso, Cuarta edicién Oxford University
Prees, México, 2005, p.257.
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siempre o0 casi siempre sera para el investigador, las regalias que devenga por el

uso de la tecnologia.

Regalias se endiente que es una retribucién econdémica por el uso y goce de un
Derecho Intelectual. ElI Codigo Fiscal de la Federacidon explica qué debe
entenderse por regalias en su articulo 15-b que transcribiré para mayor

abundamiento:

“Articulo 15-b. Se consideran regalias, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso
o goce temporal de patentes, certificados de invencion o mejora, marcas de fabrica,
nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas,
incluidas las peliculas cinematograficas y grabaciones para radio o television, asi como de
dibujos o modelos, planos, férmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales
o cientificos, asi como las cantidades pagadas por transferencia de tecnologia o
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas, u otro

derecho o propiedad similar.

Jalife Daher establece que “En el tema de Propiedad Industrial, el sexenio
Echeverrista marcé un giro radical de la tradicion que nuestro pais habia seguido
en esta materia, abandonando la linea de reconocimiento incondicional de los
derechos de propiedad industrial, para introducir los principios de la doctrina que
les catalogaba como formulas sofisticadas de control que los paises industriales
ejercian para perpetuar su dominacién. Bajo estas doctrinas se promulgaron leyes
como las de Inversiones Extranjeras y la de Transferencia de Tecnologia, cuyo
propésito fundamental fue el de dotar de facultades amplias al Estado para
intervenir en los proceso de inversion y contratacion de tecnologia, con el objeto
de evitar las perniciosas consecuencias que suponia el hecho de que las
empresas del extranjero sometiera a las nacionales en funcién de su posicion

hegemonica de negociacién.”*

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Tercera edicién,
Porrta, México, 2012, p. 30.
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Habitualmente el proceso de transferencia de tecnologia tiene cuatro etapas que

son la seleccién, la negociacion, la absorcién y la adaptacion o innovacion. *°

La transferencia tecnologica es por tanto un sistema de intercambio de ciencia y
tecnologia mediante la cooperacion de paises desarrollados. El pais aprendiz
depende de la informaciébn obtenida con anterioridad para desarrollar vy
perfeccionar a partir del conocimiento previo, con ello se busca el impulso

industrial y desarrollo comercial.

La nacionalidad principiante se enfrenta al resultado de obtener un logro de otra
nacionalidad, el sistema de transferencia tecnolégica contribuye a la solucion de;

1.- Rezago tecnoldgico y cientifico.

2.- A la falta de estimulos econdémicos para invertir en la ciencia y en la
tecnologia.

3.-A la falta de formacion educativa del pais en tecnologia.

4.- Que desistan en el espionaje industrial.

5.- Una sociedad dinamica con un desarrollo tecnoldgico incesante.

6.-Relaciones comerciales.

La transferencia tecnologica enriquece al aplicarse a la industria y fortalece a la
economia sabiendo aplicarla, Japon es uno de los paises que absorbe una

tecnologia, la vuelve suya y la mejora, situacién que no acontece con México.

El acceso a la tecnologia es necesario para la creacion de bienes y servicios los
investigadores frecuentemente a nivel laboratorio abandonan la investigacion por
causas economicas o las licencian con empresas farmacéuticas u otorgan una

cesion de la investigacion.

% Vid. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Requlacién de las Invenciones vy Marcas y de la
Trasferencia de Tecnoldgica, Porria, México, 1979, p.83.
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En resumen la transferencia tecnoldgica, consiste en transmitir un derecho por el
desarrollo de una tecnologia inconclusa o finalizada para ser utilizada, puede
encontrarse en etapa inicial, intermedia, avanzada o terminada, en muchas
ocasiones el investigador carece capital suficiente para continuar con su
investigacion, mediante el contrato de licencia o cesién podra transmitir este
derecho y recibir una retribucion econémica e incluso regalias. También podré
optar por asociarse con alguien para seguir investigando y desarrollar una

tecnologia.

1.3. Caracteristicas de la Propiedad Industrial.

Las caracteristicas permiten determinar y distinguir los elementos y las
condiciones para la proteccion a la Propiedad Industrial y los derechos qué otorga
el Estado a favor de una persona fisica 0 moral que registra una marca o patenta

un invento.

1.3.1 .Territorialidad.

Para la proteccion juridica, en Propiedad Industrial es determinante el elemento
territorio, se considera que le es aplicable la proteccion donde obtuvo la

proteccion, mediante el registro o certificado y con ello el titulo de propiedad.

Esta caracteristica sostiene que los titulos de Propiedad Intelectual obtenidos en
un pais no tienen efectos legales en otros paises, es decir, se rigen por leyes del

pais donde fueron concedidos y solo se dara proteccién en dicho territorio.*’

Basicamente la proteccion juridica se encuentra en el titulo concedido por el

Estado dentro de un panorama territorial, es decir, el Derecho Intelectual se

" DiAZ LEON, Arturo, et al., Los Derechos de Propiedad en México, Instituto de Investigaciones
Econdmicas y Social Lucas Alaman, México, 2000, p. 318.
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manifiesta mediante certificados y registros de propiedad, mecanismo que

convierte un derecho natural en un derecho positivo.
1.3.2. Exclusividad.

Se refiere al uso de objetos protegidos, que se adhiere en virtud de los titulos de
Propiedad Intelectual concedidos. Es decir, el uso exclusivo para la explotacion de
manera comercial del elemento protegido incluye principalmente la autorizacién o
la prohibicion a terceras partes para fabricar, vender, utilizar o importar al pais
dicho producto protegido; se reserva, por tanto, el uso del objeto al titular de los
derechos.'®

La exclusividad como cualidad excluye a los demas y prohibe a terceros a usar,
explotar y disfrutar de un derecho exclusivo Unicamente para el titular de
derechos.

Este distintivo que existe en la Propiedad Industrial y en el Derecho de Autor se
debe al derecho exclusivo que se concede Unicamente al propietario que posee
el titulo intelectual.

1.3.3. Intangibilidad.

Se endiente que la Propiedad Intelectual se puede relacionar con la informacién
gue se incorpora a objetos tangibles, asi como a un numero limitados de copias de
dichos objetos, como son las reproducciones y aunque la propiedad no esta en
dichas copias, sino en la informacion, que contienen. El bien tutelado es el

contenido de la obra que es de caracter inmaterial. *°

*® Ibidem, p. 319.
¥ DIAZ LEON, Arturo, et al., op.cit.p.319.
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Un aspecto fundamental de la Propiedad Intelectual constituye que es intangible la
creatividad nace de las ideas, por lo que es imposible tocar las ideas ahora bien, la
Propiedad Industrial no protege las ideas, sino la exteriorizacion de las ideas

plasmadas.

1.3.4. Temporalidad.

Esta relacionada con la duracion de la proteccién, la cual se encuentra limitada en
el tiempo; sin embargo en algunos casos pueden ser renovables, es decir, se

concede por un determinado periodo de tiempo.?°

La Propiedad Industrial, se caracteriza en delimitar el periodo de proteccion, es
decir, el derecho de gozar y disfrutar de la exclusividad de un titulo de propiedad
solamente abarca un tiempo determinado, la proteccion que se obtienen con el

registro y el certificado es por tiempo renovable e improrrogable.

1.4. Relacion entre Practicas Desleales y Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial es paralela al comercio, toda actividad intelectual y los

derechos que generan son susceptibles al comercio.

El Derecho de Propiedad Intelectual tiene una funciébn econémica importante, y
desde dos angulos; productores y consumidores.**

En términos generales, del lado de los productores, busca permite que el creador
de algo apropie la mayor cantidad posible del valor social que genera. Del lado de
los consumidores, busca estimular desarrollo y economizar el costo de la

adquisicién de productos mediante facilitacién de su busqueda.??

20 §
Idem.
! OJEDA, Lucia (Coord.), et al., Propiedad Intelectual y Competencia Econémica, Porrda, México
2010, p. 20.
22 Ibidem.p.21.
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En el comercio surge la competencia desleal, por lo que se adoptan medidas para
proteger los derechos en Propiedad Intelectual. En sustento a lo dicho la siguiente
tesis aislada “DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE COMPETENCIA
DESLEAL. SU RELACION DINAMICA” publicada en el Semanario Judicial de la

Federacion que sefala lo subsecuente:

“Epoca: Décima Epoca

Registro: 2003547

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3

Materia(s): Administrativa

Tesis: 1.80.A.48 A (10a.)

Pagina: 1771

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE COMPETENCIA DESLEAL. SU RELACION

DINAMICA.

Existe una relacion dinamica entre los derechos de propiedad industrial y de competencia
desleal, pues mientras el primero protege una serie de derechos de exclusiva titularidad,
gue implican la creacién de una situacién de monopolio que, como consecuencia légica,
restringe la competencia, el segundo establece los criterios de comportamiento dentro de

los cuales debe desenvolverse la actividad competencial.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 320/2012. Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 12 de diciembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo

Mora Ruiz”.
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Desde el punto de vista comercial también se puede hablar en efecto, del
comportamiento que deberé realizar en materia de industria, es mas desde el
punto de vista comercial, se deben abstener de actos de competencia desleal
establecido en el articulo 6 bis del Codigo de Comercio a continuacion transcribiré

el articulo citado:

“Articulo 6 bis. Los comerciantes deberan realizar su actividad de acuerdo a los usos
honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendran de realizar actos de

competencia desleal que:

l.- Creen confusién, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

Il.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;

lll.- Induzcan al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacidn, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sélo podran iniciarse
cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la via administrativa, si ésta es

aplicable”.

La competencia desleal es un acto que provoca perjuicio a los competidores.
Establecido por el Convenio de Paris en su articulo 10 bis fracciébn segunda

expresa que:

“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos

honestos en materia industrial o comercial”.
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Por lo que en particular se prohibe la competencia desleal asi quedé sefialado en
el Convenio de Paris en su articulo 10 bis fraccion tercero en su inciso 1, 2,y 3
se prohibe:

Cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.

Asimismo prohibe las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor.

Ademas, prohibe realizar aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, que
pudieren inducir al puablico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién las

caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Por lo que los paises de la union estan obligados a asegurar una proteccion eficaz
en contra la competencia desleal. (Articulo 10 bis fraccién primera del Convenio de
Paris).

México es uno de los paises que se ve afectado en su economia por los actos de
competencia desleal, sobre todo por productos chinos porque constituye uno de
los movimientos que empequefiecen las marcas mexicanas y los producto hechos
en México. Ingresan en nuestro pais toneladas de productos chinos, a través de
una triangulacion en el que permite la entrada en las aduanas mexicanas

productos chinos que afectan la industria mexicana.

1.5. Politica Publica en Propiedad Industrial.

La Politica Publica determinada para la proteccion de la Propiedad Industrial se

encuentra dentro del sector econémico, el Plan de Desarrollo Econdmico es una
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politica econdmica que se instaura para el crecimiento y desarrollo econémico e
industrial, es un conjunto de acciones que fortalecen a la industria pero que se

encuentra encaminado a la economia y no a las innovaciones.

El Dr. Roberto Baez Martinez sefala que “La Politica Econ6mica, es el conjunto
de acciones que realiza el Estado en la actividad econémica con el objeto de
obtener ciertos objetivos que conduzcan al desarrollo socioeconémico del pais. Es
la que se encarga de regular los hechos y fenomenos econdmicos de un pais.
Esta estrechamente vinculada con el proceso politico, y son los hombres de
Estado los que la conducen para alcanzar los objetivos que se fijan en

determinado lapso del ejercicio de gobierno”.?

El acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovacion Protegida 2013-2018
publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 09 mayo del 2014, como un
programa institucional, con el objeto de establecer las bases para fortalecer el
Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza juridica, mejorar los
servicios del IMPlI que demanda la dinamica de proteccibn de la
innovacion, promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la
Propiedad Industrial, favorecer la proteccién del conocimiento productivo y
desalentar la competencia desleal, asi como fortalecer la presencia internacional
en el ambito de la Propiedad Intelectual. Para la ejecucion del Programa, el IMPI
coordinar4 acciones con las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal, en el &mbito de sus respectivas competencias y conforme a las
disposiciones legales aplicables. Los indicadores de este programa institucional,
emitidos internacionalmente, implican que los esfuerzos sean monitoreados en

forma constante.?*

% BAEZ MARTINEZ, Roberto, Principios Bésicos de Derecho Econémico, Segunda edicion,

Editorial Pac .Com, 2005, México, p. 428.

** [En linea]. Disponible:
http://www.impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegid
a%202013-2018.pdf. 11 de Febrero del 2015. 9:02 PM.



http://www.impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegida%202013-2018.pdf
http://www.impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegida%202013-2018.pdf
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Indicador 1

Calificacién de México en la variable de Proteccién de los
Derechos de Propiedad Intelectual del IPRI

Objetive

1. Forlalecer el Sistema de Propledad Industral que favorezea la
certeza juridica.

Descripcion general

Esta variable contiene los resultados de una encuesta de opinion y
refleja la proleccion de la propiedad intelectual por nacién, por lo tanto,
es un aspecto fundamental del componente de derechos de propledad
inlelectual. A expertos participanies en cada pals se les pidid que
calificaran la proteccidn de la propiedad inlelectual de su pals,
anotando de "débil y no obligatorio” a "fuerte y obligatorio”.

Fuente: World Economic Forum's 2012-2013 Global Competitiveness
Index

Observaciones

Considerando que el incremento promedio se ha mantenide constante
durante cuatro afios se delermind que para el afio 2018 se puede
comprometer el 0.2 puntos que pemmitirda a México escalar en la
variable de Proleccidn de los Derechos de Propiedad Intelectual para
Latinoamérica.

Periodicidad

Anual

Fuente

Indice de los Derechos de Propiedad
(http:ihwaww. internationalpropertyrightsindex.org/)

Referencias adiclonales

Ninguna

Linea base 2013

Meta 2018

7.8

8.0

Calificacién de México en la variable de proteccién mediante
patentes del IPRI

Objetivo

1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la
certeza juridica.

Descripcion general

Esta variable refleja la fortaleza de las leyes de patentes de un pais
sobre la base de dnco criterios: cobertura, participacion en tralados
internacionales, la restriccion de los derechos de palente, ejecucion y la
duracion de la proteccidn.

Fuente: Ginarte-Park indice de los Derechos de Palentes (2005).

Observaciones

México tiene una calificacion para el afo 2013 de 7.8. Acorde con el
comportamiento de 2009 a 2013, el punlaje general no ha cambiado,
sin embargo, mejord en 0.1 puntos del 2012 a 2013 periodo impulsado
por mejoras en los tres componentes del indice en su conjunto.
Considerando que el incremento promedio se ha mantenido constanle
durante cuatro afios se delermind que para el afo 2018 se puede
comprometer el 0.2 puntos gue permitirda a México escalar en la
variable de proleccion medianie patentes para Lalinoamérica.

Periodicidad

Anual

Fuente

Indice de los Derechos de Propicdad
(http:/hvaww internationalpropertyrightsindex_org/)

Referoncias adicionales

Ninguna

Linea base 2013

Meta 2018

78

8.0
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Es un Programa Institucional que comprende en el periodo 2013-2018, el IMPI,
como integrante del sector coordinado por la Secretaria de Economia, identifica y
alinea su programa institucional al Programa de Desarrollo Innovador 2013 — 2018
(PRODEINN). EI Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 establece sus
objetivos, estrategias y lineas de accion alineadas con lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el marco de los objetivos para el logro de
las Metas Nacionales de un México Prospero y un México con Responsabilidad
Global, asi como de las estrategias transversales. De manera adicional, se
identifica su contribucion de manera concurrente en aquellos objetivos vy
estrategias, cuya responsabilidad corresponde a otras dependencias y entidades

de la Administracion Publica Federal.?®

Alineacidn de los objetivos sectoriales al PND 2013 — 2018

S 5 S— Objetivo
Meta Macional Objet:n:ctile IalI Meta Estrategla(s;n:le.;)i:;iiilm de la PRODEINMN
2013 - 2018
Mexico Prospero 4 F . Garantizar reglas claras 4. Promover una mayor
que ncentiven el desarrollo competencia en los mercados

y avanzar hacia una mejora
regulatoria integral.

nercadm interno

1. Desarrollar una poli

México Prospero 4.8. Desarrollar los sectores
estratégicos del pais. de fomento industria
innovacidn que prorm

México Prospero 4.8. Desarrollar los sectores

estrarégicos del pais.

social de

5. Incre entar las flujos
internacionales de comercio
on, asi comao el
acional de las

?® plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018, p.39, [En linea]. Disponible:
http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de Desarrollo _Innovador2013-2018.pdf. 29
de Marzo del 2015. 5:10 PM.



http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf
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Tal parece que pretenden “Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial” para que
favorezca la certeza juridica. El Objetivo institucional en primer lugar favorecera a
la certeza juridica. Los fundamentos necesarios para fortalecer el Sistema de
Propiedad Industrial es que haya certeza juridica y sea predecible la aplicacion de
las leyes, para que los ciudadanos tengan la seguridad de que la ley se hara
cumplir y que conozcan previamente los criterios bajo los cuales se aplicaré la ley.
En ese sentido, la certeza juridica implica que ninguna autoridad podra hacer
distinciones o dar un trato diferente atendiendo a cuestiones personales, politicas,
econdmicas, etc. A partir de la certeza juridica se asegurara que el resultado del
conocimiento serd protegido mediante la estructuracion de un cuerpo normativo
coherente que establezca reglas claras que incentiven al desarrollo del mercado
interno, brindando un clima adecuado para la vinculacion investigacion — inversion
— mercado. La revision del marco legal de Propiedad Industrial permitira contar
con herramientas juridicas adecuadas para afrontar los cambios que se presenten
en la regulacién de los derechos de Propiedad Industrial a nivel internacional,
incidiendo en la competitividad del mercado nacional y proporcionando mejores

condiciones a los titulares de derechos para proteger sus creaciones.?

Las Lineas de Accidn son las siguientes;

e Gestionar la actualizacién del marco normativo para fortalecer el Sistema
de Propiedad Industrial.

e Proponer adecuaciones al marco normativo conforme a las necesidades de
la economia del conocimiento.

e Facilitar y promover la proteccion de la Propiedad Industrial.

Cabe destacar, la cuestion de actualizar el marco normativo, ya que los preceptos
no son acorde a la realidad. Lo anterior no es algo nuevo en la legislacion

mexicana es evidente que la norma surge para atender las necesidades de la

Phttp://www.impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Proteqi
da%202013-2018.pdf, op. cit.



http://www.impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegida%202013-2018.pdf
http://www.impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegida%202013-2018.pdf
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sociedad y en tal caso de no ser asi la ley es innecesaria. Ademas resulta
importante en mi opinién la elaboracion de un Cédigo Federal para la Propiedad
Industrial y un Codigo Federal de Procedimiento para la Propiedad Industrial.

Es muy grande la responsabilidad y el reto de transformar la Ley de la Propiedad
Industrial en cddigos. Los legisladores deberdn observar la evolucion de la
Propiedad Industrial, por ello, con objeto de dar certeza juridica, es importante
considerar la creacion de Tribunales de Propiedad Industrial. Simplemente para
disuadir la ineficacia del IMPI y Tribunales Federales y Locales. Hoy por hoy es
una utopia los Tribunales de Propiedad Industrial en México, resulta practicamente
inalcanzable para el derecho mexicano pues, rebasa el sistema juridico alguno de

los factores son;

No existe disposicion del legislador.
Estéril retdrica en Propiedad Industrial.

La actitud de que existe el IMPI.

A

El discurso de que existe un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y mas especificamente ( Salas Especializadas en Materia de
Propiedad Intelectual ) que no exenta del problema.

5. La postura que existe Tribunales Federales y Locales que tutelan derechos

de Propiedad Industrial.

Al respecto considero que la certeza juridica que proclama el IMPlI como plan
institucional y la Secretaria de Economia es una figura juridica que no existe, es
imprescindible crear tribunales con jueces especializados en Propiedad Industrial,
por estas y otras razones es necesaria la autonomia del Derecho Intelectual del
resto. Un mecanismo recomendable para beneficio de los titulares de derecho,
para otorgarle al Derecho Intelectual un lugar propio ese deberia ser la finalidad
esencial para el Congreso de la Unién. Lo anterior implica certeza juridica en
Derechos Intelectuales entre otras cuestiones de constituir un sistema juridico

para la Propiedad Industrial.
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Se busca hoy ampliar la inversion extranjera por lo que se deduce que a largo

plazo desaparezca la industria nacional.

El dia 29 de agosto del 2014, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion (en lo
sucesivo DOF). Por decreto se cre60 medidas para combatir las practicas
desleales, decreto por el que instituye medidas para la productividad,
competitividad y combate de practicas de subvaluacion del sector calzado.
Medidas para incrementar la productividad y competitividad del sector calzado a
fin de impedir que sigan perjudicando a la industria nacional y al mismo tiempo
impacte en la recaudacién tributaria. Para prevenir y combatir la practica de
subvaluacion, ya que ademas de afectar la recaudacién tributaria al disminuir la
base gravable del impuesto general de importacion, se afecta el desempefio de la
industria nacional, propiciando la pérdida de empleos, lo que genera un bajo nivel
de inversion y fomenta el crecimiento de la economia informal. El Decreto que
entr6 en vigor el dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la

Federacion.?’

Estas medidas disfrazadas de politicas en Propiedad Intelectual tienen un fin
econOémico para recaudar ingresos para el Gobierno Federal, esta politica emplea
restricciones al libre flujo de bienes y servicios al imponer un arancel oculta su
principal objetivo de recolectar ingresos para la Administracion Federal instituido
en el articulo 131 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Este escenario de proteger la industria nacional y combinar politicas fiscales no
soluciona el verdadero problema, si fuera encaminadas a la proteccion de la
industria nacional se hubiere planteado no sélo al calzado, sino ademéas al ramo
textil, licores, tecnologia, artesanias, etc., la afectacion de los productos que

ingresan al mercado nacional son variados y aunque en gran medida el calzado se

*" Diario Oficial de la Federacion decreto de fecha 29 de agosto del 2014 [En linea]. Disponible:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358209&fecha=29/08/2014. 29 de Agosto del
2014 6:38 PM.



http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358209&fecha=29/08/2014

39

ha visto perjudicado también lo es que otros productos nacionales han retrocedido

en el mercado nacional.

La linea para frenar la pirateria, como estratégica se ha incrementado cateos y
operativos para la protecciéon de Derechos Intelectuales, se ha llevado a cabo el
Acuerdo Nacional Contra la Pirateria para recuperar el mercado interno objetivo
que no se ha logrado. Es comun ver al publico adquirir productos piratas o
mercancia de otra nacionalidad tal vez porque el mercado sélo se encuentra con
productos y marcas extranjeras., 0 por qué, los empresarios y los comerciantes

se valen de ellos para obtener ganancias.

Estas razones ha obligado al Estado a sefialar una politica en contra de la
pirateria para prevenir y sancionar el ilicito de comerciar con productos apdcrifos,
esta politica se trata de la aplicaciéon de medidas de cateos y operativos con el
objeto de reducir los indices de productos apdcrifos, es de interés publico observar

medidas adecuadas para la vigilancia de la Propiedad Industrial.

Las autoridades encargadas al combate de pirateria y falsificacion son;
Procuraduria General de la Republica, Comision Federal para la Proteccion Contra
Riesgos Sanitarios , Comisién Nacional de Seguridad, Servicio de Administracion

Tributaria y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La pirateria ha proliferado en México, no sélo eso es aceptado por los ciudadanos
por lo que es necesario comprender el fendmeno de la pirateria en México, se
debe a problemas econdmicos e ideoldgicos del pais, respecto a los problemas
economicos una de las razones son que: el mexicano tiene que pagar por un
producto original a un precio excesivo por lo que recurre a la pirateria, la realidad
de México es que el salario sirve para sobrevivir y eso a medio sobrevivir porque
es risorio el sueldo minimo, por lo que es dificil que pueda adquirir un producto
original, para evitar este conflicto se deben analizar la desigualdad econdmica

que existe en México. El problema ideologico se debe a que México es el pais de
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la ilegalidad, en donde las autoridades son corruptas por consiguiente, los

ciudadanos no respetan las leyes.

En cuanto al combate de pirateria sélo inicia por patrocinio de empresas, la
pirateria en México continla creciendo es una realidad innegable, es una

consecuencia de las empresas que lucran con la cultura, la ciencia y la tecnologia.

La pirateria representa una violacion al Derecho Intelectual, es un negocio
millonario. Ante la creciente oferta y demanda de productos falsificados y
pirateados, practicamente el mexicano prefiere comprar un producto de menor
calidad, por un precio accesible a su bolsillo, que un producto de mejor calidad
pero que es costoso y que no puede pagar el mexicano. En México no existe una
certificacion de los productos y servicios que se encuentra en el mercado, ademas
no existe una educacion y respeto a los derechos intelectuales como medida de

prevencion.

Los productos ilicitos representan un negocio fructuoso para organizaciones
delictuosas, por otra parte la mercancia apécrifa se encuentra en los lugares mas
comunes. Este problema, surge porque, es ineludible una investigacion eficiente
para desarticular organizaciones criminales infractoras de los derechos de
propiedad industrial. Para desmantelar un grupo criminal, se necesita de una
investigacion destinada a capturar organizaciones criminales que se dediquen a la
distribucién y comercializacion del producto. En México no utilizan técnicas de
investigacién, sarcasticamente la Fiscalia o la Unidad Especializada en
Investigacion de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial
realiza operativos pero detiene a los vendedores ambulantes, pero nunca detienen

a las organizaciones criminales que produce la pirateria.

La organizacion criminal se encuentra vinculada con varios funcionarios, la
comercializacion y distribucion de productos apocrifos es el modus operandi, es

una red de corrupciones para un negocio millonario. La anterior afirmacion es
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indiscutible por la forma que operan estas organizaciones, para cubrir estas
infracciones requieren de una proteccion tanto para distribuir como para
comercializar los productos apdcrifos, por asi decirlo la pirateria es una red de
corrupcion que dificilmente se acabara porque no existe una investigacion para

desmantelar esta red de corrupcion.

Un ejemplo de uso de técnicas de investigacion es la Fiscalia General de la
Nacion de Colombia que realiza trabajos de investigacion verbigracia la Fiscalia
General de la Nacion de Colombia desarticulo una banda que se dedicaba a la

fabricacion, distribucion y comercializacion de medicamentos adulterados.

La alteracion consistia en: medicamentos caducos, falsificacion de cajas y
etiquetas, la presentacion era modificada y eran suministradas por una funcionaria

del Instituto Departamental de Salud de Pasto.

CTI captura a organizacion ilegal traficante de medicamentos de alto costo

6 de diciembre de 2013 | 10:01 AM | Bogota.

El Grupo de Priorizacién de la Unidad Nacional de Delitos contra la Propiedad Intelectual y
las Telecomunicaciones desmantelé wuna organizacion criminal dedicada a Ia
comercializacién de medicamentos fraudulentos y falsificados para enfermedades de alto
costo como el céncer, VIH y tratamientos de recién nacidos. En los operativos fueron
capturadas 11 personas, entre ellas una funcionaria perteneciente al Instituto
Departamental de Salud de Pasto encargado de la comercializacion de los productos
adulterados.

De acuerdo con la investigacién la mercancia ingresaba desde Ecuador y Venezuela para
ser comercializada en Barranquilla, Cali, Pasto, Popayan y Bogota.

Asimismo se establecid que los medicamentos perdian su eficacia tras ser sometidos a
altas temperaturas al momento de transportarlos ilegalmente, lo que afecta su
composicion bioldgica.

De la misma manera modificaban la presentacidon de las cajas, rétulos y fechas de
vencimiento para ser vendidos a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
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Los allanamientos fueron hechos en quince inmuebles y alli encontraron mercancias por
valor de 425 millones de pesos.

Estas personas estan siendo investigadas como presuntos responsables de los delitos de
concierto para delinquir, corrupcion de medicamentos, usurpacién de derechos de
propiedad industrial y cohecho.

Se establecid que las medicinas ingresaban al pais clandestinamente desde Ecuador y
Venezuela y su presentacion era modificada (cajas, rotulos y fechas de vencimiento).

Las medicinas eran suministradas a los usuarios del sistema de general de salud a través
de distribuidores.

A cinco de los capturados se les impuso medida de aseguramiento consistente en
detencion preventiva en establecimiento carcelario y a los demds se les concedio
detencién domiciliaria.”®

La Fiscalia de Colombia no despliega un operativo a puestitos ambulantes, sino
gue va directamente a quién fabrica y claro a las organizaciones delictuosas a
diferencia de la fiscalia de México que por un vendedor ambulante realiza
operativos, pero no desmantela organizaciones criminales mucho menos detiene a
funcionarios corruptos que participan en la actividad de la pirateria, es decir,
Colombia va directamente al problema y lo ataca e impide la fabricacién,
distribucién, y evita su comercializacion y México Unicamente espera evitar su

comercializacion pero no evita su distribucion y fabricacion.

La agenda publica en Propiedad Industrial exige la transformacion en la politica
publica, amplia iniciativas que engendre mejoras en el Derecho de Propiedad
Industrial. El desafio, entonces es construir un modelo de justicia en materia de
Propiedad Intelectual, con un lenguaje técnico apropiado, la relacion compleja que
existe entre la técnica y la justicia ha mantenido un modelo de justicia con metas

ilusorias de defensa.

8 En linea]. Disponible: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cti-captura-a-organizacion-
ileqal-traficante-de-medicamentos-de-alto-costo/ 18 de Julio del 2015. 4:22 PM.



http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cti-captura-a-organizacion-ilegal-traficante-de-medicamentos-de-alto-costo/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cti-captura-a-organizacion-ilegal-traficante-de-medicamentos-de-alto-costo/
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El Estado mexicano en construccidn, no cuenta con una cultura de politicas
orientadas para la Propiedad Industrial, por lo que la tarea que se propone como
consecuencia de las metas preestablecidas es precisamente esta vision de invertir
en el Derecho Intelectual, orientada a una consolidacién de justicia para resolver

conflictos en la materia intelectual.

Finalmente con respecto a la politica, es una tarea indispensable del Estado
intervenir en lo que respeta al porcentaje a la ciencia y educaciéon, asimismo a la
intervencion de sufragar a los cientificos y técnico ya que en México por la falta de
apoyo existe fugas de cerebro y las patentes terminan en manos de empresas
extranjeras o de extranjeros, ademas es urgente profesionalizar a las autoridades

en Propiedad Intelectual.

México es un lugar de creatividad y de genios incomprendidos, los estudiantes
muestran entusiasmo por la tecnologia y la innovacién, pero el Estado mexicano
no cuenta con politicas publicas para la Propiedad Intelectual y no alienta a los
estudiantes ni con programa de ensefianza en instituciones educativas. En tanto
que la Propiedad Industrial con mucha frecuencia los estudiantes que triunfan en
los concursos no cuentan con un estimulo para desarrollar su investigacion y

comercializar su invencion

Los Estados de alguna manera al inmiscuirse en los avances tecnolégicos, con el
pretexto de tratar de evitar y reducir incidencias guerras, que perturbe la paz, es
decir coloca en la balanza un derecho de proteccion colectiva, frente un derecho
natural como lo es el Derecho de la Propiedad Intelectual, terminan por proteger
al derecho colectivo. Con la excusa de la seguridad para la sociedad limita...

aportaciones cientificas y tecnolégicas el Estado.

El dilema es...desarrollo cientifico y tecnoldgico o... seguridad colectiva,
desafortunadamente la limitacion e intervencién del Estado provoca escaso

desarrollo cientifico y tecnologico.



44

1.6. Escenario Cientifico y Tecnoldgico en México.

México depende de la tecnologia extranjera, al no existir una politica clara y
enfocada a formar tecnologia mexicana y la escasa inversion a la investigacion

cientifica y tecnolégica nacional. El avance cientifico depende de varios factores

entre los cuales son:

e Politicas de Desarrollo Cientifico y Tecnolégico.
¢ Inversion en la Ciencia y la Tecnologia.

e Formacion de Cientificos y Técnicos en México.

El indice Mundial de Innovacién 2015, ofrece un panorama del estado de

innovacién del mundo, muestra claramente el lugar que ocupa México. %°
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En América Latina se encuentra en primer lugar Chile, segundo lugar Costa Rica y

en el tercer lugar México y en el ranquin mundial México ocupa el lugar 57.

Para el gobierno Mexicano es mas facil comprar tecnologia extranjera que
incentivar el desarrollo tecnologico, pero a la larga los costos llegan a ser
excesivos. Los datos comparativos entre distintos paises hace posible construir
indicadores que se observa entre patentes y modelos de utilidad solicitadas por

nacionales el escenario de la ciencia y tecnologia en México es insuficiente.

Las cifras que indica el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial, son cifras
de 1993 de Enero a septiembre del 2014. Se observa que México en 1993
otorgd 343 patentes y para el 2014 se redujo a 233 patentes. *

8,098 131

9,857 199

9,629 213

11,485 245

10,343 302

En la siguiente tabla se observa que en México en 1993 se le concedi6 74
modelos de utilidad y para el 2014 se extendié a 118 certificados de modelos de

utilidad.®!

%0 IMPI en cifras 2015. [En linea]. Disponible:
gllttp://www.impi.qob.mx/OuienesSomos/Paqinas/lMPICifras.aspx ,4 de Marzo del 2015.8:25 PM.
{dem.



http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICifras.aspx
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Los mexicanos prefieren explorar los modelos de utilidad, que el de las patentes,
alguna de las razones sefalan que, para el otorgamiento de las patentes el tiempo
del analisis es extenso asimismo, los costos para una patente son excesivos por lo
que optan por los modelos de utilidad, otra de las razones son que el tiempo del
analisis para otorgar los certificados es mas corto y aunque la proteccion es muy
breve resulta mas fructifero a la larga.

Es asi que, en México el escenario en la ciencia y tecnologia es pobre sélo las
universidades son las Unicas que de alguna manera contribuyen a realizar

investigaciones cientificas y tecnolégicas.

1.7. Tutela Efectiva en Propiedad Industrial.

Los litigios de Propiedad Industrial se ventilan ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en Tribunales Federales y Locales, es decir es un
procedimiento administrativo y judicial debido a que tiene proteccion Federal.
Desde esta perspectiva se podria decir que la tutela existe para la Propiedad
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Industrial, pero la garantia de la tutela judicial y administrativa debe ser eficiente y

efectiva.

La tutela efectiva se refiere a una prerrogativa que tiene un sujeto al acudir a
tribunales a defender sus pretensiones, lamentablemente el sistema de justicia
que existe para la Propiedad Industrial muestra que el proceso administrativo se
prolonga demasiado y la proteccion del Juez de Distrito en los delitos federales es

escasa por la falta de pericia en Propiedad Intelectual.

El derecho a la tutela judicial efectiva no solo se limita a garantizar un teorico
acceso de los ciudadanos a la jurisdiccién sino que exige también en medida de lo
posible impedir las consecuencias perjudiciales de la demora en la tramitacién de
los procesos.** Este principio se encuentra consagrado en el articulo 17 de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Rafael Martinez cita a Luis Bazdresch que expone que “la garantia del Derecho
Humano es la seguridad juridica que protege esencialmente la dignidad humana
y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y civicos de los particulares
en sus relaciones con la autoridad, como compendio o resumen de las principales

garantias...”®

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sefalado que se debe entender por
tutela efectiva los presupuestos y criterios de admisibilidad, de caracter judicial.

Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia.

“Epoca: Décima Epoca
Registro: 2009343
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

%2 PADROS RAMIRO, Simén, La Tutela Cautelar_en la Jurisdiccién Administrativa, LexisNexis
Argentina S.A., Argentina, 2005, p.75.
* MARTINEZ MORALES, Rafael, Garantias Constitucionales, lures, México, 2007, p. 60.
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion
Libro 19, Junio de 2015, Tomo Il

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1.30.C.79 K (10a.)

Pagina: 2470

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES

CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primer
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, puede definirse como el derecho
publico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a
plantear una pretensién o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso
en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretension o la defensa vy,
en su caso, se ejecute esa decisidon. Asimismo, la propia Primera Sala establecié que el
derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien
definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a
la jurisdiccién, que parte del derecho de accién como una especie del de peticidn dirigido
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una
judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la ultima actuacion y a la que
corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al
juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la
sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en especifico, a la etapa judicial, el
articulo 14, segundo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como parte sustancial de
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas
formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la

afectacién o modificacion juridica que puede provocar el acto de autoridad y que son (1) la
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notificacién del inicio del procedimiento; (ll) la oportunidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que se finque la defensa; (l1l) la oportunidad de alegar; (IV) una resolucién que
dirima las cuestiones debatidas; vy, (V) la posibilidad de impugnar dicha resolucion. Ahora
bien, cada una de esas etapas y sus correlativos derechos también estan relacionados con
una cualidad del juzgador. La primera cualidad (etapa previa al juicio), es la flexibilidad,
conforme a la cual, toda traba debida a un aspecto de indole formal o a cualquier otra
circunstancia que no esté justificada y que ocasione una consecuencia desproporcionada
debera ser removida a efecto de que se dé curso al planteamiento y las partes encuentren
una solucién juridica a sus problemas. Conforme a esta cualidad, los juzgadores deben
distinguir entre norma rigida y norma flexible, y no supeditar la admisién de demandas o
recursos al cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, que en el mejor
de los casos vulneran la prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son verdaderos
intentos para evitar el conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, vinculada al
juicio, es decir, a la segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la admisién de la
demanda hasta el dictado de la sentencia, donde como se indicd, deben respetarse las
citadas formalidades esenciales que conforman el debido proceso, es la sensibilidad, pues
el juzgador, sin dejar de ser imparcial, debe ser empatico y comprender a la luz de los
hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor y qué es lo que al respecto expresa el
demandado, es decir, entender en su justa dimensidn el problema juridico cuya solucién
se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en
los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible
y necesario para conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposicion del
procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente motivacién y fundamentacion para
no sélo cumplir con su funcién, sino convencer a las partes de la justicia del fallo y evitar
en esa medida, la dilacion que supondria la revisién de la sentencia. Con base en esa
sensibilidad, debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones practicas
y no decidir los juicios de manera formal y dogmatica bajo la presion de las partes, de la
estadistica judicial o del rezago institucional, heredado unas veces, creado otras. La ultima

cualidad que debe tener el juzgador, vinculada a la tercera etapa del derecho de acceso a
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la justicia, de ejecucién eficaz de la sentencia, es la severidad, pues agotado el proceso,
declarado el derecho (concluida la jurisdiccidn) y convertida la sentencia de condena en
cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, debe ser enérgico, de ser necesario,
frente a su eventual contradiccidn por terceros. En efecto, el juzgador debe ser celoso de
su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecucién de sentencia es un tema de orden
publico), todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecucién,
pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se
reconozcan o declaren no serian otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin
alcance practico ni efectividad alguna. El juzgador debe entender que el debido proceso
no aplica a la ejecucién con la misma intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue
declarado; que la ejecucion de la sentencia en sus términos es la regla y no la excepcién;
gue la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, en
esa medida, que todas las actuaciones del condenado que no abonen a materializar su
contenido, deben considerarse sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser
analizadas con suma cautela y desestimadas de plano cuando sea evidente que su Unico
propdsito es incumplir el fallo y, por ultimo, que la normativa le provee de recursos

juridicos suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, asi sea coactivamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 473/2014. Javier Héctor Benitez Vazquez. 2 de octubre de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Victor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Ivan

Gonzalez Camacho.

Esta tesis se publicé el viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial

de la Federacion.”

La tutela judicial se encuentra instituida en “La Convencion Americana Sobre los
Derechos Humanos” en su articulo 25 por lo que reproduciré este articulo a

continuacion:
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Articulo 25. Proteccién Judicial.

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rdpido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion, la ley o la presente
Convencion, aun cuando tal violacidn sea cometida por personas que actlen en ejercicio
de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidira sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisidon en que

se haya estimado procedente el recurso.”

Para que la tutela judicial, como derecho fundamental, sea algo mas que una
especulacién y adquiera consistencia juridica es necesario contar con un sustrato

normativo constitucional que presente, fundamentalmente dos caracteristicas:>*

1) EIl reconocimiento del derecho a la tutela judicial con un contenido que
suponga una limitacién sustancial a la libertad del legislador en el momento
en que dicta las leyes ordinarias que establecen requisitos para el ejercicio

de aquel derecho.

2) La prevencion de medios especificos de proteccion del contenido con el
gue el derecho a la tutela judicial aparezca constitucionalmente reconocido,
de modo que sea posible hacerlo prevalecer frente a las normas e incluso,

frente actos juridicos que pudiera desconocerlos.

% ORTELLS RAMOS, Manuel, et al.,_Introduccién al Derecho Procesal, Aranzadi, Espafia, 2010,
pp. 250 y 251.
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La naturaleza del Derecho de Propiedad Industrial se ha presumido como un
Derecho Administrativo pero es un error, ya que es un Derecho Privado, si bien es
cierto que interviene una autoridad administrativa en este caso el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, no puede quedar en el ambito administrativo,
la esfera de protecciéon ha sido diversa y a la vez incierta. Los litigios de Propiedad
Industrial asumen diversas jurisdicciones para resolver las controversias
suscitadas en Propiedad Intelectual asi pues, es un régimen juridico que necesita
del Poder Judicial para poder aplicar sanciones y otorgar prerrogativas en la

materia.

Si la pretension procesal es entendida como la declaracion de la voluntad a traves
de la cual se solicita una actuaciéon de un organo jurisdiccional frente a persona
determinada, y la pretension de la tutela juridica es entendida como el poder exigir
del Estado la realizacién de un prestacion positiva... el fin de la pretension de la
tutela es obtener el medio adecuado (proceso) para la satisfaccion de la
pretension procesal, mientras que el fin de la pretensidbn procesal es la

sentencia.®

Las definiciones que a continuacion transcribiré son del Diccionario General de la
Lengua Espafiola y sirven de argumento para la definicidbn que proporcionare mas

adelante;

El Diccionario General de la Lengua Espafiola define a la Tutela como proteccion,

defensa y custodia de alguien o algo. *°

Ahora bien, Efectiva es el adjetivo que produce el efecto esperado, que va bien
para determinada cosa. Que es verdadero y valido, que cuenta en realidad.’

** GUIMARAES RIBEIRO, Darci, La Pretensién Procesal y la Tutela Judicial Efectiva hacia una
Teoria Procesal del Derecho, J,M.Bosch, Barcelona, 2004,p.200.

% Diccionario General de la Lengua Espafiola, Larousse, Barcelona, 20086, p.1915.

¥ Ibidem, p.697.
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Se endiente a la Eficiencia como la capacidad para producir el efecto esperado,

que va bien para determinada cosa.*®

Asimismo Eficaz, como el adjetivo que produce el efecto deseado o de ir bien
para determinada cosa. ETIM. Préstamo (s.XV) del latin efficax, efficacis “que

hace”, que produce éxito, derivado del facere “hacer”.*

Por lo que respecta a la Eficiencia, es la capacidad para realizar o cumplir
adecuadamente una funcion. Por ultimo Eficiente adjetivo que realiza o cumple un

trabajo o funcion a la perfeccion.*

Los términos anteriores se desprende principalmente los siguientes elementos: la
naturaleza de la tutela es la proteccion, defensa y salvaguarda de los derechos
intelectuales. Ahora bien en lo que respecta la efectividad se refiere a la
formacién de mecanismo para la Propiedad Industrial. Por consiguiente la tutela
efectiva son los mecanismos de justicia y deben ser creados para la Propiedad
Industrial, teniendo en cuenta que los actuales mecanismos de justicia son
nefastos y no protegen derechos intelectuales, a raiz de este analisis debe
fomentarse la tutela efectiva y la eficacia para los derechos intelectuales porque
los mecanismos de justicia existentes no protege adecuadamente los derechos

intelectuales.

En medida en que el titular de derecho obtenga una proteccién cierta y no una
proteccion incierta gozara de tutela efectiva de lo contrario sera ilusoria la
proteccion, en mi opinion deberia ser congruente la legislacion en Propiedad
Industrial con un mecanismo de justicia judicial para los titulares de derechos

intelectuales.

* Ibidem, p.698.
%9 Idem.
0 jdem.
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CAPITULO 2.
ANALISIS DE LA NORMA JURIDICA Y LA PROTECCION NACIONAL E
INTERNACIONAL.

El presente capitulo sera reservado para analizar la proteccion Nacional e
Internacional, respeto a la norma juridica ofrece una gama de proteccion tanto
Nacional como Internacional, es pues notaria la tendencia que existe sobre la
proteccion excesiva para la Propiedad Industrial, pero eso no significa que la
proteccion sea efectiva, ya que, permite la norma juridica de acuerdo a su propia
estructura aduefnarse de derechos ajenos en gran medida se debe a la politica de

relaciones internacionales y a la diplomacia mexicana.

Por otra parte, sera obligado mencionar las instituciones juridicas, administrativas
nacionales e internacionales que resguardan los Derechos de Propiedad
Intelectual. Posteriormente es preciso detallar los Tratados Internacionales

destinados para la proteccién de la Propiedad Industrial.

2.1. Articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

El articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos sefala

en su parrafo décimo que:

“Articulo 28..Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la producciéon de sus obras y los que para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de

alguna mejora.”

De tal manera que la actividad inventiva de aplicacion industrial, la constitucion
seflala que no es monopolio los privilegios otorgados por el Estado, es

fundamental en este sentido explicar que es el monopolio.
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MONOPOLIO. | (del latin monopolium, y este a su vez del griego mono=uno,
polein=vender.) Aprovechamiento exclusivo de alguna industria 0 comercio, o bien
provenga de un privilegio, bien de otra causa cualquiera. Convenio hecho entre

mercaderes de vender los géneros a un determinado precio.**
Rafael De Pina Vara clasifica en tres clases de monopolio;

e Monopolio como atribucién conferida por la Ley.
e Monopolio de Hecho.

e Monopolio de la Accion Penal.

La atribucién conferida por la via legal a una persona (fisica o moral) del ejercicio
de una determinada actividad (econ6mica, comercial, etc.,), colocandola fuera del

campo de la libre concurrencia.*?

El monopolio de hecho es la concentracién o acaparamiento industrial o comercial
y toda situacién deliberadamente creada que permite a una o0 varias personas
determinadas imponer los precios de los articulos o las cuotas de los servicios,
con perjuicio del publico en general o de alguna clase social (art.3° de la ley de

Monopolio).*?

Monopolio de la accién penal atribuciébn de su ejercicio de forma exclusiva, al
Ministerio Publico.*

El legislador no se ha preocupado aun de hacer un reconocimiento a la Propiedad
Industrial, se concibe a la Propiedad Intelectual que no es monopolio. Es una

clase de excepcion a la regla.

“INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, Diccionario Juridico Mexicano, Tomo I-O,
Décimo tercera edicién, PorrGa, México, 1999, p.2151.

“2 DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Novena edicién aumentada y corregida, Porruda,
México, 1980, p. 346.

3 jdem.

* idem.
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Hechas estas observaciones, a pesar que la Constitucidon expresa que no es un
monopolio la Propiedad Industrial, no indica si es un derecho, sélo sefiala que es
un privilegio de manera que lo Unico que se considera como garantia

constitucional es qué no es monopolio.

2.2. Ley de la Propiedad Industrial.

Materialmente la ley es una norma abstracta, general imperativa, creadora de
situaciones juridicas generales, de mandos obligatorios, y en ningun caso de

situaciones juridicas concretas.*

La Ley de Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 2 de agosto de 1994 y entro en vigor 1° de octubre de 1994 en el sexenio de

Carlos Salinas de Gortari.

Dicha ley regula, en general, las mas modernas actividades industriales y
comerciales que se desarrollan en el mundo actual, detallando funciones,
procedimientos y actividades para evitar los problemas incluso internacionales que
pueden generarse, pues todas estas actividades implican intereses econdémicos a
veces muy importantes.*°

Los antecedentes de la Ley de Propiedad Industrial.*’

e Ley sobre el derecho de la propiedad de los inventores o perfeccionadores
de algun ramo de la industria 7 de mayo de 1832.
e Hasta 1889 en que, bajo el gobierno de Porfirio Diaz, comienza a legislarse

con sentido técnico sobre la materia el régimen de Diaz alent6 siempre una

“*SANCHEZ GOMEZ, Narciso, Primer Curso de Derecho Administrativo, Porriia, México, 1998,
p.106.

“ MENDOZA BREMAUNTZ, Emma, (coord.)et al, Derecho Econdmico, lure, México, 2009, p. 383.
47 CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial,
Cardenas, Segunda edicion, México, 2000, pp.33 y 38.




57

marcada idea del desarrollo industrial y comercial de Meéxico, inspirado
seguramente en las ideas europeas.

El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la Ley
de Marcas de Fabricas del 28 de noviembre de 1889. Puede advertirse la
influencia francesa en este ordenamiento.

La ley de patentes de invencion de 25 de agosto 1903 muestra
avance...refleja la influencia internacional de la revision 1900 hecha en
Bruselas.

Se expide la ley de 1928 leyes de patentes de invencion y de marcas y de
avisos y nombres comerciales, del 27 de julio de 1928, una calca de la ley
de 1903 se instituye un procedimiento de revocacion de las resoluciones
administrativas, y se disponia normas para un procedimiento judicial civil
ante tribunales federales. El reglamento publicado un mes mas tarde, era
bastante minucioso, y completaba la ley, cubriendo algunas deficiencias
normativas. Ambos ordenamientos de 1928 recogian mas o menos
avances ocurridos hasta entonces en el mundo en esta clase de propiedad,
manifiesto en la Convencién de la Unién de Paris de 1883, e incorporaba
las novedades de la revision de Washington de 1911, y de las de la revision
de la Haya, de 1925, aun no ratificadas por México.

Ley de la Propiedad Industrial de 1943 como dispositivo legal muy
moderno, que concede una proteccion amplia a los titulares de derechos.
Esta influida por la revision de Londres, hecha en 1934 al Convenio de la
Union de Paris. Fue un instrumento Gtil a lo largo de sus 33 afios de
vigencia.

La Ley de Invencion y Marcas del 9 de febrero de 1976 responde a una
serie de medidas econémicas emprendidas por el ejecutivo en esa época
el leguaje de Cartagena, sobre todo la decision No. 24 (diciembre de 1970),
y la decision 85 de la comision del acuerdo de Cartagena denominada
reglamento para la ampliacion de la Normas de propiedad Industrial
representa un antecedente de algunos de los aspectos significativos de la

nueva ley.



58

e Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 25 de junio de
1991 ( DOF de 27 de junio de 1991), reformada en 1994 ( DOF 2 de agosto
de 1994). El nuevo texto entré en vigor a partir del 1 de octubre de 1994,
con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial. En lo sucesivo se

designaré esta obra con las siglas LP1.*®

Como se ha expuesto desde la primera ley hasta la vigente ha sido una réplica e
inspirada en leyes extranjeras y Tratados Internacionales, se entiende por
consecuencia que los textos juridicos son propiamente recopilaciones aplicadas a

la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin duda se ha forjado una regulacidbn que acoge leyes extranjeras, se ha
adoptado un enfoque que concibe al Derecho Intelectual como manifestaciones
econOmicas que el Estado supervisa, autoriza y concede derechos exclusivos. El
jurista mexicano subyace de una preocupacion econdmica y deja de lado el rostro

intelectual.

2.2.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto reglamentar la
Ley de la Propiedad Industrial en su aplicacion e interpretacion art. 1. Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo RLPI). Publicado por el
presidente Carlos Salinas de Gortari en el Diario Oficial de la Federacion, el 23 de
noviembre de 1994, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere el
articulo 89, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los articulos 27 y 34 de la Ley Organica de la Administracion

Publica Federal.

El Reglamento es una norma o conjunto de normas juridicas de caracter abstracto

e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que

“*RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, McCGRAW-HILL, México, 1998, p.7.
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tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder

Legislativo.*®

En efecto el Reglamento es un ordenamiento juridico que queda reservado
exclusivamente para la interpretacion de la Ley de la Propiedad Industrial y tiene
como destino servir como instrumento procedimental. Pero la interrogante es si
este reglamento en calidad de cédigo procedimental determina hipotesis juridicas
en Propiedad Industrial o s6lo es para efectos de aclarar la interpretacion de la

Ley de la Propiedad Industrial.
2.2.2. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Se trata de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 4 de agosto de

1994, pero que entr6 en vigor hasta el 1°de junio del 1995.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) regula la actuacion de la
Administracion Publica Federal en relacidbn con los gobernados, mediante un
procedimiento tipo, al cual deba ajustarse los procedimientos administrativos en
las diversas leyes administrativas, con el propdsito de asegurar un minimo de
unidad y homogeneidad de principios procedimentales administrativos, para lograr

con ello la justicia administrativa. *°

Esta ley no solo se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la
administracion publica centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales en los que México sea parte, sino también a los Organismos
Descentralizados de la Administracion Publica Paraestatal, entre otros el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto a sus actos de autoridad, a los

servicios que el Estado presta de manera exclusiva...**

9 FRAGA Gabino, Derecho Administrativo, Porrtia, México, 2000, p.104.

*® NAVA NEGRETE, Justo, Tratados Sobre Derecho de Marcas, Segunda edicién, Porria, México,
2012, p.198.

*! idem.
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La Ley Federal de Procedimiento Administrativo contiene las facultades
reservadas para las autoridades administrativas y garantiza la legalidad de las
actuaciones de estas sobre los particulares.

2.3. Marco Regulatorio Afines de la Propiedad Industrial.

El derecho guarda un orden juridico. Es por ello que, condiciona al particular a
cefirse a una regulacion como marco legal, el marco juridico de la Propiedad
Industrial es la Ley de la Propiedad Industrial, pero guarda relacion con otras
leyes. Bajo la influencia de estas leyes produce y permite perfeccionar la Ley de
la Propiedad Industrial, y ampliar la proteccion que engendra el Derecho
Intelectual y para lograr estos fines, las leyes que no son de Propiedad Intelectual
pero, produce el derecho encomendado Yy son susceptibles a la interpretacion de
la propia Ley de la Propiedad Industrial por disposicion de la misma es un derecho
afin. La Ley de la Propiedad Industrial es de naturaleza administrativa, pero las
leyes afines son diversas, no constituye por lo tanto, que las leyes sean de la
misma naturaleza, lo que refleja que para cumplir con la exigencia se ha adoptado

un orden juridico distinto para que la proteccién sea plena.

La Ley de la Propiedad Industrial, carece de coercibilidad, de ejecucién en su
aplicaciéon y la ineficacia de la ley puede revestir con otras leyes para producir
fuerza para el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Industrial. Por el contrario
sin estas leyes afines es ineficaz ley de la materia para proteger Derechos

Intelectuales. Las leyes que se integran a la proteccion en derechos Industrial son:

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.- En nuestro pais la
norma fundamental es la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
por orden de jerarquia es la norma suprema y la importancia que tiene en la
Propiedad Industrial es qué sefala los parametros para la intervencion del Estado,
determina los limites de las facultades del Congreso de la Unién y del Presidente

de la Republica.



61

Ley Federal del Derecho de Autor.- Por disposicion de la Ley Federal del
Derecho de Autor en los articulos 231 al 236 y en el Reglamento de la Ley Federal
del Derecho de Autor en los articulos 1, 11 y 174 a la 184, faculta al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para determinar, calificar y sancionar las
Infracciones en materia Comercial, atribuciones conferidas por disposicion legal
ello obedecen a que las Infracciones en materia Comercial son violaciones de

Derechos de Autor con fines de lucro.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es de aplicacion supletoria la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues su articulo 1° y 2°, instituye
que dicho ordenamiento se aplicard supletoriamente a las diversas leyes
administrativas. Ello obedece a que la citada Ley de la Propiedad Industrial es
una ley administrativa y el IMPl es una autoridad administrativa, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad que dirime controversias en
Propiedad Industrial, es decir “es la autoridad materialmente jurisdiccional para
resolver controversias en Propiedad Industrial”’, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo es la norma instituida para los actos administrativos y suple las

deficiencias de la Ley de la Propiedad Industrial.

Codigo Federal de Procedimientos Civiles.- Procede la aplicacion supletoria del
Caodigo Federal de Procedimientos Civiles en la emision de los actos previstos en
la Ley de la Propiedad Industrial, mencionado en el articulo 187 de la Ley
Propiedad Industrial.

Codigo Federal de Procedimientos Penales.- Este Codigo sigue vigente en
algunas partes del territorio hasta junio del 2016, México transita bajo el Cadigo
Nacional de Procedimientos Penales y el Coédigo Federal de Procedimientos
Penales converge ambas leyes en el territorio nacional. Al respecto el Cédigo
Federal de Procedimientos Penales enuncia en su articulo 194 que la Propiedad
Industrial es un delito grave particularmente los delitos previstos en la Ley de la

Propiedad Industrial en el articulo 223, fracciones Il y IlI.
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El Codigo Nacional de Procedimientos Penales.- Este Coédigo sera de
aplicacion nacional en todo el territorio mexicano y entrara de manera gradual en
todo el territorio mexicano, procede su aplicacion en Propiedad Intelectual cuando

se trate de transgresiones a Derechos Intelectuales.

Cdédigo Penal Federal.- Por disposicion de la Ley de la Propiedad Industrial en los
articulos 225 y 226, nace la facultad el ejercicio de iniciar acciones penales en
contra de violaciones de Derechos de Autor y Propiedad Industrial. En ese sentido
el Codigo Penal Federal en su articulo 242 condena la falsificacion de marcas. De
la misma manera el Caodigo Penal Federal en los articulos 424 al 429 posee un

capitulo de delitos en Materia de Derechos de Autor.

Codigo de Comercio.- La aplicacion supletoria procede cuando se refiera a
controversias mercantiles que surjan entre particulares y que afecten sélo
intereses particulares, podran conocer a eleccion del actor, los tribunales del orden
comun... de conformidad con lo sefialado en el articulo 227 de la Ley de la
Propiedad Industrial, simultdneamente el articulo 6 bis del Cddigo de Comercio
sostiene que en materia de industria se abstendrdn de realizar actos de
competencia desleal. Conjuntamente indica que las acciones civiles producto de
actos de competencia desleal, sélo podran iniciarse cuando se haya obtenido un

pronunciamiento firme en la via administrativa, si ésta es aplicable.

Ley Federal del Trabajo.- Esta determinado en la Ley de la Propiedad Industrial
en el articulo 14 que la personas que estén sujetas a una relacién de trabajo, les
sera aplicable lo dispuesto en el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo. Asi las
cosas, el inventor que realice una investigacion para una empresa le corresponde
al patron los derechos por la invencion efectuada se encuentra determinado en el

articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo que le confiere los siguientes derechos:

“I. El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la invencion;

Il. El derecho a la explotacién de la patente corresponderan al patrén.
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lll. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendra derecho a
una compensacion complementaria, que se fijard por convenio de las partes o por la
Junta de Conciliacién y Arbitraje y;

[ll. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencidn corresponderd a la persona o
personas que la realizaron, pero el patrén tendrd un derecho preferente, en igualdad de
circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencién y de las

correspondientes patentes.”

Ley Aduanera.- El Derecho Aduanero, estudia el conjunto de normas que regula
la entrada y salida de mercancias que circula dentro de un pais por lo que para
proteger la Propiedad Intelectual aplica restricciones a la libre circulacién, la Ley
Federal del Derecho de Autor en su articulo 235 en relacion a la suspension de
libre circulacibn de mercancia faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial a emitir una resolucion, en términos de la Ley Aduanera. Tratandose de
mercancias de procedencia extranjera por presuntas violaciones y con el objeto de
una resolucion de suspension de libre circulacién emitida por la autoridad
administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las
autoridades aduaneras procederan a retener dichas mercancias y a ponerlas a
disposicion de la autoridad competente en el almacén que la autoridad sefiale para
tales efectos. (Arts.148 y 149 de la L.A).

Por consiguiente se traduce el marco regulativo afin, como la norma que suple la
deficiencia de la Ley de la Propiedad Industrial, finalmente el orden de prelacién

de normas para la Propiedad Industrial, es el que a continuacion aparece:

CPEUM
Art. 28

Com >
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2.4. Proteccion Nacional en Propiedad Industrial.

En el caso de México, la proteccion de la Propiedad Industrial es mediante
Procedimientos Administrativos y Procesos Judiciales. Una premisa por
consiguiente seria que la Propiedad Industrial tiene una proteccion amplia a fin de
aclarar esta premisa que por si misma no es real, si bien la proteccion para la
Propiedad Industrial efectivamente es amplia jpero no efectiva! y reforzaré lo dicho

con el siguiente argumento;

La proteccion judicial se encuentra condicionada este argumento se debe a la

norma juridica.

Al respecto la Ley de la Propiedad Industrial tiene limitantes para accionar al
organo judicial y condiciona en algunos casos a los sujetos de derechos e incluso
circunscribe al IMPI facultades sobre aspectos de Declaracion Administrativa de
Nulidad, Cancelacion, Caducidad, Infracciones en materia Comercia e Infracciones
Administrativas y Declaratoria de Marca Famosa y Notoriamente Conocida. A la

|6gica juridica se volvié anacrénico y obsoleto el Derecho de Propiedad Industrial.

En mi opinién, esto se debe al IMPI, acarrea problemas ya que no satisface como
instancia administrativa porque no se puede ser juez y parte. Resulta inexacto la
intervencion del Ejecutivo en la Propiedad Intelectual, ciertamente esto es
peligroso, impera criterios econémicos, desde luego, antes que el aspecto
intelectual. Desafortunadamente, los mecanismos de proteccion provocan un

detrimento para los autores, inventores y otros.

La Propiedad Industrial, subyace entre Procedimientos Administrativos y

Procesos Judiciales, esto se traduce en la falta de una instancia légica.

Por si fuera poco, se establecié un bloque de normas para abordar la proteccion

para la Propiedad Industrial, porque la Ley de la Propiedad Industrial no esgrime
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procesos, Unicamente procedimientos y con el objetivo de asegurar la proteccion
intelectual se crearon Salas Especializadas en Materia de Propiedad Intelectual en
México, sin importar a qué tipo derecho pertenece la Propiedad Intelectual, sin
duda, la falta de un régimen claro para la Propiedad Intelectual condend a la
Propiedad Industrial y al Derecho de Autor a padecer de mecanismos
administrativos. Tradicionalmente se asocia a la Propiedad Intelectual a un
Derecho Administrativo, por el simple hecho que el Estado otorga derechos
exclusivos, ello se hace evidente con la creacion de esta Sala. En mi opinion el
Derecho Intelectual es un derecho privado, cuya naturaleza es evidente. La
inexactitud de la naturaleza especifica y juridica que entrafia la Propiedad
Industrial produce defectos para una proteccion judicial.

Por esto y otras razones no le corresponde un tribunal contencioso los litigios de
Propiedad Intelectual, en tanto, se trate entre particulares, México no ofrece, una
minima proteccion juridica y debido proceso para la Propiedad Industrial y el

Derechos de Autor.

Lo anterior porque existe un patrén en la norma juridica para que el Estado y mas
especificamente el Ejecutivo sea quien conozca y atienda este derecho quien a
su vez delega esta funcion al IMPI una prerrogativa que requiere de la intervencién
del Estado como una concesion legislativa. La intervencién del Estado en la
Propiedad Intelectual ha sido contundente para que el Derecho Intelectual se

encuentre hoy en un estado paralizado que no avanza hacia ningun lugar.

Es justamente en el plano institucional en el cual se encuentra un control
administrativo que es por parte del IMPI, los procedimientos ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial son un sistema de proteccion administrativo
de alli que sean efectivo es de observarse, en medida que los mecanismos de
proteccion defiendan los derechos de los propietarios sera efectiva la tutela para la
Propiedad Industrial, esto conlleva a la necesidad de estudiar los procedimientos

administrativos que mas adelante se analizara.
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Desde el momento y al establecer que la Propiedad Intelectual es un Derecho
Natural, como resultado del esfuerzo del intelecto del ser humano como principio
natural asequible a lo que podriamos llamar imprescindible que con justo derecho
tiene el inventor o el innovador como una cualidad que se adquiere de tal manera
gue al desarrollarse se ve entorpecida por el alcance de los controles y la
intervencién del Estado se aprisiona en ideologias de salvaguarda y vigilancia del
desarrollo tecnoldgico y cientifico. Mientras, exista un ambiente de peligro por el
desarrollo cientifico el compromiso de los Estados es evitar que pueda dafar la
integridad del ser humano, por lo que se vale de esta premisa para intervenir en el

Derecho Intelectual.

En el orden ideologico es complicada la emision de la libertad de un Derecho
Intelectual puesto que, la vision del Estado es de garantizar la paz, a partir de esta
premisa se emplea mecanismos de control directo para otorgar un titulo exclusivo,
México recurre a los cuasi- procesos para resolver una pretensiéon entorno a un
Derecho Intelectual cuenta con cuasi-tribunales, constituidos por autoridades
administrativas que dan lugar a Recursos Administrativos por esto, la correcta
aplicacion de justicia implica la creacién de Tribunales en Propiedad Industrial
idoneos para resolver lo conducente en la materia de Propiedad Industrial.

El flagelo de la Propiedad Intelectual en México se debe a esta dimensién
tecnoldgica, que ha trascendido en el plano politico, ha encontrado un inmediato
paralelismo en el campo militar, porque la guerra, con su condicién de riesgo total
para la colectividad, requiere de la maxima concentracion de energia. El progreso
cientifico y tecnoldgico ha sido tradicionalmente portador de bienestar y de paz en
el marco mas amplio del progreso civil de la humanidad; sin embargo, se debe
constatar que alguno de los inventos decisivos para la sociedad actual se ha

logrado gracias a la exaltacion moral originada por el esfuerzo bélico y a la
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disponibilidad de un conjunto de recursos y de medios derivada de la situacion de

emergencia.>.

En consecuencia se busca limitar al ciudadano en su libertad de invencion como
consecuencia de las guerras. Se restringe el Derecho Intelectual el desarrollo de
tecnologias, México no produce ninguna tecnologia, por lo que importa tecnologia
extranjera para satisfacer las exigencias de la poblacion.

2.4.1. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado
del sector de la Secretaria de Economia, es la autoridad encargada de aplicar los
ordenamientos relativos a la Propiedad Industrial...el Instituto, previsto en la ley,
se cre6 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 10
de diciembre de 1993.>

En los considerandos expone que el plan de desarrollo de 1989-1994 sefiala que
la modernizacion tecnolégica del pais se promovera, entre otras acciones
mediante el fortalecimiento de los acervos de la informacion...Que la Ley
abrogada de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, publicada en el
diario oficial de la federacion el 27 de junio de 1991, indicaba en su articulo 7° que
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sera un Organo Descentralizado,
con personalidad juridica y patrimonio propio, y que tendra por objeto, entre otros,

ser 6rgano de asesoria, consulta y difusién en materia de Propiedad Industrial...>*

Con las reformas a la ley de 1994, el IMPI se convierte en autoridad legal para
administrar el Sistema de Propiedad Industrial en México.

*Cfr. PEREZ LUNO, Antonio Enrique, Derechos Humanos y Constitucionalismo ante el Tercer
Milenio, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, Espafia, 1996, pp.87 y 88.

>MARTINEZ MORALES, Rafael I, op. cit., p. 256.

> SONI CASSANNI Mariano SONI FERNANDEZ Mariano, (Comps.) Marco Juridico Mexicano de
la Propiedad Industrial, Segunda edicidn corregida y aumentada, PorrGa, México, 2001, p.3.
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Las funciones del IMPI son las siguientes:

COMO AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

N o ok~ wDbdhdRE

Recibir una solicitud para otorgar un titulo.

Desechar una solicitud por improcedente.

Realizar un examen.

Otorgar de Registro.

Otorgar Certificado.

Renovar derechos intelectuales, en el caso que la ley asi lo sefiale.

Inscribir transmisién de derechos.

COMO ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO.

. Recibir y pronunciarse sobre la Solicitud de Declaracién Administrativa

de Nulidad, Cancelacion y Caducidad.

. Recibir y pronunciarse sobre la Solicitud de Declaracion de Infracciones

Administrativas y en materia de Comercio.

. Admitir, Prevenir o Desechar las Solicitudes de Declaracion

Administrativa de Nulidad, Cancelacion y Caducidad.

. Admitir, Prevenir o Desechar las Solicitudes de Infracciones

Administrativas y en materia de Comercio.

. Sustanciar Procedimientos Administrativos.

. Resolucion Administrativa.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es un tribunal jurisdiccional, el

IMPI es la autoridad jurisdiccional encargada de sustanciar los procedimientos de

declaracién administrativa.

Pero la idea béasica de la pura justicia del procedimiento es que si las reglas que

definen el abanico de elecciones legitimas son justas, entonces la justicia también
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se puede atribuir a los resultados que se produzcan cuando la gente haga

elecciones dentro del abanico permisible.>

Algunas cuestiones que perjudican la credibilidad del IMPI, es la imparcialidad, se
ha puesto en duda en varias ocasiones la ética 'y la honradez del Director General
Miguel Angel Margain Gonzalez. El periédico Universal en su columna bajo el

titulo “Evidencian conflicto de interés en caso IMPI” expone que;

Desde que asumid el cargo el 2 de enero de 2013, el director general del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1), Miguel Angel Margain Gonzélez, se ha visto
obligado a excusarse en la revisidn de distintos procedimientos, ya que en el archivo del
instituto existen 5 mil 200 folios que refieren a documentos firmados por él como
representante, apoderado o autorizado legal de distintas empresas y como abogado del

bufete Arochi & Lindner.>®

Asi pues es imposible encontrar imparcialidad en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, el Estado mexicano no puede permitir que se afecte
intereses particulares, por ésta razén se debe integrar un régimen juridico en

Propiedad Industrial que cuente con una verdadera proteccién juridica.
2.4.2. Consejo Nacional de Cienciay la Tecnologia (CONACYT).
El Secretario de Comunicaciones y Transportes el Ing. Eugenio Méndez Docurro,

al presentar ante la camara de diputados, la exposicion de motivos de la iniciativa

de ley, cre6 al CONACYT, se indicé que la ciencia y la tecnologia son factores

** BRIAN Barry, (Trad.) TOSAUS ABADIA, José Pedro, La Justicia como Imparcialidad, Padios,
México, 1997, p.290.

56 MICHEL, Elena, “Evidencian Conflicto de Interés en caso IMPI”, El Universal, domingo 08 de

junio del 2014, p.1,http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/evidencian-conflicto-
de-interes-en-caso-impi-45619.html.20 de Abril del 2015. 6: 45 PM.



http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/evidencian-conflicto-de-interes-en-caso-impi-45619.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/evidencian-conflicto-de-interes-en-caso-impi-45619.html
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fundamentales del orden social, y la aplicacion de sus resultados debe convertirse

en un poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del pais.”’

Como resultado directo de los trabajos del INIC (Instituto Nacional de la
Investigacion Cientifica) y de las recomendaciones y propuestas formuladas en
su documento final, la administracion del licenciado Luis Echeverria, envi6 al
congreso en su primer mes de funciones, una iniciativa de decreto para crear el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, el érgano central del sistema

propuesto por la INIC.*®

De los fundamentos expuestos en esa iniciativa destacan los siguientes

elementos: *°

a) La ciencia y la tecnologia debe actuar como instrumentos del desarrollo
general e integrado del pais, sobre la base de que no se trata de adoptar
mecanicamente las numerosas técnicas modernas, sino de encontrar la
mejor forma de llevar a cabo una accion sisteméatica para fomentar su

adaptacion, en las condiciones mas ventajosas del pais.

b) Es necesario que la investigacion cientifica se conjugue con la actividad
general en cuanto a su aprovechamiento de los recursos disponibles, al
acervo de inventos e innovaciones y a los procesos de industrializacién y

comercializacion de los productos.

A diferencia de la mayoria paises que invierten e impulsan la tecnologia y la
ciencia, con politicas eficaces para el desarrollo de innovaciones: en planes de

educacion, con infraestructura de innovacidon en las universidades, estimulos

" ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulacién de las Invenciones y Marcas y de la Trasferencia
de Tecnolbgica, Porria, México, 1979, p.83.

*WIONCZEK, Miguel S. BUENO, Gerardo y NAVARRETE, J. Eduardo, La Transferencia
Internacional de Tecnologia el Caso de México, Fondo de Cultura Econdmica, Segunda edicion,
México, 1988, p.49.

*[dem.
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fiscales, becas, apoyo a las empresas nacionales, una estrecha politica para la
Propiedad Industrial, por su parte México solo cuenta con el CONACYT para
apoyar a los estudiantes de ciencia y tecnologia. El Estado mexicano no ha

entendido que la innovacion es una inversion a largo plazo.

2.5. Tratados y Convenios Firmados por México en Propiedad Industrial.

En los 90s se buscé mejorar el mercado interno y ampliar el comercio por lo que
México firmo el TLC con Canada y Estados Unidos, pero con la condicidon que
mejorara la proteccion de la Propiedad Intelectual. Pero antes de abordar el tema
del TLCAN, comenzaremos por entender que es un tratado y los requisitos para

firmar un tratado.

Existe consenso en la doctrina en qué los términos “convenciéon”, “acuerdo”,
“pacto”, “protocolo”, “estatuto”, “declaracion”, y otros méas, son todos sinénimos de
tratados internacional. Es decir, al calificar al tratado como tal se debe analizar su

contenido.®°

Es importante Avocarnos a la Ley Sobre la Aprobacion de Tratados
Internacionales en Materia Econémica en su articulo 4° fracciones Il y 1V, indica
gue para la aprobacion de un tratado se debera observar los siguientes objetivos

particulares segun proceda....

“...I1l. Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual;
IV. Impulsar el fomento y la proteccion reciproca de las inversiones y las transferencias
de tecnologia, generacion, difusidon y aplicacion de los conocimientos cientificos y

tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional;”

'BECERRA RAMIREZ, Manuel, Derecho Internacional Publico, Universidad Nacional Autébnoma
de México, México 1991, p. 36.
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Anteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales consagra la garantia de libertad para la investigacion cientifica y para la
actividad creadora. Adoptado y abierto a la firma, adopcion de Nueva York, EUA,
16 de diciembre de 1966 su adhesion de México el 23 de marzo de 1981 decreto
promulgado, en el DOF el 12 de mayo de 1981 de conformidad con el articulo 8
del pacto. Conforme a lo dispuesto por el pacto en el articulo 15 que reconoce el
derecho que gozan las personas a obtener beneficios por el progreso cientifico y

de sus aplicaciones;

“Articulo 15.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la proteccidn de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razén de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberdn adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservacion,
el desarrollo y la difusién de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable
libertad para la investigacidn cientifica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del
fomento y desarrollo de la cooperacidn y de las relaciones internacionales en cuestiones

cientificas y culturales.”

El Convenio de la Union de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial
firmado en paris en 1883 México es parte el 7 de septiembre de 1903 firmo las
enmiendas de Estocolmo el 26 de julio de 1976 es el primer acuerdo internacional.

El Convenio de la Union de Paris supone que los paises miembros se obligan a

adoptar en sus legislaciones internas los principios generales que lo informan,
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guedando facultadas solamente para proveer sus aspectos de detalle y

reglamentarios.®*

Esencialmente los tratados firmados contienen principios generales de derechos

en materia de Propiedad Industrial, los principios son:

e Trato Nacional a los nacionales; como medida de la no discriminacion de

los extranjeros a los nacionales.

En cuya virtud cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los
restantes miembros, los mismos derechos que las personas nacidas en su
territorio. Este beneficio se extiende no soélo a los nativos, sino también a los
extranjeros con domicilio en uno de los paises adheridos, o que tenga

establecimientos comerciales o industriales.

e Derecho de Prioridad. PEREZ MIRANDA, Rafael, y SERRANO MIGALLON
Fernando opinan que “es derecho segun el cual, quien solicita una patente o
certificado de inventor y modelo de utilidad donde existen, marcas, dibujos o
modelos industrial en algunos de los paises contratantes, goza de prioridad

durante un plazo establecido para efectuar el registro en los restantes.”®®

Se traduce en una expectativa a obtener un titulo de propiedad es decir, el primero
en tiempo es el primero en derecho por lo que, la primera solicitud goza de una
expectativa de obtener el titulo de propiedad.

e Los Tratados firmados se caracterizan por una reciprocidad en derechos
PEREZ MIRANDA, Rafael, y SERRANO MIGALLON Fernando manifiestan

que “los efectos que produce ese conjunto de disposiciones y su

® PEREZ MIRANDA, Rafael, y SERRANO MIGALLON Fernando, Tecnologia y Derecho
Econémico Régimen Juridico de la Apropiacién y Transferencia Tecnoldgica, Miguel Angel Porria,
México 1983, p.38.

°2 [dem.

® PEREZ MIRANDA, Rafael, y SERRANO MIGALLON Fernando, op. cit. p. 39.
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ponderacion critica requiere previamente formular la aclaracion de que en
realidad no ha sido explicitados los beneficios que obtiene el pais, como

consecuencia de haberse incorporado al Convenio de Paris.”®

a) La convencion establece un falso principio de reciprocidad sobre bases
falsas ya que opera sobre la igualdad de partes tanto respeto de los
beneficiaros de la legislacion (personas fisicas o juridicas titulares de las

patentes), como los mismos paises.

Son evidentes las diferencias de capacidad econémica y desarrollo tecnolégico de
los paises contratantes y de los posibles solicitantes. Ello se verifica facilmente
observando la abrumadora mayoria de patentes de origen en los paises altamente

industrializados con relacion a los paises en desarrollo.®®

TLCAN.- El Tratado de Libre Comercio para América del Norte se introduce
politicas comerciales que variablemente se asumen para la negociacién por parte
del Estado Mexicano, la proteccion para la Propiedad Intelectual se incluye en la
mesa de negociaciones para adoptar nuevas medidas frente al comercio
internacional en otras palabras, se hizo hincapié que para poder alcanzar el

acuerdo, primero debia incluirse como condicidn necesaria.

Desafortunadamente, debido a la falta de conocimiento y a la premura tenemos un
Tratado por especificaciones extranjeras de naturaleza comercial que exige una
proteccion para la Propiedad Intelectual de naturaleza administrativa que involucra
una jurisdiccion administrativa nacional e internacional y que se apoya en la
jurisdiccion civil y penal, que no tiene sentido incluso si nos enfrentamos con una

proteccion comercial.

®* fdem.
®® |bidem p. 40.
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Los subsecuentes tratados firmados por el Estado Mexicano son una
reproduccion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la

proteccion de la Propiedad Industrial.

Los Tratados se rigen por tres principios: a) La norma pacta sunt servanda, que
prescribe la obligatoriedad de los tratados; b) la regla ex-consensu advenit
vinculum, la cual significa que el consentimiento es la base de las obligaciones
convencionales, y c) el principio res inter alios acta, el cual sefiala que los tratados

producen efectos solamente entre las partes.®®

De tal manera que los tratados exclusivamente siguen directrices para el
desarrollo econémico y por ende los Tratados de Propiedad Industrial estan
sujetos a las reglas de la economia, a la libre circulacion de mercancias y por
tanto el pais més fuerte expresara su voluntad de manera ventajosa, pero no en
beneficio de los titulares de derechos sino favorecera a la economia del pais, en
desarrollo e incluso olvidara el Derecho Intelectual o lo utilizar4 a su favor. El
Estado mexicano esta fuertemente anclado a Tratados Comerciales. México ha
firmado tratados para la proteccion de la Propiedad Intelectual pero en tanto
tengan un contenido comercial que alimente su nacimiento serd un fraude que

afecta los Derechos Intelectuales.

2.6. Proteccion Internacional en Propiedad Industrial.

Se trata de normas juridicas cuyo origen historico obedece a una légica comercial,
un conjunto de Estados son los representantes que ejercen suficiente poder para

un bloqueo comercial.

Por régimen internacional de la Propiedad Industrial se debe entender como un

conjunto de instrumentos internacionales que establecen ciertas obligaciones a los

| OREDO HILL, Adolfo, “Derecho Internacional del Autor”, Revista Mexicana del Derecho de
Autor, Afio VI, Nam. 20, México, p.17.
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Estados que los han aceptado, para respetar en su territorio determinados

derechos de los titulares extranjeros de privilegios de Propiedad Industrial.®’

La ausencia de proteccion en un territorio concreto o una protecciéon por debajo de
determinado niveles minimos pueden dar lugar a una distorsion para el comercio
internacional; por eso se reclama una proteccion eficaz y adecuada de los
derechos de Propiedad Intelectual y la adopcion de medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar estos derechos, suprimirian los obstaculos al

comercio legitimo.

Los derechos fundamentales que originalmente se asentaron en los
ordenamientos juridicos internos salen hacia el exterior con el consentimiento del
Derecho Constitucional nacional, que se extiende hasta el ambito supranacional
para que sus declaraciones salgan de sus fronteras clasicas, penetrando el
Derecho Internacional, donde este Ultimo también se muestra interesado en la

cuestion de los derechos de las personas.®

Los principios que Rawls propone como principios de justicia internacional son un
compromiso dificil entre la justicia como ventaja mutua, que exige que los
principios sea de igual modo para ventaja de todas las partes bajo las condiciones
reales de las relaciones internacionales, y la justicia como acuerdo imparcial, que
consiste solo en la ventaja de las partes, en una posicion original elaborada de
manera de negarle conocimiento de las ventajas y desventajas reales esperadas
bajo principios alternativos. La justicia como ventaja mutua seria menos igualitaria

de lo que Rawls propone Y la justicia como acuerdo imparcial mas adn.”®

" SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Porrtia, México, 1981, p.
5.

®FERNANDEZ ROZAS, José Carlos, Sistema de Derecho Econdmico Internacional, Civitas,
Espafia, 2010, p.263.

% BECERRA RAMIREZ, José de JesUs, El Constitucionalismo ante los Instrumentos
Internacionales de Derechos Fundamentales, Ubijus, México, 2010, p. 29.

70BRIAN, Barry, (Trad.) HIDALGO, Cecilia, _Teorias de la Justicia, Gedisa, Espafia, 1995, pp.206
y 207.
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La polémica alimentada es porque en lo que va de las reformas realizadas a la
Ley de la Propiedad Industrial, claramente se ha sustanciado de varios acuerdos
0 convenios avocados para regular la ley de la materia, si bien la accion que
permite la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo
133 vy el articulo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial, abre la posibilidad de
que el legislador modifique la ley de acuerdo a los tratados, cuya condicién es qué
los convenios y acuerdo firmados no sean contrario a lo establecido por la
constitucion. Con esto es mas cercana la brecha para modificar una ley, con el fin
de corregir las deficiencias sustanciales de la norma, para que no surja una
antinomia juridica. Pero se anula toda credibilidad si no existe una accion para
desarrollar una norma determinada si soOlo se busca regular relaciones
comerciales y disminuir derechos intelectuales, para no afectar relaciones

comerciales.

Si bien en las relaciones comerciales entre paises en la esfera internacional es un
requisito indispensable integrarse o adherirse a los convenios firmados, firmar un
tratado de comercio resulta absurdo porque un Derecho Intelectual no puede ser
considerado un derecho comercial aunque en gran medida es un derecho que se

apoya del Derecho Internacional y del Derecho Mercantil.

A partir de las relaciones comerciales se encuentran cimentados los derechos
intelectuales, el comercio y el derecho fija ciertos limites a los Estados como a los
titulares de Propiedad Intelectual. Por otra parte México se encuentra en una
situacion de desventaja ante otros paises en particular por la falta de una vision
propia para la proteccion en Propiedad Intelectual, se encuentra estancada la ley
de la materia gracias al resultado de un mal estudio de los legisladores en casi
todas las reformas, es obvio que escasamente han dedicado el tiempo para el
analisis de las transformaciones de la norma en Propiedad Industrial. En este
contexto la Propiedad Industrial se encuentra inspirada en el Derecho

Internacional.
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Para disponer de un marco legal efectivo es necesario un analisis profundo y un
esfuerzo para derivar en un perfil de una norma que ofrezca directamente a los
titulares de derechos ventajas, medidas de soluciones nacionales, mejores

resultados, urge garantizar y atender problemas concernientes a:

¢ Relaciones laborales en Propiedad Industrial.

e Contratos en Propiedad Industrial.

e Tribunales de Propiedad Industrial con Juzgados para la Propiedad
Industrial dentro del Poder Judicial.

e Justicia en Propiedad Industrial.

e Competencia Desleal.

e Plagio.

e Falsificacion.

e Nombres de Dominio.

El Nombre de Dominio.- Es un “lugar virtual’. Se trata de un espacio en el que
existe algo que no es palpable, pero si apreciable a través de ciertos sentidos.
Este espacio es generalmente un “sitio web” los nombres de dominio se presenta
ante los usuarios de internet como una solucion técnica. La solucion técnica
consiste en la asignacion de una serie de numeros a cada terminal de la red. Esta
serie numérica es conocida como “direccién IP” (IP addres) y tiene por

caracteristica primordial el hecho de ser tnica.”

La naturaleza del Nombre de Dominio hasta ahora es difusa el internet es un
servicios de comunicacion y si se desea tener una pagina web en internet es
inevitable tener un Nombre de Dominio donde “alojar ( host ) esos contenidos.
Verbigracia http: //www.wipo.int/portal/es/, en un principio se llamé direcciones
de internet, en México un usuario que desea tener su propio Nombre de Dominio,
solicita su registro a empresas privadas. Por lo tanto no existe un organismo

encargado del registro, que le permita a un titular de un nombre virtual registrarlo.

"t VIBES, Federico Pablo, et al., El Nombre de Dominio de Internet, La Ley, Argentina, 2003, p.15.
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La intima relacién que existe entre Propiedad Intelectual y Nombre de Dominio es
gue se utiliza para anunciar servicios y signos distintivos y las controversias que

surgen es a partir de la “ciberocupacion” indebida.

Los instrumentos internacionales consagran privilegios a favor de los titulares de
derechos, queda entendido que la proteccion en Propiedad Industrial invoca a la
necesidad de mejorar, desarrollar y fortalecer la cooperacion internacional para
ampliar y elevar la productividad en la Propiedad Industrial y en general, para
modernizar la Propiedad Intelectual para competir en los mercados nacionales e
internacionales, a fin de contribuir con el desarrollo econémico. La proteccién
internacional es conjunto de normas de caracter uniforme que regula relaciones

entre Estados y Organismos Internacionales.
2.6.1. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organizacion
Internacional cuya finalidad es velar por la proteccion en todo el mundo de los
derechos de los creadores y propietarios de activos de Propiedad Intelectual asi

como por el reconocimiento y la debida retribucién de inventores y autores.’?

La OMPI es el Organismo Internacional que protege a la Propiedad Industrial y
difunde la importancia de Propiedad Intelectual, disefia estrategias para el
mejoramiento de sistema de Propiedad Industrial y mecanismos de justicia.

Ademas, la OMPI cuenta con sistemas internacionales de registro respecto de las
patentes, las marcas y los disefios industriales, que simplifican en gran medida el
proceso de proteccion simultdnea en un gran numero de paises. Es decir que, en
vez de tener que presentar solicitudes nacionales en un gran namero de idiomas,

eso0s sistemas permiten que los solicitantes presenten una Unica solicitud, en un

"?[En linea]. Disponible:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub 895.pdf.
4 de Febrero del 2014. 5:25 PM.
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s6lo idioma y que sélo tengan que pagar una tasa de solicitud. Los sistemas de
proteccion internacional administrados por la OMPI abarcan cuatro mecanismos

en la esfera de la Propiedad Industrial:"

e EI Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), para la
presentacion de solicitudes de patente en varios paises.

e EIl Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las
marcas de comercio y de servicio.

e EI Sistema de La Haya para el Depdsito Internacional de Disefios
Industriales.

e El Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones

de Origen.

Para solicitar una patente o registrar una marca o disefio, ya sea en el plano
nacional o internacional, primero hay que cerciorarse de que la creacidon objeto de
solicitud es nueva o si, por el contrario, ya es propiedad u objeto de reivindicacién
por terceros. Con ese fin es menester proceder a intensas busquedas de
informacion. En virtud de cuatro tratados de la OMPI se han creado sistemas de
clasificacion, mediante los cuales se organiza la informacion dividiéndola en
diferentes ramas de la propiedad industrial y en categorias indexadas que facilitan

las busquedas, a saber: "

e Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes.

e Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas.

e Acuerdo de Viena por el que se indica una Clasificacion Internacional de

los Elementos Figurativos de las Marcas.

"% “Funcién de la OMPI”, Folleto Principios Basicos de la Propiedad Industrial, Organizacion
Mundial de la Propiedad_Intelectual, p.19. [En linea]. Disponible:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub 895.pdf. 4 de Febrero del 2014.
6:08 PM.

" “Funcién de la OMPI”, op .cit. 19 y 20.
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e Arreglo de Locarno que instituye una Clasificacion Internacional para los

Dibujos y Modelos Industriales.

El Doctor Manuel Becerra Ramirez, clasifica el Derecho de Propiedad Intelectual

en dos generaciones.

La primera generacion parte en el desarrollo de la primera revolucion industrial
que trajo como consecuencia un éxito inusitado en la producciéon que desbordo
los limites estatales...de ahi que a través de la historia se ha venido formando un
marco juridico internacional que con el tiempo se ha convertido en una amplia red
de tratados con un eje fundamental (Paris- Berna) compuesto por dos tratados
internacionales creados hace mas de un siglo asimismo, explica que esta primera

generacion se clasifica en tres categorias. "
Primera generacion en tres categorfas. '

e Tratados que establecen una proteccién internacional, basandose en
criterios de creacion de normas sustantivas.

e Tratados que facilitan la cooperacion internacional en la creacion de
sistemas de caracter adjetivo que coadyuvan a la proteccién, salvando la
caracteristica de la territorialidad, y finalmente.

e Tratados que crean un sistema de clasificacion sin los cuales seria

imposible comunicarse de Estado a Estado...

La segunda generacién de la Propiedad Intelectual. A pesar de que la Pl no es
una materia estrictamente de caracter comercial es un fendmeno que desde el
punto de vista politico se puede ver como una respuesta del nuevo orden

econémico internacional (NOEI)"" ...

> BECERRA RAMIREZ, Manuel, La Propiedad Intelectual en Transformacién, Porrta, México,
2009, p.11.

% idem.

" ibidem.p.18.




82

En suma, los tratados internacionales de segunda generacion presentan las

siguientes caracteristicas:’®

a) Contiene tratados de caracter comercial (TLCAN , OMC y otros) que al
ligarse con ellos al mismo tiempo se une a mecanismos institucionales
de solucién de controversias.

b) Toma como base tratados de primera generacion.

c) Aumenta la proteccion de la PI.

d) Establece normas de caracter sustantivo y ampliamente de caracter
subjetivo y ampliamente de caracter adjetivo a fin de que sea
incorporados por el derecho interno.

El pasado 12 de octubre entr6 en vigor el protocolo de Nagoya en México, la
implementacion del Protocolo como resultado de negociacién en Nagoya Japon,
con lo que México se compromete a adoptar medidas necesarias para asegurar
los beneficios que se deriven de la utilizacion de conocimientos tradicionales

asociados a recursos genéticos.

Cabe destacar que los conocimientos de las comunidades poseedoras de estos,
deben atribuirles beneficio econémico de manera justa y equitativa a las

comunidades que comparta los conocimientos tradicionales.

Los conocimientos tradicionales, es el término que se utiliza aqui en su sentido
mas amplio para englobar las innovaciones y creaciones basadas en la tradicién y
resultantes de la actividad intelectual en los ambitos industrial, cientifico, literario, y

artisticos...”

’® Ibidem. pp. 24 y 25.
& INTRODUCCION GENERAL A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, El curso Academia de la OMPI

- [DL] Programa de ensefianza a distancia DL-001 p.31.
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Debe de existir beneficios, para aquellos que transmitan los conocimientos
tradicionales, siempre y cuando derive una patente, no necesariamente los
beneficios serdn econémicamente podran incluso la comunidad solicitar escuelas,

becas para sus hijos, computadoras entre otras cosas que la comunidad requiera.

Con el objeto de preservar la biodiversidad sera destinada una cantidad
econOmica para la proteccion de la biodiversidad del pais para asegurar la

subsistencia de la flora y la fauna del pais.

Es un acuerdo de transferencia de informacion entre el investigador y una
comunidad originaria de un pais o varios paises por ejemplo la Civilizacién Maya
gue se establecieron en varios paises por lo que comparten el conocimiento

tradicional resultado de la reciprocidad de los conocimientos tradicionales.
El protocolo de Nagoya debe reunir las siguientes condiciones:

Condiciones — > Consentimiento fundamentalmente previo

Comunidad \cl>/riginaria

Transmitir conocimientos tradicionales
Por mutuo acuerdo
Ber\ll/eficiose econémicos, en especie o entrega de
algun beneficio para la comunidad y para
asegurar la conservacion de la diversidad

bioldgica del pais y la comunidad .

Aungue aun no existe una idea clara para la utilizacion de conocimientos
tradicionales asociados a recursos genéticos en México probablemente
intervendran la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca vy

Alimentacion (SAGARPA), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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(SEMANAR) y la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios
COFEPRIS. Entre los pendientes que le espera al Poder Legislativo, es la
creacion de una ley que proteja los conocimientos tradicionales o adicionar en
alguna ley los conocimientos tradicionales y los mecanismos de monitoreo rastreo

de uso del conocimiento tradicional.

Respecto a la apertura de conocimientos tradicionales es un acontecimiento que
representa y refleja una cobertura, que sirve de base para la elaboracién de
farmacos, mediante la utilizacién de conocimientos previos con uso de la floray
fauna, por medio de estos conocimientos cuyo origen forma parte de
conocimientos tradicionales que permitird ahorrar tiempo a los investigadores y a

los laboratorios.

2.6.2. Organizacién Mundial del Comercio (OMC).

La Organizacion Mundial de Comercio sirve de marco institucional para el
desarrollo de los intercambios comerciales entre sus paises miembros. Es una
organizacibn que administra todos los acuerdos alcanzados en la ronda de
Uruguay, de caracter multilateral, obliga a todos los miembros del GATT (Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).®

La Organizacion Mundial del Comercio (OMC) es la Unica organizacion
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los paises.
Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido
negociados y firmados por la gran mayoria de los paises que participan en el
comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es
ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los

importadores a llevar adelante sus actividades.®

8 CALVO HORNERO, Antonia, Organizacién Econémica Internacional, Centro de Estudios Ramén
Areces, Espafia, 2001, p.146.

8 Definicién dada por la Organizacion  Mundial del Comercio [En linea]. Disponible:
https://www.wto.org/spanish/thewto s/whatis s/whatis _s.htm. 26 de Mayo del 2014. 7:27 PM.
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Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancias, los servicios y la Propiedad
Intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberalizacién, asi como las
excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraidos por los distintos
paises de reducir los aranceles aduaneros y otros obstaculos al comercio y de
abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Establecen procedimientos
para la solucion de diferencias. Esos Acuerdos no son estéticos; son de vez en
cuando objeto de nuevas negociaciones, y pueden afadirse al conjunto nuevos

acuerdos. Muchos de ellos se estan negociando actualmente.®?

La OMC est4 dirigida por los gobiernos de sus Miembros. Todas las decisiones
importantes son adoptadas por la totalidad de los Miembros, ya sea por sus
Ministros (que se reunen por lo menos una vez cada dos afios) o por sus
embajadores o delegados (que se reunen regularmente en Ginebra). La Sede de
la Organizacion Mundial del Comercio se encuentra en: Ginebra, Suiza
Establecida el: 1° de enero de 1995 Creada por: Las negociaciones de la Ronda
Uruguay (1986-94) Miembros: 159 paises al 2 de marzo de 2013.%

La Organizacibn Mundial del Comercio instituye acuerdos que contribuye al
intercambio de productos y servicios, la Organizacién Mundial del Comercio como
sistema internacional de negociacion es transcendental porque busca reducir
obstaculos para el desarrollo del comercio. La Propiedad Intelectual se encuentra
catalogada como mercancia. En consecuencia la OMC, busca que la Propiedad

Industrial no se convierta en un obstaculo para el comercio internacional.

2.6.3. Acuerdo de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) de la OMC.

El Acuerdo Sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionado

con el Comercio o, en inglés, (TRIPs) o Trade- Related Aspects of Intellectual.

82 [En linea]. Disponible: https://www.wto.org/spanish/thewto s/whatis_s/what we do_s.htm. 26 de
Mayo del 2014.7:44 PM.
% dem.
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La aprobacion de ADPIC en 1995, se incluy6é a la Propiedad Intelectual en un
tratado de indole comercial (OMC) que establece nuevas normativas de regulacion
global, incluidos un sistema de resolucién de conflictos centralizados, y no en la
organizacion especializada de la ONU (OMPI). México constituye un claro ejemplo

de como la naturaleza ADPIC se concreta a un nivel nacional.®

El acuerdo TRIPs proporciona normas especificas para la proteccion de patentes,
Derechos de Autor y Derechos Conexos, marcas denominacion de origen e
indicaciones de procedencia secretos comerciales, Know- how y semiconductores.
Establece también procedimientos de ejecucién interna para proteger derechos de
autor y marcas comerciales frente a piraterias y la falsificacion esta prevista
disposiciones dirigidas a la solucion de diferencias se prevé un sistema de

cooperacién de técnica entre paises desarrollados y en vias de desarrollo.®

Asimismo, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Relacionados con el Comercio, enuncia principios generales de derecho que

deberan observarse siguiente principios;

Trato Nacional.- Cada miembro concedera a los nacionales de los demas
miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales con respeto a la proteccion de la Propiedad Intelectual...Articulo 3 del

acuerdo.

Trato de la Nacion mas Favorecida.- Con respecto a la proteccién de la Propiedad
Intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a
los nacionales de cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los demas Miembros. Articulo 4 del

acuerdo.

8 VILLAVICENCIO CARBAJAL, Daniel H., et al., Sistemas de Innovacién en México Regiones,
Redes y Sectores, CONACYTEG, México, 2009, p. 247.
% CALVO HORNERO, Antonia, op. cit. pp. 100 y 101.
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Como instrumento de proteccion al comercio se encarga de dar solucidon para la
defensa de los empresarios de hecho, la tendencia de Estados signatarios de
prevalecer un estado de proteccion dentro del mercado internacional para la
Propiedad Industrial como contribucion indirecta que permite a los titulares de
derechos a gozar de proteccion internacional desde luego, no es una de tutela

amplia.

2.6.4. Relacién entre el Comercio y la Propiedad Intelectual (pre- TRIPS).

Varios afios antes de que concluyera el plazo México asumié los contenidos
esenciales de los TRIPS debido a que fueron incluidos como prerrequisito en la

agenta de negociacion de TLCAN.

En respuesta a la presion del sector privado, el gobierno de Estados Unidos no
estaba satisfecho con la proteccidn otorgada a la propiedad intelectual en México

(...) y como represalia en 1987 retir6 algunos productos quimicos del tratamientos
del Sistema Generalizado de Preferencia (GSP). En mayo de 1989, a causa de la
insatisfaccion estadunidense con el nivel de proteccion de la propiedad intelectual,
México fue ubicado en la lista de los paises bajo observacion que potencialmente

podria recibir sanciones.

En enero de 1990, el gobierno mexicano optdé por acceder las presiones
estadunidenses y anunci6 su intencion de promulgar nuevas leyes para proteger la
Propiedad Intelectual. Como muestra tacita de su satisfaccion el gobierno de los
Estados Unidos de inmediato retir6 a México de la lista de los paises bajo
observacion. El aumento de proteccion de la Propiedad Intelectual ha sido una
demanda fundamental de la comunidad empresarial estadunidense, y la
aprobacion de una ley mexicana era crucial para que las negociaciones del

acuerdo de libre comercio marcharan a un buen paso.

y/id. ABOITTES, JAIME y SORIA Manuel, Economia del Conocimiento y Propiedad Intelectual
lecciones para la Economia Mexicana, Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Xochimilco en
coedicién con Siglo XXI, México, 2008, p. 66.
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La postura de México de asumir los pre-TRIPs, anticipadamente para evitar
situaciones adversas por parte del gobierno de Estados Unidos de América, no es
extrafio, que el Estado mexicano ceda a imposiciones extranjeras con tal de iniciar

un intercambio comercial con los Estados Unidos de América.

Por la presion del gobierno de Estados Unidos que hacia eco de la inconformidad
de su Intellectual Property Committe, el gobierno mexicano decidi6 adelantar a
1991 la adopcién del contenido basico de los TRIPS para propiciar la rapida
negociacion del TLCAN. Los denominé pre-TRIPS, dado que no fueron acordados
por la OMC sino hasta 1994 en Marraquech. La decisién del gobierno mexicano
de incorporar la propuesta de pre-TRIPS implicé también la derogacion de la ley
de propiedad Intelectual aprobada en 1987. Esta ley se habia promulgado como

prerrequisito para que México se adhiera al GATT (1987).%’

El cambio de la ley no se limitd a la incorporacion de los contenidos de la
propuesta de los Estados Unidos sobre los derechos de propiedad intelectual a la
Ronda de Uruguay, los TRIPS, sino que ademas se establecié una clausula de
retroactividad (pipeline) sui generis, que implicaba retrotraer en el tiempo el
derecho de las patentes obtenidas en otros paises. &

De lo anterior se desprende que México impulsado por el crecimiento econémico y
el desarrollo de la industria firmo6 el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Tratado que estaba destinado al fracaso desde un inicio, el Estado
mexicano se limitd a obedecer exigencias extranjeras. Carlos Salinas de Gortari
nunca pensoé gue integrarse a la globalizacion seria costoso, la apertura comercial
unicamente ha beneficiado a Estados Unidos y a Canad4, el desarrollo competitivo
ha sido ilusorio y el tratado ha sido una estafa comercial. Por ello, queda claro
gue como resultado de maniobras el esquema legal de la Propiedad Industrial

mexicano forma parte de acuerdos comerciales

Vid. idem.
% |bidem, p.67.
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CAPITULO 3.
ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO Y PROCESO EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El presente capitulo sera destinado al analisis de los mecanismos de justicia para
la Propiedad Industrial, con la finalidad de conocer la proteccién juridica, para
iniciar expongo que la jurisdiccion para la Propiedad Industrial es una jurisdiccion
administrativa y judicial, el punto de partida es distinguir entre procesos
administrativos y procesos judiciales para la Propiedad Industrial, la idea es
estudiar proceso y procedimiento para distinguir los diferentes mecanismos para

la proteccion de la Propiedad Intelectual.

Posteriormente expondré los mecanismos de defensa, el objetivo es identificar
las funciones de cada juzgador de esta manera al finalizar habra una idea mas

clara de las actividades que realiza cada jurisdiccion.

La idea es encontrar la mejor forma para la proteccién a la Propiedad Industrial y
ampliar la proteccion de la Propiedad Industrial, para evitar caer en la misma
situacién de ubicar a la Propiedad Industrial en procedimientos administrativos o
lo que sucede en la actualidad delegar la justicia en una jurisdicciébn concurrente
en el ambito Civil, Mercantil, Penal y Administrativo, es una tarea fundamental
sefalar los diferentes procedimientos y procesos para entablar una discusion

acerca de su eficacia en Propiedad Industrial.

3.1. Procedimientos Administrativos.

La Ley de la Propiedad Industrial, enuncia la existencia de procedimientos
administrativos denominados Solicitud de Declaracion Administrativa y la
legislaciéon de la materia facultad a la autoridad administrativa al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer y resolver el procedimiento. Se
trata un procedimiento en forma de juicio para emitir una resolucién administrativa.

La Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual (DDPPI) es la
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encargada de tramitar y resolver procedimientos encaminados a imponer
sanciones por violacién a los derechos de propiedad intelectual y a declarar la
nulidad, caducidad o cancelacion de registro y patentes. Las infracciones son
mecanismos administrativos que regula la ley de la materia, en el titulo sexto en
los articulos 179 al 199, podra solicitar la declaracion administrativa cualquier
persona que se sienta afectada en sus derechos intelectuales. El procedimiento
administrativo se lleva a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
es la autoridad administrativa que la ley otorga facultades fundadas en el articulo 6
fracciones llI, IV, V, VI, VII, VIl y IX.

I Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de
notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de proteccién a denominaciones de
origen, autorizar el uso de las mismas; la publicacién de nombres comerciales, asi como la
inscripcion de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacién, y las
demads que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacién de
los derechos de propiedad industrial;

IV.-Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelaciéon 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 aplicacién de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar vy
practicar visitas de inspeccién; requerir informacién y datos; ordenar y ejecutar las
medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violaciéon 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;

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

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

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

IX.- Fungir como 4rbitro en la resolucién de controversias relacionadas con el pago de los
dafios y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de propiedad industrial que
tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de
conformidad con las disposiciones contenidas en el titulo cuarto del libro quinto del

Cdédigo de Comercio.”

El concepto de procedimiento administrativo de Rafael |. Martinez Morales indica
que, es la serie coordenada de medidas tendientes a producir o ejecutar un acto

administrativo.®®

Un proceso administrativo puede calificarse de administrativo cuando concurra
cualquiera de las dos circunstancias siguientes: que una de las partes en
controversia sea la administracion publica, o quien resuelva la controversia sea un
organo de la propia administracion publica, (tribunales administrativos u érganos
parajurisdiccionales del poder ejecutivo, juntas de conciliacion y arbitraje por

ejemplo).*°

En la doctrina existe una tendencia mayoritaria orientada a reservar la expresion
proceso administrativo para aquel que se sigue ante tribunales contencioso

administrativos y en los cuales es parte, desde luego, la administracién publica.™

*MARTINES MORALES, Rafael I, Derecho Administrativo 2°. Curso, op.cit.p. 401.
% ,Idem.
% idem.
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3.1.2. Tipos de Procedimientos ante el IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la facultad para sustanciar
procedimientos administrativos, la proteccion se adquiere mediante registro o
patente pero se pierde mediante los procedimientos administrativos. Existen
diversas clases de procedimientos que se ventilan en el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

Nulidad
Cancelacion.
Caducidad.

Infracciones en materia de Comercio.

DECLARACION
ADMINISTARTIVA
DE:

Infracciones Administrativas.
Marca Notoriamente Conocida.
Marca Famosa.

Medidas.

Retiro de circulacion.

Prohibir la comercializacion.

v

Provisionales
Aseguramiento de mercancia.

Suspension o cese de los actos.

{ Suspension de la libre circulacion de

De Fronteras mercancia de procedencia extranjera.

[ Aseguramiento de mercancias.
Facultades Clausurar establecimientos temporal o definitivo.

Visitas de inspeccion.

| Atribuir multas administrativas.
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3.1.3. Procedimiento de Declaracion Administrativa.

Como lo hemos sefialado la Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad
Intelectual (DDPPI) es la encargada de tramitar y resolver las solicitudes de
declaracion administrativa, podra iniciarse a peticion de parte o de oficio por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o por el Ministerio Publico Federal
cuando tenga interés la federacion.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial enuncia que las solicitudes se
pueden presentar ante el propio Instituto, en la ciudad de México o cualquiera de
sus Oficinas Regionales y en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la

Secretaria de Economia en todo el pais.

Los documentos que se pueden anexar a la demanda (Solicitud de Declaracion
Administrativa de Nulidad, Cancelacion o Caducidad) de conformidad con la ley

de la materia son los siguientes:

LOS QUE FUNDE LA ACCION.

LAS PRUEBAS DE LA DEMANDA.

LOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD.
LAS COPIAS DE TRASLADO.

0N PE

LOS QUE FUNDE LA ACCION.- Con la Solicitud de Declaracion Administrativa
deberan presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los
documentos y constancias en que se funde la accion y las pruebas
correspondientes. Verbigracia el certificado de patente o el de registro de marcas,
la denominacién que esta autoridad le haya conferido si no los tuviere a su
disposicion, cuando obre en los archivos del Instituto, bastara que el solicitante
precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedicion de la copia
certificada para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o, en su caso, el

cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitara al Instituto que con la copia
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simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado. (Art.190 de la LPI y los
arts. 5y 20 del RLPI).

LAS PRUEBAS DE LA DEMANDA.- Son todos los documentos que el actor tenga
en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, podran ofrecer toda
clase de pruebas excepto testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la
confesion estén contenidos en documental, asi como las que sean contrarias a la
moral y al derecho. Las pruebas que se presenten posteriormente, no seran
admitidas salvo que fueren supervenientes. (Conforme a lo sefialado en el art. 190
de la LPI).

LAS QUE ACREDITAN LA PERSONERIA JURIDICA.- Son documentos que sirve
para comprobar que comparece a hombre de otro 0 como representante legal.
(Art. 181 de la Ley de la Propiedad Industrial).

LAS COPIAS DE TRASLADO.- Debera entregar el solicitante el nUmero de copias
simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompafa, necesarios
para correr traslado a la contraparte y los documentos anexos que serviran para el

emplazamiento del demandado (titular afectado). (Art.190 de la LPI).

El Procedimiento de Declaracion Administrativa, empieza con la Solicitud
Procedimiento de Declaracion Administrativa de Nulidad, Cancelacibn o
Caducidad y debera ir acompafado de los siguientes requisitos de forma:

1. Debera ser escrito en espafiol o si es en idioma extranjero deberd ir
acompafada su traduccion (art. 179 LPI).

2. Debera ser firmada toda promocion o solicitud en caso contrario sera
desechada de plano (art. 180 LPI).

3. Debera estar acompafiada del comprobante de pago de tarifa en caso
contrario se requiere al solicitante que tiene 5 dias para hacerlo en caso

contrario se desechara (art. 180 LPI).
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4. Debera ir acompafado con los documentos en que funde la accion.

Con la Solicitud de Declaracién Administrativa de Nulidad y Cancelacion debera
acompanfarse de los siguientes requisitos de forma y de fondo sefialado en el

articulo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial que expresa lo sucesivo;

“Articulo 189.- La solicitud de declaracion administrativa que se interponga deberd

contener los siguientes requisitos:

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

Il.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

lIl.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detalldndolo en términos claros y precisos;
V.- La descripcion de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.”

Una vez presentada la demanda (la solicitud de la Declaraciéon Administrativa de
Nulidad o Cancelacion), la autoridad administrativa facultada puede dictar su
resolucion en tres sentidos:

LA ADMISION DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.

— PREVENCION.

DESECHAMIENTO.
LA ADMISION DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA: La
Autoridad Administrativa admite cuando la solicitud rednen los siguientes

requisitos de procedibilidad:

e EIl comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
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¢ Indicar el nimero de solicitud, la patente, registro, publicacion, declaratoria.

e Sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio nacional.

e Las copias necesarias para el emplazamiento del demandado (titular
afectado).

e Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.

o El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos.

e Descripcion de los hechos.

e Los fundamentos de derecho.

e Toda clase de pruebas excepto testimonial y confesional, salvo que el
testimonio o la confesion estén contenidos en documental.

e Acompafarse de la legalizacion de los documentos provenientes del
extranjero, cuando proceda.

e Acompafarse de los documentos que acrediten el caracter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes
legales, y

e Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

En resumen, cuando cumplan con los requisitos emanados por la ley de la materia
tendrd la facultad la subdireccién correspondiente en admitir la solicitud e
inmediatamente ordenara el emplazamiento del demandado (titular afectado). En
consecuencia la Declaracion Administrativa de Nulidad, Cancelacion y Caducidad

sigue su curso normal.

PREVENCION: Se refiere a que la autoridad administrativa puede prevenir al
promovente cuando la solicitud de la Declaracion Administrativa de Nulidad,
Cancelacion y Caducidad, no reune los requisitos del procedimiento y se le solicite
que aclare, corrija o complete, de no cumplirse el requerimiento en un plazo de
ocho dias se desechara de acuerdo con el articulo 191 de la Ley de la Propiedad
Industrial, realizada la aclaraciébn o correccion, la autoridad debera admitir la
Solicitud de Declaracion Administrativa de Nulidad, Cancelacion o Caducidad, la

prevencion debe ser hecha una vez.
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DESECHAMIENTO: La autoridad administrativa puede desechar la demanda,
cuando considere que no reune los requisitos legales y los defectos sean

insubsanables.

Admitida la solicitud de Declaracion Administrativa de Nulidad, Cancelacion y
Caducidad el Instituto correra traslado al titular afectado, notificar4 a éste con los
documentos de la Solicitud de la Declaracion Administrativa de Nulidad,
Cancelacion o Caducidad concediéndole un plazo de un mes para que manifieste
por escrito lo que a su derecho convenga, podra oponer excepciones , defensas
y ofrecer pruebas de conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la Ley
de la Propiedad Industrial.

Al admitir la solicitud estaremos hablando propiamente del Procedimiento de
Declaracion Administrativa. La sustanciacion del procedimiento es mediante
escrito presentado ante la unidad administrativa la Direccion de Divisional de

Proteccion a la Propiedad Intelectual.

Posteriormente en caso de admitir dicha solicitud se acuerda la solicitud
correspondiente;

1. Se corre traslado al titular afectado para que en un plazo de un mes
contado a partir del dia habil siguiente en que surta efectos la
notificacién y realice su contestacion.

2. Se davista al promovente para que de contestacion a la vista en un
plazo no mayor a 3 dias.

3. Se pone a disposicion de las partes para que formulen sus alegatos por
escrito y se notifica a las partes que;

4. Se cierra instruccion y ;

Finaliza con la resolucién que pronuncia el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.
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3.1.4. Nulidad.

Es un procedimiento seguido en forma de juicio consistente en lograr la emision de
una declaracién administrativa. La accién del promovente (actor) es con el fin de
solicitar la Declaracion Administrativa de Nulidad de registro o de patente se
recurre para conseguir una pronunciacion del Instituto, para que anule el titulo de
propiedad que concedié a favor del titular afectado (demandado). En ejercicio el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede titulos de propiedad como
autoridad administrativa, facultad otorgada por la ley la materia pero también tiene

la facultad de anular los titulos que el mismo Instituto otorga.

3.1.5. Cancelacion.

Es un procedimiento seguido en forma de juicio consistente en lograr la emision de
una Declaracion Administrativa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

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

que se aplique (art. 153 de la Ley de la Propiedad Industrial ).

La Declaraciéon Administrativa de Nulidad, Cancelacién y Caducidad del registro
de una marca, se hard administrativamente por el Instituto de oficio, a peticién de
parte o por parte del Ministerio Publico Federal cuando tenga algun interés la
Federacion.
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3.1.6. Caducidad.

La Declaracion Administrativa de Caducidad deberd ser entendida como la
pérdida del derecho exclusivo que se otorga al titular de derechos por el hecho de

no utilizar, explotar la marca o en su defecto la falta de renovacion de la misma.

Las causales de Caducidad | La falta de uso art. 130 de la LPl y el art. 62 del
son : RLPI.

La falta de renovacion art. 55 de la LPI.

“Articulo 130.- Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en los productos
o servicios para los que fue registrada, procederd la caducidad de su registro, salvo que su
titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres
afos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracién
administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente
de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la
misma, tales como restricciones a la importaciéon u otros requisitos gubernamentales

aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

En virtud de lo anterior, se considera que la falta de uso y por falta de pago de
anualidades o renovacion de una marca da lugar a una caducidad, accién que
puede ejercitar cualquier persona, el Ministerio Publico Federal o el mismo
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y es asi porque resulta que en
muchas ocasiones Unicamente se solicita una marca o patente y ante la dificultad
de explotacion en el caso de las patentes y la falta de uso en la materia de
marcas dan lugar que mediante acciones de declaracién de caducidad que
significa dejar sin efectos el titulo de propiedad otorgado por el IMPI. El objeto de
la caducidad es que si un titulo de propiedad registro o certificado no es dado a
conocer simplemente no se encuentra en el mercado por consiguiente este

derecho exclusivo puede aprovecharlo otro sujeto que si pueda utilizar este titulo.
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3.1.7. Procedimiento de Infracciones.

EL Procedimiento de infracciones se divide en dos clases: Infracciones

Administrativas e Infracciones en Materia de Comercio.

Las Infracciones Administrativas se encuentra regulado por la Ley de la Propiedad
Industrial y las Infracciones en Materia de Comercio se encuentra prevista en la
Ley Federal del Derechos de Autor. El IMPI es la autoridad encargada para dirimir

las controversias que se susciten por la violacion de un Derecho Intelectual.

La investigacion de las infracciones las realiza el Instituto de oficio o a peticion de
parte interesada. (Art.215 de la L.P.I).

Las Infracciones Administrativas o Infracciones en Propiedad Industrial.- Son
aguellas que infringen un Derecho de Propiedad Industrial, que permite a la
autoridad administrativa la aplicacion de medidas provisionales y seguir un
procedimiento de infracciones sefialado en el articulo 213 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Las Infracciones en Materia de Comercio.- Son aquellas que transgreden un
Derecho de Autor con el fin de obtener lucro. Es decir, el Derecho de Autor le
otorga la competencia al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
conocer y resolver los procedimientos de Infracciones en Materia de Comercio
instaurado en la Ley Federal del Derecho de Autor en sus articulos 231, 232 y
234 vy el articulo 174 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor,
faculta al IMPI a sustanciar el procedimiento de Declaracion Administrativa de
Infracciones en Materia de Comercio. Estas infracciones no se castigan en el
INDAUTOR sino por el IMPI, con apego a la Ley de la Propiedad Industrial y a la
Ley Federal del Derecho de Autor.
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Con la finalidad de que al conocer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
permitiria una justicia mas imparcial ya que el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, si resolviera seria juez y parte por lo que se opt6 por darle la competencia al
IMPI en la Ley Federal del Derecho de Autor, que entré en vigor el 24 de marzo de
1997.

Las solicitudes de infracciones son dirigidas al IMPI por la violacion de un
derecho intelectual, es un presupuesto necesario que permite a la autoridad la
aplicacion de medidas provinciales e iniciar con los medios preparatorios,
diligencias necesarias antes de iniciar un procedimiento. Las medidas se
encuentran sujetas a un término como indicador o, lo que es lo mismo, cuando la
resolucién de la autoridad sea dictada se resuelve las medidas provisionales.

Existen dos clases de visitas:

1. Visitas de Inspecciény;

2. Visitas de Verificacion.

Las visitas podran ser de mera verificacién o como medio de prueba.®
TS

%2 IMPI, Curso_Infracciones en Materia_de Comercio, ponente, Lic. ZUNIGA CRUZ, Adriana

Coordinadora Departamental de Visitas de Inspeccion de Infracciones en Materia de Comercio,
Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal Del. Alvaro Obregon., México D.F., C.P. 01900.
impartido el 9 de junio de 2014.
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Las visitas podran incluso asegurarse los productos.®?

Las visitas de inspeccién es la diligencia que lleva acabo ante la autoridad
administrativa que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto
comisionara a su personal para la practica de diligencias de inspeccion o
verificacion de hechos, previo pago de la tarifa correspondiente fundado en el
numeral 205 de la Ley de la Propiedad Industrial y el articulo 79 del Reglamento

de la Ley de la Propiedad Industrial.

Conforme a lo que expresa el articulo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
al encontrar un presunto delito podran aplicarse las medidas provisionales. En los
procedimientos de declaracion administrativa relativos a la violacion de alguno de
los derechos que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las siguientes

medidas:

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

Il.- Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitarioy similares

que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

% idem.
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¢) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricacién, elaboracion u
obtencién de cualquiera de los sefialados en los incisos a), b) y c), anteriores;

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

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

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

VI.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para
prevenir o evitar la violaciéon a los derechos protegidos por esta Ley. Si el producto o
servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendran la obligacién
de abstenerse de su enajenacién o prestacién a partir de la fecha en que se les notifique la
resolucién. lgual obligacion tendrdn los productores, fabricantes, importadores y sus
distribuidores, quienes seran responsables de recuperar de inmediato los productos que

ya se encuentren en el comercio.”

Iniciado el procedimiento, el 6rgano administrativo podra adoptar las medidas
provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia, y en su caso,
para asegurar la eficacia de la resolucion que pudiera recaer. (Art.44 Ley Federal

de Procedimiento Administrativo).

Para determinar la practica de las medidas provisionales, el Instituto requerira al
solicitante conforme a lo sefialado en el articulo 199 bis 1 de la Ley de la

Propiedad Industrial que:

1. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

2. La existencia de una violacién a su derecho;
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3. Que la violacion a su derecho sea inminente;

4. La existencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparable, y

5. La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o
alteren.

6. Otorgue fianza suficiente para responder de los dafios y perjuicios que se pudieran
causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

7. Proporcione la informacion necesaria para la identificacién de los bienes, servicios o
establecimientos con los cuales o en donde se comete la violacién a los derechos de
propiedad industrial.

El Instituto debera tomar en consideracién la gravedad de la infraccién y la naturaleza de
la medida solicitada para adoptar la practica de ésta y determinar el importe de la fianzay
la contrafianza...El Instituto podra requerir al solicitante la ampliacién de la fianza, cuando
de la practica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta
insuficiente para responder de los dafios y perjuicios que se pudieran causar a la persona
en contra de quién se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podra

ordenar el incremento de la contrafianza.”

Admitida la Solicitud de Declaracion Administrativa, la autoridad administrativa
emite un Oficio de Comision, que debe reunir los requisitos de ley; firmado por la
autoridad competente, debera expresar el lugar que deberéa inspeccionarse y a la
persona que se dirige (el visitado), ademas de otros requisitos sefalados en el
articulo 72 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Y se entiende por
visitas de inspeccion las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen,
almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten
servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestacion de
los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, el

objeto que persigue las visitas es comprobar hechos ilicitos. (Art. 207 de la L.P.I).

El Procedimiento de Declaracion Administrativa de Infraccién, se realizara tres

actos al mismo tiempo, emplazamiento, visita de inspeccion y se aplicara las
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medidas provisionales en caso de ser necesario. Si durante la inspeccion se
encontraré productos apodcrifos el inspector asegurard de forma cautelar los
productos ilegales y si no se hallaré al visitado se practicard la visita con quién se
encuentre en el establecimiento, por otro lado si se opone el visitado a la
inspeccion se tendra por presumible que efectivamente cometen una infraccion,
se levantard una acta circunstanciada al terminar y deberd el inspector de
recabar dos firmas de testigos que el visitado designard, en caso de negarse el
inspector los designara. Se dejara una copia del acta levantada a la persona con
quién se hubiere entendido la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla.

Tendra 10 dias el visitado para la manifestar lo que su derecho convenga.

1. Se corre traslado al titular afectado para que en un plazo de 10 dias habiles
contado a partir del dia habil siguiente en que surta efectos la notificacion realice
Su contestacion.

2. Se pone a disposicién de las partes para que en un plazo de 10 dias habiles
formulen sus alegatos por escrito.

3. Se cierra instruccion;

4. Finaliza con la resolucion que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

Visitas de inspeccion |:> 10 dias para contestar :> 3 dias para

contestacion de vista |:> 10 dias para realizar alegatos |:> cierre de

instruccion |:> resolucion.

Al desahogo de la inspeccion se realizard si se exhibe con la Solicitud de
Declaracion Administrativa de Infraccion la fianza la cual garantizara los posibles
dafios y perjuicios que pudiere ocasionar a la contraparte que podra ser ampliada,
podr& ofrecer la contraparte una contragarantia que debera ser mayor de 40% a

la garantia original.
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En ese contexto se procura que las medidas cautelares su funcién sea: buscar y
demostrar la existencia de una probable infraccion en Propiedad Industrial como
una medida tutelar prevista en la ley, se trata de acciones necesarias, planteadas

para la intervencion de la autoridad para que imponga sanciones administrativas.

Las Resoluciones en el Procedimiento de Infracciones son:**

e Se declara la comision de infraccién.
e Se niega la comision de infraccion.

e Se impone sancién correspondiente.

Los Efectos de la Resolucion Administrativa son las siguientes;

1. Imponer la sancion que corresponda clausura multa y demas relativos
establecidos en articulo 219 de la LPI.

2. Ordenar al infractor el cese de los actos que constituyeron la misma.
Poner las posibles fianzas a disposicién de la parte afectada, en caso de
que se hayan adoptado medidas provisionales.

4. Decidir sobre el levantamiento o definitividad, en su caso, de las medidas

provisionales adoptadas.

El cumplimiento de las sanciones pecuniarias las ejecuta el SAT.

3.1.8. Procedimiento de Declaratoria por el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto

administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos

*IMPI, Curso_infracciones en Materia de Comercio, ponente, Lic. Adriana Zufiga Cruz,
Coordinadora Departamental de Visitas de Inspeccion de Infracciones en Materia de Comercio,
Periférico Sur No. 3106 Col. Jardines del Pedregal Del. Alvaro Obregon., México D.F., C.P. 01900,
impartido el 9 de junio de 2014.
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de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es

notoriamente conocida o famosa... (Art. 98 bis-1. de la LPI).

Se debera presentar la solicitud de declaracion de notoriedad o fama en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con las pruebas que contribuiran para
que el IMPI realice un examen de forma y de fondo para otorgar una declaratoria
por parte del Instituto.

El examen de forma la autoridad revisara si cumple con todos los requisitos del
articulo 98 bis-4 de la Ley de la Propiedad Industrial que indica que deberan
presentar la solicitud de declaracién de notoriedad o fama por escrito con las
formalidades que para las solicitudes y promociones estan sefialadas en esta Ley
y su Reglamento, a la que se acompafaran los elementos probatorios que funden

la peticion y en la que se expresara cuando menos lo siguiente:

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrénico del solicitante y en
su caso de su apoderado;
Il. La marca y el nimero de registro que le corresponde, y

lll. Los documentos y elementos probatorios que se acompanan a la solicitud.

Posteriormente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizara el examen
de fondo para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el
solicitante debera aportar, los datos sefialados en el articulo 98 bis-2 de la Ley de

la Propiedad Industrial que sefiala lo siguiente;

“Articulo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el

solicitante deberd aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales que
identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una

encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
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Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales que
identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una
encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

[1l. Los circulos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de
servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca
con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de
mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continto de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercializacion en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusidn de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
IX. La inversion realizada durante los 3 ultimos afios en publicidad o promocién de la
marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El area geografica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestacidn de los
servicios amparados bajo la marca, durante los ultimos 3 afios.

XIl. El valor econdmico que representa la marca, en el capital contable de la compania
titular de ésta o conforme a avalio que de la misma se realice.

XIll. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participacién de la marca en el sector o segmento correspondiente

del mercado.”

Recibida la solicitud por el Instituto y enterado del pago de las tarifas
correspondientes, se efectuara el examen de los elementos, datos y documentos
aportados. Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la comprension y andlisis de cualquiera de los
elementos de la solicitud, se prevendra al solicitante para que haga las

aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo de cuatro
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meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado,

la solicitud serd desechada (Articulo 98 bis-5 de la LPI).

Nos son susceptibles de conceder mediante declaratoria de marca notoriamente
conocida o marca famosa cuando existan impedimentos para otorgar la
declaratoria. En el articulo 90 fracciones XV y XV bis, se encuentran previstos los
impedimentos para autorizar marcas notoriamente conocidas o famosas y son los

siguientes;

“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

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

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

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

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

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida;

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

Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la

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

Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la

marca famosa.

Marca Notoriamente Conocida.- Para efectos de su estimacion o declaracion por
el Instituto, se entendera que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas
en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion
con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misma. (Art. 98 bis de la LPI).

Marca Famosa.- Se entendera que una marca es famosa en México, cuando sea
conocida por la mayoria del publico consumidor. A efecto de demostrar la
notoriedad o fama de la marca, podran emplearse todos los medios probatorios
permitidos por esta Ley... (Art. 98 bis de la LPI).

Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y
reglamentarios, se expedira la declaratoria correspondiente. En caso de que el
Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificard por escrito al
solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucién y

valorando todos los elementos probatorios recibidos. (Articulo 98 bis-6 de la LPI).

Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberan ser publicadas
en la Gaceta. (Art. 98 bis-7 de la LPI).

Una practica muy frecuente dentro de la Propiedad Industrial es tratar de registrar

una marca que ya existe en el mercado. Esta marca puede ser conocida o famosa
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el Instituto registra marcas preventivamente hasta demostrar lo contrario. El acto
de registro y certificacion de Propiedad Industrial es susceptible de oposicidon
puede ser objeto de disputa legal, para demostrar a quién le asiste la razén, se
debe acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quien conoce de
estas controversias, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta
directamente relacionado con el otorgamiento del titulo de propiedad por lo que no

se encuentra en condiciones para resolver esta situacion que la ley le faculta.

En general, por el hecho de encontrarse el IMPI sujeto a una legislacion especifica
no es sindnimo de imparcialidad por el contrario es sinénimo de injusticia. Porque
no se puede ser juez y parte al pronunciarse el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial de los titulos que el mismo concedid.

3.1.9. Medidas de Frontera.

El IMPI ordena la suspension de la libre Circulacion de Mercancia de Origen
Extranjero expresado en los articulos 144 fraccion XXVIII, 148 ,149 y 156 de la

Ley Aduanera y el articulo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Trabajo es en conjunto con aduanas para identificar posible mercancia
infractora. Se instalé una base marcaria en la aduana y el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en coadyuvancia con la autoridad aduanera en la persecucion
de infracciones en Propiedad Intelectual en coordinacion interinstitucional, con el
sector publico y privado, asi como con otros paises y Organismos

Internacionales.®®

La Base Marcaria de Aduana.- Es una base de datos que tiene por objetivo

eficientar el despacho de mercancias que ostentan marcas registradas e identificar

% IMPI, Rol del Ministerio Publico, EI Poder Judicial y Las Autoridades Administrativas en la
Persecucion, de las Violaciones a La Propiedad Intelectual, FORO INTERNACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA OBSERVANCIA RETOS Y PESPECTIVA, Ponente AQUIQUE
PINEDA, Arely , Directora Divisional de Proteccién a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, México, 26 de noviembre del 2014.
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presuntas irregularidades en materia de Propiedad Intelectual. Entr6 en operacion
a nivel nacional el 2 de enero del 2012. Al mes de noviembre de 2014, se han
registrado 5,147 marcas con 5,863 registros marcarios.Y han capacitado en
Propiedad Intelectual funcionarios en aduanas con un total de capacitados de 650
en el ejercicio 2014. Ademas del programa de Observadores del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, las visitas realizadas a las Aduanas por

observadores del IMPI son 40 en total. *°

Las medidas de fronteras tienen como objetivo la suspension de la libre

circulacién de mercancia de origen extranjero que violen Derechos Intelectuales.

Los requisitos para solicitar las Medidas de Frontera son las siguientes;

Nombre del Importador.
Descripcion de las Mercancias.

Requisitos { Periodo estimado de ingreso, no mas de 15 dias.
Almacén en que se depositara la mercancia.

Designacién de depositario.

Las cifras obtenidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son un
instrumento que permite identificar las principales caracteristicas con base en lo
cual se puede analizar los cambios y la evolucién que ha sufrido la Propiedad
Industrial, las estadisticas sobre las solicitudes de declaracion administrativa
facilitan el analisis de lo propuesto para revalidar si es necesario el Tribunal de
Propiedad Industrial. Estas graficas también se puede observar la creciente
solicitudes y los rezagos. Durante el afio 2013 la Direccion Divisional de
Proteccion a la Propiedad Intelectual realiz6 diversas acciones con el fin de

proteger los derechos de Propiedad Intelectual, destacando las siguientes:

*IMPI, Rol del Ministerio Publico, EI Poder Judicial y Las Autoridades Administrativas _en la
Persecucidn, de las Violaciones a La Propiedad Intelectual , op. cit. Ponente, VAZQUEZ GOMEZ,
Jesus Maria. Administracion Central de Investigacion de Aduanas, Servicio de la Administracion
Tributaria.
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Solicitudes recibidas: *’
* Se recibié 2,658 solicitudes de declaracion administrativa, superando con dicha
cifra lo alcanzado en afios anteriores, como se puede apreciar en el siguiente

comparativo;

SOLICITUDES DE DECLARACION ADMINISTRATIVA POR ANO
ADMINISTRATIVE DECLARATION APPLICATIONS PER YEAR

2013
2012
2011
2010
2009
2008

2007

1 1 1 1 1 |

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
NUMERO DE SOLICITUDES
NUMBER OF APPLICATIONS

* De este total, = From this total,

6 741 753

fueron de de de were of
nulidad, caducidad, cancelacion, ity expiration, cance

14

solicitudes

d o

e Enrelacion a los procedimientos de declaracion administrativa se emitieron
2,557 resoluciones. Es importante sefialar que si bien disminuy6
marginalmente la emisién de resoluciones en comparacion con el 2012,
también lo es que se continud con el abatimiento del rezago, que disminuyd
considerablemente, por lo que actualmente se cuenta con 2,400
procedimientos en tramite pendientes por resolver para comienzo del

ejercicio del 2014.

Informe anual 2013. [En linea]. Disponible:
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Documentos%20Varios/IA2013 . 6 de Mayo del 2014, 6:30
PM.
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Acuerdos de tramite

Tuvimos durantc

2013

total

42 526

ACUERDOS DE TRAMITE 2007 - 2013

HANDLING AGREEMENTS 2007-2013
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Agreements of handling

cyphor in comparison with the

SO0

000

20000

1OOO0

COMPARACION ANUAL DE RESOLUCIONES

RESOLUTIONS ANNUAL COMPARISON

3000

2500

2000

1000

500

2007

2008

2009

2010

2,035 I 1,996 I 2,036 I 2,383 I 2,503 I 2,559 I 2,557

2011 2012 2013
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Visitas de Inspeccion

=T b a
ntidad de
eriores.

VISITAS DE INSPECCION DE OFICIO ¥ A PETICION DE PARTE
EX-OFFICIO INSPECTION VISITSAND AT THE PARTY'S REQUEST

VISITAS DE INSPECCION 2013
INSPECTION VISITS ORIGIN

A PETICION DE PARTE
(Fi= PARTY REQUEST

CION DE LAS VISITAS DE INSPECCION A PETICION DE PARTE 2013
FICATION OF THE INSPECTION TS UPON PARTY REQUEST

2001 431 354 2 583 23 287 18 N/A 1,698

2003 479 403 1 542 128 445 30 N/A 2,028
2005 431 487 0 598 262 332 103 N/A 2,213

2007 547 662 8 447 197 335 7 4 2,207

2009 543 656 11 416 202 395 71 15 2,309
2011 597 608 2 513 126 77 346 12 2,281

2013 741 753 426 177 88 453 14 2,658

N/A = No Aplica / Not Applicable
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Infracciones en Marcas
Materia de Comercio  Notarias

Commerce Related  Well Known
Infringements  Trademarks

260 N/A

Afio Total  Nulidad Caducidad Cancelacion Infracciones

Year  Total  Nullity None-Use Cancellation Infringement

2001 2614 7 373 5

2003 1,801

1,203

) 440 347 2 609 403 N/A
579 687 4 732 550 5

2013 2,557

N/A = No Aplica / Not Applicable

Durante enero a septiembre del 2014, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial recibié un total de 1,966 solicitudes de procedimientos de declaracion
administrativa 519 fueron nulidades, 544 eran caducidades, 5 cancelaciones, 300
infracciones y un total de 404 infracciones en materia de comercio, por ultimo 9
marcas notorias. Se emitieron 1,712 resoluciones de procedimientos de
declaracion administrativa, 438 fueron nulidades, 480 eran caducidades, 6
cancelaciones, 433 infracciones y un total de 346 infracciones en materia de

comercio, por Ultimo 9 marcas notorias. %

Es importante sefialar que continlda el rezago por lo que actualmente se cuenta
con 2,654 procedimientos pendientes en tramite por resolver para el comienzo del
ejercicio 2015.

% IMPI en cifras 2015. [En linea]. Disponible:
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICifras.aspx. 12 de Febrero del 2015, 8:00 PM.
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" Realizadas / Executed

]
Afio "33 A peticion de parte / Upon Party Request De oficio / Ex-office
Year k= Marcas

£ prevencén  Notorias*  Procesos “'prer 1 Vinculo CUSNS%¢ prevencign Lo

ﬂ Prevention Well known Processes hts Linkage hts Prevention

trademarks Copyrig Copyrig

2001 1,673 754 N/A 197 347 1,298 N/A 2,923 N/A 2,923 4,221
2003 1,657 684 N/A 90 427 , N/A . N/A 1,789 2,990
2005 1,766 854 N/A 118 371 , N/A , N/A 1,205 2,548
2007 1,117 589 19 138 337 1,083 1,442 1,268 5 2,715 3,798
2009 1,109 536 56 82 491 1,165 1,653 1,106 0 2,759 3,924
2010 865 544 5 48 382 979 1,960 1,017 0 2,977 3,956
2011 1,260 510 4 63 361 938 1,599 1,396 30 3,025 3,963
2012 52::"'” 414 7 49 484 954 Mosereportocia 3,095 58 3,153 4,107
2013 “=¢ 527 132 50 599 1,308 meserepoicia 3,129 6 3,135 4,443
2014 =Y 335 65 73 527 1,000 tesremrscre 2,353 2 2,355 3,355

Durante enero a septiembre del 2014, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial realizé 3,355 visitas de inspeccidon y se emplearon 335 prevenciones de

los que 65 fueron a peticién de parte.®
3.1.10. Procedimiento Acelerado de Patentes.

El Procedimiento Acelerado de examen de solicitudes de Patentes, (“PPH” del
inglés Patent Prosecution Highway). El 1° de marzo 2011, el IMPI establece el
primer programa piloto sobre el Procedimiento acelerado de Patentes, el programa

permite que los solicitantes obtengan de forma expedita una patente.

Con el fin reducir la carga de trabajo y la duplicidad de examen se basa en el

trabajo de la oficina anterior en la fase internacional al obtener una opinién

% idem.
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favorable permite agilizar considerablemente la solicitud de patentes mediante el

informe preliminar que emite esta oficina.

Se atendieron 213 solicitudes relativas a los Procedimientos Acelerados de
Patentes, “PPH” por sus siglas en inglés, que se tienen con la USPTO (E.U.), JPO
(Japén), OEPM (Espafia), KIPO (Republica de Corea) y SIPO (Republica Popular
de China), organismos que permiten la utilizacion de los resultados de examen de
fondo (busqueda y examen) que se realizan en otras oficinas de patentes para

acelerar su estudio y conclusién.'®

El Procedimiento Acelerado de solicitudes de patentes es un acuerdo bilateral
entre oficinas de patentes que permite obtener un procedimiento rapido, para el
otorgamiento de una patente basandose uUnicamente en los estudios PCT en la

primera oficina.

3.1.11. Recursos Administrativos en Propiedad Industrial.

El recurso contencioso- administrativo es la técnica de imponer la efectividad de
esa legalidad y de esa libertad correlativa (la libertad de no ser afectado en la

propia vida méas que en virtud de las leyes generales). 1%

Los actos administrativos debe estar fundados en las leyes, el actuar de la
administracion publica frente a los particulares debe ser fundado y motivado, sin
embargo no siempre se ajusta a los ordenamientos legales por lo que al conocer
gue se encuentra en detrimento el derecho de un particular suelen optar como
medio de defensay medio de legalidad, recursos administrativos o judiciales. El

Recurso puede nulificar los actos y las resoluciones dictadas.

190 |nformacion obtenida del informe anual 2013 del IMPI.

101 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Democracia Jueces y Control de Administraciéon, Cuarta
edicion, Civitas, Madrid Espafia, 1998.p.41.
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Cuando se emite una Resolucion Administrativa, como medio de defensa el
recurso sirve para impugnar toda resolucion contraria a la ley, que afecte los

intereses del recurrente.

Como medio defensa el titular de derechos podra recurrir a los siguientes

recursos;
Reconsideracion.
Recursos Revision.
Administrativos. Juicio de Nulidad.

Procede el Recurso de Reconsideracion contra la resolucion que niegue una
patente, registro de modelo de utilidad y disefio industrial, el cual se presentara
por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta dias, contado a partir de la
fecha de notificacion de la resolucién respectiva. El escrito de recurso se
acompafard la documentacién que acredite su procedencia. (Art. 200 de la Ley

de la Propiedad Industrial).

Los interesados afectados podran interponer el Recurso de Revision por los actos
y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. (Art.83 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo).

El plazo para interponer el Recurso de Revision serd de quince dias contado a
partir del dia siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificacion de la
resolucibn que se recurra. (Art.85 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo).

El numeral 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo indica que el
escrito debera presentarse ante la autoridad que emitié el acto impugnado y sera

resuelto por el superior jerarquico, salvo que el acto impugnado provenga del
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titular de una dependencia, en cuyo caso sera resuelto por el mismo. Dicho escrito

debera expresar:

“I. El 6rgano administrativo a quien se dirige;

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

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

IV. Los agravios que se le causan;

V. En su caso, copia de la resolucion o acto que se impugna y de la notificacién
correspondiente. Tratdndose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se
entiendan negados, deberd acompanarse el escrito de iniciaciéon del procedimiento, o el
documento sobre el cual no hubiere recaido resolucidn alguna; y

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relacidon inmediata y directa con la resolucién o
acto impugnado debiendo acompaiiar las documentales con que cuente, incluidas las que

acrediten su personalidad cuando actien en nombre de otro o de personas morales.”

e Se inicia con la presentacion del Recurso de Revision ante el que conocid
de la resolucion.
e Se desenvuelve con turnar el recurso y el expediente al superior jerarquico

Y,
e Termina con la resolucién sobre el acto que a queja al recurrente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha sefialado que el Recurso de

Revision es optativo. Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia;

“Epoca: Novena Epoca
Registro: 168807

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
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Tomo XXVIII, Septiembre de 2008
Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./). 109/2008

Pagina: 232

RECURSO DE REVISION. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTICULO 83 DE LA

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE

AMPARO INDIRECTO.

Conforme al articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los afectados
por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos
descentralizados que se rijan por ese ordenamiento, entre los que se encuentra el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin al procedimiento
administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden de manera optativa
impugnarlos a través del recurso de revision en sede administrativa o mediante el juicio
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por
consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso de revision en mencién previamente a
la promocion del juicio constitucional, pues dada la optatividad de dicho medio de
impugnacién, no puede dotarsele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, maxime si
como en la especie, se actualiza una excepcién al principio de definitividad, al exigir el
articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (ordenamiento
legal que derogd las disposiciones del Codigo Fiscal de la Federacidn relativas al juicio
contencioso administrativo) mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la
suspension del acto reclamado, los que consisten en: 1) circunscribir la posibilidad de
solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la
suspension, rechace la garantia ofrecida o reinicie la ejecucién; 2) obligar al solicitante a
ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantia, a la
solicitud de suspensién presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la

documentacién en que conste la negativa de la suspension, el rechazo de la garantia o el
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reinicio de la ejecucion; 3) obligar a ofrecer garantia suficiente mediante billete de
depdsito o pdliza de fianza, para reparar los dafios o indemnizar por los perjuicios que
pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensién si no se obtiene sentencia
favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes
demandadas-; 4) constreiiir a exponer en el escrito de solicitud de suspensién, las razones
por las cuales considera se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se
causarian en caso de la ejecucién de los actos cuya suspension se solicite; 5) condicionar el
otorgamiento de la suspensién a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta
claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establecer que se otorgarad la
suspension si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse
concedido indebidamente. Por tanto, los afectados por los actos y resoluciones de las
autoridades administrativas o de organismos descentralizados pueden acudir al juicio de
amparo indirecto sin agotar el recurso de revisidn establecido en el articulo 83 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo.

Contradiccion de tesis 69/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Séptimo y Decimosexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de junio
de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco.

Tesis de jurisprudencia 109/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en

sesion privada del dos de julio de dos mil ocho.

Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala, la tesis que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXVIII, julio de 2008, pagina

516, se publica nuevamente con el precedente correcto.”

En este orden de ideas, existe una excepcion a la norma y en la doctrina los
afectados de una resolucién que pongan fin a un procedimiento administrativo
sera optativo para ellos, impugnar a través del Recurso de Revisién en el IMPI o

mediante el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia
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Fiscal y Administrativa y cuando exijan mayores requisitos que los que contempla
la Ley de Amparo. Proceder& el Amparo Indirecto en este sentido es optativo para
el titular del derecho acudir a Recurso de Revision o Juicio de Nulidad. Por lo tanto

la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual es innecesaria.

3.1.12. Procedimiento Arbitral.

Rodolfo Cruz Miramontes y otros citan José Luis Sigueiros que define al arbitraje
como “‘un método o una técnica mediante la cual se trata de resolver
extrajudicialmente las diferencias que pueden ocurrir o0 que han surgido entre dos
0 mas partes, mediante la actuacion de una o varias personas (arbitro o arbitros)
los cuales derivan sus facultades del acuerdo consensual de las partes

involucradas en la controversias”.*%?

Para el ejercicio del arbitraje como medio de solucion de conflicto se requiere que
las partes estén de acuerdo con someterse al arbitraje en una clausula
compromisoria. Facultad expresada en el articulo 227 de la Ley de la Propiedad
Industrial sefala que;...Cuando dichas controversias afecten solo intereses
particulares, podran conocer de ellas a eleccién del actor, los tribunales del
orden comun, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al

procedimiento de arbitraje.

Rafael Pérez Miranda sefiala que, hasta la reforma del 1994 la legislacion
mexicana consideraba obligatorio e irrenunciable la aplicacion del derecho
mexicano en el caso de cualquier tipo de conflicto vinculado a la Propiedad
Intelectual, el conflicto debia ser resuelto por jueces mexicanos. A partir del
TLCAN, los titulares de estos derechos que fueran afectados por el Estado
mexicano, podran solicitar que esta controversia juridica, se zanje en un tribunal

arbitral y no en la justicia mexicana. En efecto la Propiedad Intelectual

%2 CRUZ MIRAMONTES, Rodolfo y CRUZ BARNEY, Oscar, El Arbitraje Utilizacién y Préctica en
México y en los Tratados Comerciales Internacionales, Bosch, México, 2013, p. 39.
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(comprendido como tal a la Propiedad Industrial y a los Derechos de Autor) tiene
uno de los regimenes internacionales mas antiguos (la Unién de Paris y la Unién
Berna), en ellos se funda el principio de trato nacional, y se reconoce el caracter
nacional del reconocimiento y proteccion de los derechos. En los tratados de
referencia se agrega el principio de trato nacional, el de trato de inversor de nacion
mas favorecida y la obligacion de otorgar al inversor un nivel minimo de trato. A
partir de su proteccion como inversor, los conflictos sobre Propiedad Industrial y
Derechos de Autor vinculados a una empresa son protegidos por las normas que
protegen a las inversiones externas, que implica poder recurrir a tribunales
arbitrales internacionales, sin necesidad de agotar o tan siquiera iniciar instancia
local. En este aspecto Argentina habia exigido en otros tratados internacionales de
proteccion de inversiones que se instituyera la exigencia de intentar la solucién
ante jueces nacionales y solo en caso de que no se dirima el conflicto en un plazo

prudencial se podia recurrir a la instancia arbitral.”*%®

La OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual), dispone ademas de
un Centro de Arbitraje y Mediacion, la OMPI es a quien le corresponde la solucién
de controversias de Propiedad Intelectual entre partes privadas de distintos

paises.'®

El arbitraje es un proceso mediante el cual se somete una controversia, por
acuerdo de las partes, a uno o mas arbitros que dictan una resolucién obligatoria.
Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solucion

de controversias en lugar de acudir a tribunales ordinarios.%®

193 OROZCO, José Luis et al., Breviario Politico de la Globalizacién, Facultad de Ciencias Politicas
¥Sociales de la UNAM, Fontamara, México, 1997, p.445.

%[En linea]. Disponible:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/895/wipo _pub 895.pdf. 7 de
Abril del 2014.12:47 PM.

'%En |inea]. Disponible:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/arbitration/919/wipo_pub 919.pdf. 7 de
Abril del 2014.1:16 PM.



http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf
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Si bien el arbitraje constituye una practica comun en el comercio internacional,
tradicionalmente se ha utilizado menos en las controversias en materia de
Propiedad Intelectual (PI). Ello tal vez se deba a los conceptos de territorialidad y
soberania nacional profundamente arraigados en la PI. Tradicionalmente la Pl ha
sido considerada, en esencia, un medio para impedir que terceros utilicen
determinada materia protegida, mediante el ejercicio de acciones judiciales de ser

ello necesario.'%®

Si bien el arbitraje es una alternativa eficaz a un proceso judicial, ello no significa
que siempre sea la mejor opcidn para resolver controversias. Procesos judiciales y
otras opciones, como la mediacion, pueden ser preferibles en determinadas

situaciones.%’

Una vez que la controversia se ha sometido a arbitraje, las partes no pueden
recurrir unilateralmente a procesos judiciales. No obstante, el arbitraje puede
combinarse con la mediacion, que es un procedimiento no vinculante en el que un
tercero imparcial, el mediador, ayuda a las partes a lograr un acuerdo para poner

término a la disputa.

En el arbitraje, es necesario sefialar clausulas contractuales cuando surja un
conflicto las partes designaran a que jurisdiccion se someteran, el arbitraje por lo
general las partes pueden elegir el derecho aplicable al fondo de la controversia.
En virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, cuando las partes no logran
ponerse de acuerdo en cuanto a la eleccion del derecho sustantivo, el tribunal

aplica el derecho que considere apropiado.

El laudo sera firme para las partes obligadas a partir de la fecha de notificacion, la
homologacién del pais sera a través de los tribunales nacionales. Se ejecutaran

los laudos internacionales en virtud de la convencion de Nueva York, el juez podra
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negar el reconocimiento y la ejecucion de una sentencia arbitral, si justifica que el
reconocimiento o la ejecucion de la sentencia seria contraria al orden publico. En
consecuencia la Suprema Corte de Justicia de la Nacion se ha pronunciado y ha

indicado lo siguiente;

“Epoca: Novena Epoca

Registro: 162053

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo XXXIII, Mayo de 2011

Materia(s): Civil

Tesis: 1.30.C.953 C

Pagina: 1241

ORDEN PUBLICO. PRINCIPIO PROARBITRAJE Y RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMIA DE

LA VOLUNTAD PARA PONDERAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL (INTERPRETACION DEL

ARTICULO V, PUNTO 2, INCISO B), DE LA CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y

EJECUCION DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS).

La nocién de orden publico de que trata la institucidn de nulidad de laudo arbitral esta
determinada en el contexto de la reforma al Cédigo de Comercio que regulé aquélla. Con
arreglo a lo previsto en el articulo V, punto 2, inciso b), de la Convencién sobre el
Reconocimiento y Ejecucién de Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva
York, de mil novecientos cincuenta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federacién,
el veintidéos de junio de mil novecientos setenta y uno, se puede denegar el
reconocimiento y la ejecucidn de una sentencia arbitral si la autoridad competente del
pais en que se pide el reconocimiento y la ejecucién, comprueba que el reconocimiento o
la ejecucidn de la sentencia serian contrarios al orden publico de ese pais, en razén de las

leyes y convenios y tratados celebrados por el Estado Mexicano. La nocién de orden
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publico tiene como marco de referencia, nacional e internacional, la institucién de
arbitraje a la que no puede frustrar, alterar u obstaculizar en su misién y exige una
precision en cuanto a su definicidn, alcance y contenido, porque sélo de esa manera

puede establecerse en qué casos y bajo qué condiciones resulta pertinente su aplicacion.

Amparo en revision 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Neodfito Lépez Ramos. Secretario: José Luis Evaristo

Villegas.”

Asi las cosas el laudo no es definitivo, queda entendido, no representa una ventaja
acudir al arbitraje, ademas el costo es excesivo, en fin la realidad es innegable no
existen Tribunales de Propiedad Industrial y aunque paralelamente siguen
jurisdicciones civil y penal tal parece que las pretensiones cada vez se encuentran

sin resolverse.
3.2. Proceso Judicial.

La doctrina dominante concibe el proceso como una relacion juridica. Los sujetos
son el actor, el demandado y el juez; sus poderes son las facultades que la ley
confiere para la realizacién del proceso; su esfera de actuacién es la jurisdiccion;

el fin es la solucion del conflicto de intereses.'%®

Proceso es el conjunto de actos juridicos, relacionados entre si, que se realizan

ante o por un érgano jurisdiccional, con el fin de resolver un litigio. 1%

Todo Proceso Judicial en Propiedad Industrial puede seguirse por dos vias
autonomas civil o penal cuyas resoluciones no tienen relacion entre si. (Art. 226
de la LPI).

'%COUTURE, Eduardo J, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Cuarta edicién, IB de F,
Argentina, 2002, p.107.

1% DORANTES TAMAYO, Luis, Teoria del Proceso, Decima segunda edicién, Porriia, México,
2010, p.243.
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Es importante destacar que en Propiedad Industrial se produce concurrencia
jurisdiccional, que alude a la falta de proteccion efectiva en Propiedad Intelectual,
significa que la concurrencia es debido a carencia de proteccién cierta en
Propiedad Industrial, la ley de la materia es en rigor la Ley de la Propiedad
Industrial, hay una discrepancia en la legislacién porgue no existe una jurisdiccion
responsable plena y reconocida porque los asuntos de Propiedad Industrial recaen
en el IMPI, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y Tribunales
Federales y Locales. En ese sentido los legisladores olvidaron otorgar una
competencia procesal para la Propiedad Industrial, obviamente los hechos
controvertidos se ventilan en diversas jurisdicciones, esta especie de procesos y
procedimientos se emplea en Propiedad Industrial este problema responde a un
desequilibrio en la justicia para la Propiedad Intelectual, existe cuasi- proceso en

lugar de procesos.

Independientemente de la existencia de una especie de jurisdiccién concurrente
proclamo que no es una verdadera jurisdiccion objetiva, especialmente porque la
norma no sefala donde debe ventilarse los hechos controvertidos para la
Propiedad Intelectual, que juez es competente, de entrada es estipido contar con
una ley y no beneficiarse con tribunales o juzgados. Los jueces de la jurisdiccién
concurrente solo resuelve ciertos hechos juridicos concerniente a Propiedad
Intelectual, por lo que, los legisladores no plantearon un Tribunal de Propiedad
Industrial o en su caso Juzgados de Propiedad Industrial dentro del Poder Judicial,
para que el particular accionard un organo judicial en caso de existir una
pretension juridica. Por lo tanto no existe una via idonea para solicitar una

declaracion judicial para la Propiedad Industrial.

3.2.1. Jurisdiccion Civil.

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial se puede dilucidar las controversias

en la via civil. Ahora bien Unicamente por cuestiones que afecten intereses
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particulares, podran conocer de ellas a eleccion del actor, los Tribunales Federales

y del Fuero Comun.

La Propiedad Industrial se encuentra regulada por una ley especial, cabe la
posibilidad de recurrir a leyes supletorias porque no se penso en un proceso. Por
lo tanto, no es extrafio pensar que los jueces civiles se pronuncien sobre la

Propiedad Industrial porque es de jurisdiccién concurrente.

Son competentes los tribunales de la Federacion para conocer de los delitos, asi
como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que
se susciten con motivo de la aplicacion de la Ley Propiedad Industrial. Cuando
dichas controversias afecten solo intereses particulares, podran conocer de ellas a

eleccion del actor los tribunales del orden comun. (Art. 227 de la LPI).

Es ambigua la legislacibn mexicana, la proteccion curiosamente es amplia y
restringida a la vez, por un lado, se crea la Ley de la Propiedad Industrial pero
existe una jurisdiccion concurrente, en consecuencia no define ni especifica la
jurisdiccion real, se inclina sobre cierta dualidad de jurisdiccién que es apoyada
por la ley, sustentado por un sistema obsoleto.

3.2.2. Resarcimiento de Dafos.

El titular de un Derecho de Propiedad Industrial que haya sufrido en su perjuicio
algun dafio derivado de una infraccion administrativa o delito puede exigir que se
le indemnice. Este derecho es independiente de cualquier otra sancion que se

aplique al infractor.**°

La accién de indemnizacion por dafios y perjuicios puede iniciarse ante Tribunales

Federales o del Fuero Comun. El Juez podra decretar dafios y perjuicios aplicando

10 DELGADO REYES, Jaime, Manuales de Derecho Patentes de Invencién, Disefios y Modelos

Industriales , Oxford University Press , México, 2001,p.90.
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la Ley de la Propiedad Industrial y supletoriamente el Codigo Federal de

Procedimientos Civiles.

El articulo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que:

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

articulo siguiente.”

Por otro parte, en el articulo 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial expone

que:

“Articulo 221 BIS.- La reparacidon del dafio material o la indemnizacién de dafos vy
perjuicios por la violacidon de los derechos que confiere esta Ley, en ningun caso sera
inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto o la
prestacion de servicios que impliquen una violacion de alguno o algunos de los derechos

de propiedad industrial regulados en esta Ley.”

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, s6lo podran
iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la via

administrativa, si ésta es aplicable. (Art. 6 bis del Cddigo de Comercio).

Por ejemplo en Espafa funciona el resarcimiento de dafio y no cuentan con accion

punitiva porque este es delito de caracter econémico.
3.2.3. Contratos.
El Contrato constituye un vinculo juridico entre dos a mas sujetos, es un acuerdo

de voluntades y cada contratante se obliga a lo pactado, el contrato sélo tiene

efectos para los contratantes, derechos y obligaciones.
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El contrato como todo convenio es un acto juridico, es una manifestacion
exteriorizada de la voluntad tendiente a la producir efectos de derechos y
obligaciones sancionados por la ley. Al consistir en una doble manifestacion de
voluntades, la de ambos contratantes que se ponen de acuerdo, es un acto
juridico bilateral o plurilateral: su integracién y existencia depende forzosamente

de la concertacién de dos o més voluntades juridicas.™**

Existe dos clases de contratos; los atipicos o innominados y los tipicos o

nominados;

Son atipicos, innominados o no reglamentados, los contratos que se celebran y no
estan particularmente regulados por la ley, sino que nacen de la autonomia de la
voluntad y su fuente de obligatoriedad es la teoria general del contrato (el negocio
juridico se encuentra entre dos mundos. Lex normativo es decir se encuentra
establecida en una ley y lex contractus que se refiere a la autorregulacién de las

partes (la voluntad de las partes es la méaxima ley).**?

Los contratos atipicos innominados, o no reglamentados ya se conocian desde el
derecho romano, bajo el nombre de contractus incertii, pactus. También se

clasifican en simples, o semejante a otro, 0 en semejante a varios.**®
Los contratos atipicos se regulan de acuerdo con las reglas establecidas en el
articulo 1858 del Cdédigo Civil Federal. Los Contratos de Propiedad Industrial en su

mayoria son atipicos.

Es tipico el que aparece regulado en el Cédigo o en otras leyes.™*

1 BEJARANO SANCHEZ, Manuel, Obligaciones Civiles, Quinta edicién, Oxford University Press,

México, 2007,p. 27.

112 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Contratos Civiles, Porrtia, Décimo tercera
edicién corregida y aumentada, México, 2010. p.51

13 fdem.

"4 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto Derecho de la Obligaciones, Porrtia, México, 1999, p.224.
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Esta ultima clasificacion se llama contratos mixtos o complejos, los que se
caracterizan por ser un solo contrato en el que participa otro contrato tipico o
clausulas de otro contrato tipico.

El régimen juridico del contrato explica Luis Mufioz que “el Contrato, como
fenémeno juridico, esta sometido a un régimen peculiar previsto por ordenamiento
juridico; también al que resulta de la voluntad derogatoria o supletoria de las

partes (autonomia de la voluntad), y a los usos y costumbres”.**®

El Dr. Guillermo Cabanellas (h) clasifica los contratos en;'*

a) de Licencia.

b) de Provisién de Conocimientos Técnicos.

El contrato de licencia es aquel que tiene por objeto la autorizacion de la
explotacion, por una de las partes (el licenciatario) de la invencion patentada por la

otra (el licenciante).**’

El autor antes citado, hace una distincion entre cesion y licencia el primero
transfiere todos sus derechos en las segundas solo se otorga el derecho a utilizar

la invencion sin desprenderse de los demas.**®

Ahora bien, hecha esta distincion, a continuacién explicaré que debe entenderse

por licencia y cesion estos conceptos son meramente enunciativos;

El Contrato de Licencia o Concesion.- Contrato que concede y autoriza a un
tercero a utilizar y explotar un derecho exclusivo por un tiempo determinado a

cambio de una remuneracion economica Y el pago de regalias.

11> MUNOZ, Luis, Teoria General del Contrato, Cardenas, México, 1973, p. 2.

118 CABANELLAS (h.)Guillermo, Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologia, Heliasta
S. R.L., Argentina, 1980, p. 16.

Y7 |bidem, p.20.

18 |bidem, p.21.
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El Contrato de Cesion o Transmision de Derechos.- Es el acto juridico por medio
del cual se trasfiere un derecho de Propiedad Intelectual definitivamente por lo que

pierde la titularidad.

La definicion proporcionada por Cabanellas (h), referente a Contratos de Provision
de Conocimientos Técnicos sefiala que son “aquellos que se transfieren ciertos
derechos no patentados alterandose o no los derechos que sobre la utilizacion de
tales conocimientos tiene el transmisor pudiendo ser de transferencia a titulo

temporal o definitivo”.**°

De tal manera que Contratos de Provision de Conocimientos Técnicos no es otra
cosa que un Contrato de Prestacion de Servicios Independientes, reconocido en la

Ley del Impuesto al Valor Agregado que enuncia lo siguiente:

“Articulo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestacion de servicios
independientes:..

...V.- La asistencia técnica y la transferencia de tecnologia.”

Contrato de Prestacion de Servicios Independientes.- Se considera Prestacion de
un Servicio Independiente, la realizada por un Profesional o Técnico en la
materia Intelectual y tendr4 derecho a cobrar lo que las partes convengan.
Verbigracia la Trasferencia Tecnoldgica y Asistencia Técnica.

Entorno a la Asistencia Técnica al respecto, el Cédigo Fiscal de la Federacion

sefiala en su articulo 15-b parrafo cuarto que:

“..Se entendera por asistencia técnica la prestacion de servicios personales
independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no

patentables, que no impliquen la transmision de informaciéon confidencial relativa a

“9CABANELLAS (h.)Guillermo, op. cit, p.31.
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experiencias industriales, comerciales o cientificas, obligandose con el prestatario a

intervenir en la aplicacién de dichos conocimientos.”

No debe perderse de vista que la ley considera que se trata de una Prestacion de
Servicios Independientes. Los contratos de provisidbn de conocimientos técnicos
que explica el Dr. Guillermo Cabanellas son considerados en México como
Prestacion de Servicios Independientes.

Otro ejemplo, es el Secreto Industrial sefialado en el titulo tercero apartado 84

segundo parrafo de la Ley de la Propiedad Industrial que dice:

“En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica,
provision de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer cldusulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales

deberdn precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.”

Otra forma, de Contrato Provision de Conocimientos Técnicos o Contrato
Prestacion de Servicios Independientes corresponde a la Franquicia expresado en

la Ley de la Propiedad Industrial en el articulo 142 que enuncia lo sucesivo;

“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos
establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e

imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.”

La Ley de la Propiedad Industrial estipula en el articulo 142 Bis que: el Contrato
de Franquicia deberad constar por escrito y debera contenerlos siguientes

requisitos:
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La zona geografica en la que el franquiciatario ejercera las actividades
objeto del contrato;

La ubicacién, dimensién minima y caracteristicas de las inversiones en
infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el
franquiciatario ejercerd las actividades derivadas de la materia del
contrato;

Las politicas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, asi como las
disposiciones relativas al suministro de mercancias y contratacién con
proveedores, en el caso de que sean aplicables;

Las politicas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos,
financiamientos y demas contraprestaciones a cargo de las partes en los
términos convenidos en el contrato;

Los criterios y métodos aplicables a la determinaciéon de los margenes
de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

Las caracteristicas de la capacitacién técnica y operativa del personal
del franquiciatario, asi como el método o la forma en que el
franquiciante otorgara asistencia técnica;

Los criterios, métodos y procedimientos de supervisién, informacién,
evaluacién y calificacién del desempeno, asi como la calidad de los
servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de
gue las partes asi lo convengan;

Las causales para la terminacidn del contrato de franquicia;

Los supuestos bajo los cuales podran revisarse y, en su caso,
modificarse de comun acuerdo los términos o condiciones relativos al
contrato de franquicia;

No existira obligacién del franquiciatario de enajenar sus activos al
franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo

pacto en contrario, y
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XIl. No existira obligacion del franquiciatario de enajenar o transmitir al
franquiciante en ningin momento, las acciones de su sociedad o

hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Y se sujetara, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.

Otras clases de contratos son los Contratos de Invenciones fundamentalmente se

zanja en;

Contrato de Invenciones.- Las invenciones como un contrato laboral establecido
en el articulo 14 de la Ley de la Propiedad Industrial y en el articulo 163 de la Ley
Federal del Trabajo conduce al inventor a entregar la invencion. La Ley Federal
del Trabajo suple las deficiencias de la Ley de la Propiedad Industrial al no regular
este derecho aunque reviste de gran importancia, las relaciones del trabajador
creativo y la empresa, para entender esta situacion me permitiré reproducir lo

que dice la ley;

“Articulo 14.- A las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales realizados por
personas que estén sujetas a una relacidn de trabajo, les sera aplicable lo dispuesto en el

articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo.”

“Articulo 163.- La atribucién de los derechos al nombre y a la propiedad y explotacion de

las invenciones realizadas en la empresa, se regira por las normas siguientes:

El inventor tendrd derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion;

Il. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por
cuenta de ésta la propiedad de la invencién y el derecho a la
explotaciéon de la patente corresponderan al patréon. El inventor,

independientemente del salario que hubiese percibido, tendra derecho
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a una compensacion complementaria, que se fijard por convenio de las
partes o por la Junta de Conciliacién y Arbitraje cuando la importancia
de la invencién y los beneficios que puedan reportar al patréon no
guarden proporciéon con el salario percibido por el inventor; y

Il En cualquier otro caso, la propiedad de la invencidn correspondera a la
persona o personas que la realizaron, pero el patrén tendra un derecho
preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la

adquisicion de la invencidn y de las correspondientes patentes.”

De lo anterior se concluye que en los contratos de invencién las partes del

contrato son;

El Inventor asalariado e Inventor Independiente.

Investigador.

Empresa.

Patron.

El derecho de preferencia para el invento es para el patron o empresa. El inventor
tiene derecho a que se le reconozca por la creacién que realice, por otra parte el
patrén tiene derecho a la explotacién de la invencion que realice su trabajador

siempre y cuando lo contrate para ese fin.

PEREZ MIRANDA Rafael J, sefiala que la LFT (Ley Federal del Trabajo), se
refiere exclusivamente a las invenciones realizadas en las empresas y a las
invenciones libres apartandose expresamente de la tendencia europea al menos
en dos aspectos a) las reglas de invenciones laborales en la Ley del Trabajo y no

en la correspondiente a Propiedad Industrial, lo cual en su momento provocé la
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critica de los sectores empresariales, y b) no regula las invenciones de servicio,

unifica estas con las libres, otorgando al patrén solo el derecho de la opci6én.'?

Las Invenciones de Hacienda o de Empresas.- Son las realizadas por personas
que han sido contratadas especialmente para realizar tareas de investigacion

cientifica y que puedan derivar en invenciones patentables.*?*

Es decir, existe una relacion laboral y constrifie al trabajador consagrarse a la
investigacion, por su parte el patron ofrece los medios necesarios para que esta

investigacion culmine con una patente.

Las Invenciones de Servicio.- Son las realizadas por asalariados en el desarrollo
de sus funciones, que no son especificamente las de investigar, utilizando
laboratorios o bienes de la empresa, conocimientos proporcionados por la misma

empresa y ocupando el tiempo de trabajo con remuneracion.'?

En efecto el contrato que nos ocupa ciertamente otorga un privilegio al patron,
mientras que el trabajador obtiene un salario respeto a su investigacion y su

intervencién aun cuando sus funciones no son propiamente la de investigador.

Las Invenciones Libres.- Son realizadas por trabajadores asalariados pero fuera
de su horario de trabajo y sin utilizar las instalaciones o los instrumentos

tecnolégicos de la empresa.'?

Este contrato precisa que, el investigador que genere a la empresa una patente, la
empresa remunerara al investigador por la actividad realizada o por la invencion

realizada fuera de su jornada laboral.

120 pEREZ MIRANDA Rafael J, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia,
Tercera edicién corregida y ampliada Porriia, México, 2002, p.261.

2ly/id. Ibidem. p.260.

122 pPEREZ MIRANDA Rafael J, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia,
o;)., cit. p.261.

Zidem.
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A mi juicio, todos estos contratos el propoésito es, adquirir un bien, tal bien significa
un desembolso econdmico por parte del patron o la empresa, el beneficio es la
explotacion exclusiva y obtener el titulo de propiedad de la invencion que redituara

a la larga mayores y mejores utilidades para el patrén o empresa.
El contrato de licencia debera contar con:

e Proemio el titulo del contrato y sefialar las partes del presente contrato.

e Antecedentes.

e Declaraciones objeto del contrato, institucion, empresa u universidad,
representante legal, domicilio fiscal.

e Clausulas el objeto alcance del contrato los pagos, los compromisos de
cada parte, la responsabilidad civil, la vigencia del contrato, clausulas de
confidencialidad y los demas relativos al contrato.

e Jurisdiccion, a que jurisdiccién se someteran las partes.

La ciencia permite al propietario de una determinada tecnologia o Derecho de
Propiedad Industrial; comercializar el resultado de una investigacion y desarrollo

tecnolégico. Y recuperar rapidamente parte de lo invertido en el desarrollo.*?*

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial funciona como Registro Publico en

el marco de los Contratos para surtir efectos frente a terceros, (Art.63 de LPI).

Nacionales e Internacionales.
Los Contratos Licencias o Concesion.

se clasifican en: Cesién o Transmision.

Los Contratos, se deben inscribir ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial para que surta efecto frente a terceros.

124 GARCIA CORDOBA, Fernando, La Investigacién Tecnoldgica Investigar, Idear e Innovar en

Ingenierias y Ciencias Sociales, Limusa, México, 2007,p. 392.
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En Propiedad Industrial existen dos clases de Contratos, Nacionales e
Internacionales, en relaciébn con los contratos conviene indicar que no esta tan
amplia su redaccion en la Ley de la Propiedad Industrial, como esta en la Ley

Federal del Derecho de Autor en lo referente con los contratos.

Los Contratos en Propiedad Industrial.- Constituyen una relacion entre dos o0 mas
voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones en Propiedad Intelectual.

En suma los Contratos de Propiedad Industrial son aquellos que existe una
relacion entre dos o mas personas fisicas o morales, Nacionales o Internacionales,
pertenece al Derecho Privado Nacional e Internacionales y para surtir efectos

frente a terceros se debe registrar.

3.2.4. Jurisdiccion Penal.

La palabra jurisdiccion proviene de latin iurisdictio, que se forma de la locucién

iusdicere, la cual literalmente significa “decir o indicar el derecho”. **

A partir de la determinacion de la insuficiencia de las mismas, como mecanismos
previos de la tutela de los derechos de propiedad industrial, se puede justificar la

prevision de tipos penales en esta materia.*?®

El fin del Derecho Penal, es regular la conducta en sociedad para establecer
orden, paz y seguridad y el Derecho Penal es de caracter preventivo. La norma
penal es un conjunto de reglas que prohibe conductas delictivas bajo amenazas
de sancion con pena privativa de la libertad, es decir, el delito debe ser

sancionado como consecuencia de una transgresion a la norma juridica.

20OVALLE FAVELA, José, Teoria General del Proceso, Oxford University Press, Sexta edicion,

México, 2005, p. 110.
126 BIANCHI PEREZ, Paula Beatriz, La Tutela de los Derechos de la Propiedad Industrial
Justificacién de la Intervencién Penal, Leyer, Colombia, 2009, p.30.
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El Fin del Regular la conducta en sociedad.
Derecho Penal es: Orden.
Paz.
Seguridad.

Preventivo de futuros delitos.

La ley es general y abstracta pero cuando el sujeto se ubica dentro de la hipétesis
juridica la norma determina una sancidén, esto es: el que comete una conducta
ilicita establecida en la norma penal conforme a la ley expedida sera acreedor de
una sancion como consecuencia logica de una accién indebida, se expone a

continuacion de forma grafica para una mejor comprension del delito;

Delito =  Sancion.
Consecuencia Légica del Delito.

Fundamento Cédigo Penal.

La via penal va mas de la mera reparacion pretende reforzar la via civil al
desincentivar mediante la amenaza de la pena, a los actuales y potenciales

infractores.*?’

A diferencia de los delitos comunes, los delitos de Propiedad Industrial se
encuentran catalogados como Delitos Federales, considerado asi y calificado por
el Codigo Federal de Procedimientos Penales en el articulo 194 fraccion VII
correlativo con el articulo 223 fracciones Il y 11l de la Ley de la Propiedad Industrial

gue expresan lo siguiente:

“Articulo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar

de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los

27 |bidem, p. 37.
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ordenamientos legales siguientes:.. VII. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos

III

previstos en el articulo 223, fracciones Il y Il

“Articulo 223.- Son delitos

Il: Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacién comercial, marcas protegidas por
esta Ley;

[ll. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulacidn comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas,
materias primas o insumos destinados a la produccién de objetos que ostenten

falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;..”

En materia penal de acuerdo al principio “non bis in idem”, prohibe sancionar dos
veces lo mismo, aunque normas diferentes tipifiquen la misma vulneracién del
ordenamiento juridico.*?® En la Propiedad Industrial se da la concurrencia de

normas sancionadoras pero no una doble sancion.

La necesidad del Derecho Penal en Propiedad Industrial tiene como finalidad,
proteger los Derechos Intelectuales y es de caracter punitivo e instituye el orden
social, mediante la aplicacion de penas, para asegurar y salvaguardar los
derechos de Propiedad Industrial, la comision de un Delito en Propiedad Industrial,
es de caracter Federal.

Los Juzgados de Distrito, se encuentran facultados para conocer de conductas y
cualquier accion que atente en contra de la Propiedad Industrial previstas en la
Ley de la Propiedad Industrial y el Codigo Penal Federal que pudiere ser
considerados como delitos y como resultado de ellos, exista una transgresién a los

Derechos Intelectuales cae dentro de la esfera penal, por lo que al configurar una

128 ALARCON SOTOMAYOR, Lucia, La Garantia Non Bis In Idem y el Procedimiento
Administrativo Sancionador, lustel, Espafia, 2008, pp. 40 y 41.
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de las hipdtesis de delitos que la ley de la materia expresa concierne a la
Procuraduria General de la Republica la potestad exclusiva de perseguir delitos
federales, a su vez cuenta con una la Unidad Especializada en Investigacion de
Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI). Le
corresponde la persecucion de delitos, a partir que tiene conocimiento de la
comision de un delito y deberd integrar la averiguacion previa o la carpeta de
investigacién y ejercitar la accion penal cuando asi corresponda, turnara al Juez

de Distrito que llevara el proceso.

Bajo el numeral 225 de la Ley de la Propiedad Industrial expresa que: “Para el
ejercicio de la accién penal, en los supuestos previstos en las fracciones | y Il del
articulo 223, se requerira que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no

se prejuzgara sobre las acciones civiles 0 penales que procedan”.

En los juicios de Propiedad Industrial debe sustanciarse ante Juez de Distrito.
Pero pronto cambiara esto porque debera implementarse el Sistema Penal
Acusatorio y Adversarial determinado en el decreto Constitucional del 18 de junio
del 2008.

En la medida que el delito es cometido dentro del territorio nacional debera
juzgarse con base a la ley de la materia y aplicar supletoriamente el Caddigo
Federal de Procedimientos Penales y el nuevo Cddigo Nacional de
Procedimientos Penales. El nuevo Cédigo Nacional de Procedimientos Penales,
este nuevo cadigo entrd en vigor en Durango y Puebla el dia 24 de noviembre del
2014 y entrara en vigor gradualmente sin que exceda del 18 de junio del 2016 de
acuerdo al transitorio del nuevo coédigo mencionado en su articulo segundo,

publicado el 5 de marzo del 2014, para Delito Federal y Comun.

El nuevo cdédigo instituye un mecanismo nuevo para el proceso judicial y de
acuerdo a la reforma de la constitucion del 2008 que acoge el sistema acusatorio y

adversarial. El sistema adversarial y acusatorio es el que impera en la actualidad
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con lo que se empleara los principios rectores instaurados en el nuevo Cadigo

Nacional de Procedimientos Penales;

PRINCIPIOS RECTORES  Publicidad art. 5.
QUE SE DEBERAN Contradiccion art. 6.
OBSERVAR DURANTE Continuidad art.7.
EL PROCESO PENAL: Concentracion art. 8.

Inmediacion art. 9.

Igualdad ante la Ley art. 10.

Igualdad entre las Partes art. 11.
Juicio Previo y Debido Proceso art. 12.
Presuncion de Inocencia art. 13.

Prohibicion de Doble Juicio art. 14.

Se implementara de forma gradual en diferentes Entidades de la Federacion. Por
lo que participara el Juez de Distrito y el Juez de Control de Garantias en algunas
entidades asimismo, existira salidas alternas para dar fin a un juicio en el nuevo
sistema. Por lo que la Unidad Especializada ha implementado una célula que sera
capacitada para el nuevo sistema.

La investigacion de los hechos que cuente con caracteristicas de un delito podra
iniciarse de oficio o por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El
Ministerio Publico y la policia estan obligados a proceder sin mayores requisitos a
la investigacion de los hechos de los que tengan noticia. TratAndose de delitos que
deban perseguirse de oficio, bastard para el inicio de la investigacion la
comunicacioén que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de

la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.

Tratdndose de informaciones andénimas, la policia constatara la veracidad de los

datos aportados mediante los actos de investigacion que consideren conducentes
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para este efecto. De confirmarse la informacion, se iniciara la investigacion
correspondiente... (Art .221 del CNPP).

Los instrumentos, objetos o productos del delito, asi como los bienes en que
existan huellas o pudieran tener relacion con este, siempre que guarden relacion
directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serdn asegurados durante el
desarrollo de la investigacion, a fin de que no se alteren, destruyan o
desaparezcan. Para tales efectos se estableceran controles especificos para su
resguardo, que atenderan como minimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad
de su conservacion. (Art .229 del CNPP).

Cuando se aseguren... productos relacionados con delitos de propiedad
intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad
por su conservacion, si esta medida es procedente, el Ministerio Publico ordenara
su destruccion, previa autorizacion o intervencion de las autoridades
correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos, asi como
levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o
volumen y demds caracteristicas de éstos, debiéndose recabar muestras del
mismo para que obren en los registros de la investigacion que al efecto se inicie.
(Art. 235 del CNPP).

En La Audiencia Inicial.- Se informara al imputado sobre sus derechos
constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con
anterioridad, se realizara el control de legalidad de la detencion si correspondiere,
se formulara la imputacion, se dara la oportunidad de declarar al imputado, se
resolvera sobre las solicitudes de vinculacion a proceso y medidas cautelares y se

definira el plazo para el cierre de la investigacion. (Art.307 del CNPP).

Una vez concluida la fase de investigacion complementaria, si el ministerio
publico estima que la investigacion aporta elementos para ejercer la accion penal

contra el imputado, presentara la acusacion. (Art. 335 del CNPP).
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La Etapa Intermedia.- Tiene por objeto el ofrecimiento y admision de los medios
de prueba, asi como la depuracién de los hechos controvertidos que serdn materia

del juicio.

Esta etapa se compondra de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita
iniciard con el escrito de acusacion que formule el ministerio publico y
comprendera todos los actos previos a la celebracion de la audiencia intermedia.
La segunda fase dara inicio con la celebracion de la audiencia intermedia y

culminara con el dictado del auto de apertura a juicio. (Art. 334 del CNPP).

El Juicio.-Es la etapa de decision de las cuestiones esenciales del proceso. Se
realizara sobre la base de la acusacion en el que se debera asegurar la efectiva
vigencia de los principios de inmediacién, publicidad, concentracion, igualdad,
contradiccion y continuidad... (Art. 348 del CNPP).

Victima u ofendido

Asesor juridico

Imputado
Las partes del sistema Defensor
y los sujetos de Ministerio publico
procedimiento penal Policia
adversarial acusatorio Organo jurisdiccional

La Autoridad de supervision de
Medidas cautelares y de la

Suspension condicional del proceso

En Colombia los Delitos en Propiedad Intelectual se ventilan exclusivamente en

jurisdiccién penal y tiene un incidente posterior para solicitar reparacion del dafio.
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3.2.5. Delitos en Propiedad Industrial.

La conducta ilicita, que lesiona el patrimonio del titular, por disposicion de la Ley
de la Propiedad Industrial, el IMPI es la autoridad administrativa y el 6rgano

jurisdiccional encargado de imponer multas administrativas.

El derecho positivo es el que marca la diferencia entre las sanciones penales y
multas administrativas. Las sanciones penales se imponen por un acto
jurisdiccional, mientras que las multas administrativas se aplican mediante actos
administrativos, las sanciones penales son mas severas que las multas
administrativas; son de caracter infamante y se basen en antecedentes judiciales y

policiales.*?

Dentro de las funciones del Estado encontramos que este tiene que satisfacer tres
necesidades que son:

e La conservacion del orden publico.
e La defensa contra ataques exteriores.

e Laimparticion de justicia.

Para el Derecho Administrativo es de suma importancia la conservacion del orden
publico. Para lograr éste se auxilia de la policia y ejército y al mismo tiempo estas
autoridades para ser coactivas requieren de poder sancionar a personas que
incurran en ciertas conductas catalogadas como peligro por lo que utilizan

infracciones administrativas: dentro de las cuales se encuentran la multa.**°

129 KORENFELD FEDERMAN David, El Sistema Sancionador Mexicano Teoria de la Sancién
églministrativa, Instituto Nacional de la Administracion Puablica, México, 2005,p. 8.
{dem.
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Los delitos que nos ocupan son de caracter industrial se perseguiran por parte
ofendida y de oficio de acuerdo a lo enunciado por el articulo 223 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

“Articulo 223.- Son delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del articulo 213 de esta
Ley, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por esta razén haya quedado
firme;

. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacidon comercial, marcas protegidas por
esta Ley;

lll. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulacién comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas,
materias primas o insumos destinados a la produccién de objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo,
puesto, cargo, desempefio de su profesidn, relacion de negocios o en virtud del
otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propésito de
obtener un beneficio econédmico para si o para el tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que
lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propdsito
de obtener un beneficio econdmico para si o para el tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VI. Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su
trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado
por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la

persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propdsito de



149

obtener un beneficio econdmico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte ofendida.”

Por su parte el articulo 223 Bis del mismo cuerpo legal determina que al que
venda a cualquier consumidor final en vias o en lugares publicos, en forma dolosa
y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por esta ley, se impondra de dos a seis afios de prision y multa

de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal...

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o

permanente... este delito se perseguira de oficio.

Se impondran de dos a seis afios de prisién y multa por el importe de cien a diez
mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa
alguno de los delitos que se sefialan en las fracciones I, IV, V o VI del articulo 223

de esta Ley.

En el caso de los delitos previstos en las fracciones Il o Il del mismo articulo 223,
se impondran de tres a diez afios de prision y multa de dos mil a veinte mil dias de

salario minimo general vigente en el Distrito Federal. (Art. 224 de la LPI).

El IMPI podra hacer diligencias para comprobar las actividades de carécter ilicitas
en Propiedad Industrial. La actividad administrativa califica teniendo presente las
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la conducta que se
encuadra a la hipotesis normativa que causan dafio moral y econdémico. El
Derecho Administrativo impone sanciones de caracter administrativo y la

aplicacion de las penas sera ejecutada por el SAT.

Las sanciones que impone el IMPI para asegurar y condenar las omisiones de

infractores y dafos que ocasione por las violaciones del derecho que tiene el
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titular de derecho, desgraciadamente el derecho forma parte del marco
administrativo para acudir a otra jurisdiccion es necesario acudir previamente al

IMPI agotar la instancia.

Por lo que refiere al Derecho Penal en cuando a los delitos seran de orden
Federal y le corresponde a la Procuraduria General de la Republica atribucion
para el ejercicio de la averiguacion previa o integracibn de la carpeta de
investigacion y persecucion de delitos. Las infracciones administrativas seran
sancionadas de conformidad con el articulo 214 de la Ley de la Propiedad
Industrial de la siguiente forma:

—

Sanciones en materia Multa por el importe de veinte mil

de Propiedad Industrial: salarios minimos del Distrito Federal.

Multa de cinco mil a cuarenta dias de salario
minimo determinado en el articulo 231
fracciones I, IlI, IV, V, VII, VIl y IX.

Clausura temporal hasta por 90 dias.

Clausura definitiva.

Arresto administrativo por 36 horas.
De acuerdo con el Delito Administrativo y su procedimiento administrativo
sancionador como potestad punitiva del IMPI guarda relacion con el Derecho
Penal. Corresponde al IMPI hacer diligencias administrativas para acreditar el
cuerpo del delito es decir, persigue delitos o infracciones y se pronuncia sobre
ellos con los elementos que ellos mismo investigan, la persecucion de delitos es
de oficio 0 a peticion de parte por lo tanto, el IMPI es juez y parte de los delitos
administrativos o las infracciones administrativas.Obviamente el Delito

Administrativo viola toda Garantia Constitucional y Derechos Humanos.

El Derecho Penal es accesorio de la Ley de la Propiedad Industrial. Sirve de

apoyo la siguiente jurisprudencia:
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“Epoca: Décima Epoca

Registro: 159906

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Libro X1V, Noviembre de 2012, Tomo 1

Materia(s): Penal

Tesis: 1a./J). 20/2012 (9a.)

Pagina: 611

DERECHO PENAL. SU FUNCION ACCESORIA EN OTRAS RAMAS DEL DERECHO.

El derecho penal no es auténomo respecto de las demds ramas del derecho; asi, en
ocasiones es accesorio del derecho civil, mercantil o laboral, para caracterizar delitos
como los de contenido patrimonial o los cometidos contra los trabajadores. Ahora bien,
en un principio, la accesoriedad del derecho penal se limitaba en el ambito de la técnica
legislativa a la integracién de los elementos normativos propios del injusto penal; sin
embargo, la creciente necesidad de regulacion punitiva hizo imposible que las
modalidades de intervencién se limitaran a la incorporacién en los tipos penales de
determinados conceptos juridicos no penales y, por ello, se recurrié a féormulas de
remision a la normativa extrapenal, pues sélo asi pudo lograrse un instrumento esencial
gue posibilita una efectividad oportuna, siempre que no se desatiendan los principios de
racionalidad y efectividad que rigen la materia. En ese tenor, en determinadas materias y
cuestiones, y con ciertos limites, se permite que el legislador redacte los tipos penales que
coordinen la tutela penal de un sector de actividad con una regulacion extrapenal, lo que
también responde a criterios de unidad del ordenamiento juridico y de eficacia de
proteccion juridica; esto es, puede ocurrir que el derecho penal se convierta en accesorio
de una determinada rama del derecho cuando el bien juridicamente tutelado por ésta,
amerite mayor proteccién o cuando ocurran hechos especialmente graves que han de
evitarse, por ejemplo, cuando el paso de una infraccidon administrativa al delito se basa en
la causacion de un dafio o en la creacién de un peligro que rebasa la efectividad previsora
y sancionadora del derecho administrativo.

Amparo en revision 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas. Secretario: Jorge Roberto Orddiiez
Escobar.
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Amparo en revision 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas. Secretaria: Ninive lleana Penagos
Robles.

Amparo en revision 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar
Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodriguez.

Amparo en revision 455/2011. 29 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar
Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodriguez.

Amparo en revision 643/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sanchez
Cordero de Garcia Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 20/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesion privada de diez de octubre de dos mil doce.”

La afectacion sufrida por un Delito Administrativo abarca todo el dafio ocasionado,
como una cuestion de corregir y reprender y limitar al infractor para que no vuelva
a realizar una conducta transgresora. Se ponen medidas sancionadoras
administrativas por los dafos sufridos que encierren intereses del particular, por lo
que el IMPI invade la esfera juridica del MP (Ministerio Publico) determinado en el
articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos que

sefala lo siguiente:

Articulo 21. La investigacion de los delitos corresponde al ministerio publico y a las
policias, las cuales actuaran bajo la conduccién y mando de aquel en el ejercicio de esta
funcion.

El ejercicio de la accidén penal ante los tribunales corresponde al ministerio publico. La ley
determinara los casos en que los particulares podran ejercer la accidon penal ante la
autoridad judicial.

La imposicion de las penas, su modificacién y duracion son propias y exclusivas de la
autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones por las infracciones de
los reglamentos gubernativos y de policia, las que Unicamente consistiran en multa,

arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el
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infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto

correspondiente, que no excederd en ningln caso de treinta y seis horas...

De lo anterior se deduce que es muy enredado el Delito Administrativo quizas
representa un desafio para nuestros legisladores delimitar la jurisdiccion en
Propiedad Industrial, uno de los principales obstaculos son las diversas
autoridades que tienen competencia para conocer y resolver litigios de Propiedad
Industrial, de tal manera que son numerosas las jurisdicciones para el mismo
derecho, no existe una competencia exclusiva para la Propiedad Industrial, de
modo que le compete a la Unidad Especializada en Investigacion de Delitos
contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) o la Fiscalia
Especializada en Investigacion de Delitos contra los Derechos de Autor y la
Propiedad Industrial, el IMPI, la Sala Especializada en Materia de la Propiedad

Intelectual (SEPI) y los Tribunales Federales y del Fuero Coman.

No obstante creo que cabe razonar en primer lugar la concurrencia de normas
sancionadoras, la aplicacidén supletoria de normas y la competencia concurrente
no conduce a ninguna practica juridica notable. En segundo lugar la concurrencia
de jurisdiccion ante la falta de una proteccién efectiva en la ley de la materia
contribuye que no exista una demarcacion obligatoria, asimismo, establece otro
causa para que el titular de derechos abandone ejercitar una accion juridica, lo
qgue significaria que no sirve de nada las distintas concurrencias que existe en

Propiedad Intelectual.
3.2.6. Recursos Judiciales en Propiedad Industrial.
El recurso es controvertir una resolucién, existen dos clases de recursos:

Ordinarios y Extraordinarios. El recurso puede ser horizontal o vertical, estriba en

quién resuelve el recurso.



154

Queja.
Los  Ordinarios.- Se dan dentro del proceso  Apelacion.
Denegada Apelacion.

Recursos Revocacion.

Juicio de
Son: Extraordinarios.-Constituyen un juicio auténomo< Amparo.

- Juicio de

Garantias.
Los " Horizontal.- Es aquel recurso que conoce un 6rgano del
Recursos mismo nivel jerarquico o resuelve la misma
pueden ser:] autoridad que dicto la resolucion recurrida.

Vertical.- Es aquel recurso que quien resuelve

= €s superior jerarquico.

La Apelacion.- Es un recurso para impugnar una resolucion en linea vertical, se
interpone ante el tribunal que se haya pronunciado y resuelve el superior

jerarquico.

El recurso de apelacion tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque
o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos

relativos a los agravios expresados. (Art. 231 del CFPC).

La apelacion puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo. La
apelacién admitida en ambos efectos suspende, desde luego, la ejecucion de la
sentencia o del auto, hasta que se resuelva el recurso, y, entre tanto, solo podran

dictarse las resoluciones que se refieran a la administracion, custodia y
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conservacion de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la

apelacion no verse sobre alguno de estos puntos. (Art. 233 del CFPC).

El recurso de apelacion se presentara cuanto las partes acudan a instancias
federales. Los negocios de competencia federal, cuando no exista ley especial, se
veran por los juzgados de distrito, en primer grado, y, en apelacion, ante los
Tribunales Unitarios de Circuito, en los términos en que sea procedente el
recurso, de conformidad con las disposiciones de este ordenamiento. (Art.18 del
CFPC).

" Efecto Devolutivo.- Se interpone dentro del proceso continua

La Apelacion. el proceso a la par que se resuelve apelacion.

—

puede ser en: | Ambos Efectos.- El proceso se suspende hasta en tanto

no se resuelva el recurso de apelacion.

El Recurso de Denegada Apelacion.- Procede la Denegada Apelacién contra el
auto que niega la admision del Recurso de Apelacion expresado en el articulo 259

del Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles.

El Recurso de Denegada Apelacion se interpondrd en los siguientes

términos:

e Se interpondré en el acto de la notificacion o, a méas tardar, dentro de los
tres dias siguientes.

e El recurrente sefalara las constancias que le interesen para la integracion
del testimonio.

e Eljuez, sin substanciacién alguna y sin suspender los procedimientos en el
negocio, dara forzosamente entrada al recurso Yy acordara la expedicion de

un testimonio.
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e El testimonio se remitira dentro del término de cinco dias.
e 3 dias para ampliacion.

e Resolucion.

El Recurso de Revocacion.- Es un recurso ordinario de estructura horizontal, se
interpone en contra de los autos que no fueren apelables y los decretos pueden
ser revocados por el juez o tribunal que los dictd o por el que lo substituya en el

conocimiento del negocio. (Art.227 del CFPC).

El Recurso de Revocacion se interpondra en los siguientes términos:

e El juez se encuentra autorizado para revocar los autos que no son
apelables y los decretos.

e La revocacion se interpondra en el acto de la notificacion o, a mas tardar,
dentro del dia siguiente de haber quedado notificado el recurrente. (Art.228
del CFPC).

e Pedida la revocacion, se dara vista a las demés partes, por el término de
tres dias y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolvera, sin mas
tramite, dentro de otros tres. (Art.229 del CFPC).

e No procede medio de defensa legal ordinario, solo por recurso
extraordinario Amparo Indirecto. (Art.230 del CFPC).

El Recurso de Queja.- Es un recurso ordinario que procede contra las conductas
omisas. El Recurso de Queja sélo procede en las causas apelables. (Art.727 del

CPCDF).

El articulo 723 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

sefala que el recurso de queja tiene lugar:

Articulo 723.- El recurso de queja tiene lugar:
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I. Contra el auto que no admita una demanda, o no reconoce la personalidad de un
litigante antes del emplazamiento; no asi por lo que hace al que no admite una
reconvencion;

Il. Se deroga;

lll. Contra la denegacién de apelacion;

IV. En los demas casos fijados por la ley.

El Recurso de Queja, se interpondra ante el juez, dentro de los tres dias siguientes
al acto reclamado, expresando los motivos de inconformidad. Dentro de los cinco
dias siguientes en que se tenga por interpuesto el recurso, el juez de los autos
remitird a la alzada informe con justificacion, y acompafiard en su caso, las
constancias procesales respectivas. La sala, dentro de los cinco dias siguientes a
la recepcion de las citadas constancias, decidira lo que corresponda. (Art.725 del
CPCDF).

Todo el recurso es, en realidad, un medio de impugnacion; contrariamente, existe
medios de impugnacién que son recursos, esto significa, pues, que el medio de
impugnacion es el género y el recurso es la especie. El recurso técnicamente es
un medio de impugnacion intraprocesal, en ese sentido de que vive y se da dentro
del seno mismo del proceso, ya sea como un reexamen parcial de ciertas
cuestiones o como una segunda etapa, o segunda instancia, del mismo proceso.
Por el contrario pueden existir medios de impugnacion extra o metraprocesal
entendido esto en el sentido de que no esta dentro del proceso primario ni forma
parte de él. Estos medios de impugnacion pueden ser considerados
extraordinarios y frecuentemente dan lugar a nuevos o ulteriores procesos. En el
sistema procesal mexicano seria, el recurso la apelacion, la revocacion y la queja,
gue estan reglamentados y se dan dentro del proceso comun y corriente. Ahora
bien el juicio de amparo es un medio caracteristico de impugnacion, porque no es

parte del proceso primario, sino que es un proceso especifico impugnativo, por
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cuyo medio se combate una resolucion definitiva dictada en un anterior y distinto

proceso.!

Burgoa indica que el amparo es considerado como un medio de recurso (lato
sensu) juridico procesal publico de control a la constitucionalidad presenta el
aspecto de una accion cuyo titular es agraviado, y se funda y vive una serie de

principios...'%

El Amparo lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nacion quien le
corresponde el sistema concentrado de la constitucionalidad. El sistema llamado
concentrado atribuye a un sélo organismo la competencia con caracter exclusivo
le corresponde conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de los actos y
normas juridicas. Este sistema funciona ademas a través de lo que se conoce
como la via de accion que consiste en la promocién que el sujeto que estima
haber sido afectado por algun acto de autoridad, enderece en contra de ese
organo pero a través de un procedimiento que se ventila ante una autoridad

jurisdiccional diferente.*®

Como se ha expuesto el Amparo representa un medio de defensa para garantizar

derechos fundamentales.

El sistema difuso existen muchos 6rganos a través de los cuales es posible
realizar el desahogo de las cuestiones de constitucionalidad. A partir de la
exigencia de que las leyes se ajusten a lo dispuesto por la constitucion, estamos

frente a un sistema de control constitucional, que se encuentra en distintos

131 GoMmEZ LARA, Cipriano, Teoria General del Proceso, Décima edicién, Oxford University Press,
México, 2004, pp.337 y 338.

%2 BURGOA O. Ignacio, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantias y Amparo, Cuarta
edicion Porrda, México, 1996.
%% URIBE ARZATE, Enrique, El Sistema de Justicia Constitucional en México, Porria Miguel

Angel, México, 2006, p.109.
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6rganos su cauce normal.®** Esto significa que por principio todos los jueces
deben llevar acabo un razonamiento esencial que se verifica a través de la

determinacion de la constitucionalidad o no de la ley que se pretende aplicar.**

El sistema difuso constituye la obligacion para todas las autoridades juridicas
dentro de su respectiva competencia deberan realizar un analisis minucioso de la
norma juridica para no vulnerar Garantias Constitucionales y Derechos Humanos,
en este sentido, todos los organos jurisdiccionales examinaran la validez de la
norma en atencion a la compatibilidad con Tratados Internacionales, Derechos
Humanos y Garantias Constitucionales, bajo la éptica de salvaguardar, respetar y
garantizar los derechos y dejar inoperante la ley en los casos que sean contrarias

a derechos reconocidos por la Constitucion y los Tratados Internacionales.

El sistema difuso se asienta en los siguientes principios:**® En primer término, no
existe un solo érgano dotado ex profeso de la competencia exclusiva para llevar a
cabo dicha tarea. Cualquier juez puede incluso “debe” valorar la aplicacién de la
constitucion ordinaria. De esta forma, se evita enviar a la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién los casos...“En segundo lugar, debemos destacar que los
efectos de la resolucion no se hacen extensivos a los demas sujetos que aun

cuando pudieran compartir la misma problematica...”

Para efectos de parrafos anteriores estos sistemas de control se encuentran
determinados y facultados de la siguiente manera;

1.- Control Concentrado. Es competencia exclusiva para los Organos del Poder
Judicial de la Federacion respeto al control Constitucional y Convencional a traves
del juicio de Amparo. La actuacion del sistema concentrado se cifie a lo
manifestado en los articulos 103 y 107 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos.

¥*URIBE ARZATE, Enrique, op. cit .p.117.
%% |hidem .p. 118.
% |bidem. P.119.
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2.- Sistema Difuso. Cualquier juez podra inaplicar una ley cuando sea contraria a
los Derechos Humanos, Tratados Internacionales y Garantias Constitucionales. El
ejercicio del sistema difuso se encuentra determinado en los articulos 1y 133 de

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

En la actualidad existen dos modelos de control Convencional y Difuso ambas
vertientes, tienen obligacién de principiar con un examen de la constitucionalidad y
que favorezca al sujeto y que engendre una proteccion plena. De oficio antes de
analizar las pretensiones de las partes el juzgador esta obligado a empezar con
un examen como presupuesto constitucional los beneficios seran evitar posibles
violaciones de dificil reparacion. Esto se refiere, el control concentrado y difuso
debe satisfacer en todo la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
ademas de lo previsto en los Derechos Humanos el juzgador debera observar los
diferentes Tratados Internacionales que México sea parte. Y solo beneficiara a las

partes en disputa no se hace extensivo a los demas.

3.3. Jurisdiccion Federal.

Existen Tribunales Federales y del Fuero Comuan, la aplicacibn de Leyes
Federales conoce los Tribunales Federales y tratandose de disposiciones

ordinarias resuelve Juez Local.

La Ley de Propiedad Industrial corresponde a una Ley Federal, pero cuando no
afecten intereses del orden publico y solo afecten intereses particulares, podran
conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden comun. La Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Propiedad Industrial en
concordancia sefialan la primera en el articulo 104 y la segunda en el articulo
227 que:

“Articulo 104. Los Tribunales de la Federacion conoceran:

I De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal,;
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. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el
cumplimiento y aplicacién de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados
por el Estado Mexicano. A eleccién del actor y cuando sdélo se afecten intereses
particulares, podran conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden comun.

Las sentencias de primera instancia podran ser apelables ante el superior inmediato del
juez que conozca del asunto en primer grado;

Ill. De los recursos de revisidon que se interpongan contra las resoluciones definitivas de
los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fraccion XXIX-H del
articulo 73 y fraccién 1V, inciso e) del articulo 122 de esta Constitucién, sélo en los casos
que seialen las leyes. Las revisiones, de las cuales conoceran los Tribunales Colegiados de
Circuito, se sujetaran a los tramites que la ley reglamentaria de los articulos 103 y 107 de
esta Constitucion fije para la revisién en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones
que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederd juicio o recurso

alguno;...”

“Articulo 227.- Son competentes los tribunales de la Federaciéon para conocer de los
delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las controversias mercantiles y civiles y
de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicaciéon de esta Ley.
Cuando dichas controversias afecten sélo intereses particulares, podran conocer de ellas a
eleccidn del actor, los tribunales del orden comun, sin perjuicio de la facultad de los

particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”

Finalmente debe prevalecer un orden juridico que deba sefialarse que autoridad
es competente en Propiedad Intelectual. Por razén de materia, territorio, cuantia,

grado y técnica, para efectos de una jurisdiccion plena y responsable.

3.4. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) el 5 de enero de

2009, inici6 sus funciones, la clara tendencia a la especializaciéon de los 6rganos
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jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dio un
paso mas en su consolidacion. La SEPI asumi6 atribuciones por el acuerdo
G/17/2008 mediante el cual se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad

Intelectual.

Es procedente impugnar resoluciones del IMPI, con el juicio de nulidad. En este
caso, se puede optar por el recurso administrativo, el juicio de nulidad o el amparo.
Aun cuando la Sala ha hecho su mejor esfuerzo para dirimir las controversias que
se suscitan en la aplicacion de la Ley de la Propiedad Industrial, deja de lado la

posibilidad de estudiar a conciencia el fondo de una pretension.

El juicio de legalidad o contencioso administrativo, los tribunales contenciosos
administrativos fueron creados para que juzguen la obra de la administracion

publica.*®’

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el entendido que es
auténomo no pertenece al Poder Judicial Local y Federal en ese orden de ideas,
carece de competencia para conocer y pronunciarse respecto a la Propiedad
Intelectual cuando las controversias son entre particulares, las actividades de
imparticion de justicia vulnera a los ciudadanos porque deberia ser competencia
del Poder Judicial, por otro parte, carece de legalidad para conocer de las
resoluciones judiciales y trasgrede el principio de Division de Poderes consagrado
en el articulo 49 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que

explica la Division de Poderes ;

Articulo 49. El Supremo Poder de la Federacién se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
No podrdn reunirse dos o mas de estos Poderes en una sola persona o corporacién, ni

depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al

13" HERRERA GOMEZ, Jesus Javier, El Contencioso Administrativo Federal, Porrta, México, 2007,
p.1.
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Ejecutivo de la Unidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 29. En ningun otro caso, salvo
lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 131, se otorgaran facultades

extraordinarias para legislar.

Conforme al articulo anterior, sélo incluye a tres poderes y el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa es autobnomo no pertenece al Poder Judicial, por lo
tanto pertenece al Ejecutivo. Es incorrecto pensar que la SEPI es un tribunal,
porque la Sala sOlo puede pronunciarse en contra de la resolucion del IMPI,
ademas la Sala esta facultada para conocer y resolver controversias que surja
entre la administracion puablica y el particular como lo indica la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 73 fraccion XXIX-H, que expresa

lo siguiente:

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

..XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo,
dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la administracidon publica federal y los particulares,
asi como para imponer sanciones a los servidores publicos por responsabilidad
administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organizacién, su

funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;

Se trata pues de un mecanismo de legalidad en la actuacién de la autoridad
administrativa. Las partes de una controversia en Propiedad industrial con
frecuencia son entre particulares y sélo en algunas ocasiones es entre la autoridad
y el particular, por lo que no debe confundirse que el IMPI es una primera instancia
y los actos que emanan del IMPI son susceptibles de validar, anular o revocar, por
parte de la Sala, es decir la SEPI no cumple con la norma suprema, por el
contrario se atribuye facultades no expresadas en la constitucion, cuando resuelve

controversias entre los particulares.
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Como resultado de esta situacion surgen varias incognitas en México ¢ Por qué no
se crearon Tribunales de Propiedad Industrial? ¢La Ciencia es importante para el
Estado mexicano? ¢La Tecnologia es importante para el Estado mexicano? y Si
¢Es importante la proteccion juridica en Propiedad Industrial?. Existen diversos
mecanismos de imparticion de justicia que el titular de derechos enfrenta para la

proteccion de la Propiedad Industrial, pero ninguna es efectiva.

No se trata de una solucion juridica la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual porque no resuelve conflictos que surge entre particulares, por ende, la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, presenta vicios desde el
momento de su creacion y con el paso del tiempo surgen vicios de ambigiedad y

vaguedad.

3.5. Esquema de Proteccion Mediante Procedimiento Administrativo.

A continuacion por medio de esquemas se presentard todas las formas de
procedimientos y los mecanismos de proteccion para la Propiedad Industrial. La
definicion de Esquema es.m.l Representacion mental o simbdlica de una cosa
materia o de un proceso en la que aparece relacionadas de forma légica sus
lineas o0 rasgos esenciales.2. Exposicion ordenada de puntos o cuestiones
esenciales de un asunto o materia; en especial la escrita en que dichos puntos se
relacionan con lineas numeros u otros signos graficos para indicar su

independencia.’*®

Para mayor comprension de la proteccion en Propiedad Industrial y los
procedimientos en las diferentes instancias se opt0 por crear esquemas para
ilustrarlos procedimientos administrativos y procesos judiciales que si bien existe
diversas autoridades que conocen este derecho, también es cierto que no existe

tribunales para resolver litigios de Derecho Intelectual.

138 Diccionario General de la Lengua Espafiola, op. cit. p.793.
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188 LPI l Publico
Federal

Se presenta ante las oficinas

constancias necesarias

Se integra expediente se asigna numero progresivo la

RESOLUCION PUEDE SER:

_|

Prevencidn Admision Desechamiento
| |
Se Se emplaza
desahoga
]
Contesta y opone
| excepciones
. |
Previene
Admite se da vista la contestacion a la

Se desahoga la
prevencién

contraria para que manifieste lo que a
su derecho corresponda

Oponen Alegatos
|

Emite resolucion




Procedimiento
de Infracciones

Administrativas

En Materia

Conoce el IMPI a peticion
de parte o de oficio

de Comercio

El IMPI podra autorizar:
inspeccién o requerimiento

Se integra expediente se
asigna numero progresivo

Se emplaza
|
Con visita Sin visita
' |
”\Iillpclomwéonado p(;r el Corre traslado
pue e. tomarfotos al infractor
o videos
Se levanta acta Se dejara
circunstanciada con copia

firma de los testigos

Si se comprueba la
comision de delito el
inspector asegurara los
productos infractores

Levantando un
inventario de

—>| bienes asegurados

10 dias para
—| ofrecimiento
de pruebas

SENTENCIA
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Procedimiento de
Declaratoria por el

IMPI de
Marca Famosa Marca
Notoriamente
A peticién de parte Conocida

Se presenta ante las oficinas

constancias necesarias
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Se integra expediente se asigna numero progresivo la

RESOLUCION PUEDE SER:

Prevencidn

_ |

4 meses para
desahogar la
prevencién

Admision

Desechamiento
Si no se desahoga la
prevencién

Se estudia fondo y
forma

Emite resolucion

Se publicaen la
Gaceta




En ese mismo sentido se esquematiza el Recurso de Revision.

Recurso de Revision

15 dias para su
interposicion

A peticidn de parte

Se presenta ante el IMPI
ante la autoridad que dict6

la resolucion

Se envia al superior jerarquico
Asuntos juridicos del IMPI

!
Prevencién

Se desahoga la
prevencion

168

Admision

Desechamiento

Formular alegatos

Emite resolucion
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3.6. Esquema Juridico de Proteccion Judicial en Propiedad Industrial.

Dafios y Perjuicios

Escrito de Demanda

Se presenta la demanda
ante el juez civil con o sin
el dictamen técnico

Prevencion

Se desahoga la
prevencion

Admision

Se emplaza al

demandado
|

Contesta y opone

Previene

excepciones

Desechamiento

Se desahoga
la prevencién

Audiencia para desahogo de
pruebas

|
Expresar Alegatos

Cierre de
instruccion

Sentencia




El Recurso de Apelacion.

Apelacion

Se interpone ante el
mismo juez

Pueden apelar ambas
partes.

Para que el superior
admita y resuelva

A

También puede
adherirse al recurso de
apelacion

Revoque, Confirme o Corrija

170

Efecto Suspensivo
Efecto Devolutivo
En Ambos Efectos

A 4




Denegada Apelacion
procede cuando

No se admite apelacion

Para que el superior
admita y resuelva
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Se interpone en el
acto de notificacion o
el dia siguiente

El recurrente sefialara las
constancias para la

Revoque, Confirme o Corrija

integracion de testimonio

Dentro los 3 dias la
expedicion que sefiale
las demas partes

El juez dara
entrada sin

3 dias ampliacion para
el recurrente

El testimonio se remitira

dentro del término de 5 dias

A 4

suspender el
procedimiento

Auto ordene la

A 4

expedicion del
auto apelado y
notificaciones

\4

El Tribunal de Alzada
pronuncia su fallo
definitivo.

En ambos efectos
se ordena al inferior
remita autos.

A 4

En Efecto
Devolutivo se
ordena el juez que
envie testimonio.




Recurso de Queja
procede contra

172

No
reconocimiento de
la personalidad de

litigante

Antes del
emplazamiento

Denegada Apelacion

Contra autos que
no admita
demanda

Se interpondré ante juez
dentro de los tres dias
siguientes expresando

motivos de inconformidad

5 dias siguientes el juez de autos
se remitira a la alzada con
informe justificado y acompariara
constancias procesales

La alzada dentro de los 5 dias
después de la recepcion emitira:

Sentencia




Recurso de Revocacién procede
contra

Autos
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Decretos

Se interpone en el auto de
notificacion o dentro del dia
siguiente a la notificacion

Se da vista a las partes

3 dias para la contestacion de
la vista

3 dias resuelve el juez
0 por quién lo sustituye
del conocimiento
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Etapas que comprende el Proceso Penal.

Articulo 211 de Cdédigo Nacional de Procedimientos Penales.

Investigacion

Investigacion ,
complementaria

inicial

PGR
(Fiscalia

General de
la Nacion)

Formulacion de imputacién

Presentacion de denuncia o querella

Cierre de investigacion

Queda a disposicién del juez de control

para que se le formule la imputacién

Etapa Intermedia o
preparacioén a juicio.
Ofrecimiento de

Juicio.
Desahogo de

pruebas art. 391
del CNPP.

pruebas y admision
art. 334 del CNPP.

Formulacién de acusacién desde que recibe el auto de apertura
Ofrecimiento y Dekl)ate
Admisién de pruebas Alegatos de apertura art. 394 del CNPP.

‘ Desahogo de pruebas.
Auto de apertura a juicio ‘
Alegatos de clausura art. 399 del CNPP.

Sentencia art. 400 del CNPP.



175

3.7. Esquema de Proteccién de Sala Especializadas en Materia Propiedad

Intelectual.
Juicio de Nulidad
Procede contra
| | |
Resoluciones Acuerdos de
Decretos definitivas Actos caracter
administrativos general
I
45 dias para su
presentacion
I
En el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa
| |
Prevencion Admision puede dictarse Desechamiento

medidas cautelares

Se desahoga
la prevencion

Se emplaza

Contesta y opone
excepciones

]
Desahogo de
pruebas

|

Articular Alegatos

Cierre de

instruccion
|

Sentencia por unanimidad o
por mayoria de votos
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3.8. Eficacia del Procedimiento y Proceso Judicial en Propiedad Industrial
en México.

Respecto al procedimiento y proceso en Propiedad Industrial su eficacia
constituye un fracaso debido a que existen antinomias juridicas, jurisdiccion
concurrente e inexactitud de una competencia objetiva y l6gica. En efecto urge
garantizar un proceso judicial para la Propiedad Industrial, para fijar criterios

l6gicos y mejorar los mecanismos juridicos en Propiedad Intelectual.

Las Salas Especializadas en Materia de Propiedad Intelectual engendran un
fraude juridico u espejismo una justicia imaginaria. Quizds ha significado
demasiado para el Estado mexicano crear un Tribunal en Propiedad Intelectual y

se conformé con una Sala.

Puede parecer paraddjico referirse a tribunales, pero es necesario contar con
tribunales, ante la falta de este reduce la voluntad del particular a exigir justicia, si
existe complejos sistemas de proteccion, una lucha entre un procedimiento y un
proceso termina debilitando la voluntad del particular de exigir una solucién a su

problema.

Hay un sofisma evidente en Propiedad Industrial, no existe una justicia pronta y
expedita para los titulares de derechos. Al evaluar los diversos grados que
ocasiona esta situacion de acudir a varias instancia y no encontrar justicia técnica
y juridica refleja un desgaste fisico y mental en los propietarios de un titulo de

propiedad ademas de un:

e Desgaste econdmico.
e Dafio material.
e Dafo moral.

e Dafio psicologico.
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Estamos en presencia de una justicia de caracter administrativa sin embargo, se
puede apreciar que conlleva una gran dificultad para integrar un sistema de justicia
y mecanismo de caracter judicial se requiere abrogar la presente ley o en su caso

reformarla.

3.9. Esquema de Proteccion Internacional en Propiedad Industrial.

Procedimiento de
Arbitraje Acelerado de
la OMPI

Solicitud de arbitraje y escrito de
demanda 20 dias

|

Respuesta a la solicitud y
contestacion a la demanda

Nombramiento de arbitro o
arbitros

Audiencia 30 dias

Cierre de actuaciones
1 mes < 3 meses

Laudo definitivo.




Procedimiento de
Arbitraje de la OMPI

Solicitud de
arbitraje 30 dias
|

Respuesta a la
solicitud

Nombramiento de arbitro o
arbitros 30 dias

Escrito de demanda 30 dias

Escrito de contestacion 30 dias

Otras declaraciones por
escrito y declaraciones
de testigos

Audiencia

Cierre de actuaciones 3
meses

Laudo definitivo.
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9V

y
meses
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CAPITULO 4.
IMPLEMENTACION DE TRIBUNALES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La idea de un Tribunal en Propiedad Industrial no es nueva, en otros paises han

tenido éxito en fendbmenos y procesos muy similares al nuestro.

Sin duda el primer paso es aceptar que falta de Tribunales de Propiedad Industrial
para satisfacer e incluir una proteccion judicial expresada en el articulo 17 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, crear tribunales para la
imparticion de justicia y acelerar la transformacion para la Propiedad Industrial es

una tarea fundamental que no puede esperar.

4.1. Antecedentes de Tribunales en Propiedad Intelectual.

Con el objeto de propiciar una gama de informacién puede sefialarse varios
aciertos. Entre los que destacan “Los esfuerzos de Malasia para frenar el comercio
ilegal de productos falsificados dentro de sus fronteras es un ejemplo perfecto de
lo que puede lograrse con una buena dosis de voluntad politica. En su empefio por
luchar contra los “barones del crimen organizado” que alimentan la alarmante
escala mundial de falsificacion y pirateria, Malasia ha puesto en marcha un marco
legislativo sdlido, incluido un sistema judicial perfeccionado, con tribunales
especializados en el sistema de propiedad intelectual y una estrategia eficaz de

observancia de los derechos en P.[.”1%°

Otro ejemplo es el Tribunal de Propiedad Intelectual en Rusia la idea de crear un
tribunal especializado en propiedad intelectual en la Federacion de Rusia se ha
venido debatiendo activamente desde finales del decenio de 1980. La firme
dedicacion a fomentar un entorno mas favorable para la innovacion, la actividad

empresarial y la inversién extranjera y a mejorar el sistema de protecciéon de la

9 OMPI. (Septiembre 2009.) ]QUERER ES PODER!, Revista de la OMPI (5) Ginebra, p. 24.
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propiedad intelectual del pais culminé con la creacion de este tribunal en

diciembre de 2011 con la aprobacién de la Ley Constitucional Federal N° 4-FKZ.4°

El nuevo Tribunal de Propiedad Intelectual permitira tramitar con mayor eficiencia
el creciente nimero de demandas relacionadas con la Propiedad Intelectual. Esos
asuntos suelen ser mas complejos que las controversias comerciales normales, y
su solucion generalmente no sélo requiere conocimientos juridicos, sino también
conocimientos técnicos especializados que permitan asegurar resultados
oportunos, precisos y sistematicos. Un tribunal especializado en propiedad
intelectual dedicado a tratar este tipo de asuntos también ayudara a reducir al
minimo los errores judiciales, reducir los costos de la litigacién y potenciar la

confianza de las empresas.

En su papel de tribunal de primera instancia, el Tribunal de Propiedad Intelectual
de Rusia tiene el mandato de conocer de los asuntos originados por los siguientes
motivos: Actos legislativos de las autoridades ejecutivas federales (como el
Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (Rospatent)) que
afecten a los derechos e intereses legitimos de propiedad intelectual del solicitante
en relacién con las patentes, los derechos de obtentor, los esquemas de trazado

de circuitos integrados, los secretos comerciales y las marcas.

La concesion o invalidacion de derechos de propiedad intelectual (con la
excepcion de los derechos de autor y derechos conexos y los esquemas de
trazado de circuitos integrados), incluidos los casos de impugnacion de actos
juridicos no reglamentarios, decisiones y acciones u omisiones de las autoridades
ejecutivas federales (por ejemplo, el Rospatent y sus funcionarios, como autoridad
federal responsable en materia de propiedad intelectual). Las decisiones de la
autoridad federal antimonopolio (el Servicio Federal Antimonopolio) en relacién

con la competencia desleal y el uso indebido de marcas y otros identificadores

19 omPI. (Febrero 2014).El Nuevo Tribunal de Propiedad Intelectual de Rusia, Revista de la OMPI
(1), Ginebra, pp. 26 y 27.
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relacionados con bienes, servicios y empresas; la determinacion del titular de una

patente.

La invalidacion de derechos relativos a invenciones, modelos de utilidad, dibujos y
modelos industriales, obtenciones vegetales, marcas y denominaciones de origen,
cuando la legislacion federal no prevea un procedimiento de invalidacion diferente;
y la cancelacién de una marca por razon de falta de uso.Todos estos asuntos son
de la competencia del Tribunal de Propiedad Intelectual con independencia de que
las partes en una controversia sean organizaciones, empresas individuales o

ciudadanos.

El nuevo Tribunal de Propiedad Intelectual de Rusia abrioé sus puertas el 3 de julio
de 2013, lo que supuso un hito importante en la historia de la proteccion de la
propiedad intelectual en la Federacion de Rusia. (Crédito: Tribunal de Propiedad

Intelectual de Rusia).

El Tribunal de Propiedad Intelectual también tiene el mandato de actuar como
tribunal de casacién y, como tal, desempefa un papel fundamental con vistas a
garantizar una interpretacién coherente y transparente de la ley en lo que respecta
a la propiedad intelectual. En calidad de tribunal de casacion, revisara los asuntos
de infraccion de la propiedad intelectual decididos por todos los tribunales
estatales de comercio de primera instancia y de apelacion de la Federacion de
Rusia. Estos tribunales son responsables de dirimir las controversias que afectan
a organizaciones, empresas y empresarios individuales. Asimismo, tiene el
mandato de revisar las sentencias que haya adoptado y que hayan adquirido

fuerza de ley, teniendo en cuenta hechos nuevos o hechos recién descubiertos.

El Tribunal de Propiedad Intelectual también puede recurrir al Tribunal
Constitucional de la Federacibn de Rusia solicitando que verifiqgue la
constitucionalidad de una ley que se ha aplicado o va a aplicarse en un asunto

pendiente ante el Tribunal. En el cumplimiento de esta funcion, el Tribunal
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examina y ajusta la practica judicial, prepara propuestas para mejorar las leyes
vigentes y los reglamentos conexos, y esta en condiciones de recabar y analizar

estadisticas jurisdiccionales relativas a la propiedad intelectual.

Dada la creciente complejidad de las leyes de propiedad intelectual y la rapida
evolucion de las tecnologias y productos que protegen, se ha previsto garantizar el
acceso de los jueces altamente capacitados designados por el Tribunal a los
conocimientos técnicos especializados necesarios para decidir con eficacia sobre
los asuntos que se le presenten. Hasta la fecha, se han nombrado 15 peritos
judiciales, con conocimientos especializados en diversas esferas para dar apoyo a
los jueces del Tribunal. Asimismo, el Tribunal podra acudir a especialistas técnicos
independientes para que presten testimonio oral durante un juicio con el fin de

aclarar determinados aspectos técnicos relacionados con los asuntos.

Hasta la fecha, se han nombrado 16 jueces para el Tribunal de Propiedad
Intelectual (incluidos el Presidente del Tribunal, el Vicepresidente del Tribunal, y
los presidentes de las dos salas). El Tribunal cuenta actualmente con una plantilla
de 58 empleados entre juristas, asistentes judiciales y administrativos que prestan
apoyo a la labor diaria del Tribunal. En los primeros cuatro meses de
funcionamiento, del 3 de julio al 29 de noviembre de 2013, en calidad de tribunal
de primera instancia, el Tribunal de Propiedad Intelectual recibi6 mas de 350
reclamaciones y, en calidad de tribunal de casacion, atendié 390 recursos de

apelacion.

Si bien el Tribunal de Propiedad Intelectual se encuentra todavia en su infancia, ya
esta demostrando que es un foro eficaz para la solucion oportuna y eficaz de
controversias relacionadas con la Propiedad Intelectual. Su misma existencia es
testimonio del compromiso del gobierno con el fortalecimiento del marco nacional
para la proteccion de la Propiedad Intelectual. Habida cuenta de la importancia
econdémica y la complejidad de las controversias es cada vez mayor en la

Propiedad Intelectual, el Tribunal seguira desempefiando un papel importante en
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la mejora del régimen juridico de propiedad intelectual del pais de Rusia,

potenciando la confianza de las empresas y apoyando el crecimiento econdmico.

En nuestro pais existe de la Ley Federal de Variedades Vegetales, su aplicacion e
interpretacion corresponde a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacion sefialado en el articulo 1° de la ley que expresa lo

subsecuente:

“Articulo lo.- La presente Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la
proteccion de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicacion e
interpretacion, para efectos administrativos, correspondera al Ejecutivo Federal a través

de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién.”

Las Obtenciones Vegetales.- Es la creacion de nuevas variedades, se concede
derechos exclusivos a los obtentores para la creacion de obtenciones vegetales el
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales
(Convenio de la UPOV) por medio del derecho del obtentor que es una forma sui

generis del derecho de propiedad intelectual.***

De esta manera, se crea un derecho exclusivo para los obtentores de variaciones
vegetales, se basa esencialmente en otorgar un titulo de obtentor para el
descubridor de una en una variacidon vegetal, para que pueda aprovechar de

manera exclusiva su explotacion, distribucién y comercializacion.

4.2. Diagnostico de la Situacion en Propiedad Industrial en México.

Se ha discutido durante varios afos, si la Propiedad Industrial debe estar en una

proteccion judicial o bajo la proteccion administrativa, el Tribunal de Propiedad

! INTRODUCCION GENERAL A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, El curso Academia de la OMPI
- [DL] Programa de ensefianza a distancia DL-001 p.21.
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Industrial no es algo nuevo bajo diferentes perspectivas de diferentes estudiosos

de la materia.

En los dltimos afios, se ha considerado la creacion de tribunales en propiedad
industrial para resolver el problema de la tutela de los derechos en propiedad

industrial, sin embargo no ha sido exitosa esta propuesta.

Sepulveda Sefiala que la primera cuestion es investigar la naturaleza de la
materia para determinar la autoridad que debe conocer esto es, si tales asuntos
deben ser de competencia judicial o bien, debe caer en el campo de lo que se

llama contencioso- administrativo.4?

Como primera objecion, para que conozca el ejecutivo, se refiere que sus
funciones son de caracter administrativas y en Propiedad Industrial las
atribuciones  son de caréacter judicial, quebrdndose asi el principio de la
separacion de poderes, por ello, es indispensable que un juez resuelva tales

controversias, ésta, por lo menos gozaria de mayor imparcialidad. **3

Se ha llegado a mantener por otra parte, segin nuestro sistema judicial
constitucional (articulo 104 fraccién | de la constitucion), las contenciones sobre
patentes y marcas son contiendas entre partes privadas que debe ventilarse ante

la autoridad jurisdiccional federal.***

Pese a las opiniones anteriores Sepulveda facilité una solucion para la Propiedad
Intelectual que el Estado mexicano eligio la integracion de un tribunal nacional

contencioso administrativo para juzgar las controversias que surjan entre el

12SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Porria, México, 1981,
.189.

“3Vid. Ibidem, 190.

%% |bidem, p. 191.
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particular y la administracion o entre particulares por cuestiones administrativas,

dicho de otra forma la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.**

Creo que ha sido un error descomunal no crear tribunales de propiedad intelectual
dentro del marco judicial, actualmente se encuentra en estado de incertidumbre
los titulares de derechos por no contar con tribunales, por lo que es evidente que
este derecho para los legisladores es innecesario, porque no se le ha dado la

importancia que se merece al no contar con tribunales y jueces para la materia.

La necesidad de proteger un derecho natural del inventor, se ve opacada en la
intervencion de vias alternas para resolver una pretensién de Derecho Intelectual,
los factores que ocasiona tal situacion es: la falta de claridad para acceder a la
justicia judicial para que estudie el fondo de las pretensiones pero que a su vez
tenga los conocimientos juridicos del tema, es decir, la jurisdiccion debe tener
conocimientos de lo que involucra el Derecho Intelectual y los Tratados signados
por el Estado mexicano para la Propiedad Industrial, asimismo una preparacion
técnica en Propiedad Intelectual, este factor ha concebido que se encuentre
estancado este derecho lo mismo puede acudirse en un plano administrativo,
mercantil, civil y penal, por lo que es un derecho que se delega a todos y a nadie
en especifico y si alguien me dice que existe una Sala Especializada en materia
de Propiedad Intelectual responderé entonces ¢ Por qué no resuelve asuntos de
dafios y perjuicios? ¢Por qué no estudia el fondo de una pretension de los
sujetos? y lo mas importante ¢Por qué se tiene que acudir a tantas instancias para
resolver un mismo derecho? ¢Por qué es una sala y no es un tribunal? y si me
dice que es un tribunal entonces efectivamente es un Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, es decir, no es un Tribunal de Propiedad Intelectual y
simplemente se encarga de algunas cuestiones asi pues, se encuentra dentro de
un tribunal y es una sala especifica para este derecho, por lo que queda fuera de
toda discusion que es un tribunal , si fuese un tribunal seria el encargado de

solucionar una pretensién sin acudir al IMPI, pues seria la autoridad reconocida y

1% Cfr. Ibidem, p.194.
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la Unica, es decir, que los sujetos al accionar el 6rgano juridico para ejercitar una
accion no tendrian que acudir a un Juez de Distrito para sancionar un delito y no
habria que acudir a un juez civil cuando desean que se le repare dafos y
perjuicios y si fuese un tribunal corresponderia acudir a la SEPI cuando se ha
vulnerado su derecho y requieren que se le castigue al infractor de dichas
violaciones, la Sala sélo ha ocasionado retrasar a los sujetos de derechos en
Propiedad Industrial y los sujetos de Derechos de Autor, Unicamente ocasionan
pérdidas para el interesado en solucionar un Derecho Intelectual, porque este
acudira a tantas instancias como resulte necesarias para satisfacer sus exigencias
y finalmente se rendird ante las trabas que existe y el costo de acudir a cada
instancia. La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual sélo
entorpece la justicia porque de todos modos conocera un juez penal 0 un juez
civil, porqué el ciudadano lo que requiere es una satisfaccion econémica o que se
prive de la libertad al que ocasiona un delito , el ciudadano lejos est4 de querer
iniciar un litigio para que se vaya las multas a las arcas del erario publico y si bien
el Estado se ve beneficiado con las multas también es que el sujeto de derecho
pierde interés en acudir a un érgano jurisdiccional como lo es el IMPI para llevar
un litigio de meses, en el mejor de los casos o afos cuando le va mal, sin
conseguir una reparacion de dafios y perjuicios o privacion de la libertad para los

delitos en Propiedad Industrial.

Persisten 2 cuestiones de gran importancia por una parte, un Procedimiento
Administrativo, por otro parte un Proceso Judicial. Una explicacion logica en
Propiedad Industrial seria que la proteccion juridica que se llevara a cabo
mecanismos judiciales, pero el problema subsiste porque los mecanismos de
imparticion de justicia gozan de diversas jurisdicciones, por lo que da como
resultado que la justicia en Propiedad Industrial sea concurrente y tiene como

resultado la siguiente formula:
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1. IMPI= Procedimiento Administrativo (resuelve el fondo de las Solicitudes de
Declaracion Administrativa de Nulidad, Cancelacion, Caducidad e Infracciones y
aplica las Medidas de Fronteras, ademéas resuelve el Recurso de Revision).

2. Tribunales Federales = Proceso Judicial (resuelve el fondo de las pretensiones
de delitos y reparacion del dafio y ademas resuelve violaciones de Derechos
Humanos y Constitucionales y estudia la legalidad de resoluciones del IMPI).

3. Sala = Recurso (estudia la legalidad, que se aplique la norma correctamente y

soluciona las Impugnaciones en contra de las resoluciones del IMPI).

Esta vision que establece el Estado mexicano es erréneo no ayuda a solucionar
los conflictos en Propiedad Industrial. Por lo tanto asi la légica, subsiste una
antinomia en la Ley de Propiedad Industrial, o tal vez los legisladores no hicieron
una ley efectiva. Cuando una necesidad de una poblacion no estd satisfecha
aparecen problemas de ilegalidad e ilegitimidad, eso es lo que esta ocurriendo

con la Propiedad Intelectual.

En la actualidad, las sentencias no se emplean conocimiento técnico para la
Propiedad Intelectual, las controversias en Propiedad Industrial requiere que el
juzgador posea conocimientos técnicos, cientificos y tecnoldgicos a fin de estar
en actitud de dictar una sentencia congruente y adecuada. En ese contexto resulta
violatorio y se deja en estado de indefensién al titular de derecho pues la
contienda es indebido no contar con jueces y Tribunales en Propiedad Industrial,
bajo el argumento que existe un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa que posee Salas Especializadas en Materia de Propiedad
Intelectual, el IMPI, los Tribunales Federales y Locales, esto quiere decir, que
efectivamente el juzgador analizara y valorara la controversia e interpretara la
norma juridica pero los jueces y magistrados no tienen conocimientos técnicos,
por lo tanto es inexacto no valerse de conocimientos técnicos, cientificos y

tecnoldgicos, es erroneo que durante un proceso en Propiedad Industrial no
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estimen significativamente y no contemplan esta circunstancia que conlleva la

preparacion técnica en Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial, tiene como finalidad el progreso econémico y cientifico
para la sociedad, el juzgador es innegable que utiliza conocimiento juridico que
desplaza el conocimiento técnico y cientifico consecuentemente no se otorga una
proteccion eficiente, sélo una proteccion especifica que posee trabas para el
desarrollo juridico adecuado y un proceso judicial apropiado, resulta una
proteccion cautelosa, a fin de resolver esta interrogante debemos comenzar
observando la Ley de la Propiedad Industrial y los mecanismos de justicia que se
emplean para la Propiedad Intelectual, pero que no exige a los juzgadores ningun
conocimiento técnico para la resolucién, pues carecen de estos. Por ello, se

requiere jueces técnicos en la materia de Propiedad Industrial.

A continuacion, despliego los procedimientos y proceso en Propiedad Industrial y
cada accion que se ejercita, porque la Propiedad Industrial carece de una
jurisdiccion efectiva, por lo que recurre a otras jurisdicciones, para tutelar el

Derecho Intelectual.

Proteccion Penal ——> Leyes Ley de la Propiedad Industrial.
Aplicables | Cadigo Nacional de Procedimientos.
Penales o Codigo Federal de
Procedimientos Penales.

Conoce Juez de Distrito, accién que sirve para que se
sancione a quién incurre en delitos de Propiedad

Intelectual.



Proteccion Civii ——> Leyes
Aplicables
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Ley de la Propiedad Industrial.
Cdédigo Federal Procedimientos
Civiles y Cadigo Civil Federal.

> Conoce Juez de Distrito ofrece en términos generales a los

particulares un medio para reclamar dafos y perjuicios.

A eleccién del actor y cuando solo se afecten intereses

particulares, podran conocer de ellas, los jueces y tribunales

del orden comun.

Proteccion Administrativa —sLeyes

Aplicables

—

—

—_—

Ley de la Propiedad Industrial.
Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial.

Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y Cadigo Civil Federal.

—

Conoce la Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad

Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

gue a su vez se divide en Subdirecciones, para hacer una

Declaracion Administrativa. Son Procedimientos

Administrativos seguido forma de juicio actiia como

mecanismos para determinar la Nulidad, Caducidad vy

Cancelacion de un Derecho Intelectual y para atribuir

multas administrativas que van directamente al erario

publico.
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— Revision—= Conoce Asuntos Juridicos del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Recursos Juicio de Nulidad ——> Conoce la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual del Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Estudia la legalidad de las

resoluciones del IMPI.

— Juicio de Directo Conoce—— Tribunal Colegiado
Amparo< de Circuito.
Indirecto Conoce —>  Juzgados de
Distrito.

Conoce asuntos de legalidad o violaciones de

Derechos Humanos en resoluciones del IMPI o

en resoluciones de jueces locales o federales.

Se ejercita para impugnar una resolucién administrativa.

Es indispensable una disposicidon normativa para la Propiedad Intelectual para que
un juez le corresponda conocer de la Propiedad Industrial y es imprescindible que
sea un experto en las ramas del estudio que comprende la Propiedad Intelectual.

En otras palabras aunque pueda emplearse conocimientos de justicia e
interpretacion judicial y normativa, solo se trataria de una aplicacion parcial para
los titulares de derecho, lo cierto es que esa modalidad ha regido en la Sala y en

los Tribunales Judiciales.

No debemos ignorar el hecho de que una parte de la sociedad se encuentra

relegada al no contar con una proteccion juridica real, por las limitaciones que
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tiene los mecanismos de proteccion para la Propiedad Intelectual. Las limitaciones

en el sistema de proteccion en Propiedad Industrial son las siguientes;

1. Desconocimiento del Juez en conocimientos técnicos, tecnolégicos e
innovaciones (conocimientos intelectuales).

2. Lafalta de Tribunales en Propiedad Intelectual.
La ausencia de Profesionalizacion en el sistema judicial en Propiedad
Industrial.

4. Una ley con ambigiiedad y vaguedad en la redaccion y jurisdiccion.

Estas limitaciones producen incertidumbre juridica y escaza proteccion judicial.

4.3. Cuél es el Impacto de la Situacién a Nivel Juridico que Aportaria la

Creacion de los Tribunales en Propiedad Industrial en México.

Constituye con seguridad una valiosa aportacion para la justicia en Propiedad
Intelectual. Las ventajas que podemos obtener a nivel del derecho interno es : la
profesionalizacién de la materia en Propiedad Industrial, otra ventaja en la
instauracion de estos tribunales se reflejara en la carga de trabajo que tienen las
autoridades que imparten justicia en Propiedad Industrial. Ademas con esta
propuesta florecerd este derecho, de esta manera los profesionistas ingenieros,
cientificos, quimicosy disefiadores, en fin un perito en la materia gozaria de un
empleo para determinar quién tiene la razén, este beneficio resulta necesario no
s6lo para los titulares de derechos, es decir, sera en beneficio de la sociedad y
para los profesionistas cientificos y técnicos con conocimientos de la Propiedad

Industrial.

También contribuira a fortalecer la competitividad mexicana conjuntamente traera
inversiones extranjeras, con un marco de legalidad en la Propiedad Intelectual. Es
necesario mejorar la infraestructura de las leyes mexicanas para aumentar la

proteccion nacional a la industria mexicana, pero lo mas importante es contar con
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un marco de respeto a los derechos intelectuales y no una proteccion basada en

derechos econdmicos.

La creacion de Tribunales en Propiedad Industrial contribuira significativamente al
logro de cuanto menos un objetivo, la aplicacion de justicia en Propiedad
Intelectual. La creacion de los Tribunales de Propiedad Industrial propuesto es
necesario, pero debe ser a través de un proceso legislativo para reformar la ley.

La desventaja que podemos observar es la falta: de recursos economicos, la mala
formacién de los jueces, la dificultad para adaptarse a los cambios y el

funcionamiento correcto.

4.3.1. Fases.

Para dar a conocer estas fases se debe estudiar a conciencia y desarrollar las
posibles alternativas existentes para la justicia en Propiedad Industrial, al analizar
la situacion actual que acontece para el titular de derechos quién es excluido de
la justicia judicial, para dar lugar a una justicia administrativa, perspectiva que en

el sistema actual prevalece.

En el entendido que el sistema de justicia administrativa radica en el Ejecutivo
que a su vez delega al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, éste
mecanismo de justicia que sustituye una jurisdiccion técnica pero deja de lado la
jurisdiccién judicial, disyuntiva que en otras palabras es el debate, acerca de una

jurisdiccién judicial para la Propiedad Industrial.

Puesto que ha surgido en torno a la Propiedad Industrial, el caracter econdmico
circulo que da lugar al dinamismo econdmico, teoria que por una politica
internacional o barrera que de una u otra manera ha sustituido el pensamiento
nacional consecuencia de la globalizacion, el desarrollo del mercado mundial ha

olvidado la Propiedad Intelectual y se percibe una decadencia que al parecer
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resulta de modelos de paises que definen como un sistema econdémico a la

Propiedad Industrial mas no es considerado un Derecho Intelectual.

4.3.2. Planeacion del Proyecto.

Un proyecto puede ser interesante, puede ser demandado o no, pero no significa
que es innecesario, un proyecto requiere de mucho tiempo para evaluar

cuidadosamente los planes puede ser demasiado facil o dificil.

El presente proyecto pretende mejorar la proteccion juridica en Propiedad
Industrial, partimos del presupuesto que la proteccion administrativa puede ser

modificada a una proteccion judicial.

La fase de planeacion y el disefio del proyecto, la estructura en concreto el
sistema en si como edificio que satisfaga el funcionamiento del tribunal, la
seleccién preliminar de los jueces que estara laborando en este recinto de justicia

para la Propiedad Industrial, asimismo la seguridad y la utilidad del proceso.

Antes de iniciar una planeacion es esencial que se identifique los objetivos, puede
evaluarse la necesidad mediante un estudio de investigaciéon para evaluar la
proteccion a la Propiedad Intelectual, se evaluaron rostros para revalidar si lo
propuesto es viable o no ante los ojos de los estudiosos de la materia, se realizé
diferentes encuestas con diez preguntas de dichas entrevistas considere
Gnicamente si es recomendable la creacién de un Juzgado de Propiedad
Industrial. Se entrevistaron un total 18 personas entre los cuales se encuentran

alumnos de Posgrado en la Especialidad de Propiedad Intelectual.

A continuacion mostraré los datos obtenidos organizados en gréficas de barras
donde 16 alumnos de Posgrado de Ciudad Universitaria, con la Especialidad de
Propiedad Intelectual, los involucrados respondieron un cuestionario de 10

preguntas entre las que se pregunté primeramente si era recomendable la
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creacion de un Juzgado de Propiedad Industrial a lo que se obtuvo respuestas
de 16 alumnos de los cuales 12 respondieron de manera afirmativa y 4
respondieron que no es recomendable, lo propuesto entre las respuestas

negativas anotaron las siguientes razones;

El Primero. Contestd que existen Organos especializados para resolver esta
materia.

El Segundo. Considera que tal vez no, pues existe la SEPI (Sala Especializada
para la Propiedad Intelectual), pero a futuro tal vez por la carga de trabajo en esta
materia seria conveniente.

El Tercero. Indica que si es una opcién pero para eso esta la SEPI (Sala
Especializada para la Propiedad Intelectual).

El Cuarto. Sefalé que en estricto sentido el IMPI es un érgano jurisdiccional que

se encarga de esta materia.

Posteriormente a un funcionario del IMPI le realice un cuestionario de 10
preguntas entre las que se preguntd preponderantemente es si era
recomendable la creacion un Tribunal Propiedad Industrial la respuesta fue
favorable.

Por ultimo le realice un cuestionario de 10 preguntas un investigador del Instituto
de Investigacion Juridica si era recomendable la creacion un Tribunal

Propiedad Industrial obtuve una respuesta favorable.

A continuaciéon se muestra una grafica de las respuestas a favor del tribunal y en

contra del tribunal propuesto.
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15
10 M Respuesta Negativa

. B Respuesta Favorable

De acuerdo a una investigacion de campo se aplicaron cuestionarios como
instrumento de medicion, en los estudios realizados sobre la iniciativa de crear un
Tribunal de Propiedad Industrial encontramos razones soélidas para sostener que
es necesario un Tribunal de Propiedad Industrial, esta situacion implica que los
legisladores deben atender esta necesidad, para que a su vez modifiquen la ley.
La creacion de un mecanismo de proteccion judicial para la Propiedad Industrial
es ardua, pero se debe empezar para que en un futuro no muy lejano sea una

realidad.

Para corregir el procedimiento en Propiedad Industrial es necesario ante todo
rechazar todo prejuicio sobre este planteamiento de un tribunal de justicia en
Propiedad Industrial. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual la mayoria
creen que es un Tribunal de Propiedad Intelectual sin embargo, una Sala no se
puede considerar un Tribunal de Propiedad Industrial, porque se encuentra dentro
de un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe tenerse en cuenta
que para que cumpla con el requisito de un Tribunal de Propiedad Industrial debe
funcionar exclusivamente para esta area del derecho, el esfuerzo de la creacion
de la Sala fue en vano, la experiencia del comportamiento de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual es claramente negligente y el
juicio de nulidad en virtud que fue creado para estudiar la legalidad de las
resoluciones del IMPI, perdié su objetivo por lo que resulta innecesaria esta Sala,
se trata pues de un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con una
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual que carece de
coercibilidad y sobre todo de facultades, para ejecutar sus fallos o sentencias.
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4.3. Determinar las Disciplinas Involucradas.

El Derecho Intelectual, comprende Derechos de Autor, Derechos Conexos y
Propiedad Industrial, hacia la instrumentacion efectiva contribuird a un enfoque
determinado puesto que existe diversos objetos de estudio que hasta la fecha han
creado confusion ante la disyuntiva que el IMPI se encuentra facultado para
sustanciar procedimientos que deberia sustanciar el INDAUTOR me refiero a las
Infracciones en materia Comercial puesto que, existe un error al delegar al IMPI
una funcion que le correspondia por materia al INDAUTOR, para entender la
importancia de la aplicacion de las medidas y sanciones aplicadas por el IMPI
mencionaremos que la aplicacion de estas medidas lleva a la necesidad de acudir
a otra autoridad, en primer lugar, en segundo lugar el inconveniente de requerir al
INDAUTOR informes por lo que lejos de ayudar, es un derroche de tiempo y
capital, el fin de separar las infracciones establecidas en el articulo 229 al 236 de
la Ley Federal del Derecho de Autor si fue porque uno involucra lucro y el otro no
entonces estariamos hablando por cuantia este Derecho Intelectual es algo
irregular las actividades de practicas desleales y las infracciones en materia de
comercio son exclusivas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aunque
derivan del Derecho de Autor. Es necesario crear Tribunales de Propiedad
Industrial y porque no hasta un Tribunal de Propiedad Intelectual con juzgados de
Derechos de Autor y Propiedad Industrial. Para abordar el tema me permitiré
reproducir el sentir de un titular de derecho y todas las travesias que ha pasado
para defender un Derecho Intelectual.

Niegan amparo a Nahuala Producciones Cinematograficas, S. de R.L. de C.V. y se
reactivan dos juicios que tiene en contra en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMP1).**

CRONOLOGIA

A principios del afio 2012, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) iba a dictar sentencias en
dos juicios que interpuse contra las empresas de Ricardo Arnaiz Nufez: Nahuala Produciones

146[En linea]. Disponible: http://niktelegal.blogspot.mx/?view=classic. 25 de Noviembre del 2015.

8:15 PM.
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Cinematograficas, S. de R.L. de C.V. (Nahuala) y Producciones de Animacion y Multimedia, S.A. de C.V.
(Animex) por usar sin autorizacion las Reservas de Derechos de mis personajes NIKTE, KAN y KIN.

Para suspender esos juicios e impedir que el IMPI dictara sentencias, el 9 de marzo de 2012 Nahuala solicité
al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) la nulidad de la Reserva de Derechos de mi
personaje NIKTE.

Sin embargo, el 1 de noviembre de 2012 el INDAUTOR resolvié que era improcedente dicha demanda.
Inconforme con la sentencia, Nahuala solicitd un juicio de revisién. Pero lo volvié a perder.

Entonces, el 15 de mayo de 2013 Nahuala solicitd anular esa sentencia en la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero el 26 de mayo de 2014,
en el juicio 620/13-EPI-01-10, la Sala avald la sentencia del INDAUTOR.

Debido a lo anterior, el 30 de junio de 2014 Nahuala solicité amparo contra dicha sentencia. Pero el 3 de
septiembre de 2015, el Decimonoveno Tribunal Colegiado se lo negé.

AMPARO DIRECTC:
D& 1852015,

DU ENCOSa;

M AGISTRADS POMERMTE:
IRMA LETICLA FLORES DlAaE,

SECRETARINC:
DALILS CASTILLO LEOM.

ME=ico, Distrilo Federal. Aacuarrdo del Decinmonoes e nae
Tribunal Colasgiado 2n Materia Admoinisirativa del FPrirmer
Circuitce, correspondiente a la sesidn de tres de septiembre de

dos miild guirnice.

WIS T OS
h

RESILLTARNDO:

PRIPMERO. Demanda ole AMEarc. For Escrito
presentado &l treinta de junio de dos mil catorces, en la Oficialia
de Partes de la Sala Especializada an Materia de Prapiedad

Imfelaciual el Tritzunal Fedaral e =] Jushicia Fiscal W
Aodrmimistratiuvg, == s ssss s s s por conducta de su
representamte lesgal === """ demandd =] amparos v proteoscicaon

de= la Justicia Federal contra la autoridad v respecto del acto

gQueE a Sontlimnuacidn Se Iranscriber:

. AUTORIDAD RESFORMSABLE. — La H. Sala
Especializada = PMlateria e Fropiedad
Imtelectual del Triibbnal Federal de Justicia Fiscal
w Administrativa. — IW. 8CTO RECLAaMA DO, —
El caontenido mediante Resolucidm de fecha 26
de mayos de 2014, dictada por la autoridssd
senalada como responsable, &en 21 juicio de


http://www.indautor.gob.mx/
http://niktelegal.blogspot.mx/2012/10/arnaiz-chicanea-caso-nikte.html
http://niktelegal.blogspot.mx/2012/10/arnaiz-chicanea-caso-nikte.html
http://niktelegal.blogspot.mx/2012/11/arnaiz-pierde-juicio-en-indautor.html
http://niktelegal.blogspot.mx/2014/02/arnaiz-mintio-al-indautor-y-al-tfjfa.html
http://niktelegal.blogspot.mx/2014/02/arnaiz-mintio-al-indautor-y-al-tfjfa.html
http://niktelegal.blogspot.mx/2014/06/perdio-ricardo-arnaiz-juicio-en-el-tfjfa.html
http://2.bp.blogspot.com/-9fz5pvRLz98/VkfQa9P0D1I/AAAAAAAABxI/z7pDLrXxmP4/s1600/Sentencia-niegan-amparo-a-Nahuala-1.png

198

indispensable explicar, concretizar el dafc o perjuicio
ocasionado por 1a autondad responsable Y ademas
argumentar juridicamente los razonamientos o
consideraciones de Ia resolucion gque se reclama

Justamente, es asi dado gque la resclucion combatida
en el presente juicico de amparo se sustentd en diversas
consideraciones sintetizadas en los parrafos que preceden,
mismas gque no fuseron combatidas en los argumentos que =i
quejoso formuld en su demanda de garantias, por o que

estos no sOon susceptibles de evidenciar ia
inconstitucionalidadc pretendida, resultandc por tanto
inoperantes.

En tal virtud, y toda vez gue no existen conceptos de
vioclacion pendientes de estudio y dadas las conclusiones
alcanzadas en lineas anteriores, lo procedente es negar el
amparo y proteccion de la Justicia Federal solicitados._

Por o expuesto, fundado y con apoyo ademas, en lo
dispuesto por los articulos 74, 7S y demas relativos de Ia Ley
de Amparc vigente, se

RESUELVE:

UNICO. La Justicia de la Unidn NO AMPARA NI
PROTEGE a *"""""""*"*, en comtra de Ia resolucion de
veintiséis de mayo de dos mil catorce, dictada en el juicico de
nulidad nomero """ """ por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, por los motivos expuestos en
el ULTIMO considerando del presente fallo.

El pasado 3 de septiembre de 2015, dentro del Amparo Directo D.A. 185/2015, el Decimonoveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los Sefiores Magistrados Salvador
Mondragdn Reyes (presidente), Hugo Guzman Lépez, e Irma Leticia Flores Diaz (ponente), resolvio:

La Justicia de la Unién NO AMPARA NI PROTEGE a NAHUALA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, S. DE
R.L. DE C.V., en contra de la resolucién de veintiséis de mayo de dos mil catorce, dictada en el juicio de
nulidad numero 620/13-EPI-01-10, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Resolucion recurso administrativo de revisidon que confirma la diversa por la cual se declara improcedente la
solicitud de Declaracion Administrativa de Nulidad de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje
"NIKTE"; sentencia que reconoce la validez de la resolucién impugnada vy la recurrida. Se niega el amparo, en
razén a que los conceptos de violacion son inoperantes pues, por un lado, constituyen meras afirmaciones
que no controvierten los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo
impugnado, y por otro, toda vez que tampoco atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se
sustenta el sentido del fallo reclamado y, sélo se reiteran los argumentos que se hicieron valer ante la

responsable.
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Ahora esta sentencia es inapelable y el IMPI debera resolver los dos juicios que estuvieron paralizados
durante tres afios y medio debido a las chicanadas* de Nahuala.

Veronica Arceo Solis (Directora Gral. de Nahuala y Animex), tu abogado Sergio Francisco Aguilar Montafio y
tu alargaron estos juicios porque saben que no tienen la razén. Reconoce que hiciste mal las cosas en la
pelicula "Nikté". No puedes pasar sobre los derechos de las personas sin que se defiendan...Ademas, tienes
otras tres demandas en el IMPI: las dos que se reactivaron ahora que perdiste este amparo; y el juicio de
nulidad de tu marca 1099507 NIKTE.

Desde marzo de 2009 hasta la fecha me has hecho gastar tiempo, dinero y tranquilidad. Pero por mas que
quieras alargar estos juicios, tarde o temprano se resolveran. Y no van a quedar impunes. Las multas y
gastos serdn cada vez mayores.

En efecto el mecanismos del Derecho de Autor se caracteriza por una proteccion
administrativa Yy judicial al igual que la Propiedad Industrial posee procedimientos
de Nulidad, Cancelacién y Caducidad sélo que en las Reservas de Derechos de
Autor ademas de los anteriores también resuelve procedimientos de Infracciones
del Derecho de Autor que no involucre lucro. A pesar de los esfuerzos del IMPI y
el INDAUTOR la proteccion no ha sido plena, los problemas mas graves son los
conflictos de competencia no es suficiente la creacion de Institutos y mecanismo
de procedimientos administrativos, se requiere de tribunales con jueces

especializados en todo el territorio mexicano.

El Derechos de Autor se encuentra en una situacion similar a la Propiedad
Industrial en cuando a la imparticion de justicia, lo Unico que podria decir que es
diferente es que el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)
pertenece actualmente a un Organismo Desconcentrado de la Secretaria de
Cultura decreto publicado el 17 de Diciembre del 2015 por el Diario Oficial de la

Federacion y entr6 en vigor el dia 18 de Diciembre del 2015.**

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Ley Organica de la Administracion Publica Federal, asi como de otras leyes para

%" Diario Oficial de la Federaciéon decreto de fecha 17de diciembre del 2015.
En linea). Disponible:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015.
26 de Diciembre del 2015. 8:01. PM.
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crear la Secretaria de Cultura, hasta hace poco pertenecia a la Secretaria de
Educacién Publica el INDAUTOR, en ese sentido cabe mencionar que en este
sexenio el Ejecutivo apuesta por impulsar la cultura, asi las cosas, podria afirmar
aun cuando se cred una secretaria exclusivamente para la cultura el Ejecutivo

olvido el aspecto tecnoldgico y cientifico.

El Derecho de Autor ha transitado del Derecho Comun y hoy comparte algo con la
Propiedad Industrial, la proteccion de ambos derechos son de jurisdiccion
concurrente no existe un tribunal o juzgados para la imparticién de justicia, al igual
que la Propiedad Industrial el Derecho de Autor, la imparticion de justicia es a
través de Procedimientos Administrativos y Procesos Judiciales, ademas
comparten los vicios de creer que es un tribunal la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual, uno de los principales baluartes en Derechos de Autor
es que es a diferencia de la Propiedad Industrial, se refleja que en México es tierra
de cultura y de artistas — eso se nota a leguas.

En lo referente a marcas soélo existen las extranjeras, mientras que el Derecho de
Autor con las limitaciones de pertenecer a un Organismo Desconcentrado de la
Administracion Publica ha salido a flote, mientras que la Propiedad Industrial se

hunde cada vez mas.

4.4.1. Disefo del Proyecto.

En primer lugar se plantea como parte del disefio del Tribunal en Propiedad
Industrial como eje central para hacerlo, se pone en marcha dos acciones para el
tribunal propuesto y se aprovecha el conocimiento de los funcionarios del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual asimismo, se sustituye las facultades del IMPI para conocer
de Procedimientos de Declaracion Administrativa de Nulidad, Cancelacion,
Caducidad e Infracciones, este tribunal cumplira con la facultad de resolver

procesos judiciales en los respectivos procedimientos que le fuese confiado al
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se plantea que el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial no desaparezca, pero que sus facultades de autoridad
jurisdiccional para dirimir controversias sean nulas, es decir, las facultades seran
para el tribunal y el IMPI sélo fungira como un érgano administrativo para otorgar

registro y certificados.

Esta propuesta tiene como fin primordial, entrafiar pericia en Propiedad Industrial
y prontitud en la justicia intelectual. En aras de lograr certeza juridica y la
seguridad juridica que proclama la Constituciéon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, este modelo de tribunales planteo Unicamente una instancia y no
varias con el fin de generar justicia y una tutela efectiva y el mecanismo adecuado

para garantizar Derechos Intelectuales.

La organizacion de los tribunales propuesto respecto a los jueces considero que
deberia ocupar el cargo alguien que tenga conocimiento de Propiedad Industrial,
de ese modo el funcionamiento del tribunal planteado formulard sentencias mas
apropiadas, permitiendo que las decisiones se ajusten a la situacion especifica de

la Propiedad Intelectual.

Para obtener mejores resultados proporcionar mayor certeza juridica a los
involucrados y resolver el problema de imparcialidad es esencial crear el Tribunal

de Propiedad Industrial y se debera establecer un Recurso de Apelacion.

4.4.2. Concentracion de Normas.

Se ha discutido antes, que en Propiedad Industrial se concentra normas diversas
para la proteccion del Derecho Intelectual, la deficiencia técnica legislativa vy el
régimen internacional ha contribuido en gran medida que la ley se encuentre
improductiva, la supletoriedad de la supletoriedad ha sido el dilema del Derecho
Intelectual, dicho en otro término, estd conformada la Ley de la Propiedad

Industrial, por todos estos aspectos sefialados hay una ley incompleta en todos
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los aspectos por lo que la Ley de la Propiedad Industrial suple sus deficiencias
con diversas normas y con el Derecho Internacional. La nociva postergacion de

los legisladores ha provocado un derecho insuficiente.

El objeto de la concentracion de normas en una sola norma para la Propiedad
Industrial, es reunir todas las disposiciones para la Propiedad Industrial en una
norma aplicable para este derecho con su respectivo cédigo, atributo que exige la
propuesta que planteo no obstante, debe considerarse en medida que... una ley
no puede valerse de otras normas para poder ser efectiva la primera, el criterio
comprende que si, una norma no es factible a proteger por si misma, y si relne
otras normas para poder proteger derechos especificos en donde se encuentra el
sentido de su creacién, el argumento citado es por qué, una ley especial sustenta
una proteccién especial, es decir, la ley no deriva de normas, si no que las normas

derivan en ley.

Por lo que se debera concentrar todo lo aplicable en Propiedad Industrial en un
codigo mediante un proceso legislativo efectuado por el Congreso de la Unién asi
como también derogar los articulos en las partes conducentes de las normas

supletorias que hace referencia a la Propiedad Industrial.

4.5. Reestructuracion.

Cada reestructuracién conduce a un equilibrio y limites claros, la base del sistema
juridico en Propiedad Industrial se caracteriza actualmente por una aplicacion de
justicia administrativa. El objetivo a lograr es un derecho privado la reconstruccién
de la Propiedad Intelectual sera orientado a la realidad social y a los principales

cambios econdmicos que existen en México.

He mencionado que la imparcialidad en el caso del IMPI es cuestionable la
cuestidon es, si perjudica a derechos protegidos. Lo cierto es que muchas de esas

practicas si afectan gravemente al titular de derechos.
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De hecho aunque se impugne las resoluciones en la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual el IMPI mantiene su postura y a pesar de que la
sala dicte una sentencia, el director del IMPI omite la sentencia. Se ha convertido
en una lucha que desgasta psicolégicamente y econOmicamente al titular de
derecho, comportamiento que produce una declinacion, tension psicoloégica que
se ve inmerso el rol que cumple el IMPI y la Sala. Verbigracia cuando se acude a

estas autoridades no se encuentra justicia un ejemplo de ello es;

e El sujeto primero acudi6 al IMPI.
e Elsujeto después acudio a la Sala.

¢ El sujeto finalmente acudi6é a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

El Director General del IMPI hace caso omiso a la Sala y a la Corte. El caso mas
notorio ha sido el publicado por el periddico El Pais, la columna desplegada indica
“La independencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en entredicho”. Ford

consigue volver a registrar una marca que la justicia declar6 ilegal. El actual

director del organismo publico fue hasta 2012 abogado de la automovilistica”. **®

En 1997 tres socios fundaronla empresa Ecco Sports México, la empresa Ecco Sports

México, dedicada al turismo de aventura y con un pequefio hotel de 16 habitaciones. Pero

148 SANTAEULALIA, Inés, “La independencia del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, en  entredicho”, EL _PAIS, México 06 de Octubre del 2013
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/06/actualidad/1381085828 208759.html. 22 de abiril
del 2015. 6:22 PM.



http://www.eccosports.com/ECCOSPORTS/inicio.htm
http://www.eccosports.com/ECCOSPORTS/inicio.htm
http://www.eccosports.com/ECCOSPORTS/inicio.htm
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/06/actualidad/1381085828_208759.html
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desde 2003 los descensos de rios, las jornadas de escalada y los lanzamientos de tirolina
tuvieron que convivir con un proceso judicial que se ha prolongado diez afios y en el que
nadie apostaria por los veracruzanos. Del otro de lado de la batalla se colocd la
multinacional automovilistica estadounidense Ford, cuyos directivos mexicanos pasaron
unos dias de 2001 en el pequeiio hotel de Jalcomulco meses antes de registrar la
marca Ecosport para uno de sus modelos de camionetas. EIl mismo nombre pero con una
sola 'c' y escrito junto. La larga (y cara) batalla judicial por la propiedad de la marca le dio
este pasado mes de enero la razén a Ecco Sports, pero la alegria les ha durado poco.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPl)acaté la decision judicial y retird el

registro de la marca a Ford, pero este mes de agosto se lo volvié a conceder.

Leonor Olmedo le "parece una broma" que tras 10 afios de litigio Ford haya conseguido
ahora registrar su marca exactamente igual a la que judicialmente se demostrd
ilegal...Margdin defiende su independencia y dice que se deslindd de todos sus casos como
abogado privado el pasado mes de diciembre. Este viernes por la tarde respondid a EL
PAIS sobre el caso. "Yo no estoy en esto, no todos los asuntos pasan por mis manos, hay
mucha chamba, la direccién me lleva a asuntos mas generales", dice. Margdin defiende la
decision del Instituto porque cree que la resolucion judicial se centra en un conflicto de
2001 pero que ahora se dan unas "circunstancias diferentes". "Se quitd la licencia de 2001
[a Ford] y luego se otorgd una nueva en respuesta a otra peticion", explica. De todas
formas, afiade que todas las decisiones son "revisables" y que si el tribunal ordena revocar
la nueva licencia se acatara "como siempre". El conflicto se remonta a 2001 pero
realmente no fue hasta el afio 2003, cuando se empezaron a comercializar las camionetas
de Ford, cuando la empresa mexicana se dio cuenta de la "coincidencia". Entre las pruebas
gue presentaron ante juez consta un fax que les envio la automovilistica desde EE UU a las
pocas semanas de que Olmedo padre se presentara ante la empresa para reclamar la
propiedad de la marca. Ford les ofrece tres camionetas marca Ecosport a cambio de
guedarse con el registro. "Tres camionetas por una marca que nos costé afios y dinero
gue tuviera prestigio nos parecié un insulto. Nunca contestamos y fuimos a demandar al

IMPI", recuerda la empresaria. La empresa veracruzana, aunque cansada de litigar, no


http://www.ford.mx/suvs/ecosport?searchid=ecosport:alwayson|categoryterms|modeloscamioneta|20130401
http://www.impi.gob.mx/
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piensa darse por vencida. Por el camino perdieron algunos contratos como uno que
mantenian con la también automovilistica Chrysler "que dejé que hacer eventos en un
sitio que se llama como un modelo de la competencia" y sufrieron el "aplastamiento"” de
su marca, entre otras cosas en Internet. "El tiempo que me dé la vida lo voy a pelear. Este

es el patrimonio de mi papa", dice Olmedo.

No es el Unico caso, cada vez surge nuevos casos de la poca moralidad y la ética
del Director General del IMPI. Por si fuera poco refleja que la Sala es ineficaz e
ineficiente para solucionar estos hechos porque Unicamente son impugnables las
decisiones de la autoridad administrativa y no por su conducta y aunque el érgano
de control tiene quejas del Director General del IMPI dudo mucho que procedan
estas quejas. Cabe destacar que el peridédico El Clarin evidencio en el 2014 la

“Lucha dispareja en el IMP]” 149

En septiembre del 2009, Antonio Rendén fundd Intelbureau, una empresa dedicada a
realizar estudios e investigaciones de coyuntura. En abril del siguiente afio recibid su
registro como marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y
en julio termind oficialmente el proceso.

19« ucha dispareja en el IMPI” El Clarin, http://elclarin.com.mx/lucha-dispareja-en-el-impi/.28 de

Junio del 2015. 7: 25 PM.
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Ese titulo ampara el nombre de la marca y el disefio de su logotipo hasta el 2019. El
nombre, sin embargo, ya era utilizado por esta empresa desde que fue creada.

El 15 de octubre del 2012, llegd hasta las oficinas de Intelbureau una carta del despacho
Arochi, Marroquin y Lindner, S.C., los apoderados legales de Intel Corporation.

En el documento, el despacho pide a Intelbureau cancelar de forma voluntaria su registro,
cesar el uso de su dominio en Internet (intelbureau.com) y modificar el disefio y toda la
documentacion relacionada con ese nombre.

El argumento: el uso de la marca Intelbureau puede confundir a los consumidores con
Intel Corporation.

“Es obvia la semejanza en grado de confusion entre la marca famosa Intel, propiedad de
Intel Corporation, y la denominacién Intelbureau, empleada por su sociedad.

“Lo anterior ciertamente genera preocupacion a Intel Corporation, no solo por la posible
vinculacidn por el publico consumidor entre la marca famosa de nuestro cliente y de su
empresa, sino ademads por el riesgo de dilucién de la marca Intel”, detalla la carta firmada
por Miguel Angel Margain, quien en ese entonces era uno de los socios del despacho.

Intel Corporation es una empresa con presencia a nivel mundial, fabricante de
microprocesadores para computadoras.

“Uno sabe que cuando te llega una demanda de estas, es una demanda que va a ir a tres
rounds, y no hay manera de bajarse de esa pelea. Y que lo que buscan es ahogarte con los
gastos y con la defensa de tu propia marca, porque no tendrias que defender algo que ya
te fue otorgado legitimamente”, detalla Renddn.

Intel Corporation obtuvo del IMPI la declaracidon de “marca notoria y famosa” el 23 de
agosto del 2010, cuatro meses después de que Intelbureau recibiera su registro.

El despacho defensor de la trasnacional argumentd que esta declaratoria le daba
preferencia a esa marca sobre otras que usen el vocablo “Intel”.

Intelbureau respondié en una misiva que no desistiria del uso de su marca, pues
consideraba que la confusion de nombres no ha lugar, debido a que se trata de giros
totalmente distintos.

Esto, sin contar que Intel Corporation obtuvo su titulo de marca famosa en fecha posterior
a la peticion de desistimiento, por lo que se intenta hacer una aplicacién retroactiva de los
efectos a los que tiene derecho una marca con esas caracteristicas.

Dos meses y medio después de que Renddn recibiera la misiva, Margdin fue nombrado
director general del IMPI. Es decir, se convirtid en juez y parte. En la autoridad que
decidira el futuro de la marca de la pequefia empresa de Rendén.
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A mediados de enero de ese afio, Intelbureau envié una nueva carta a Arochi, Marroquin y
Linder, S.C., dirigida a Miguel Angel Margdin, quien en ese momento ya era director
general del IMPI.La carta fue recibida por el despacho, a pesar de que Margain ya era
funcionario publico.

Semanas después, el despacho envié de nuevo una peticién de desistimiento a Renddn,
pero ahora firmada por otro abogado de la firma.

Intelbureau no la aceptd, pues los mensajeros pidieron que le entregaran la primer carta,
firmada por Margain. En Intelbureau no accedieron.

Ante la negativa, el 24 de septiembre del 2013 los abogados de Intel Corporation
presentaron ante el IMPI una solicitud de Declaracién Administrativa de Nulidad contra el
registro de Intelbureau.

Fue entonces cuando comenzd la batalla de la pequeiia empresa, en la que laboran 10
empleados, contra el gigante trasnacional.

‘Es una cuestion de principios’

Para Intelbureau, la defensa de su caso ha implicado una inversiéon de varios miles de
pesos que no recuperara, pues el marco legal no obliga a que —en caso de ganar- se le
restituyan los gastos de su defensa.

“Esta es una cuestion de principios. Al final de cuentas somos una empresa que ha logrado
un posicionamiento por nuestro trabajo, y que nos buscan por nosotros, no
necesariamente por nuestro nombre. Pero eso no quiere decir que en algunos afos esta
ecuacidn se invierta y el nombre tenga un mayor peso.

“Estamos invirtiendo en un futuro y se nos esta cortando ese futuro. Por eso estamos
haciendo esta defensa, porque no me parece justo que nosotros tengamos que hacer un
cambio de nuestro nombre, de nuestra marca, de nuestro sitio y de toda nuestra imagen
grafica, por complacer a un nifio millonario como es Intel”, afirma Rendén.

La resolucidon del caso esta en manos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
dirigido ahora por Miguel Angel Margain.

Lo que Intel Corporation esta haciendo con Intelboureu se inscribe en una practica de
trademark bullying, término reconocido por autoridades de Estados Unidos como el uso
de estrategias hostiles y de acoso para forzar a pequefias y medianas empresas a cancelar
sus marcas para intentar hacerse del dominio del mercado.

No es un caso aislado

Intel Corporation ha presentado varios casos contra empresas pequefias por el uso del
vocablo “Intel”.
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Algunas de ellas son Inteljeans, una compaiiia de Indonesia que tuvo que suspender sus
operaciones; Intellesthetics, una marca norteamericana dedicada a la produccion de
productor dermatoldgicos como cremas y jabones; o Western Intel, una empresa
enfocada a servicios de investigacion privada.

Ninguna de ellas se relaciona con la creacién y produccién de microprocesadores.

Los enredos de Margain

No es la primera vez que Miguel Angel Margain ha quedado en medio de un conflicto de
intereses entre quienes alguna vez representd y las empresas que defienden casos ante el
IMPI.

> El iFone

Uno de los casos fue el de la empresa mexicana iFone, que gand a iPhone, de Apple, el
litigio por la marca.

El despacho del que Margdin fue socio representd a la trasnacional Apple. Y aunque la
mexicana iFone gand el litigio, el IMPI absolvié a Apple, argumentando que son las
empresas telefénicas las que comercializan el aparato con el nombre de iPhone.

En mayo del 2014, Eduardo Gallastegui —representante legal de iFone- acuso al titular del
IMPI como responsable de congelar el resolutivo que la empresa mexicana requeria para
poder iniciar un juicio civil ante otra autoridad judicial y reclamar la reparacion de dafios.

La empresa iFone es propiedad de Edgar Kuri Slim, sobrino del empresario Carlos Slim.

> La Eccosport

Otro caso es el de la empresa turistica Eccosport, con sede en Veracruz, quien entabldé un
juicio contra Ford por el uso de su marca para nombrar un modelo de sus camionetas.

El caso de la Eccosport veracruzana siguié todo el camino legal por mas de 10 anos, y llegd
hasta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, quien declaré el registro de marca de Ford
como ilegal.

El litigio siguid hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, que ratificé el fallo del
Tribunal. El IMPI tuvo que cancelar el registro de la marca que poseia Ford.Sin embargo,
siete meses después de que Margain fue nombrado director del IMPI, este Instituto hizo
caso omiso a la resolucién de la SCIN y otorgd un nuevo registro con el nombre de
Ecosport a la empresa Ford.

Antes de ser servidor publico, Margdin contaba con los poderes de representacién y
defensa de la marca Ford en México.



209

‘Es la Iglesia en manos de Lutero’

Dias después de su llegada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Angel
Margdin se excusé de todos los casos en los que habria estado involucrado como abogado
en el despacho donde trabajaba.

Sin embargo, para Antonio Renddn, dueiio de Intelbureau esta excusa no ha sido
suficiente.

“Tuvimos conocimiento de que Margain habia tomado posesién como director general del
IMPI; es decir, él ahora serd responsable de dirimir este tipo de controversias. Es la Iglesia
en manos de Lutero”, expresé Rendon.

El despacho al que pertenecia Margain, ahora Arochi & Lindner, se define como la “mas
respetada y reconocida firma en Latinoamérica sobre la proteccién de la propiedad
intelectual”.

Entre sus clientes cuenta a empresas importantes de México y el mundo, como Ford,
Apple, LFH Louis Vuitton, entre otras.

La hipdtesis del duefio de Intelbureau es sencilla: si Margain alguna vez represento a estas
empresas, es posible que aun prevalezcan los lazos de interés con ellas.

“Asumiendo que él (Margdin) desde su practica privada suscribia el trademark bullying al
ser él quien llevaba las cartas de cese y desista en contra de compaiiias como la nuestra
para defender los intereses de Intel, mi pregunta es si ahora como funcionario publico
conservara este mismo criterio, y cudl es el interés que mantiene con todos sus
exclientes”, cuestiona Renddn.

Para el propietario de Intelbureau, aunque Margdin se haya excusado de conocer ciertos
casos que maneja el IMPI, persiste la duda sobre la funcién que ejercen otros funcionarios
del Instituto, pues todos son subalternos del abogado.

Sin embargo, Rendén reconoce que hasta el momento el IMPI no ha actuado de forma
sesgada, aunque prefiere mantenerse en alerta por la manera en que se han resuelto
otros casos.

“Esperamos que si él (Margdin) optd por el camino del servicio publico, venga eso de la
mano con un compromiso de verdaderamente servir a los intereses de la sociedad y no de
los intereses privados de sus clientes. Ojald esto se imprima en todos los niveles del
Instituto para que haya una actuacidn imparcial”, sefiala.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
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Esto se debe a que el Instituto y la Sala permiten de alguna forma la ilegalidad. Al
menos mas de una vez se comprueba que el actual sistema de justicia se ha

deteriorado.

En resumen la filosofia de que el IMPI es imparcial es inexacta porque depende
del director que se encuentre. En cambio los Tribunales, exige el cumplimiento de

ciertos requisitos por ejemplo el juez debe someterse al consejo de la judicatura.

En mi opinidbn el sistema de justicia de Derechos Intelectuales que rige
actualmente es obsoleto en concreto el IMPI, la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual y los Tribunales Federales y Locales de acuerdo a los

resultados expuestos.

4.6. Implementacién.

Con el objeto de fomentar y proteger el Derecho Intelectual la implementacion de
Tribunales de Propiedad Industrial como fuente proteccion judicial, es en primer
plano una alternativa de proteccion nacional, con el fin de salvaguardar el Derecho
Intelectual. Considero que es indispensable la creacién de los Tribunales de
Propiedad Industrial, el cual permitird y garantizara una proteccion efectiva para la

Propiedad Industrial.

Existe un razonamiento juridico errado en Propiedad Intelectual, a continuacion
explicaré estas circunstancias. Empezaré por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial quien tiene la facultad de ser autoridad jurisdiccional en Propiedad
Industrial e impartir justicia a los particulares entre las diversas facultades del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que la ley le concede pero invade la
esfera judicial, practicamente en los Procedimientos de Declaracion Administrativa
de Cancelacion, Nulidad, Caducidad, Infraccion y Declaratoria de Marca
Notoriamente Conocida y Famosa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

hace valoraciones sobre conductas de los particulares, otorga derechos, niega
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derechos y sanciona delitos, he mencionado los distintos ambitos del IMPI como
autoridad administrativa y como autoridad jurisdiccional, tales facultades no
permite un balance justo en relaciobn a mecanismos de justicia, no se puede ser
juez y parte ademas de no acercarse a una imparcialidad que se requiere para las

resoluciones de las controversias en Propiedad Industrial.

Practicamente el IMPI realiza funciones del Poder Judicial, al emitir una resolucion
en los Procedimientos de Declaracion Administrativa significa que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial mediante procedimientos mas no de un juicio
como lo sefiala la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicano priva a
los titulares de derechos de sus propiedades, posesiones o derechos, sin
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, por otra parte
debo decir que el IMPI simplemente no es un tribunal, no son juicios, estos
procedimientos pero finalmente se pronuncia sobre Derechos Intelectuales y
despojan a los titulares de derechos estos titulos y derechos previamente
otorgados por el mismo Instituto, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial se
encuentra en contradiccion con la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, por principio un juez debe conocer de estas controversias y valorar a
quién le asiste la razon dicha tarea es originaria de jueces y un tribunal como lo
sefala la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 14

parrafo segundo correlativo al articulo 17 parrafo segundo establece que;

“Articulo 14...

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.

“Articulo 17...”
“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
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resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio serd gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”...

La administracion de justicia que proporciona el IMPI tiene un costo y coexiste la
libertad de incrementarlo y de dejar de estudiar el caso sino se paga la tarifa
correspondiente, en definitiva el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
ejerce funciones materialmente jurisdiccionales afectando derechos Unicamente

por no contar con Tribunales de Propiedad Industrial.

A su vez el legislador no contemplé las antinomias que existen en la normatividad
intelectual y la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la
aplicacion de principios que a continuacion detallaré como resultado de una
legislacidon errénea no sélo el IMPI desarrolla funciones de autoridad jurisdiccional
también la Sala Especializa en Materia de Propiedad Intelectual, que
practicamente ha llevado a la Propiedad Intelectual a creerse que existe un
tribunal para este derecho, cabe indicar que el Juicio de Nulidad contemplado en
el articulo 14 fraccién Xl de la Ley Orgéanica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal

y Administrativa enuncia lo siguiente;

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

”...”

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

Federal de Procedimiento Administrativo;”...

Se ha llegado a creer que es un juicio, sin embargo que con independencia a las
normas y a los magistrados que también creen que es un Tribunal de Propiedad
Intelectual, permitame decirle que es una aberracion tal creencia. El articulo 73

fraccion XXIX-H, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos da
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pauta a la creacion de tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de
plena autonomia para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la administraciéon publica federal y los
particulares, en ningln momento se apunta que pueda conocer de controversias
entre particulares, a continuacién transcribiré el articulo 73 fraccion XXIX-H para

una mejor comprension:

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

.. XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-
administrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que tengan a su
cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administracion publica federal y
los particulares, asi como para imponer sanciones a los servidores publicos por
responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su
organizacién, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus

resoluciones;

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entré en vigor el 1° de
enero 2006, desmembrd toda la parte contenciosa contenida en el Codigo Fiscal
de la Federacién en su titulo VI por lo que practicamente se trata procedimientos
encaminados a el fisco y al contribuyente, difiere con lo que acontece en
Propiedad Intelectual debemos en consecuencia distinguir que se trata de
conflictos entre particulares y la administracion publica, he aqui una de las
contradicciones respecto al Juicio Contencioso la distincion entre particulares vy el
vinculo entre el Estado, que se especifica desde el punto juridico como una

férmula determinada e incluidas en la ley como canon.

La imparticion de justicia en Propiedad Intelectual en el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa es anticonstitucional porque no puede conocer de
controversias gque surja entre particulares por el argumento de la especializacién

en materia de Propiedad Industrial. En relacion con la especializacion de la Sala
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me permitiré exponer lo que sefiala la Constitucion Politica de los Estados Unidos

mexicanos que indica;

“Articulo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales...”

Queda igualmente excluida la naturaleza de Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual o como algunas autoridades expresan Tribunal
Especializado, por lo que no pueden dirimir controversias entre particulares en
Propiedad Intelectual porque la Constitucion dice que Nadie puede ser juzgado
por leyes privativas ni por tribunales especiales, hecha la aclaracién oportuna
corresponde analizar la competencia civil, penal y mercantil, en el sentido que en
lugar de crear un Tribunal de Propiedad Industrial o juzgados de Propiedad
Intelectual, los legisladores facultaron a jueces civiles, penales y mercantiles a
resolver las controversias que surgen en Propiedad Industrial facultad que acogen
los Tribunales Federales y Locales ante la falta un Tribunal de Propiedad

Industrial.

La implementacién de Tribunales de Propiedad Industrial como una herramienta
juridica integral para desarrollo de justicia intelectual y contribuira con un derecho
justo y equilibrado con imparcialidad y profesionalismo. Asimismo puede decirse
que brindara un mecanismo para la solucion de los problemas que enfrenta la
Propiedad Industrial verbigracia la concurrencia de jurisdiccion, la ausencia de una

proteccion plena.

La falta de Tribunales que conozca de Propiedad Industrial fundamentalmente
constituye una violacion a las Garantias Constitucionales y los Derechos

Humanos.

Crear estos tribunales en el territorio mexicano protegera derechos intelectuales,

resolverd litigios de Propiedad Industrial, asimismo sancionard delitos
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patrimoniales, solucionara dafios y perjuicios en Propiedad Industrial, el Estado

mexicano debe apostar por mecanismos eficientes para el Derecho Intelectual.

En suma, la implementacion de tribunales para la Propiedad Industrial debera ser
dentro del Poder Judicial con juzgados, es una Garantia Constitucional y un
Derecho Humano a partir de una proteccion juridica y seguridad juridica.
Consecuentemente resulta necesario solucionar y generar certeza juridica a los

sujetos de derechos.

4.7. Competencia.

Ovalle favela dice que la “competencia es la suma de facultades que la ley da al
juzgador para ejercer su jurisdiccion en determinado tiempo de litigios o

conflictos”.**°

De lo anterior se desprende que la competencia es la facultad que determina si el

juzgador debera conocer o resolver el conflicto que surja.

4.7.1. Competencia Territorial.

En Propiedad Industrial existen cinco oficinas regionales que pertenece al IMPI
por lo que estas oficinas tienen cobertura de manera que abarca todo el pais,
estas sedes pretenden resolver controversias de Propiedad Intelectual, ademas

existen Salas Regionales en Materia de Propiedad Intelectual y la Sala

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual a fin de resolver las
impugnaciones contra el IMPI, en definitiva todas estas sedes son insuficientes en
virtud que el titular de derechos tiene que trasladarse a la oficina mas cercana

para encontrar una solucién a los problemas que surjan en Propiedad Industrial,

0valle Favela op. cit. p.135.



216

en ausencia de una proteccion plena y una proteccion expedita se enfrenta los

titulares a un sin fin de barreras para encontrar una justicia pronta y expedita.

La competencia de los érganos judiciales en funcion del territorio implica una
division geografica del trabajo por circunstancias y factores de tipo geografico,

demografico econémico y social.***

La creacion de los Tribunales de Propiedad Industrial en México incumbird su
competencia por razon de territorio el Tribunal debe contar con juzgados dentro

del Poder Judicial.

4.7.2. Competencia por Materia.

De acuerdo al criterio de Cipriano Gdémez Lara, “la competencia por materia
surge como consecuencia de la complejidad y especializacién de la vida social

moderna, que entrafia la necesidad de una division del trabajo jurisdiccional.”*>?

En materia de Propiedad Industrial son competentes los tribunales de la
Federacion para conocer de los delitos pero ademas la competencia es
concurrente en el articulo 227 de Ley de la Propiedad Industrial, cuando los
intereses Unicamente afecten a particulares podra a eleccion del actor los
tribunales del orden comun sin perjuicio de la facultad de los particulares de
someterse al procedimiento de arbitraje, por lo que hasta el momento no existe
una autoridad que sea competente por materia. De esta manera se refleja la falta
de claridad en este derecho basicamente es un derecho proteccionista que ha
generado incertidumbre juridica. Con un modelo de derecho concurrente

permitiéndose una competencia amplia, pero no efectiva.

1 GOMEZ LARA, Cipriano, op.cit. p.148.
%2 |bidem.14.
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Los Tribunales de Propiedad Industrial en México seran competentes por razon de
materia para conocer y aplicar sanciones en las controversias que surjan en

Propiedad Industrial.

4.7.3. Competencia por Técnica.

La técnica, a diferencia de la tecnologia, surge basicamente de un conocimiento
que es el resultado de acciones concretas, por lo que se define como un saber
hacer un producto de la experiencia, un saber empirico generalmente, fruto del
ensayo y error. Es el conocimiento que permite la realizacién de actividades
concretas y que no necesariamente posee explicaciones, es un hacer sin

respuesta a un porqué o datos que avale tal proceder. **3

En el campo del derecho de la Propiedad Intelectual, las particularidades que se
debe fijar en el juicio son; conocimientos técnicos utilizados en las invenciones y
los signos distintivos, y una interpretacion juridica, pese que actualmente no es
utilizado los conocimientos técnicos por las autoridades mexicanas, el IMPI es el
que mas se acerca a ello, de ahi, que ocurra un juicio no se aproxima a este

contexto.

4.7.4. Competencia por Grado.

Cipriano Gomez Lara establece que la competencia por grado“son diversos
escalones o instancias del proceso y trae aparejada la cuestidon relativa a la

divisién jerarquica de los érganos que desempefian la funcion jurisdiccional”. *>*

En Propiedad Industrial es necesario agotar la definitividad es decir, acudir
previamente al érgano jurisdiccionales en este caso es el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, por lo que considero que corresponderd acudir a los

153G ARCIA CORDOBA, Fernando, op. cit .p.61.

5% Cipriano Gémez Lara, op. cit. p. 147.
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Tribunales de Propiedad Industrial desde el inicio ante cualquier pretension
juridica. Este tribunal preconcebido debera ser de primera instancia y dentro del
tribunal deberan existir jueces de alzada.

4.7.5. Sistema de Juicio.

Al formular un modelo de sistema de justicia se debe analizar el funcionamiento

del sistema actual.

En la ejecucion de justicia resulta tentador aplicar el sistema de justicia que se
esta utilizando en México pero es obvio que no se puede aplicar, por las

circunstancias y las conductas que son propias de este derecho.

Si empleamos estas mismas reglas a los tribunales propuestos debemos
hacernos una pregunta ¢, Qué es lo que ofrece el actual sistema de justicia?. Seria
interesante un estudio sobre los sistemas de justicia sobre propiedad industrial.
Una particularidad importante es el resultado final que se desea obtener. Ahi esta
la clave fundamental, a pesar de las semejanzas que pudiere surgir. Postulo

firmemente la necesidad de crear nuevos sistemas de justicia.

Finalmente, la diferencia entre Propiedad Industrial y los juicios existentes de otras
areas del derecho resulta imposible trazar analogias validas, las conductas que se
forjan en Propiedad Industrial son condiciones que no son susceptibles de
comparacion, porque tiene particularidades como la técnica, estas particularidades

explicarian el sistema que me atrevo a proponer.

Dos rasgos son importantes en este sistema de Propiedad Industrial:
1. Técnica.

2. Justicia.
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Esta necesidad de manipulacion del conocimiento juridico y técnico,
conocimientos dificiles de aplicar en un proceso judicial en Propiedad Intelectual.
En otras palabras aunque pueda emplearse talleres para los conocimientos
técnicos y para la valoracion, hace falta la profesionalizacion de cada tema. Los
conocimientos de justicia y la interpretacion judicial, s6lo se trataria de una
aplicacion parcial para los titulares de derecho, lo cierto es que esa modalidad ha
regido en la Sala y tribunales Federales y Locales.

En la actualidad el sistema de justicia adversarial y acusatorio es el que subsiste
en México, se ha convertido en la actividad judicial en ese contexto he de
proponer un sistema de justicia diferente puesto que, se atiende a criterios
diferentes en Propiedad Industrial en ese sentido responde a un trato especial la
Propiedad Industrial comprende obras de arte, signos distintivos de mercancias y
servicios y actividades inventivas. Asi pues la gama de creaciones intelectuales

abarca la inteligencia humana aplicada a la industria.

Por consiguiente, la forma de aplicacion del derecho debe ser diferente singular
respecto a los restantes, al margen de mis consideraciones la experiencia en
Colombia en el sistema de justicia adversarial acusatorio ha sido fallido porque
lejos de disminuir la delincuencia, ha aumentado en consecuencia se esta
pensando modificar la ley, por lo que no siempre funciona el juicio adversarial

acusatorio porgque consigue solamente un aumento de delincuencia.

Expuestas estas consideraciones, entorno al sistema acusatorio adversarial deseo
exponer razones de seguridad juridica, para cumplir este propdésito los jueces
deben ser profesionales en la gama de derechos protegidos en Propiedad
Intelectual, de modo que pueda visualizar y juzgar las caracteristicas, elementos o
los conceptos propios de la Propiedad Industrial, convendra que tenga nociones
de las areas que protege la Propiedad Industrial, ademas de dominar el lenguaje

formal de Propiedad Intelectual y poseer la capacidad de distinguir el objeto de
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estudio para la Propiedad Intelectual, el juez debe servirse de la experiencia otro

factor que debe ir de la mano es la interpretacion juridica.

En atencion a lo anterior este sistema de justicia podra beneficiarse los titulares de
un titulo de propiedad en virtud del sistema de justicia, a partir de un
profesionalismo, porque el juez debera conocer las diferentes ciencias o cuanto
menos alguna técnica obedeciendo las necesidades de resolver las controversias
suscitadas en Propiedad Industrial, igualmente debera tener conocimiento
juridicos y técnico ambos titulos pueden otorgar una proteccion especifica y
amplia, en conclusion un grado de profesionalismo ofrece una proteccion eficiente
y efectiva. Es importante comprender cabalmente ¢En qué consiste la Propiedad
Industrial? y ¢Qué simboliza la Propiedad Industrial?. Para poder proteger la

Propiedad Industrial.

Tratandose de un juicio para la Propiedad Industrial deberd constituirse el
constituyente para la creacion de una nueva norma que sea adecuada a la

situacion real del pais y de las nuevas tecnologias.

4.7.6. Juicio en Linea.

El sistema de juicio en linea, es el sistema que permite sustanciar un juicio a
través del internet, el juicio en linea es el resultado de la evolucion tecnolégica y
la revolucién digital. Actualmente el juicio en linea se lleva a cabo en el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) , para dirimir diferencias entre
titulares de derechos a diferencia del juicio tradicional el desarrollo del proceso es
por medio electronico utilizando la herramienta (TIC) Tecnologia de la Informacion

y la Comunicacion, curiosamente la Propiedad Industrial alude a tecnologia.

Desde luego este mecanismo tiene reglas para la sustanciaciéon y resolucién

como: la clave de acceso, la contrasefia, firma electrénica y ademas se tiene que
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proporcionar el correo electronico de las partes esto también presenta varios

inconvenientes se crea requisitos formales que se debe cumplir se traduce en;

Correo electronico s Las partes lo proporcionan para recibir notificaciones
Firma Electronica —— Se obtiene en el SAT (Servicio de Administracion

Tributaria). Produce los efectos de la firma autografica.

Clave de Acceso <—Deben acudir TFJFA

Contrasena Para obtenerlos
<

e Las partes podran consultar el estado procesal del Expediente Electronico
las 24 horas del dia los 365 dias.

La tecnologia responde a las necesidades de la sociedad. De esta forma la justicia
se apoya en las innovaciones tecnolégicas para la imparticion de justicia. El
objeto es contribuir con la justicia, sin duda se trata de un claro ejemplo de la
utilidad de la innovacién tecnoldgica, el juicio en linea posee particularidades que

son los siguientes:

e Demanda inicial.

e Se forma expediente electronico.

e Las partes podran ofrecer pruebas digitalizadas o escaneadas.

¢ No es necesario exhibir las copias de traslado.

e Se envia un Correo Electronico, con Acuse de recibido que es una

constancia que acreditara que fue recibido el documento digital.

El juicio en linea, es un mecanismo para resolver los conflictos de la Propiedad
Industrial, contribuye un ahorro del tiempo, costos, es un medio accesible el uso
de la tecnologia pero solo en algunos casos. En cierto modo es contradictorio al

principio de inmediacion que se refiere a la presencia del juez en la audiencia.
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La utilizacion adecuada de la tecnologia en este sentido se debera limitar con
base a las circunstancias especiales del caso de que se trate. Se admite sin
embargo con limitaciones, por ejemplo en las marcas son ventajosos los juicios
en linea. Actualmente ya son posibles estos juicios en linea en el caso de las
marcas ya se lleva a cabo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFA).

4.8. Implicacion del Tribunal de Validez.

Un punto clave es el tribunal de validez, me refiero al Tribunal de Propiedad
Industrial propuesto en efecto sera aquél, que la norma otorgard la jurisdiccion
para conocer y dirimir controversias. A fin de lograr proteger Derechos
Intelectuales debido a la ausencia de una proteccion juridica, mas alla de fines

econdmicos constituye un Derecho Humano el acceso a la justicia.

Con lo anterior me refiero a la diferencia que existe entre Propiedad Intelectual y
otros derechos se puede decir qué... los demas derechos tiene un tribunal donde
dirimir las controversias que surgen. La Propiedad Intelectual no puede ser un
derecho, si antes no existe una jurisdiccion responsable, la responsabilidad recae
actualmente en el IMPI y queda claro que los resultados de trabajo son
deficientes. Puesto que no deberia considerarse una solucién la Sala, no es el
final del problema de jurisdiccion, imparticién de justicia, y la imparcialidad, sino
corresponde exclusivamente a un requisito de legalidad. Por esta razon resulta
necesario solucionar la proteccién concreta y efectiva con base en lo expuesto
propongo una proteccion judicial. De este modo, mejorara la proteccién juridica
permitiendo ademas, un proceso adecuado proporcionando un enfoque claro en la
Propiedad Industrial y en el mecanismo de defensa, fuera de éstos se restringira el

acceso a la justicia para los titulares de derecho.

Las Salas Especializadas en Materia de Propiedad Intelectual tiene la jurisdiccion

para conocer asuntos de Propiedad Industrial, el problema es que no resuelven
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controversias entre particulares, su funcionamiento de la SEPI es so6lo un requisito
de legalidad juridica para el particular, mas no para dirimir controversia, estudiar y

resolver pretensiones de los particulares.

Por lo tanto, las Salas suelen ser una barrera dentro de la esfera juridica, uno de
los retos es crear tribunales con juzgados para dirimir controversias de Propiedad
Intelectual, es el Unico modo de romper la indiferencia para la Propiedad

Intelectual.

4.9. Tribunales en Propiedad Industrial en México.

Los tribunales lograrian que el equilibrio intervenga desde la accion primaria, ante

cualquier situacion de conductas ilicitas, para dirimir controversias que surjan.

Los tribunales contaran con jueces con una especialidad en Propiedad Industrial y
ademas con un titulo en la Licenciatura en Derecho y con especialistas que
fungirdn como jurado en atencion a que el juez no siempre puede conocer de las
materias de Propiedad Industrial, aun cuando conozca de leyes nacionales e
internacionales, pero dificilmente tendran conocimiento amplio de todas las
disciplinas, ciencias, técnicas que involucra la Propiedad Intelectual por lo que
sugiero que este cuente con peritos que tengan conocimiento amplio de la

materia.

Los especialistas deberan se peritos en la materia por lo que sera en la mayoria
aguellos que el CONACYT se encuentran becados y que manifiesten
conocimientos en las controversias suscitadas, asimismo, podran también las
universidades apoyar al juez con los conocimientos técnicos en materia de

Propiedad Intelectual.

Estos tribunales no puede ser igual que otros que en la actualidad funciona en el

sistema judicial, verbigracia los juicios son publicos y estos juicios en Propiedad
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Industrial deberan de ser a puertas cerradas, en razon que se zanjara en ellos
secretos que perjudicara al investigador o al empresario, por lo que debe ser
cerrado a todo publico.

El juez contara con agentes que realizaran cateos e inspecciones por lo que
también serd necesario la intervencion de la PGR en primer lugar se propone
porque si bien es para una mejor proteccion en la area penal también sera que
este delito sera singular porque es un delito patrimonial, un delito que afecta a la
economia del titular de derechos y en algunas ocasiones dafa la reputacion de los
titulares o dafa la imagen de titular de derecho un derecho especial se le da
justicia especial.

Por otra parte se simplifica la forma de poder determinar el monto de dafios y
perjuicios para el titular de derecho, se calculard a partir del momento que se
produjo el dafio, la magnitud del dafio, la satisfaccion del titular, los puntos para
determinar el monto del dafio sera a partir del conocimiento del juez, el sistema a
efectuarse sera primero: determinar el dafio como este es un derecho econémico,
el juez deberd anticiparse por lo que debera congelar todas las cuentas del
involucrado, clausurara establecimientos y ordenara un embargo precautorio de
bienes apadcrifos, y en cuanto a los servicios determinara el monto del dafio a partir
de la fecha de la afectacion comparara lo percibido por el titular 5 afios antes de
la fecha y se debera realizar un balance especial, a partir de informacién obtenida
y la magnitud del dafio por la infraccion causada por el infractor.

Los Tribunales de Propiedad Industrial, son una alternativa eficaz que
proporcionaria al titular de derechos intelectuales, seguridad juridica ademas de

poner fin a las controversias suscitadas.
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4.9.1. Norma Aplicable para los Tribunales de Propiedad Industrial en

México.

La Ley de la Propiedad Industrial su fuerza de aplicacion la encuentra en otras
leyes, reglamentos y otros codigos. Referente a la jurisdiccion como he venido
explicando es una jurisdiccion concurrente y por mas valiosa que pueda ser la

actividad subsidiaria de los tribunales su importancia es claramente limitada.

No puede asegurar la justicia real, la mayor parte de la carga de asegurar la
justicia social tiene que descansar en los procedimientos que dan como resultado
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leyes y politicas claras.

Para que la norma funcione debera contener hipétesis juridicas para sancionar o
resolver un conflicto en Propiedad Intelectual, es el caso que aunque la norma se
encuentra., la solucion de conflicto es lenta y tiene multiples obstaculos la

proteccion efectiva para la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial debe sustanciarse de un Cddigo para la Propiedad
Industrial y un Cdédigo de Procedimientos en Propiedad Industrial, es forzoso
establecer desde el principio las facultades del juez, el proceso judicial y la

aplicaciéon del Codigo sera todo aquello relacionado con la Propiedad Industrial.

4.9.2. Presupuesto destinado para la creacion de los Tribunales en

Propiedad Industrial en México.

Partiendo de la concepcion planteada se debera desarrollar y disponer de un
presupuesto para construir un sistema de justicia judicial para la Propiedad
Industrial que permita la profesionalizacion para este derecho. Uno de los

aspectos fundamentales como promotores de justicia intelectual es ineludible

*BRIAN, Barry, (Trad.) TOSAUS ABADIA, José Pedro, La Justicia como Imparcialidad, Padios,
México, 1997, p. 148.
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emplear conocimientos mediante la profesionalizacion de jueces y técnicos en la

materia.

La existencia de Tribunales Judiciales constituye una realidad histérica evidente y
presupuesta por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Para
gue esa estructura sea posible se requiere de la disponibilidad de un conjunto de
medios personales y materiales que constituye el soporte de la organizacion y
permite su funcionamiento. La gestion de los cuerpos de funcionarios, la dotacion
de edificios y de otros servicios y medios instrumentales, implica actividades de

caracter materialmente administrativo.'®

La justificacion de destinar un presupuesto es porque... urge crear tribunales que
cuente con juzgados dentro del Poder Judicial para la imparticion de justicia en el
Derecho Intelectual, para otorgar la garantia de acceso a la justicia pronta y
gratuita en el Poder Judicial, a través de tribunales de Propiedad Industrial y por
lo tanto transformar el sistema judicial y ampliarlo en un orden juridico de caracter

territorial.

En resumen he sefialado hasta aqui diversos factores derivados de la
investigacion. Esta es mi perspectiva mas ambiciosa y espero que lo aportado
sirva de base para crear los tribunales propuestos ademas de crear un cambio

en la proteccion juridica para los Derechos Intelectuales.

% ORTELLS RAMOS, Manuel op. cit. p.76.
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CONCLUSIONES.

Primera. Desde mi punto de vista, el Derecho de Propiedad Industrial en México
se ha visto frenado por falta de una jurisdiccion objetiva. Es innegable que no
existe seguridad juridica y certeza juridica en Propiedad Intelectual, maxime que el

Estado debe garantizar promover y vigilar el acceso a la justicia.

Segunda. En mi opinion, es evidente que no compete a ningun juez la Propiedad
Industrial, por lo tanto prevalece una incertidumbre juridica en el Derecho de
Propiedad Industrial como resultado que en México no se cuenta con Juzgados o
Tribunales de Propiedad Industrial dentro del Poder Judicial.

Tercera. Cuando una persona desea accionar un érgano juridico es este sentido,
la Ley de la Propiedad Industrial proporciona una serie de reglas basicas entre las
que destaca: procedimientos en forma de juicio no existe juez sino que quien
conoce es una autoridad administrativa el IMPI quien cobra una tarifas para
conocer y resolver las controversias que se susciten con una resolucion
administrativa, Procesos Judiciales un juicio formal y solemne con juez y una
sentencia y por ultimo un Tribunal Autonomo la SEPI procede contra actos de
autoridad administrativa como medio de defensa. Por lo tanto, la jurisdiccién
concurrente en la Propiedad Industrial vulnera derechos sefialados en el 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
serd gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”... un litigio de

Derecho Intelectual puede durar afios y es muy costoso.

Cuarta. En Propiedad Industrial, concurren diversas autoridades del orden
administrativo y judicial previsto en la Ley de Propiedad Industrial por razones de
proteccion amplia, lo que ocasionan es impedir que una sola jurisdiccion tenga

conocimiento de la materia y que conozca el fondo de las pretensiones.
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Quinta. En mi opinién existe un riesgo en la presente Ley de la Propiedad
Industrial, porqué provoca un desequilibrio en el Derecho Intelectual, situacion
que afecta a la competitividad, la economia e impiden que la ciencia y la
tecnologia se desarrollen adecuadamente. Pienso que es una norma violatoria

pues nadie puede ser privado del fruto de su trabajo, sino por resolucion judicial.

Sexta. Es importante enfatizar que un pais que declara que una Sala
Especializada en Materia Propiedad Intelectual, es un Tribunal de Propiedad
Intelectual y que no existe necesidad de instaurar un Tribunal de Propiedad
Industrial dentro del Poder Judicial porque carece de funcionalidad, es un pais
mediocre que se conforma con una autoridad administrativa IMPI, una Sala y que
a su vez delega a jueces de indole civil, penal y mercantil, una tarea tan
importante como lo es el Derecho Intelectual no puede encomendar a jueces sin

nocién de lo que implica la Propiedad Industrial.

Séptima. Tras Comprometerse México a reformar la Ley de la Propiedad Industrial
a raiz de las exigencias de los Estados Unidos de América, como condicion para
firmar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), los
legisladores han colmado la Ley de la Propiedad Industrial con el contenido de los
tratados internacionales y reproducen la norma extranjera basicamente idéntica a
la ley citada, es decir la norma de la Propiedad Industrial es inspirada por las leyes
extranjeras, esto significa que en México se utiliza los tratados para crear leyes o
llenar los vacios por falta de pericia de los legisladores, por lo que la Ley de la
Propiedad Industrial es un fraude dado que no ofrece una proteccién efectiva
simplemente es copia fiel de los diferentes tratados signados por el Estado

Mexicano.

Octava. En lo concerniente al Reglamento no es ni puede ser objeto de aplicacion
a favor o en contra del particular, el hecho que el legislador no haya dispuesto un
Caddigo de Propiedad Industrial y un Cédigo de Procedimientos para la Propiedad

Industrial es un error garrafal, porque no regula la situacion juridica de los titulares
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de un Derecho Intelectual, la incégnita a mi juicio es ¢A quién le corresponde
resolver las controversias de la Propiedad Industrial? y ¢Por qué es para todas
las jurisdicciones y para nadie?. Por una parte el Poder Judicial en materia Civil,

Mercantil y Penal, por otra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Novena. Tras el andlisis de la Ley de la Propiedad Industrial de los alcances
juridicos referentes a los Contratos, asi como los sujetos y objetos la relacion
contractual si se contempla la figura de Contratos no obstante ante la escasa
consistencia de terminologia y los defectos de la redaccion de la ley. Resulta
absurdo la Ley de la Propiedad Industrial el contenido es vago y ambiguo. No cabe
duda, México necesita una ley conforme a razonamientos juridicos para la
Propiedad Industrial, debido al desconocimiento a la Propiedad Intelectual

contamos con una ley obscura.

Decima. El IMPI no cumple con una jurisdiccién efectiva, por el contrario abunda
la injusticia porgue es juez y parte, situacion que genera desequilibrio por un lado
la constitucion sefala “nadie podra ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o0 derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos”...garantia a favor del ciudadano ahora bien, la
existencia del IMPlI como érgano jurisdiccional aun cuando cuenta con
procedimientos en forma de juicio, produce una violacibn de Garantias
Constitucionales y violacién de Derechos Humanos, pues refleja una interpretacion
contraria a la constitucién se produce por lo tanto un fraude legal esto no resulta
sorprendente porque la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos ha
sido reformada en varias ocasiones desde su creacion en 1917, aunado que
acudir a dilucidar las controversia en el IMPI simplemente el Instituto emite
sanciones administrativas que son multas que van al erario publico y los titulares
de derechos lo que desean es obtener una proteccién y que se castigue con
prision o que exista una retribucion por las pérdidas ocasionadas por quién ostente
un derecho exclusivo sin tener derecho alguno o infrinja este derecho, por lo que

el IMPI, es una ficcion juridica que soélo beneficia al fisco y no a los titulares de
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derechos a pesar que los propietarios de un titulo inicia el Procedimientos

Administrativo y los gastos que hace el titular son enormes.

Décima Primera. Por lo que se refiere a las Salas Especializadas en Materia de
Propiedad Intelectual, estas salas son innecesarias porque la esencia del Derecho
de Propiedad Industrial requiere que un juez resuelva y conozca el fondo de las
controversias y ademas que se pronuncié con una sentencia. El Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa es una pieza del aparato juridico para resolver
el acto administrativo que lesione al particular, por lo tanto es inexacto que un
organo de control que regula la actividad entre la autoridad y un particular se
pronuncié sobre conflictos entre particulares. Consecuentemente no puede ser
susceptible de juzgarse en la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual porque vulnera derechos como lo podemos observar el tribunal no
puede justificar las resoluciones con una jurisdiccion que atenta en contra de los
particulares. Considero que la Sala deberia quedar fuera de la actividad juridica en
virtud de ser superflua porque lo que se necesita son jueces y no magistrados,

tribunales y no Salas.

Décima Segunda. En lo respectivo al IMPI no es 6rgano judicial y las resoluciones
son dictadas por un director para la proteccion a la Propiedad Industrial conforme
al arbitrio de la autoridad administrativa y a la Ley de la Propiedad Industrial,
porque si bien el legislador significativamente le otorgo esta facultad es
contrariaria a las Garantias Constitucionales y a los Derecho Humanos, los
Procedimientos de Declaracion Administrativa que se llevan a cabo en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial son mecanismos imperfectos para la
imparticion de justicia para la Propiedad Industrial, el Poder Legislativo no debe
delegar al IMPI y a la Sala esta facultad de imparticion de justicia. Respecto a las
demas jurisdicciones han sido mediaticas pero no son una tutela plena para la

Propiedad Intelectual.
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Décima Tercera. Ahora bien la creacion de Salas Especializadas en Materia de
Propiedad intelectual y el IMPI como 6rgano jurisdiccional se produce un fraude
legal. Por un lado se desprende que en el articulo 14 de Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, “Nadie podra ser privado de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos...”correlativo al articulo 13 constitucional que indica que
“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales...” por lo
anterior es evidente que no existe una proteccion juridica en Propiedad Industrial
por parte del IMPI y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, pues soélo es

una farsa estos mecanismos.

Décima Cuarta. Las autoridades estan obligadas a implementar mecanismos que
resulte necesarios y eficaces para proteger un Derecho Humano como lo es la
Propiedad Intelectual, la tutela judicial efectiva es mediante la creacién de
sistemas judiciales que cuenten con jurisdiccidn para dirimir controversias que

surjan por un Derecho Intelectual.

Décima Quinta. Del estudio de diferentes normatividades para la proteccion de
Propiedad Industrial, concluyo que existe una proteccion a cautela como resultado
de una jurisdiccion incierta. En mi opinién resulta obsoletos los mecanismos
juridicos para la Propiedad Intelectual, la ley posee lagunas juridicas que suple
con otras normas supletorias con el fin de perfeccionar a la Ley de la Propiedad

Industrial, en consecuencia la ley de la materia es una ley malograda.

Décima Sexta. En lo particular considero que no existe una jurisdiccién ldgica,
como resultado del analisis determino que no sirve el Procedimiento Administrativo
porque no existen las condiciones para un procedimiento imparcial, ademas no
existe una proteccion real por parte del Poder Judicial porque es condicionada es
decir, sélo para algunos casos. Para que funcione se requiere una jurisdiccion
plena responsable y cuando exista estas condiciones serd solucionado el

problema dando certeza juridica.
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Décima Séptima. Engafiosamente el Estado mexicano establece lineas para el
apoyo a la Propiedad Industrial con Politicas Publicas dirigidas a la economia
para obtener mas ingresos para el erario publico. Para la Propiedad Industrial no

existe una politica clara.

-ini hablar; dentro de la Propiedad Industrial la realidad es angustiosa! a cada
paso, la Propiedad Intelectual muestra avances continuos, las salas so6lo son

pinceladas pobres para una proteccion escaza.

jCaramba! Me parece que la Propiedad Industrial esta dirigida a las empresas y no
a los investigadores y cientificos y es triste porque el Derecho Intelectual debe ser
libertad a la innovacion, la creacion y garantizar la proteccion a los autores de los

inventos.

Décima Octava. Quiza y probablemente todos estén felices por el protocolo de
Nagoya, pero se puede observar que la nueva legislacion sera en gran medida
copia del protocolo, seguramente se apresuraran sin estudiar cuidadosamente los
mecanismos de defensa y la proteccion juridica entonces habria que analizar si es
beneficioso transmitir conocimientos tradicionales y si efectivamente los beneficios
econdémicos sera para los pueblos originarios. Desde mi punto de vista, no sera
beneficioso porque se transmitirAn conocimientos tradicionales sin ningun
beneficio, y sblo se aprovecharan de los conocimientos tradicionales de los
pueblos originarios, porque de entrada no existe una proteccion efectiva en
Propiedad Industrial. Finalmente respecto a la apertura de conocimientos
tradicionales, el reto es destinar un porcentaje econdmico a la biodiversidad y a los
pueblos originarios en virtud del conocimiento aportado de acuerdo al protocolo de
Nagoya, que dificilmente podra realizarse, porque no existe una transparencia

para poder vigilar el destino econdémico.

Conforme a los razonamientos juridicos expuestos es fundamental crear

Tribunales de Propiedad Industrial con juzgados dentro del Poder Judicial.
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ANEXOS.

SE

La Direccion Divisional de Promocidn y
s

Otorga la presente:

Constancia

a.  Elvia Salas Berguez

Por su asistencia al curso;
“Infracciones en Materia de Comercio”

Organizado por el Instituto Mexicano de a Propiedad Industa
Ciudad de México a 09 de junio de 2014
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