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PROLOGO

E1 cimulo de conocimientos juridicos que a través de los afios
se ha recopllado por diversos estudiosos e intelectvales, no es sino
consecuencia de la unién de pequefias ohras que resultan ser documentos
valiosos en dicha recopilacién y el extraordinario gusto por transmitir
esos congccimientos que en el ser humano se originan y se desarrollan.

La presente tesis es uno de esos vallosos y oportunos
trabajos que la juventud realiza para obtener otro documento de fgual
fmportancia como es la cédula profesional y el titulo, consecuencia de
la culminaci6n de muchos afios de esfuerzos y estudio que realiza un
aspirante, en este caso, a abogado.

Mencloné oportuno, porque el tema que desarrolla el autor en
el presente trabajo no es s6lo el momento adecuado para proponerlo sino
que resulta indispensable que en esta época de cambios trascendentales

en México desde el punto de vista politico, econémico y social, nuestro



sistema jurfdico alcance las propnrciones necesarias para enfrentar los
retos que sin duda alguna derivardn de esos cambios. En forma
particular, me ha llamado la atencién la propuesta que hace el autor a
la creacién de un tribunal administrativo en materla de propiedad
industrial.

La propledad iIndustrial es sin duda una de las espectalidades
del derecho mis {interesantes por la problemitica y la interpretactén
que existe en el tratamiento de los signos distintives o marcas y es,
al mismo tiempo, una rama que ha sido tradicionalmente olvidada por
parte de las autoridades a pesar de Ja enorme productividad que
representa para el Estado.

No ha sido sino recientemente y «debido a las presiones
internacfonales con motivo de Ta eventual celebracion de un Tratado de
Libre Comercio con Canadd y los Estados imidos de Horteamérica, que las
autoridades han empezado a prestar atencion a la propfedad fndustrial y
con ese motivo es que se publicé una nueva ley denominada de Fomento y

Proteccidn de la Propiedad Industrial, con la que se hicleron cambios



fundamentales a nuestro sistema de propiedad industrial aunque aan hay
mucho por hacer como lo que propane el autor en su trabajo.

Por ello, reitere que la propuesta fundamental del trabajo en
cuesti6n es oportuna y necesaria para que nuestro sistema juridico en
materia de proptedad industrial pueda competir con aquellas sistemas de

nuestros futuros socios comerciales.

LIC. JOSE F. HINOJOSA CUELLAR



INTRODUCCION

tlablar sobre la ineficacia de los resultadns de las acciones
de protecci6n para los Derechos de las Marcas, resulta para m{ un tema
de suma importancia, ya que he tenldo la satisfaccion de tnvolucrarme
en la materia de propledad fndustrial especialmente en el &mbito de las
marcas desde el afio de 1989, y fue entonces cuando empecé a conocer
sobre la gran problemitica existente.

He tenido el gusto de colaborar con el Lic. Ernesto Gémez
Ferrusca en el 4rea que )lamamos "Contencioso de Marcas®, la cual ha
sido sumamente interesante, y me ha llevadn a ser desde investigador
privado, hasta colaborador activo en el &rea de 1itigin.

Con el transcurso del tiempo he visualizada los problemas con
los que se encuentran los titulares de Derechos marcarfos cuando
pretenden proteger los mismos y ésto me ha motivado a la elaboracién de

Ta presente tesis, primero para obtener el Titulo de Licenciado en De-



recho, y en segundo lugar como reflexion sobre el tema para compartirlo
con las personas que se interesan en el mismo.

Son dos los objetivos del presente trabajo: el genérico que
consiste en crear concliencia sohre la ineflicacia dael procedimiento y el
especifico que pretende camb!ar la substanciacién del mismo para que en
un futuro se llegue.a crear un Tribunal especial que serfa de gran
importancia en nuestro pafs para la resolucién de los conflictos.

E1 presente estudio se ha dividide en cinco capftulos para
una mejor comprensién:

E1 Primer Capftulo intitulado "Marcas®, pretende introducir
al lector en la materia, credndole una noctén general de la propiedad
industrial, en especial de las marcas y trdo Yo que las rodea.

E1l Segundo Capftulo, "El Proredimiento ante 1a autoridad
Adninistrativa en relacién con la Protecci6n de Derechos Marcarios® ,
es un andlisis de la substanciacién de los conflictos ante la Direccitn
General de Desarrollo Tecnolégiﬁo.

El Tercer Capftulo "El1 Procedimiento ante los Tribunales Fe-



derales en Materia Administrativa para la Proteccitn de Derechos
Marcarios" contempla la revisi6n por parte de los Trihunales Federales
sohre las posibles violaciones de sequridad juridica y legalidad en la
resolucién que emita la Bireccion General de Desarrollo Tecnolégico.

El Cuarto Capftulo “"Cumplimiento de Ejecutoria" es 1la
explicacion de otro procedimiento que retarda ain mis la obtencion de
los resultados.

Por Gltimo el Quinto Capftulo "Propuesta para la Creacién de
un Tribunal Administrativo de Propiedad Industrial™, es el resultado de
toda la problemitica que se analfzd emn los capitulos anteriores, y de
1a necesidad inminente de su creacién.

Quisiera por Gltimo expresar mi mis sincero agradecimiento al
Lic, Alejandro Rubio Guerra por conducirme en la elaboracién de la
presente Tesis, as{ como al Lic. Jaime Higuma Ricny por sus consejos,
a-la Srita. Angeles Toledo Gutiérrez por su invaluable colaboracién en
la misma, y finalmente a la Sra. Marfa del Carmen Dib y Srita. Rosa
Nela Nicolau Gutidrrez por su gran ayuda y horas da reflexién

compartidas.



CAPITULD 1
M ARCAS

1.1 Propiedad Industrial.

La propledad industrial es definfda comn "el conjunto de
institutos Jjuridicos o leyes que tlenden a garantizar 1a suma de
derechos deducidos de la actividad Industrial o comercial de una
persona ¥y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y
comercial® (1), y tiene como objete el proteger los signos, figuras,
denominaciones de productos o serviclos, inventos, creaclones, obras y
procedimientos de fabricacién frente a tnde el mmdo de su exclusividad
sobre la reproduccién de una creacién nueva o bien de un signo
distintivo.

La Propiedad Industrial) tutela los siguirntes aspectos:

a) Patentes de Invenciin,

b) Modelos da Utilidad.

c) Disefios Industriales,

d)  Secretos Industriales.

e) Marcas.

1) - David Rangel Hedina. Tratedo de_Onrecho Hareario, . Lax mivens industriales y
comorciales on Mxico. 1a. Cdicidn Propiedad del Aubor, Nécien, 19%0. pSg. 101,



f) Avisos Comerciales.

g) Nombres Comerciales.

h) Denominaciones de Origen.

El tema a estudlar seran las Marcas y la ineficacia en su
protercifn, que como se ha podido aprectar se encuentran ublcadas
dentro de los Derechos otorgados por los orrienamfentos de ta propiedad

industrial.

1.2 Antecedentes Histéricos de la  Legislactén de la
Propiedad Industrial.

- Ley de Marcas Inrdustriales y de Comercio del 25 de
agosto de 1903.

En ella se trataba ya del establecimiento de penalidades para
los delitos contra la propiedad Industrial, por e} derecho que se daba
a los titulares sobre el uso exclusive del signo o medio distintivo que
constituyera ta marca.

Las acciones {ntentadas podfan ser tanto civiles como
penales, estahleciendo un procedimiento para tes juicios civiles y otro
procedimiento para los juiclos penales, y sus correspondientes penas.

Esta ley contemplaba asi el derecho de ejercitar las acctones
tendientes a revocar las resoluciones adminlistrativas de la Oficira de
Patentes y Marcas ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de Méxfco.

Disponfa la nulidad de Registros I!Marcartos por haberse

otorgado en contravencién a las disposiciones de 1a Ley, o cuando la



marca haya sido registrada con anterinridad por otro, si ese registro
tuviese mas de dos afios o st tenlendo menos de dos afios se haya hecho
con un mejor derecho, la accién de nulidad 1a pndia reclamar cualquiera
que se creyera perjudicado o por el Ministerlo Pablico en los casos en

que hubtese un interés general.

- La Ley de Marcas y de Avisos y Morhres Comerciales del
26 de junic de 1928.

Esta ley introduce el procedimientn para los casos de
falsificacton, imitacién o uso flegal de las marcas, pero se exigid
come réquisitu previo al ejerciclo de las acciones penales una
declaracién administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

Introduce 1la extincién del Registro Marcario cuando se
suspenda 1a explotacién del mismo por més de 5 aiios consecutivos, as{
como la cancelacién del Registro cuando sea solicitada por el
propietario.

Establece como causales de nulidad:

lo.- Que se haya otorgado en contravencién a las
disposiciones de 1a lay o de las vigentes en la ¢época de su registro.

20.- Cuande haya sido usada en la Repthlica con anterioridad
a la fecha de la marca registrada comprobandn su uso anterior.

3a.- Cuando la marca haya sido usarla con anterioridad en el
extranjero.

40.- Cuando por error o diferencia de apreciacton se lleve a
cabo un registro existiendo en vigur otro que se considere invadido por

tratarse de una marca gque se confunda con la anterior.



50.- Cuanda la marca contenga indicarinnes lalsas respecto a
procedencia de los efectos que ampare, ubfcacian del establecimiento
fndustrial o comercial o del propietarfo de la marca y con respecto a
meda]las,b diplomas o recompensas que no hayan sidn obtenidas.

60.~ Cuando se haya hecho una declaracion falsa de la fecha

en que se empezd a usar la marca.

- La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de
1942.

Sus Innovaciones son las prohibiciones en cuanto al registro
como marca de las figuras, denomlnaciones o frases dnscriptivas de los
productos que tratan de ampararse, asi comn los adjetivos calificatives
o gentilicfos, de igual manera cuando se utilice uma ortograffa
caprichosa ¢ se encuentre traducida en cualquier idioma, los colores
alslados a menos que estén combinacdos o acompafiados de elementos tales
como signos o denominaciones fue tengan un cardcter particular-y
distintivo, fas palabras de lenguas vivas extranjeras, Tas
denominaciones o signos susceptibles de engafiar al pihllico, es decir
las que constituyan falsas indicaciones sobwe 1a naturaleza u origen de
las mercancias o sobre las cualidades de los productos que pretendan
ampararse,

Se establece un procedimiento para lo que se refiere a las
declaraciones administrativas, esto con ) fin de que se resuelvan en
forma més expedita las controversias entre los particulares y la
administracién, suprimiéndose el procedimiento velativo al juicio

especial, existiendo aiin el julclo de garantias.



- La Ley de Invenclones y Marcas del 11 de fehrero de 1976.

Esta ley prevee la nulidad, extincion y cancelacién del
registrn, la ley de 1942 establecfa la nulidad, caductdad, extincién y
cancelacién del Registro de Marca y la diferencia principal estriba en
que con esta nueva ley, la caducidad y extincion de derechos se dard de
pleno derecho cuando los registros no se renueven en los términos
fijados por la misma, asf tamhbién la extincién se dard porque su
titular provoque o tolere que su registre marrario se transforme en
denominacién genérica, de tal modn que en los medios comerciales y en
el uso generalizado de dicha denominacion por el piblice, la misma haya
perdiclo su significacion distintiva, como medio de identificar el
correlativo producto o servicio a que se apltique. Asi  también
establece que el registro de la marca podrd ser cancelado por la
Secretarfa de Comercto y Fomento Industrial, cuando su titular especule
o haga uso indebido en el precio o calidad de un praducts o servicio.

Se contempla el procedimiento administrative para la
substanciacién de las controversfas que deriven de la presente Ley en
el cual se marca la secuela a sequir desde la solicitud de Declaracién

Administrativa de que se trate, hasta la rvesolucién.

- La Ley de Fomento y Protncci(;n de la Propiedad
Industrial del 27 de junio de 1991.

Esta ley busca ofrecer una protercion a los derechos de la
prepiedad  fndustrial, similar a la ocxistente en ~los. pafses

industrializados, es decir, medios jurfdicns similares para defender



la copta o Imitacién de sus marcas, mejorandn la proteccion en México
de las marcas usadas y reglstradas en olros palses (notoriamente
conocidas). Se preserva el derecho de rque rualquier persona puede
importar y comerciallzar mercancias adnuiridas rorrectamente en otros
pafses a las que legitimamente se apliqun una marca registrada,
estipula condiciones para el registro de marcas colectivas debldo a las
practicas de mercadotecnia que se observan cada ver mis en Ja
actualidad.

En cuanto al procedimiento que se lleva en las solicitudes de

declaracfén adminfstrativa existentas, ésto <ers analizado
posteriormente.
1.3 La Marca.

1.3.1 Concepto.

Existen varias definiciones que nos propmrciona la Doctrina,
por lo que citaré algunas de ellas:

a) David Rangel Medina menciona cuatrn corrlentes "la que
sefala a la Marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia
de la mercancifa; aquélla que considera a la marca como un agente
individuatizador del producto mismo; una mis que reine los rasgos
distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis

mixta ya indicada enfoca 1a esencia de 1a marca en funcion de la clien-



10.

‘tela." (2)

b) Yves Saint Gal la define como "un signo distintivo que
permite a su titular (fabricante o comerclante) distinguir sus
productos o sus servicios de los de la competencia", ésto desde un
punto de vista jurfdico y desde el punto de vista econémico "un stgno
que tiende a proporcionar a la clientela una mercancfa o un serviclo
cublerto pablicamente con su garantfa."  (3)

¢} César Sepilveda sostiene que "la marca es un signo para
distinguir. Se emplea para seifialar y caracterfzar mercancfas o
productos de la industria, o bien, servictos, diferenciéndolos de Tlos
de otros.” (4)

d) Justo Nava Negrete que "es todo signo o medio material
que permfte a cualquier personma fisica o juridica distinguir Tos
productos que elabora o expende, asf como aquellas actividades
consistentes en serviclos de otras iguales o similares cuya finalidad
fnmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y
aumentaria.  (8)

e) DPor otro lado la Ley de 1942 estahlece en su Articulo 97

que “pueden constitulr una marca, los nombres bajo una forma distintiva,

t2)  David Rengel Modina, Tretado _do_fecacho_Marcarin.  tan marens industrialos y
comercialas en Hixira, 1:a. Edicién Prepindad del Autar. Waxicn, 1960, pig. 154.
131 Yuns Seint 6Gal,

Gennral da wna_empiexa para 1a proteccidn y dofensa da
_____ viere.  Revista Hevieam de 1a Prepiednd Incuakrinl y
Artfaticn. . Afo VITI Ixico Enmio-Dicierhre de 1970, pAgs. 7% y 75.

(8] CAsor Sepdlvedn.  EL Sistema_Hoxicano do_Propindad Industrial.  2a. Edicisn.
Editorial Porrdn, S.A.  léxien, 1981, pSg. 113,

(5)  Justo Mava tegrote. Dorecho de Ias Marens. 1a. Fdlicidn.  Edilorial Porrta, S.A.
Méxica, 1985. phg. 147.




las ‘denominaciones y, en genoral, cualpiier medin material que sea
susceptible, por sus caracteres especlales do hacer distinguir los
objetos a que se apligque o trate de aplicarse, de los de su misma
especie o clase." (6)

f) La Lley de 1976 establece en su  Artfculo 87 el
reconocimiento de “las marcas de prodiuctos y las marcas de servicios.
Las primeras se constituyen por las signns que distinguen a los
artfculos o productes de otros de su misma especie o clase. Las
segundas, por los stgnos que cdistinguen un sarvicio de otros de su
misma clase o especie.” (7)

g) La Ley de 1991 en su Artfculo 88 establece que "se
entfende por marca a todo signo visihle que distinga productes o
serviclos de otros de su misma espacie o clase en el mercado.” (8)

Ahora bien, es importante realizar una definicion propia y de
acuerdo al sentir actual por lo que la defino como todo signo, figura,
nombre o denominacién que la distingue de otras de su misma naturaleza
y que denota una calidad determinada en los productos o serviclios que

protege, induciendo asf a) poblico a su consumo,

1.3.2 Necesidad en la Proteccién de Ya Marca,

E1 hombre, por su naturaleza, desde los Liempos mas remotos ha

16) Loy da l1a Prepicdad Incustrial, prdlicads en el Diario Ofizial do 1a federacién ol
dis 31 da dicicrbre de 1942,

179 Loy da Jnvencienes y Marcas, publicada sn ol Dinvio Nficinl do Ja Foderscidn el
dia 10 da fchraro de 1976,

181 Loy da Fomento y Protonsién da 1a Prepiedad Inckisliinl, roblicnds en el Diario
oficial do Ia Frderacién al din 27 da jrmio de 1971,



distinguido -sus propledades de las de Ins dnmis, es por eso que Tas
marcas han ido adguiriendo fuerza a través del tiempo y en la
actualidad son de micha importancia e Ingerencia en la actividad
econémica de nuestro pafs, estn debido a que los consumidores optan
muchas veces por escoger un praducto o servicio que por generaciones
les ha brindado determinada calidad o bien que por la costumbre o el
conocimiento del mismo simplemente 1o adqulieren sin importar el precio
que varfa de otros de su misma especie.

Asf pues, nos encontramos con empresarios que a través del
tiempo han tratado de que sus productns o servicios lleguen a la mayor
cantidad de personas, muchas veces traspasando fronteras con el fin de
ampliar su campo y ha sido éste un problema con el que se han topado
inversfonistas extranjeros en nuestro pafs, ya que algunos a los que
vulgamente se les conoce como “piratas”, se han aprovechado y han
registrado en su nombre diversas marcas mundialmente conocidas con el
fin de engafiar al pOblico y obtener grandes beneficios, michas veces
haciéndolo exactamente igual y otras muchas cambiando el orden o
alterando discretamente su significado.

Un ejemplo que podemns citar es el de las mundialmente
conocidas "Hamburguesas Burger King" y una marca no registrada
denominada "Kings Burger”, Esto trae un grave problema consigo y el
mismo tiene dos aspectos fundament.ales:

El del Productor: ya que su marca piede verse en este caso
confundida o bien invadida por la marca pirata, restindole a la misma
su consumo o buen prestigio.

El del Consumidar: que al confundirse puede estar obtenien-



do productos o serviclos distintos a los que pretends consumir,

Podemos sefialarr que no seria grave et problema de que una
persona comiera una hamburguesa et lugar ¢ otra, ya que al fin las dos
son alimentos, pero que diferente resulta el que unn acuda por gusto a
un Jugar donde se elaboren hamhurguesas famnsas y reconocidas a nivel
mundial por su sabor distinguido, su preclo y conocer las instalaciones
y todo lo que ésto enclerra, a confundirse y visitar otro lugar en el
que podremos obtener el mismo producto o servicio con igual o mejor
calidad, pero que fue visitado por confusion o ignorancia det realmente
deseado, esto es un engaiio al consumidor y un problema econémico para
el titular original de la marca.

Esta es la importante razan por 1a que los Uerechos de Marca
deben ser obtenidos por Jos legitimos titulares, y protegidos
eficazmente por la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad
Industrial en el caso que hemos sefialado y en los michos otros que se
han dado a través del tiempo, ahnra hien, la problemitica que se di en
la practica serd analizada profundamente en anotaciones posteriores
donde citaré ejemplos muy interesantes que denotan la necesidad de la

proteccién multicitada.

1.4 Clasificacién de las Marcas

Hasta la fecha existen maltiples criterfos sobre la

clasificacién de las marcas, por lo que mencionaré las mas 1mp6rtante§:



1.4.1 De acuerdo a la Ley, existen:

1. Marcas de Proructos: Fste tipo de marcas pretende
distinguirlas de otras mercancias, efectos, bienns o artfculos, de su
misma especie o clase.

2. Marcas de Serviclos: Este tipo de marcas pretende
distinguir los servicios prestades por empresas, asociaciones e
instituciones de otras que realicen los mismos seyvicios.

3. Marcas Colectivas: Comprendidas  dentro  de las
anteriores, puesto que pueden scr tanto de productos como de servicios,
pero que por su particularidad es prectsn menclonarlas, y son aquéllas
en que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes, o
prestadores de servicios y sus mlembros ohtienen 1los Registros
Marcarjos para dfstinguir sus productos o servicios respecto de los
productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociactones.

4. Harcas Tridimensionales: También  conocidas . como
Plasticas y son aquéllas que cuentan con volumen como lo son envases,

frascos, o figuras.

1.4.2 La Doctrina la clasifica principsimente:

1. Marcas Nominativas: De acuerda a la {integracién del
vocable, palabra o frase, esto quiere decir que se componga de un grupo
de letras que se distingan de otras.

2. Marcas Innominadas: (Que se dan por la construccién de
1fneas cuando el signo es un emilema o combinacion y distribucion de
colores o trazos que denotan un dibujo.

3. Marcas Tridimensionales: También conncidas coma Pl4s~



ticas y son anquéllas que cuentan con volumen coma 1o son envases,
frascos, o figuras.

4, Marcas Hixtas: Son aquélias que resuitan de la
combinacion de Jas tres modalidades que se han ¢itado,

La diferencia principal entre la clasificacion que se ha
hecho notar por la Ley y por la Doctrina obntece a que la primera se
reflere de acuerdo al objeto a distinguir y la segunda clasificacion

atiende a la composicion, Integracion o formacién e las mismas.

1.5 E1 Registro de Harcas.

El derecho al uso exclusive de una marca se obhtiene mediante
su registro, mismo que se solicita ante la Direccién General e
Desarrollo Tecnolbgico de la Secretarfa dn Comercio y Fomento
Industrial, con la informacién y anexos reqlamentarins somntiéndose a
un trémite dividido en tres etapas:

a) El examen administrativo, el cual tiene como fin
verificar que se haya cumplide con los requisitos formales de
informacién minima y anexos que son:

Requisitos:

1 Nombre, nacionalidad y demicilio del solicitante;

11 Signo distintivo a registrar;

111 Indicar fecha de usn o blen si no se ha usacdo;
v Mencionar la clase y produrtos o servicios a proteger;

v {ibicacién del establecimiento;



Vi La mencién de si la marca es nomipativa, innominada,
mixta o tridimensfonal;
VII Exclusién de las figmas o Jleyendas que no son
reservables;
vint La firma del solicitante (o de su apnderado, en su caso).

Anexos:

1 Etiquetas de la Marca;

11 Decumento que acredita parsonalidad (en su caso);

111 Pago de derechos correspondienta.

b) El examen de novedad, que consiste en realfzar un
anilisis comparativo de Ta marca propuesta a registro con otras en
trimite o ya registradas asf como de los Hombres Comerciales con el fin
de determinar s§ no se confunde o es f{déntica a otra previamente
solicitada, que ampare Jos mismos o similares productos.

c) Lla concesi6n o negativa del Registro, en la primera se
la requerird al solicitante el pagn de los derechos por el registro de
su marca, en la segunda se negar& el Registro y al no existir recurso
ante ta propla autoridad en contra de 1la negativa s6lo puede
interponerse el ampare indirecto ante los Juzgades de Distrito en

Materia Administrativa.

1.6 Marcas susceptibles de registro.
La Ley de Fomento y Proteccién de ‘1a Propledad Industrial,
establece en su Articulo 83 los signos susceptibles de registrarse como

marca, de la siguiente manera:



" Artfculo 89.- Pumren constituir ima marca los si~
guientes signos:

I.- Las denominaciones y figwas visibles, suff-
cientemente distintivas, susceptibles «a  ifdentilicar
los productos o servicins a que se apliquen o traten
de aplicarse, frente a los dn su misma especie o clase;

11.- las formas tridimenstonales;

I1I.- Los nombres comerciales y denominariones o ra-
zones socfales, siempre que no queden comprendidas en
el articulo sigufente; y

V.- El nombre propin de una persena fisica, siom-
pre que no exista un homAnimo ya regichradn como mar-
ca." (9

1.7 No son registrables como Marca.

En su Artfculo 90 de la Ley en vigor, estahlece los signos

que no son susceptibles de registro como marca, de la siguiente manera:

" Artfculo 90.- No se vegistrarin como marca:

I.-  las denomiracfones, figuras o formas tridi-
mensionales animadas o cambiantes, que se expresan de
manera dindmica, adn cuando sean visibles;

II.-  Los nombres técnicos o de uso comin de los
productos o servicios que pretenden ampararse con la
marca, asf como aquellas palabras que, en el lenguaje
corriente o en las pricticas comevclales, se hayan con-
vertido en la designacion usual o gendrica de los mis-
mos;

I11.- las formas tridimensinnales qua sean del da-
minfo publico o que se hayan hecho de uso comin'y aque

191 tLay do Fomentn y Proleceidn de 1a Propiedad Tivkbicliial,  Diario Oficial do Ia
fedaracidn, 27 de jumio de 170 |



11as que carezcan de originalidad que las distinga Fa-
cilmente, asf como la forma usval y corriente de los
productos o la impuesta por su naturaleza o funcién in-
dustrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridi-
menstonales que, considerando et conjimtn de sus carac~
ter{sticas sean descriptivas de Ios productos o servi-
clos que tratem de protegerse como marca, fQuedan {n-
cluidas en el supuesto anterior las palabras descripti-
vas o indicativas de la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen de los productos o la
época de produccién;

V.- Las, letras, los nimeros o Vos colores aisla-
dos, a menos que estén combinadns o acompaiiados de ele-
mentos tales como signos, diseiins o dennminacfones,
que les den un cardcter distintivo;

VI.- La traduccién a otros Idiomas, la varfacién
ortografica caprichosa o 1a construccion artificial de
palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autoriza-
ci6n, escudos, banderas o emhlemas de cualquier pafs,
estado, municipio o divisfones pnliticas similares,
asf como las denominaciones y siglas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, nn gubernamentales o
de cualquier otra organlzacion reconncida of icialmen-
te, asf como la designacién verhal de los mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos
of ictales de control y garantia adoptados por un esta-
do, sin autorizacién de la autoridad cowpetente, o mo-
nedas, billetes de banco, monedas conmemnrativas o
cualquier medio of icial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o
la representacion grifica de condecoracionns, medallas
y otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, con-
gresos, eventos culturales o deportivos, reconocldos
of icfalmente;

X.- Las denominactonas gengraficas, propias o co-
munes, y los mapas, asf comn los gentiliclos, nombres
y adjetivos, cuando fndiquen la procedencia de los pro-
ductos o servicios y pueden originar confusion o error
en cuanto a su procedencla;

XI.~ Las denominaciones ce pnblaciones o lugares



que se caractericen por la fabricacisn dn ciertns pro-
ductos para amparar éstos, exceplo Jos nombres de luga~
ras de propiedad particular, cuandn sean psperiales o
inconfundibles y se tenga el consentimirntn del propie-
tario;

X1I.- Los nombres, seuddnimas, firmas y retratos
de personas, sin consentimirnto de Ins finternsados o,
si han fallecido, de su conynuge, parientes consanguine-
os en grado mis préximo o parientes por adopcion;

XIIT.~ Los tftulns de obras literarias, artisticas
o clentificas y Tos personajes ficticios o simhdlicos,
salvo con el consentimlento de su autor, cuandn, con-
forme a la ley de la materia, déste mantenga vigentes
sus derechos; asf como los personajes humanns de carac-
terizacién, st no sn cuenta con su canformicad;

XIV.- Las denominaclones, figuras o formas tridi-
mensionales, susceptibles de engafiar al publico o fndu-
cir a error, entendiéndose por tales las gue constitu-
yan falsas Indicaclones sohre la naturaleza, componen=-
tes o cualidades de los productos o servicios que pre-
tende amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras n formas tridi-
mensionales, fguales o semejantes a una marca que la
Secretarfa estime notoriamente conrocida en Héxico, pa-
ra ser aplicadas a cualquier producto a servicio;

XVI.-  Una marca que sea fdéntica o semajante en
grado de confusién a otra ya registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servi-
cios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que
sea fdéntica a otra ya registrada, <i la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a pro-
ductos o servicios similares;

XVII.- Una marca que sea {déntica o semejante en
grado de confusién, a un nombre comercial aplicade a
una empresa o un establecimiento Industrial, romercial
o de servicios, cuyo gire preponderanta sea la elabora-
cién o venta de Tos prndurtos o la prostacion de los
servicios que se pretendan amparar con ia marca, y
siempre que el nombre comercial haya shdo usado con an-
terioridad a la fecha de presentaclin de la solicttud
de registro de la marca o la de uso declarado de la
misma. Lo anterior no serd aplicahle, cuando Ta soii-
citud de marca la presente el tisuaria del pomhre comer-
cfal, si no existe otro nombre comercial idént.ico que

19.
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haya sido publicado. " (10)

Ya que tenemos una idea general de qué es una marca, sus
caracterfsticas y funciones, asf como de los productos y serviclos
susceptibles de registro y los que no se podridn registrar como marca,
en los siguientes capftulos anallzaremos el sistema de proteccién de
las mismas frente a imitaciones o marcas que pretenden confundir e

inducir al piblice al.error en su consumo.

1301 Loy de Fomento y froteccidn de 1a Prepiadad Toekratieial,  Diario Oficial do la
Fedorascidn, 27 do jinio de 1991
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CAPITULO TI
EL. PROCEDIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN
RELACION CON LA PROTECCION DE DERECHOS HARCARIOS

2.1 Procedimiento Administrativo.

Los Derechos de Marca se adquieren primordialmente para
proteger 1a misma frente a sus comprtidores y en heneficle del
consumidor, ya que éste a través del tlempo y de acuerdo a 1la
experfencia tlende a utilizar un determinado producto que a su
satisfacclén le proporcione determinada calidad. Por lo tanto, existen
acciones que tutelen dichos registros marcarios mismas: que se
encuentran contenidas dentro de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propledad Industrial, en artfculos fue mis adelante analizaremos con
detenimiento y el cual se substancfa ante la Direccién General de
Desarrollo Tecnolégico de 1la Secretarfa de Comercio y Fomento
Industrial, quien es la autoridad facultada para conocer de los
procedimientos de declaracion arfninistratfva de nulidad, caducidad y
cancelacién de Registros Marcarfos, asf como de las infracciones a las
disposiciones de 1la ley para la dmposicion de las sanciones
correspondientes,

Ante esta Dependencia se preseptaran cuantas acclones se
daseen intentar en contra de los Reglstros que existan o cuando se

tenga conocimiento de infracciones,
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2.1.1 Etapas del Procedimiento.

A continuacion resumiré lo que es en sf el procedimiento
admintstrativo al cual le 1lamaremos Fase Administrativa:

a) Para infciar cualquier accién con el fin de proteger los
derechos de marca, es necesario que exista interés Jjurfdico del
promovente, es decir, haber solicitado u obtenido un registro de marca
ante dicha dependencia y que esté vigente y asf se conserve durante el
tiempo en que es intentada la accién, asf comn acreditar la personalidad
del promovente.

b) Presentar la demanda mencionando nombre del promovente,
domicilio, datos del invasor o infractor, el objeto, los heches,
fundamento legal, pruebas (toda clase de pruebas, excepto Ila
testimonfal y confesfonal, salvo que estén contenidas en documento
pblico); puntos petitorios y el comprobante de pago correspondiente.

c) La demanda se notificard y se emplazard al supuesto
invasor concediéndele un plazo de un mes para que manifieste lo que a
su derecho convenga.

d) La Secretarfa dictard la resohicién que proceda con los
elementos aportados, misma que consistir& en la declaracién o negativa
de la accién Intentada.

Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley de Fomento
y Protecci6n a la Propledad Indystrial, en su Titule Sexto y de acuerde
a To establecido por el Artfculo 187 de la misma se aplicar&

supletoriamente el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
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2.2 Tipos de Acciones.

La Ley en cuestién contempla diferentes tipos de acciones que
se puedan intentar en miltiples situaciones que {nvadan los derechos
del titular de una marca. A continuacion los nombraré y daré una breve
explicacién del por qué de cada accién, posteriormente las analizaremos
por separado:

Declaraci6n Administrativa de Nultdad: El fin de la accién
de nulfdad es el {invalidar un registro que haya sido otorgado y que
esté causando un conflicto de Intereses, puesto que invade a otro con
un supuesto mejor derecho,

Declaracién Adninfstrativa de Caducidad: FE) fin de la accién
de cardiicidad es el invalidar un registro que no se haya renovado en los
términos de la Ley, o cuando nn se haya usado por mis de tres afios
consecutivos.

Declaraci6n Administrativa de Cancelacién: El fin de la
accién de cancelactén es el f{nvalidar un registro que se haya
transformado en una denominacién genérica por provocacién o tolerancia
de su titular.

Declaraci6n Adwinistrativa de Infraccién: El fin de 1la
accién de infraccién es el suspender la venta de productos o la
prestacién de servicios determinadns que estén ocasionando confusién en
el ptblico consumidor y dafios al legftimo titular de la marca,y as{ como
sancionar a los infractores con multa, clausura o bfen arresto

administrativo.
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2.2.1 Nulidad.

El registro de una marca es nule de acuerdo a lo que se
contempla en el Artfcule 151 de Ta Ley de la materia y que son los
siguientes supuestos:

A) Cuando el Registro se haya otorgado en contravencién a la
Ley, de acuerdo a to establecido por el Artfculo 90, Fraccién I a la XV.

B) La marca sea fdéntica o semejante en grado de confusién
a otra usada en la Repiblica Mexicana con anterioridad a la fecha de
solicitud del Registrn y se utilice en productos o servicios fguales o
similares.

C) Lla marca se haya venido usando con anterioridad en otro
pafs, en el mismo supuesto del inciso anterfor, hard mis s6lida la
accién si existe un Registro extranjero y reciprocidad con México.

D) £l Registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
o inexactos y que éstos sean esenciales.

E) Se haya otorgado por error, (nadvertencia o diferencla
de aprectacién, y que exista otro registro en vigor que se considere
fnvadido.

F) El representante del titular de una marca extranjera,
obtenga el Registro a su nombre de la marca extranjera u otra similar
en grado de confusifn, sin consentimientn expreso del titular de la
marca extranjera.

Existen plazos para solicitar la nulidad de Registros
Marcarios y se ejercitan a partir de la fecha en que surtan los efectos

de la publicacién del Registro en la Gaceta y son Ins siguientesi
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I. Cinco afios cuando la marca sea idéntica o semejante en
grado de confusién (inciso B}, el Registro se hublera otorgado con base
en datos falsos o inexactos (incise D) y, cuando se haya otorgado por
error, inadvertencia o diferencia de aprectacisn (inciso E).

II. Un afio cuando la marca se haya venido usando con
anteriorfdad en otro pafs (inciso C).

IIT. En cualquier tiempn, cuando la marca se haya otorgado en
contravencién a la Ley (inciso A) y cuando el representante del titular
de una marca extranjera obtenga el registro a su nombre sin

consentimiento (inciso F}.

2.2,2 Caducidad.

E1 Registro de uma marca caducard de acuerdo a lo dispuesto
por el Artfculo 152 de la Ley de Fomentn y Protectién de Ta Propiedad
Industrial en los sigufentes casos:

A) Cuando no se renueve de acuerdn a la ley; y

b) Cuando la marca se haya dejado de usar por m&s de tres
afios consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la

Secretarfa.

2.2.3 Cancelacién.
La cancelacifn de un Registro procede si su titular provoca o
tolera que su marca sea utilizada transformindose en una denominacién

genérica y como resultado se plerda su distintividad.
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2.3 Infracciones.

la Ley de Fomento y Proteccion a l1a Propledad Industrial
establece diversas situaciones que generarfan una infraccién administra-
tiva, con el fin de otorgar una verdadera proteccién a los registros

marcarios, dentro de dichas infraccianes nos encontramos con:

t Artfculo 2i3.- Son infracciones administrativas:

1.~ Realizar actos contrarios a los buenos usos
y costumbres en la industria, comercio y servicios que
impliquen competencla desleal y que se relacionen con
Ta materia que esta Ley regula.

II1.- Poner a la venta o en circulactén productos
u ofrecer servicios, indicando que estin protegidos
por una marca registrada sin que lo estén. Si el re-
gistro, de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrird en Infraccion después de un
afio de la fecha de caducidad o en su caso de la fecha
en que haya quedado firme 1a declaraclén correspondien-
te.

IV.- Usar una marca parecida en grado de confu
si6n a otra registrada; para amparar los mismos o simi-
Yares productos o servicios que los protegidos por la
registrada.

V.- Usar sin consentimiento de su titular una
marca registrada como elemento de un nombre comercial
o de una denomfnacién o razén soclal, e viceversa,
stempre que dichos nombres estén relacfonadns con esta-
blecimientos que operen con los productos o servicios
protegidos por la marca.

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos
o siglas a que se refiere o} Articulo 40. y las frac-
ciones VII, VIII, IX, XUI, XIIL, XIV y XV del Artfculo
90 de esta ley.

VIIl.- Usar una Marca previamente registrada como
denominacion o razén social o comn partes de estas de
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una persona moral cuya artividad sea la produrcion, im-
portacién o comerclalizacidn de hisnns o serviclns
iguales o similares a los qur se aplica la marca regis-
trada, sin el consentimiento manifestacdo por escrito
del titular del registrn de marca o de la persona a
quien éste haya concedido licencia.

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades in-
dustriales o mercantiles, actos que causen o Induzcan
at piblico a confusién, error o engaiin, por hacer cre-
er o suponer infundadament.e:

a) La existencia de una relacién o asociacion en-
tre un establecimiento y el de un terceras.

b) Que se fabriquen productos bajo especificacio-
nes, licenclas o auterizacidén de un tercero.

¢} Que se prestan servicios o se venden productos
bajo autorizacidn, ticencias o especificaciones
de un tercero.

X.- Intentar o lograr el propasito de despresti-
giar los productos, los servicios o el establecimiento
de otro. No estard comprendida en esta disposicién la
comparacién de productos o servicios que ampare la mar-
ca con el prop6sito de {nformar al piblico, siempre
que dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o exa-
gerada en los términos de la Ley Federal de Proteccion
al Consumidor, y

XI.- Las demis violactones a las disposiciones de
esta Ley que no constituyan deltites. " (11)

Las sanciones que se f{mponen a las Infracciomes van desde
multa por el importe de diez mil dfas de salarin minimo general vigente
en el Distrito Federal, multas adiclonales, clausuras temporales o

definftivas, hasta arresto administrativo por 36 horas.

11} toy de Fomento y Protaceibn do Ia Fropiedad Ivhistrial. Disric Oficial de la
Fedrracién, 27 da junio do 1991,
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Para comprobar las infracciones es necesiario que se reallce
una inspeccién por lo que la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad
Industrial, en su Tftulo Séptimo, Capftule I, regula Ta misma de la

siguiente manera:

" De la Inspeccién

Artfculo 203.- Para comprobar el cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ley y demis disposicionas derivadas
de ella, la Secretarfa reallzari la inspeccibn y vigi-
lancia, conforme a los siguientes pronedimientos:

I.- Requerimiento de informes y datos, y

I1.- Visitas de fnspeccion.

Artfculo 204.- Toda persona tendré obligacién de pro-
porcfonar a la Secretarfa, dentro del plazn de quince
dfas, los informes y datos que se le requieran por es-
crito, relacionados con el cumplimiento de lo dispues-
to e‘n la presente ley y demis disposiciones derivadas
de ella.

Artfculo 205.- Las visitas de {nspeccién se practica-
ran en dfas y horas hébiles y Gnicamente por personal
autorizado por la Secretarfa, previa {dentificacion y
exhibicién del oficio de comisién respectivo.

La Secretarfa podrd autorizar se practiquen también en
dias y horas inhéhiles a fin de evitar la comisién de
infracciones, case en el cual en el oficio de comisién
se expresara tal autorizacién.

Artfculo 206.- Los propietarios o encargados de esta-
blecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribu-
yan o vendan productos o se presten servicios, tendrin
ta obligacion de permitir el accesn al personal comi~
sfonado para practicar visftas de inspeccidn, siempre
que se cumplan los requisftos estahlectdos en el artf-
culo anterior.



Artfculo 207.- Se entiende por visitas de inspeccion
las que se practiquen en los lugares en que se fabri-
quen, almacenen, transporten, expendan o comerciaticen
praductos o en que se presten servicios, con ohjeto de
examinar los productos, las condiclones de prestacién
de los servicios y lns documentos relacionados con la
actividad de que se trate.

Articulo 208.~ De toda visita de {nspaccién se levan-
tard acta circunstanciada en presencia de dos testigos
propuestos por la persona con Ja que se hubiese enten-
dido la diligencia o por el {nspector que la practico,
s{ aquélla se hubiese negado a proponerios.

Articulo 209.- En las actas se hard constar:

I1.- Hora, dfa, mes y afio en que se practique la
ditigencia;

I1.- Calle, nimero, poblacitn y entidad federati-
va en que se encuentre ubicado el lugar en donde se
practique 1a visita;

1l1.- Namero y fecha de 1a orden de comisién que
1a motivo;

IV.- Nombre y caracter de la persona con quien se
entendié la diligencia;

V.- Nombre y domicilio de las personas que
fungieron como testigos, sea que huhleran sido designa-
das por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI.- Mencion de la oportunidad que se din al vist-
tado de ejercer su derecho de hacer chservaciones al
inspector durante la practica de la diligencla;

VI1.- Datos relativos a la actuaci6n;

. VIIT.- Declaracién del visitadn, si quisiera hacer-
a;

IX.- Menci6n de 1a oportunidad que se dio a) visi-
tado de ejercer su derecho do confirmar por escrito
las observaciones que hubiere hecho en el momento de
la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, den-
tro del término de cinco dias, y

29.



X.- Nombre y firma de quicnes intervinferon en
la diligencia, incluyendo al inspactor.

Artfculo 218.~ Al hacer observaciones durante Ja dili-
gencia o por escrito, los visitadns podrin ofrecer
pruebas en relacion con los hechos contenidos en el ac-
ta.

Articulo 211.- Si durante la diligencia se comprobara
fehaclentemente la comisidn de cualquiera de Jos actos
o hechos previstos en el artfculo 213, el inspector
asegurarsd, en forma cautelar, los productos con los
cuales presumiblemente se cometan dichas infracctones,
levantando un {nventario de los bienes asegurados, lo
cual se hard constar en el acta de insprcclon y se de-
signaré como depositario al encargado o propietarfo
del establecimiento en que se encuentren, si éste es
fijo; si no lo fuere, se concentrarin los productos en
la Secretarfa.

Artfculo 212.- Del acta levantada se dejard copia a
la persona con quien se entendié la diligencia, afin
cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afecta-
ré Ta validez. " (12)

2.4 Problemstica actual.

30.

Vamos a analizar en este tema la prictica en el procedimiento

de las acciones de nulldad, caducidad y cancelacién que mencionamos,

para comprender el gran problema que existe actuaimente en

substanciacion de los mismos.

121
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Primero. El titular de un Derecho Marcario o en su
defecto el solicitante del mismo, Liene conorimiento que se han venido
elaborando productos o que se prestan servicios que se confunden con
los que legitimamente #1 representa.

Sequndo. E1 titular de la Marca Inictard ante la Direccidén
General de Desarrcllo Tecnolégico de la Secretarfa de Comercio y
Fomento Industrial alguna de las acciones comentadas con anterioridad,
esta accién supondremos se intenta el 10 de septiombre de 1991, la
Direccién recibird la solicitud que corresponda y procederd a estudiar-
1a con el fin de determinar si cumple con los requisitos de Ley o no.

Tercero. Transcurrird algin tiempo en el que se determine si
dicha solticitud cumplié con los requisitos y finalmente, la Direccién a
través del Departamento de Trimites Contencinsos y Amparos emitir§ un
oficfo en el que se notifique y emplace sobre la solicitud de
declaracifn administrativa que corresponda, dfgamos que dicho oficio
conceda un plazo al supuesto invasor que venreri c! 10 de mayo de 1992
para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuarto. Supongamos que se contestara el 10 de mayo de 1992 y
el dfa 10 de marzo de 1993 se declarard administrativamente la accion
fntentada not{ficéndose Ta misma al invasor de los Uerechos Marcarios.

Olvidando e) ttempo anterior al procedimiento, se puede
aprecfar que el mismo ya ha llevado 18 meses en la etapa que nosotros
1lamamos fase administrativa, 18 meses en los que los productos o
servicios que invaden a los legitimos, se han continuadoe vendiendo, y
resultado de ésto son graves pérdidas econdmicas, sin hablar de)

desprestigio que crean a Ta Marca eriginal.
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Ahora bien, es convenlente sefialar el procedimiento a seguir
en las infracclones y la substanciacién de las mismas cuya diferencia
estriba en que en este procedimiento es menester solfcitar la
inspeccién que se llevard a caho por personal autorizado por 1la
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial previo oficio de comisi6n.

Primero. E1 titular de un Derecho marcarfo tiene
conocimiento de la elaboracién de productos o prestacién de servicios
que invaden sus derechos y que representa infraccién.

Sequndo. E1 titular de la Marca solicitard ante la Direcci6n
General de Desarrollo Tecnolégico su soliritud de infraccién, pidiendo
se practique la fnspeccién con el fin de que se levante acta
circunstanciada sobre la fabricacién, almacenamiento, distribucién,
venta de productos o prestacién de servicios y se pueda comprobar
fehacientemente la comisién de actos o hechos que 1legasen a constfituir
infraccion, de ser asf el {inspector aseguraré en forma cautelar los
productos con los cuales presumiblemente se estuviesen cometiendo los
actos o hechos mencionados, levantando un inventario de los bilenes
asegurados, lo cual se hard constar en el acta de inspecci6n y se
desfignara como depositario al encargado o propietario del
establecimiento en que se encuentren, si este es fijo, si no, se
concentrarén los productes en la Secretarla de Comercio y Fomento
Industrial.

Tercero. Volvamos pues al procedimiento anterior en el cual
el posible invasor tendrd que manifestar lo que a su derecho convenga y
solicitar el desaseguramiento de los blienes incautacdos, y el interésado

esperar 1a resolucién por parte de la Diraccion General de Desarrollo
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Tecnoldgico.

Esto no significa que la Ley ¢e Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial esté en un error, o que la carga de trabajo sea el
anico factor que determine los lentns resultados que se desean obtener,
sino que el estudio de dichas acciones ticne que ser culdadosamente
analizada y apegado a Berecho.

Volvamos al problema que inminentemente en este procedimiento
y sobre todo en 1a realidad econémica empresarial es nr) factor tiempo,
ya que indiscutiblemente las pérdidas son grandes y el prestigio mayor,
hemos pues visto que aproximadamente transcurren 18 meses para cbtener
un resultado, me reftero a uno, puesto que todavia esperamos otros
resultados, mismos que continuaremos estudiando en los capftulos
subsecuentes para llegar al factor tlempo y poder comprender asf el

tipo de problema que enfrentan actualmente los empresarios.
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CAPITULO III
EL PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN MATERIA
ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS MARCARIOS

3.1 Amparo Administrativo.

Una vez que se tenga conocimiento de la resolucién que
corresponda por parte de la Direccién General de Desarrollo TecnolSgico
de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, el afectado podra
solicitar el amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, dentro del término de quince
dfas contados desde el dfa sigulente al que haya surtido efectos,
conforme a la ley del acto, la notfficacion al quejoso de la resolucién
o acuerdo que reclame, de acuerdo a los establecido por el Artfculo 21
de la ley de Amparo, ahora bten, el amparo se solicita ante los
Juzgados de Distrito de acuerdo a lo que establece el Artfcule 114 en

su fraccion I1, de la Ley de Amparo que a cont{nuacién transcribo:

" Artfculo 114.- El amparo se pedird ante el Juez de
Distrito: X

I1.~ Contra actos que no provengan de tribunales
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judiciales, administratives o del trabaje. " (13)

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un

procedimiento segu

e _julcio, el amparo sélo podré

promoverse contra la resolucién definitiva por violaciones cometidas en
la misma resolucién o durante el procedimiento, si por virtud de estas
G1timas hublera quedado sin defensa el quejoso o privado de los
derechos que la ley de la materia le concede, a no ser que el amparo
sea promovido por persona extrafia a la controversia.

Como hemos podido conocer en el transcurso de la lectura, el
Amparo se puede solicitar contra la declaracién o negativa de nulidad,
caducidad, cancelacién, infraccién o blen, de Registro Marcario, esta
Gltima la analizaremos en este capftulo en virtud de que no existe
recurso alguno ante la propia autoridad.

Una vez notificada en términos de los Artfculos 199 o en su
defecto .en el 194 de la Ley de Fomento y Proteccién de la- Propiedad

Industrial e} {nteresado podra solicitar el Amparo antes mencionado.

3.1.1  Negativa de Registro.
Cuando la autoridad emite una vesolucién, en la que nlega el

Registro de una marca en base al Articulo 90 de la Ley de Fomento y Pro-

(131 Ley da Amparo.
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teccitn de 1a Propiedad Industrial o cualquier otro motive, el
solicltante puede solicitar el Amparo ante los Juzgados de Distrito en
Materia Adninistrativa con el fin de conseguir una justa proteccidn en
la denominacién propuesta como marca y negada como Registro por la

autoridad.

3.2 Juzgados de Distrito en Materta Administrativa,

(De la demanda y su substanciacién)

EY acto administrativo traducido en la resolucién contenciosa
por parte de- la autorfdad misma que pudiese Ilegar a violar las
garantfas individuales de sequridad jurfdica y legalidad consagradas en
los Articulos 14 y 16 Constitucionales, serd impugnada dentro de los
términos ya sefialados y ante los Juzgados mencionados de la siguiente
manera:

La demanda de amparo debera formularse por escrito en la que
se expresardn (Artficulo 116 de la Ley de Amparo):

1.  E) nombre y domic{lio del quejoso y de quien promueve en
su nombre;

2. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

3. la autoridad o autoridades responsables;

4, El acto de la autoridad que se reclame; el quejosp
manifestara, bajo protesta de decir verdad, cudles son los hechos o
abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto

reclamado o fundamentos de los conceptos de violacién; y
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5. los preceptos constitucionales aque contengan las
garantfas individuales que el quejoso estime violadas, as{ como el
concepto o conceptos de las violaciones.

Con la demanda se exhibiran coplas para las autoridades
responsables, el tercero perjudicado si to hubiese, el Ministerin
Pablico, y dos para el incldente de suspensiin si se pidiera y no
tuviera que concederse de pleno conforme a esta ley. (Artfculo 120 de
la Ley de Amparo)

St el juez de Distrito no encontrase motivo de improcedencia,
admitird la demanda y, en el mismo auto, pedird informe con
Justificacién a las autoridades responsables y hard saber de dicha
demanda al tercero perjudicado, si 1o hublere; sefialard dfa y hora para
la celebracién de la audiencia constituclonal a mAs tardar dentro del
término de treinta dias. (Artfculo 147 de la Ley de Amparo)

ET informe con Jjustificacion deberd rendirlo la autoridad
responsable dentro del término de cinco dias, pero se podrd ampliar por
otros cinco si el Juez asf lo estimara, si no se rinde el informe por
To menos ocho dfas antes de la celebracién de la audfencia el juez la
podrd diferir o suspender a solfcitud del queinso o del tercero
perjudicado.

E1 informe con Jjustificactén es la exposicién de razones y
fundamentos Tlegales que sostienen la constitucionalidad del acto
reclamado o la improcedencia del juicio, y al cual se acompafiardn. las
constanclas necesarias para apoyar dicho informe. {Articulo 149 de 1la
Ley de Amparo)

Se aportaran todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y
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1ag icamente las que fueren contra la moral o contra derecho. (Artfculo
150 de la Ley de Amparo)

Dichas pruebas deber&n ofrecerse y rendirse en la audiencia
constitucional, excepto la documental, que podrd presentarse con
anterforidad, cuando se vaya a vrendir testimonfal, pericial o
taspeccion ocular, deberdn anunciarlo cinco dias hébiles antes del
sefialado para la celebracién de la audiencla, sin contar el del
ofrecimiento, ni el sefialado para la audfencla. (Artfculo 151 de la
Ley de Amparo)

Con el fin de vrendir las pruebhas en Jla audiencia
constitucional, la autoridad tfene obligacidn de expedir las copias o
documentos solicitades, si no se expidieran con oportunidad, se
aplazard la audlencla hasta en tanto no se expldan. (Artfculo 152 de
la Ley de Amparo)

Abferta la audiencia se recibirdn las pruebas, alegates, en
su caso el pedimento dal Ministerio Publico y acto sequido se dictari

sentencia. (Artfculo 155 de la Ley de Amparo)

3.3 Tribunales Colegiados de Circulto en Materia Administra-

tiva. (Del recurso y su substanciacién)

3.3.1 Revisién,
Una vez que se tenga la sentencia por parte del Juez de
Distrito, la autoridad responsable, el quejoso, o el tercero

perjudicado, podré solicitar el Recurso de Revisién de acuerdo a lo
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establecido por el Articulo 83 de la ley de Amparo, que a continuacidn

transcribo:

" Artfculo 83.- Procede el recurso de revision::

1.- Contra las resoluciones de los junces de Dis-
trito o del Superior del Tribunal responsahle, en su
caso, que desechen o tengan por no Interpuesta una de-
manda de amparo;

I1.- Contra las resoluciones de los junces de Dis-
trito o del Superfor Tribunal responsable, en su caso,
en las cuales:

a) Concedan o niequen la suspensian definitiva;

b) Modiftquen o revoquen el auto en que concedan o
nieguen la suspension definftiva; y

¢} Nieguen la revocacién o modificacién a que se
refiere el inciso anterior.

II1.- Contra los autos de sobreceimiento y las
interlocutorfas que se dicten en los {ncidentes de re-
posicién de autos;

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audfen-
cia constitucional por los jueces de [Mstrito, o por
el superior del Tribunal responsable, en los casos a
que se reffere el Artfculo 37 de esta Ley. Al recu-
rrirse tales sentencias deberén, en su caso, fmpugnar-

se (]os) acuerdos pronunctades en la citada audjencia.
14

El recurso de revision se presentari por escrito, en el que
se expresardn los agravios causados por la resolucién o sentencia, con

suficientes coplas. (Artfculo 88 de la ley da Amparo)

€140 Lay do Amparo.
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Una vez integrado el expediente se remitird al Tribunal
Colegiado de Circulto, se calificars la procadencia del recurso de
revisién, admitiéndnlo o desechandolo y si fuera admitido, el Tribunal
resolverd dentro del término de quince dfas. (Artfculos 80 y 90 de la

Ley de Amparo)

3.3.2 Queja.
Podemos encontrarnos también dentro de nuestras acciones
intentadas para la protecciéon de Derechos Marcarios con los recursos de
Queja y Reclamacién, analicemos pues el Recurso de Queja, contenido en

el Artfculo 95 de la Ley de Amparo, que a continuacién transcribo:

" Artfeulo 95.- El recurso de queja es procedente:

I.- Contra los autns dictados por los jueces de
[Hstrito o por el Superior del Tribunal a quien se im-
pute la violacién reclamada, en que se admitan deman-
das notoriamente i{mprocedentes;

II.- Contra las autoridades responsables, en los
casos a que se reffere el Artfculo 107, fraccién VII
de 1a Constitucién Federal, por exceso o defecto en la
ejecucion del auto en que se haya concedido al guejoso
la suspensién provisional o definitiva del acto recla-
madlo;

V.- Contra las mismas autoridades, por exceso o
defecto en la ejecuci6n de la sentencia dictada en los
casos a que se refiere el Artfculo 167, fracclones VII
y IX, de la Constitucién Federal, en que se haya conce-
dido al quejosa el amparo;

V.- Contra las resocluciones que dicten los jue-
ces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conoci-
do del juicio conforme al Articulo 37, o los Tribuna-
tes Colegiados de Circuito en los casos a que se refie-
re la fraccion IX del Avtfculo 107, de la Constitucion
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Federal respecto de las quejas interpuestas ante ellos
conforme al Articulo 98;

VI.- Contra las resoluciones que dicten los jue-
ces de Distrito, o el Superior del Tribunal a quien se
impute la violacién en los casos a que se reflere el
artfculo 37 de esta ley, durante la tramitacion del
Juicio de amparo o del incidente de suspension, que no
admitan expresamente el recurso de revisiéon conforme
al Artfculo 83 y que, por su paturaleza trascendental
y grave, puedan causar dafio o perjuicio a alguna de
las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o
contra las que se dicten después de fallade el juicio
en primera instancia, cuando no sean reparables por
las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justi-
cla con arreglo a la ley.

XI.- Contra las resolucinnes de un juez de Distri~
to o del Superfor Tribunal responsable, en su caso, en
que concedan o nieguen 1a suspensién provisional. "

(15)

El términe para la interposicién del recurso de queja de
acuerdo a lo establecido por el Artfculo 97, de la Ley de Amparo serd
de cinco dfas siguientes al que surta sus efectos la notificacién de la
resolucién recurrida en los casos de las fracciones I, V, VI del
Articulo 95 de esta Ley; en el caso de la fraccién II del mismo
artfculo, podr& interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el
Juiclo de amparo en lo principal, por resoluclon firme; en el caso de
la fracci6n IV del propio Artfculo 95, podra interponerse dentro un
afio, contado desde el dfa sfguiente al que se notifique al quejoso el

auto en que se haya mandado cumplir la snntencia, o ai que la persona

1151 " toy da Arparo.
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extraiia a quien afecte su ejecucién tenga conocimiento de ésta; y
finalmente en el caso de l1a fracci6n XI del referido artficulo dentro de
las veinticuatro horas sfguientes a la que surta sus efectos la
notificacién de la resolucién recurrida., Artfculo 97 de la Ley de
Amparo)

En los casos a que se refieren las fracciones II y IV del
Articulo 95, la queja deberd interponerse ante el Juez de DBistrite, por
escrito y acompafiando una copfa para cada una de tas autoridades
responsables contra quienes se promteva y para cada una de las partes
en el mismno juicio de amparo.

Una vez aceptado el recurso, se requeriré a la autoridad
contra la que se haya finterpuesto para que rinda informe con
Justificaci6n dentro del término de tres dias. Transcurrido éste, con
informe o sin &1 se le da vista al Ministerio Piblico por {gual término
y dentro de los tres dfas siguientes se dictard& la resolucién.
(Artfculo 98 de la Ley de Amparo)

En el caso da las fracciones I y VI del Artfculo 95, el
recurso de queja se tinterpondrd por escrito directamente ante el
Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente acempafiando copias, en
el caso de la fraccién V del mismo Artfculo 95, el recurso de queja se
interpondrd por escrito, directamente ante el tribunal que conoci6 de
la revisién, acompafiando al {gual aoplas, deberd resolver el tribunal
dentro del término de diez dias, con el mismo procedimiento ya
sefialado, para el caso de la fraccién XI la queja dehera 1interponerse
ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas

contadas a partir del dfa sfguiente a 1a fecha en que para )a parte
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recurrente surta efectos la notificacion que conceda o niegue 1a
suspensién pravisional, acompaiiando las coplas debidas, los Jueces de
Distrito remitirdn de inmediate los escritos al Tribunal y deberd
resolverse dentro de las cuarenta y ocho horas sigulentes. (Artfculo

99 de la Ley de Amparo)

3.3.3 Reclamaci6n.

El recurso de reclamaci6n es procedente contra los acuerdos
de trimite dictado por el Presidente de los Tribunales Coleglados de
Circuito.

Se presentard por escrito en el que se expresardn los
agravios y el término ser& de tres dfas sfguientes al que surta efecto
1a notificaci6n de la resolucién impugnada. Después de quince dfas se
resolvers dictando la resolucién correspondinnte. (Artfculo 103 de la

Lay de Amparo)

3.4 Problemitica Actual.

Como en su oportunidad analizamos en el Capituio II de 1la
presente tesls, la problemitica o bien dicho la substanclacién del
procedimiento de manera préctica, quisiera continuar con ese mismo
ejemplo. para que entendamos con mayor claridad la seriedad que

representa el factor tiempo, envolvimonos pues del problema que des-
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cribi y que a continuacion continia:

Hablabamos de 18 meses en la fase administrativa, supongamos
pues que la resolucion no fue la esperada, sino que se negb la
solfcitud de declaraci6n administrativa correspondiente efectivamente
el 10 de marzo de 1993, misma que nos es notificada el 10 de abril de
1993, dentro del término de 15 dfas sefialado por la Ley de Amparo,
interponemos nuestro juicio de garantfas digamos que el Gltimo dfa, ya
estamos aproximadamente a 4 de mayo.

Es admitido el amparo, y la audiencia constituctonal es
sefialada para su celebracién el 10 de junio de 1993 supongames como
suele suceder que la autoridad responsable rinde los informes con
Justificacion el mismo dia por lo que la audiencia se difiere al 28 de
Junio, ese dfa cualquiera de las partes que solicitd como pruebas
copfas certificadas de documentos que obran en la oficina de marcas y
que no le fueron entregadas, puede pedir el diferimiento que se agenda
al dfa 10 de julio de 1993, E1 dfa 10 de julio se lleva a cabo la
audiencta constitucional, el dia 15 de Jjulio se le remite a algin
secretarfo para su estudio as{ como la elahoracién del proyecto, y para
el dfa 10 de agosto tiene ya un proyecto nue dehe turnarse al Juez para
su revisién y correccién y el dfa 10 de septiembre se obtiene 1la
sentencia.

Regresemos un poco para ver cttdntos meses han transcurrido,
si hacemos la cuenta del procedimiento administrativo que nos tomé 18
meses y Jle sumamos los 6 meses que llevamos ante los Juzgados de
Distrito, tenemos 24 meses de procedimiento por la defensa de nuestros

derechos marcarios, mismo que simplificados son 2 afios, pensemos qué di-
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ferencia existiria entre dos arquitectos: el primero nos dice: “Te
quedaste en la calle y me voy a tardar aproximadamente 2 afios en
elaborar los planos de tu casa, mis el tiempo que me tome en
construiria; el segundo nos alienta y comenta: "Vives en la calle, no
te preccupes vamos a hacer lo posible para que tus planes estén a mis
tardar en 6 meses y lo mis que nos puede llevar en construlria con el
nuevo procedimiento es de otros 6 meses". Que tranquilidad sentir{amos
o por cui) de los dos optarfamos, yo creo que la respuesta es obvia, un
nuevo procedimfento, con el cual me gustarfa concluir mi tesis.

La sentencia nos es notiffcada el 10 de octubre de 1993, y
dentro del término de 10 dfas sefialado por la Ley de Amparo
interponemos el recurso de revisién en este caso se susbstanciard ante
los Tribunales Colegiados de Distrito, quien lo remitird al Tribunal
que corresponda, y esperamos hasta que finalmente el 10 de diciembre de
1993, es turnado al Tribunal, y admitido, se le conferirs el mismo a un
proyectista quien analizard el asunto y aproximadamente el dfa 10 de
enero tendrd el proyecto terminado, mismo que se someterd a sesfén y
digamos que se lista para el dfa 10 e febrero de 1992, por fin,
después de aproxlmadaménle 30 meses hemos obtenido tna resoluctén sea
favorable o no, pero se obtuvn, no digo por esto que sea bueno el que
no hayan sido favorables, sino que después del tiempo transcurrido lo
Onico que esperamos es una respuesta.

Pero estakrespuesta no es definitiva ya que tendremos que
seguir el proceso que se conoce comn el cumplimiento de Ejecutoria en

el siguiente capftulo.
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CAPITULO IV
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA

4.1 Cumplimiento de Ejecutoria.

Las sentenclas de los Juzgados de Distrito o bien de las
Tribunales Colegfados de Circufte, se traducen en 1o que se conoce como
las ejecutorias de amparo, y que deben ser inmediatamente cumplidas por
la autoridad al tener conocimiento de ellas, en este caso por la
Direccién General de Comercio y Fomento Industrial, ya que es la
autoridad responsable y por razén de sus funciones debe intervenir en
su ejecucfén.

E1 Artfculo 104 de la Ley de Amparo establece que la
resolucién debe comunicarse a las autoridades por oficio para su
cumplimiento, en el propio oficio donde se haga la notificacién a las
autoridades responsables, se les prevendrd que informen sobre el
cumplimiento que se dé al fallo mencionado.

Por otro Jado, el Artfculo 113 de Ta misma Ley establece que
no se archivard juicio alguno de amparo sin que se cumpla perfectamente

- la sentencia en que se le conceda al agravliado 1la proteccién
constitucional. El Ministerio Pablico cuidaré del cumpliimiento de esta
disposicion.

Tenemos pues una sentencia que debe ejecutar la autoridad, si
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es que la misma ha sido favorable a nuestros intereses, ya que si no se
confirmard la resolucién de la autoridad responsable, de no ser asf la
autoridad tendrd que volver a analizar el asuntn, subsanar sus errores
y restituir las garantias violadas, esto pues nos lleva a una nueva
resolucién en la que podemos ser beneficiados o perjudicados segln sea
el caso.

Con esto tenemos un nuevo andlisis del procedimiento y un
segundo estudio que culmlnard con unma nueva resolucién por parte de la

autoridad administrativa.

4.2 Problemética actual.

Volvamos pues al problema del transcurso del tiempo que para
estas alturas ya es sumamente grave, en el capitulo anterior pudimos
constatar que el procedimiento ya habfa llevado atrededor de 30 meses,
es decir, nuestra solicitud de Oeclaracion administrativa fue
presentada el 10 de septiembre de 1991 y finalmente la sentencia
dictada por el maximo Tribunal en este procedimiento es emitida el 10
de febrero de 1994, dicha sentencla como se ha visto debe ser
comunicada por oficio a la autoridad responsabhle, misma que realizaré
un nuevo estudio apegéndose a dicha resolucion y pensemos que
finalmente el cumplimiento a la ejecutoria nos es comunicade el 10 de
septiembre de 1994, con una nueva resolucién, misma que podria ser
{mpugnada nuevamente por cualquiera de las partes optando por la via de

amparo por violar los Articulos Constitucionales 14 y 16 y retrasa asf{
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nuestros Derechos de Proteccidn e Marcas, no quiero que se crea que

soy extremista por lo gue guardé un espacio especial para comprobario.

4.3 Ejemplos précticos.

En el desarrollo de la presente se pudo ver que un case
ficticio nos 1lev6, aproximadamente tres afios, en este apartado
quisfera que se comprobara con algunos litiglos de los muchos que
existen en los cuales el procedimiento se ha llevado mucho mis, en
algunos casos, del ejemplo que analizamas.

Es interesante el que pudfera citar algunos asuntos que han
sido concluidos y que sfrvan para ejemplificar un poco el propdésito de
mi tesis, que es proponer la creacién de un Tribunal Administrativo de
la Propfedad Industrial y que curfosamente hace algunos dfas el
Secretario de Comerclo y Fomento Industrial en una entrevista declaré
1a misma necesidad de la de dicho Tribunal para la substanciaci6n de
estos juicios.

Es una carencia que vive tanto el pafs, como los extranjeros
que piensan invertir, ya que si el procedimfento es mis expedito en su
pafs, y los fnfractores o piratas son debidamente castigados, por qué
en México se van a desgastar y que de obtenerse los maltiples y
retardados resultados favorablemente, las sanciones se pierdan en el
tiempn, es por eso que creo flelmente en Ta creacién de este Tribunal
por la gran necesidad del mismo, y por la funcién econémico {nterna y

externa que lo solicita.



19,

Quicro agradecer el que se me haya proporcionado esta
informacién tan valiosa y espero que las personas que Ta consulten
puedan entender realmente que son algunos ejemplos, que pueden variar
de afios mas o menos, pero que en general los resultados son

extemporineos.

EJEMPLO PRACTICO No. 1
ORFEVRERIE CHRISTOFLE S.A.
Vs
CHRISTAFLE S.A.

1. E1 26 de junfo de 1981 Orfevrerie Christofle S.A.
presentéd su solicttud de Declaracién administrativa de infraccién por
parte de Christafle S,A.

2. £l 13 de agosto de 1982 se emitid el oficlo por virtud
del cual se comunicaba la solicitud de referencia Christafle S.A.
concediéndole un plazo para manifestar lo que a su dereche conviniera,
que vencid el 13 de nctubre de 1982,

3. E) 6 de octubre de 1982 Christafle S.A. dlo contestacién
a la solicitud mencionada,

4. E1 24 de mayo de 1984 se emitio el offclo por virtud del
cual se declaraba administrativamente la infraccisn,

5. Por escrito fechadn 25 de junio de 1984, Christafle S.A.
solicité el amparo y proteccion de la justicfa federal, mismo que se
radicé ante el Juez Primero de Bistrito en Materia Administrativa en el

Distrito Federal con e) nimero 230/84.
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6. E1 7 de septiembre de 1984 la Justicla de la Unibn
ampard y protegié a Christafle S.A.

7. Por escrito fechado 18 de marzo de 1985, Orfevrerie
Chrstofie S.A. interpuso recurso de revision, mismo que se radicd ante
el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materfa Administrativa en
el Distrito Federal bajo el numero e amparo en revisi6n 1058/85.

8. La sentencla del Juzgado Primero fue confirmada por el
Cuarto Tribunal.

9. E1 28 de enero de 1988 en cumplimiento a la ejecutoria,
se dejé sin efecto la resolucién en la que se declaraba
administrativamente la infraccion.

10. E1 6 de junlo de 1988 se emitid un oficio por virtud del
cual se declaraba administrativamente la {infracclén por parte de
Christafle S.A.

11, Por escrito fechado 12 de julio de 1988 Christafle S.A.
sollcitéd el amparo y proteccién de la Justicia Federal, mismo que se
radicé ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Fedaral con el nimero 988/88,

12.  E} 28 de septiembre de 1990 el Juzgado Séptimo amparé y
protegié a Christafle, S.A.

13. E1 26 de octubre de 1990 Orfevrerie Christofle S$.A.
interpuso recurso de revisién, mismo que se tramité ante el Tercer
Tribunal Colegtadn bajo el R.A. 63/91.

14, E1 10 de abril de 1991 el Tercer Tribunal Colegiado
resolvié modificar, sobreseer y amparar.

15.  E1 28 de agosto de 1991 en cumplimiento a 1a Ejecutoria
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se dejd Insubsistente el acto reclamado.

16. F1 14 de agosto de 1992 se emitié nueva resalucién por
parte de la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico en la que se
declaraban administrativamente la infraccién por parte de Christafle
S.A.

En la actualidad a) parecer Christafie S.A. ya no existe, sus
tiendas no han podido localizarse, con el ohjeto de timponerse las

sanciones que correspondan,

BODEGAS PALACIO COPRIMAR S.A.
Vs
DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES Y MARCAS Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMEWTO IMDUSTRIAL

1. E1 7 de marzo de 1984 se solicits el registro de marca
"Casti1l0 Rioja".

2. E1 7 de mayo de 1987 se objetd el registro de la marca.

3. El 3 de noviembre de 1987 se contestd la objecién y se
rindieron pruebas como argumentos.

4. EV 7 de octubre de 1988 se emitia oficio negando el
registro como marca de la denominacitn "Castillo Rioja".

§. El1 28 de octubre de 1988 se solicité el amparo y
_proteccién de la Justicia Federal, mismo que se tramité ante el Juez
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
bajo el nfimero de Amparo 1215/88,

6. E1 .28 de agosto de 1989 el Juzgado Séptimo de Distrito
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resolvié NO amparar ni proteger a Bodegas Palacio Coprimar S.A.

7. El 20 de septiembre de 1989 se interpuso recurso de
revision, mismo que se tramitd ante el Segundo Tribunal Coleglade de
Circulto en Materia Administrativa bajo el Ampara en Revisién 2162/89,

8. E1 8 de diciembre de 1989 el Sequndo Tribunal Colegiade
resolyié revocar la sentencia recurrida y amparar y proteger a Bodegas
Palacio Coprimar S.A.

9. En cumplimiento a la ejecutoria el 27 de abril de 1990
se expidié Cita a Pago de Derechos por el registro de marca de la
denominacién "Castillo Rioja".

El cliente no estuvo interesado en continuar con el registro

correspondiente y solicité cerrar el expediente en cuestion.

GENERAL FOODS CORPORATION y GENERAL FOODS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Vs
JELKO, S.A. DE C.V.

1. E1 11 de septiembre de 1983 General Fonds Corporation y
General Foods de México, S5.A. de C.Y. solicité la declaracién
admintstrativa de nulidad de un registro mavcario propiedad de Jelko,
S.A. de C.V,

2. Mediante oficio fechado 2 de febrero de 1990, se
notificé y emplazd a Jelko, S.A. de C.V. para que manifestara lo que a
su deracho conviniera, otorgéndole un plazo a vencer al 30 de marzo de
1990.

3. £l 28 de marzo de 1990 Jelkn, S.A. de C.V. dio contes-
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tarién a la solicitud mencionada.

4. El 16 de mayn de 1990 se niega la solicitud de
declaracién administrativa de nulidad de la marca.

5. E! 13 de Jjunio de 1990 General Foods Corporatfon y
General Foods de México, S.A. de C.V. snlicitd el amparo y proteccién
de la Justicia Federal, mismo que se tramitd ante el Juzgado Tercero de
Distrito en Materfa Administrativa en el Distrito Federal bajo el
nGmero de Amparo 218/90.

6. El 31 de octubre de 1990 el Juzgadn Tercero de Distrito
resolvi6 amparar y proteger a General Foorls de Méxlco, S.A. de C.V. y
no proteger a General Foods Corporation.

7. El 12 de diciembre de 1990 se interpuso Recurso de
Revisitn por parte de General Foods Corporation y General Foods de
México, 5.A. de C.V., mismo que se tramité ante el Quinto Tribunal
Coleglade en Materta Administrativa del Primer Circuito bajo el nGmero
de Revision de Amparo 355/91.

8. El 22 de marzo de 1991 el Quinto Tribunal Colegiado de
Circuito resolvié confirmar la sentencia del Juzgado Tercero de
Distrito.

9. E1 29 de julio de 1992 en cumplimirnto a la Ejecutoria
se notifico y emplazé con respecto a la snllcliud de declaracién
administrativa de nulidad de marca a Jelve, S.A. de C.V., concediéndole
un plaze que vencié el 14 de septiembre dn 1992,

10.  linalmente el cllente perdid el interés en el
procedimiento.

Hemos pues vistao algunos de los vartados y acostumbrados
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Juicios de Propiedad Industrial que se retardan y se pierden en el
tiempo, quisfera citar al Lic. César SepGlveda y adecuar un poco el

desarrallo de la presente tesis a sus palabras:

" Las acclones de proteccién a los derechos de prople-

dad industrial son, en nuestro pafs, auténtfcas accio-
nes en el pleno sentido de la palabra, puesto que se
traducen a la larga en sentencias condenatorfas y abso-
lutorias y en declarativas. S56lo que tienen vartas fa-
ses que las vuelven complicadas, y michas veces sus re-
sultados son extempordneos. Tienen una fase que podri-~
amos Ylamar técnico-administrativa y de ella conoce la
Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial, y tle-
nen, después, una fase jurisdiccfonal escindida en ac-
tividades ante tribunales penales y en tribunales civi~
les. La fase técnico-administrativa tiens, a su vez,
su secuencia de revisién de la legalidad ante los tri-
bunales federales que conocen de cuestiones administra-
tivas, o sea los Jueces de Distrito en Materia Adminis-
trativa, y los Tribunales Colegfados de Circuito en Ma-
teria Administrativa. ™ (16)

Tenemos pues que en algunos exfiste la preocupacién de este
procedimiento en el cual al transcurrir el tiempo se obtiene una
resolucién de la autoridad administrativa retardada misma que dice, sf
o no has fnvadido los derechos sobre registros de otras personas y
sobre las que existe todavia una revisién de legalidad en el Amparo
Indirecto ante Tlos Tribunales mencionados y que al transcurrir el
tiempo tantoc inversfones, {ntereses, novedades, logros, anhelos y

muchas casas que Tos fndustriales, comerclantes y todo aquél que tiene

116} Cérar Sepiilvnda. £l Sistoma WMexicano de Propiadnd Industrial.  Segnda Edicién,

Editorial Porrda, S.A. Héxico, 1981. phg. 195,
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interés en su proteccién, pilerden como granos de arena en la manos.
Con el siguiente capitulo quisiera concluir el presente
trabajo que como ya he dicho no critica el sistema, la politica, los

recursos humanos, jurfdicos o econtmicos, sino que pretende centrar un

problema real a la sociedad para su mejoramiento.



56.

CAPITULO V
PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO OE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.1 An&lisis General de Procedimiento Administrativo -~
Judicial

Como hemos estudiado y comprendido a lo largo de la presente
tesis podemos concluir que existen tres tiempos para la protecci6n de
Derechos de Marcas, en primer Ilugar tenemos el procedimiento
administrative ante la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico de
1a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, un segundo tiempo serfa
el procedimfento Judicfal ante los Trihunales Federales en Materia
Adminfstrativa, y por Gltimo podemos consicerar el cumplimfento a la
ejecutoria.

Estas tres etapas como hemos podido aprecfar retardan el
procedimiento gravemente por lo que considero pertinente que el mismo
se adecfie a las necesidades que vive actualmente nuestra socfedad, ya
que debido al crecimiento de Jla poblacion es necesario crear
procedimientos e instituciones jurfdicas nuevas que se ameritan por los
cambios que se suscitan con mayor vapidez, la inventiva, las
relactones, las personas y todo aquello que crea nuestra vida cotidlana

y qlle necesfta de un desarrollo y de un desenvalvimlento conocido nor-
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malmente como progreso; yo me pregunto, si la Lecnnlogfa avanza dfa con
dfa, Zpor qué no el Derecho se adeciia de la misma manera sobre todo
para los conflictos que se han estudiado en capitulos anterfores?

Es por eso que el pracedimiento adminfstrativo judicfal
contemporineo, se encuentra fuera de orden, fuera de todas esas
vivencias de crecimiento, inventiva, consumismo y conflictos que
tenemos en la actualidad.

Veamos pues cual es mi propuesta para la creacién de un
Tribunal Administrativo de Propledad Industrial, el por qué de la
necesidad y el ahorro de tiempo que se tendrfa en la substanctacién de

los conflictos marcarios.

5.2 Propuesta de Tribunal Administrativo de Propledad
Industrial.

Es necesarfa la creactén de un Tribunal Administrative
especializado e independiente que recoja y armonice las experiencias
mexicanas, as{ como las que se pudleran aprovechar de la legislacion y
doctrina extranjeras, con un procedimiento moderno, ripido y eficaz.

Con lo anterior se permftirfa que la administracién, a través
de ‘un 6rgano auténomo, y que no esté suboriinade jerdrquicamente al
Presidente de la Repiblica o al Secretarin de Cemercio y Fomento
Industrial, tuviese ia oportunidad de corregir errvores de la Direccién
General ‘de Desarrollo Tecnol6gico de la Secretaria de Comerclo y

Fomento Industrial a través de un procedimiento cuyns resultados, el
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particular podria adn Impugnar a través del Juicio de Amparo.

Las primeras incégnitas que tuve cuando decidf elaborar este
capftulo fueron, icud) es el fundamento constituctonal?, Iqué Ley lo
regularfa?, dcémo se crearfa dicho ovdenamiento  legal?, lqué
competencia tendrfa el Tribunmal propuesto?, ide qué manera lo
integrarfa para un buen funclonamiente?, écimo se arreglarfa el
procedimiento para su substanciacfon?, lqué recurso existirfa dentro
del mismo tribunal?, iqué tiempo llevarfa el procedimiento integrandolo
a la legislacién actual o bien dicho a la realidad econdémica sufrida
actualmente?, y no dudo que puedan existir muchas otras dudas o puntos
a pulir ya que no estoy creando el modelo actual ni mucho menos es el
propésite principal de mi tesis, sino es una simple propuesta para
darle una solucidn al problema planteado a 1o largo de 1a elaboracién
de esta tesis.

A grandes rasgos, ya que serfa materia de otra tesis el que
estyucturara cabalmente un Tribunal Administrativo de 1la Propfedad
Industrial, me gustarfa ir contestando mis dudas en el orden en que

fueron surgiendo:

1. FUNDAMENTO CONSTIVUCIOMAL.

Analizando nuestra carta magna encontré que varios artfculos
se relaciorarfan con la creacion de un Tribunal entre ellos los
Artfculos 8, 14, 16, 71, 72, 73, 103, 104 y 107, cuyos rubros
constitucionales son "De la Infciativa y Formacién de las Leyes", "De

las Facultades del Congreso®, "Del Poder Judicial", mismos que de momen-
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Antes de prosequir, me gustarfa citar a Don Antonio Carrillo

Flores para dar un soparte mayor a mi propuesta:

" En cuanto al problema de la validez constitucional
de 1a ley que cree un Tribunal Administrative en sentf-
do formal, ha de resolverse af{rmativamente, pues si
bien, como undnimemente se reconoce ern la doctrina me-
xfcana, no pueden crearse tribunales administratives
independientes en absolutn, esto es, con capacidad pa-
ra emitir fallos no sujetos ya al examen de ninguna au-
toridad, dado que existe la sujecién, ya apuntada, a
los tribunales federales en via de amparo; nada se opo-
ne, en camhfo, a la creacién de tribunales administra-
tivos que, aunque independientes de la administracién
activa, no o sean del Poder Judicial. ™ (17)

y continua aclarando:

" Todavia mis: en mGitiples ocasiones, al Interponer-
se e] artfculo 14 Constitucfonal que establece la ga~
rantfa del jutcio la jurisprudencia ha sostenido que
no es necesarfo que ese juicin se tramlte precisamente
ante las autoridades judiciales, con lo que {mplfcita-
mente ha reconocido la legalidad de procedimientos con-
tenclosos de carécter jurisdicclopal, tramitados ante
autoridades administrativas. * (18)

2. LEY REGULADORA.

He Tlegado a la conclusién de que para que exista un conoci-

(17) - Antenio Carrillo Florms. Esludins de Derecho Administrative y_Conttitucioml.

tnivarsidad Nacional Autdnnma de IMxicn, 1t5vica 1M7 pag. 191,
€183 Antonio Carrille Flores, op. cit., p. 192
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miento amplio y profundo de los julcins que se tramitaran en el
Tribupal Administrative de la Propledad Industrial se integrarén dos
leyes nuevas que por su flnalidad reformaran la actual Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial en Jo referente en este caso al
capitulo de Nulidad, Caducidad y Cancelacién de Registro, Regia General
de los Procedimientos, Del Procedimiento de Declaraci6n de Nulidad,
Caducidad y Cancelacién, De la Inspeccién, de las Infracciones y
Sanciones Administrativas, asf como de la negativa de registro,
conjugéndose y aumentando asf a la Ley del Tribunal Administrativo de
la Propiedad Industrial, como a la Lley Orgénica del! Tribunal

Administrativo de la Propiedad Industrial.

3.  CREACION DEL ORDENAMIENTO LEGAL.

Como hemos visto necesitarfamos la creacién de dos leyes, la
Ley del Tribunal que serfa la ley procedimental y por otro lado la Ley
Orginica que nos ensefiarfa coémo se integrarfa dicho Tribunal, ahora
bien, la creacién de la ley se sujeta a los siguientes articulos
constitucionales, que, para una mayor comprension quisiera transcribir

en algunos casos y resumir en otros:

* Artfculo 71. E) derecho de fniciar leyes o decre-
tos compete:

I. Al Presidente de la Repibiica;

IT. A Yos diputados y senadores al Congreso de la
Unién; y

I11. A Yos leglisladores de los Estadns.
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Artfculo 72, El proyerto de la cimara de origen
aprobado, pasard para su dlscusion a la cimara reviso-
ra, aprobade, pasard al ejeculivo y e no haber obser-
vaciones, se publicara de inmediato.

Articulo 73. El congreso tiena facultad:

XXIX. H. Para expedir leyes quo instituyan tribu~
nales de 1o contencloso-adninistrativo dotadns de ple-
na autonomfa para dictar sus fallos, que tengan a su
cargo dirimir las controversias que se susciten entre
la administracién publica federal o del Distrito Fede-
ral y los particulares, estableciencdo las normas para
su organtzacion, su funcionamiento, el procedimiento y
los recursos contra sus rasoluciones y tamhién,

XKX.  Para expedir todas las leyes que span necesa-
rias, a objeto de hacer efectivas las facultades ante-

riores y todas las otras concedidas por esta Constitu-
cién a los Poderes de la Untan. " (19)

4.  COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

La competencia del trfbunal versaria principalmente sobre dos
tipos de situaciones que 1lamaré activas y pasivas.

Activas: Estas serfan los artos de lta autoridad en
particular de Ta Direccién General de Desarrollo lecnolégico, en los
cuales por cuenta propla saolicitardn la nulidad, caducidad y

cancelacién de algun registro marcario, asf como e )a negativa de re-

1191 Constitucidn Polftica do los Esindas tnidon Havinanne, o1, Edicién. Editorial
Porria. México 6 dn enoro da 1992,
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gistro de las mismos.

En estos casos la Direccion General de Nesarrollo Tecnolégice
solicitard al Tribunal para que éste iniciara el procedimiento
correspondiente, o bien, el particular ante Ja negativa de registro
pudtera impugnar dicha resolucién.

Pasivas: En estos casos se solicitarfa la Beclaracién
administrativa de nulidad, caducidad o cancelaclén de algin registro
que haya sido concedido por parte de la Direccion General de Desarrollo
Tecnolégico de la Secretarfa de Comercto y Fomento Industrfal y que
invada derechos, asf como la tnspeccién de alguna infraccién cometida,

su substanciacion y aplicacién de sancionas.

5. INTEGRACION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Después de analizar diversas formas para su Integracién
Tlegué a-un modelo, que considero serfa el mis apto para resolver este
tipo de controversias en especial.

El Tribunal se {ntegraria por tres salas en una primera
instancia que para su comprension 1lamaré Salas Previas, estas salas
previas se integrardn por tres magistrados cada una y que por turno
existird un magistrado ponente que se encargard de la substanctfacién
del procedimiento, a éstos tos 1lamuré Magistyados del Tribunal.

Por otro lado, existirfa una Sala Superior {ntegrada por
cinco maglstrados, a los que también les tocarfa conocer por turno

snbre lo que 1lamaremos el recurso de revisién y los cuales serfan los
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Magistrados de las Salas.

Existirfa también como en todo Tribmnal, un grupo de
Secratarios encargados de elaborar los proyectos de sentencla y de la
tramitacién de las audiencias, asf como uwn grupo especfal de
inspectores cuyo fin serfa el de constatar sobre las infracciones que

se cometieran.
6.  DEL PROCEDIMIENTO Y SU SUBSTANCIACION,

Antes de {niciar este punto, quisiera hablar de los sujetos
procesales, que como es bfen sabldo son tres los esenciales:

En primer lugar tenemos al juzgador comoe érgano del Estado,
que dirige el procedimiento por encima de las partes restantes, y en un
segundo plano tenemos aquellos sujetos situvados en dos posfciones
contradictorias que en nuestro caso serfan tanto los particulares como
la propla Secretarfa de Comercio y Fomento Incustrial a través de la
Direcci6n General de Desarrollo Tecnolégico, el fundamento legal existe
actualmente y estd contemplado en el Articule 188 de la Ley de fomento

y Proteccién de 1a Propiedad Industrial, que a la letra dice:

" Artfculo 188. Podra iniciar el procedimiento de de-
claracién administrativa, la Secretaria de Oficio o
((wlin tenga interés juridico y funde su pretensién.
20

120) Ley de Fomento y Proteceidn da 1a Propiedsd Inchiatrial.
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Ya que tenemos los sujetos procesales podemos ahora estudiar

el procedimiento y su substanciacion que a grandes rasgos quisiera

primero enumerar para una mejor comprensién:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)
h}
1)
3)
k)
1
m)

8)

I.

Acto administrativo o accion.
Admisitn.

Notificacién y emplazamiento.
Contestacién.

Audiencfa Concilatoria.
Ofrecimiento de Pruebas.
Alegatos.

Sentencia.

Recurso de revisi6n.
Sentencia

Amparo directo.

Sentencia.

Cumplimiento a la ejecutoria.

Acto Adminfstrativo o Accién,

Acto administrativo .- Con estn podemos entender tanto

1a negativa de registro como marca, a alguna denominacién, figura, o

signo, propuesta por cualquier particular asf como la solfcitud de

declaracion administratfva de nulidad, caducidad o cancelacién de

registro que la Secretarfa intentara en contra de cualquier registro

marcarfo, en el primer caso, al obtenerse el oficin de negativa, el

particular contard con un plazo que no exceda de quince dfas para
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fniciar el procedimiento de Impugnacion ante el Tribunal, en el segundo
caso la  Secretarfa solicitara la  declaracian administrativa

correspondiente ante el tribunal.

I11.  Accién .- Podemos entender que esto serfa una 1itis
entre particulares, que se consideraran iuvadidos en sus Derechos
Marcarios, quienes solicitarfan su justa protecclén i{niciando el

procedimiento ante el Tribunal en comento.
b)  Admisién.

Una vez presentada la solicitud de que se trate, el Tribunal
revisarfa que cumpliera con todos los requisttos que la misma ley
establecerfa, y procederfa a admitivla o desecharia, en este caso. el
aﬁto que la desechara podrfa ser apelable an!.é 1a Sala Superior, de ser
admitida, se emitirfa un auto de admision, en el que se ordenara la

notificacion a las partes.
c) Notificacién y Emplazamiento.

Una vez emitido el auto de admisién se correrfa traslado a la
demandada, quien contarfa con un plazo que nn excediera de quince dias
para manifestar 1o que a su derecho conviniera, este plazo se contarfa

desde el dfa siguiente al que haya surtido efectos Ta notificacion.
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d) Contestaci6n.

El demandado darfa contestacién a dicha solfcitud ya fuera
negandola, confesadndnla y oponiendo excepciones. Es muy importante
sefialar que al contestar, si no se contrademanda, ya no puede ser
ampliada ésta en ningdn momento y asf también se perderfa el derecho de
solicitar la declaracién correspondiente dal registro base de la
accién, quince dfas habiles despuds de contestada la demanda, se

Tlevarfa a cabo 1a audiencia conciliatoria.

e) Audiencia conciliatorfa.

Esta serfa llevada a cabo entre los particulares y
principalmente en las sollcitudes de infraccién, ya que en las mismas
la sancién serfa econémica, por lo gque se podrfa 1legar a un arreglo
entre las partes, sin descartar que en los procedimientos de
Declaracién  administrativa que se  intentard, también pudieran
conciliarse para una coexistencla en el mercado. Puede ser que en
esta audfencia se resolvieran michos problemas que generalmente
tardarfan mas tiempo, 5 dfas después de la celebracién de la audiencia

en comento, pasarfamos a la etapa de ofrecimiento de pruebas.

f) Ofrecimiento de Prushas.

El dfa de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, se

admitirdn todo tipo de éstas excepto la confesional salvo, que dicha
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confesién esté contenida en documental piblica, dentro de los cinco
dfas sigufentes a dicha audiencta se podrén ofrecer los alegatos

correspondientes,

g) Alegatos.

Estos serdn un pequeiio resumen de lo que las partes crean y
es convenfente alegar en su favor, con el fin de fnducir al juzgador a
dictar una sentencia favorable a sus Intermses, una vez transcurrida la
etapa de alegatos, el Magistrado dictara sentencia dentro de tos

treinta dfas sigufentes.

h)  Sentencla,

Esta serd la resolucién que ponga fin a esta primera
instancia, y contra la cual se potrd interponer el recurso de revisién
dentro de los diez dfas siguientes a aquél en que surta efectos la -

notificacian.

1)  Recurso de Revisifn,

De no estar conforme con la sentencia dictada por.el Tribunal
previo cualquiera de las partes pochd solicitar la revision y en esta
etapa el Tribunal Superior tendré que resplver dentro de los treinta

dfas sigufentes de interpuesto el recurso.
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J)  Sentencia.

Ahora bien, este procedimientn ya no serfa ninguna novedad,
tenemos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de la Propledad
Industrial, y ésta serfa recurrida conforme a la Ley de Amparo ante los
Tribunales Colegiados de Circuite en vfa de Amparo Directo, el cambio
que encontramos se debe a que ahora la resolucion o sentencla no fue
dictada por la autoridad administrativa, sino por un Tribunal

Administrativo.
k)  Amaro Directo.

Me gustarfa Onfcamente sustentar mi 1investigacién con el

Articulo correspondiente de la Ley de Amparo:

" Artfculo 158, El julcio de Amparo directo es compe-
tencta del Tribunal Colegiado de Circuito que corres-
ponda, en los términos establecidos por las fracciones
V y VI de) Artfculo 107 Constitucional, y procede con-
tra sentencias definitivas o laudns v resoluclones que
pongan fin al juicio, dictados por tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, respecto de los
cuales no proceda ningiin recurso ordinario por el que
puedan ser modificados o revocados, ya sea que la vio-
laciébn se cometa en ellos o que, cometida durante el
procedimiento, afecte a 1las defensas del quejoso,
transcendiendo al resuttado del falle, y por violacio-
nes de garantias cometidas en las proplas sentencias,
laudes o resoluciones indicadas.

Para los efectos de aste articulo, séln ser& proce~
dente el juicio de amparo directo contra sentencias de-
finitivas o laudos y resolucionas que pongan fin al
Juicio, dictados por tribunales civiles, administrati-
vos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra
de la Ley aplicable al caso, a su Interpretacion juri-



dica o al los principios generales de derechn a falta
de ley aplicable, cuantdo comprendan acciones, excepcio-
nes o cosas que no hayan sido chjrtn del juicio, o
cuande no las comprenden todas, por emisian o negacién
expresa.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no
sean de {mposible reparacion, sobre constitucionalidad
de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s6lo
podrén hacerse valer en el amparo directo que proceda
en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolu-
cién que pongan fin al juirio. " (21)

1) Sentencia.

Tendrfamos pues ya una sentencla dictada por el méximo
Tribunal gque digamos se llevarfa aproximadamente sels meses desde que

se solicitara el amparo a ia resoluctén.

m) Cumplimiento a la Ejecutoria.

Hemos ya analizado en capftulos anterlores sobre el cumpli-
miento a la ejecutoria, nada mis que en este caso serfa el Tribumal
Administrativo de la Propiedad Industrial y no Ta liveccion General de
Desarrollo Tecnolégico de la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial, guien tendrfa que acatar dicha Sentencia.

1211 Loy do Ampara.
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Ttempo Procesal estimado para la obtencién de resultados.

En este punto se centra tode el estudio realizade a lo largo
de este trabajo, ya que si bien, es cierto que continuamente hice notar
la ineficacia en la obtencitn de resultados que actualmente existe, asf
To es tambidn que he tratade de dar una soluci6n a dicho problema,
durante el desarrollo de mi tesis que podrfa dividir en este momento en
dos grandes blonques, que serfan el procedimientn actual y una
revolucién al mismo,” podremos comparar un procedimiento real y uno
ficticlo.

La Gnica manera de llegar a entender el nuevo procedimiento
tefricamente es con un ejemplo que se adecue a los pasos y términos que
en é1 se contemplan y para ello me gustarfa elaborar el slguiénte
Juicio que no existe, pero que se apega a la propuasta hecha de un
Tribunal Admintstrativo de Ta Propiedad Industrial.

Como el procedimfento es similar en las declaraciones
administrativas de nulidad, caducidad y cancelacién de registro,
ejemp)i{ficaremos un procedimiento de 0Osclaracion administrativa de

nultdad, otro de negativa de registra y un procedimiento de infraccion.
a)  NEGATIVA OE REGISTRO DE LA MARCA "RISTOS",

1. Ricosa, S.A. de C.V. solicita el registro como marca de
la_denominacion “RISTOSY, para amparar vestuario, se le cita como
anterioridad la marca "BRISTOS", dicha empresa contesta argumentando

que no causan confusion por tener diferencias ortogréficas, fonéticas y
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visuales, la Direccion General de Decarrnlle Tecnolégico niega el
registro.

2. Dicha negativa le es notificada el 7 de enero de 1992 y
el 28 de enero Ricosa, S.A. de C.V. inicla el procedimiento de
reconsideracién ante el Tribunal.

3. El 26 de marzo el Tribunal emite sentencla confirmandn
1a negativa de registro.

4. Dicha sentencia ln es comunicada a Ricosa, S.A. de C.V.
el 6 de ahril y el 27 de abril interpone el recurso de revisién ante la
Sala Superior del Tribunal.

5. El lo. de junio la Sala Superfor revoca la sentencia de
la Sala previa, por lo que se debe conceder el registro en cuestion, y
en cumplimiento a dicha sentencla, el lo. de octubre de 1992 se expide

ta cita a pago.

B)  SOLICITUD DE DECLARACINON ADMIMISTRATIVA DE NULIDAD.
BIGA, S. A. DEC. V. s, RICOSA, S.A. DE C.V.

1. E1 7 de enero de 1992 Biga, S.A. de C.V. solicita la
declaracién adminfstrativa de nulidad del registro marcarfo "RISTOS" ya
que dicha empresa es titular del registro marcario "BRISIOSY, y ambas
amparan vestuario y son similares en grado de confusién.

2. . El 21 de enero es admitida la demanda y se notifica a
las partes dicho auto el 31 de enero.

3. - E) 25 de febrero Ricosa, S.A. «n C.V. da contestacién a
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ta solicitud de Declaraclon administrativa de nulidad.
4, E1 17 de marzo se llevarfa a cabo Jla audiencia
conctliatoria, en la que ninguna de las partes llega a un arreglo.
* 5. El 24 de marzo las partes ofrecerian sus pruebas.
6. E1 31 de marzo ofrecen alegatos.
7. E1 18 de mayo la Sala previa emite resolucfén declarando
administrativamente Ta nulidad de! registro "RISTOS".
8. Dicha resolucién 1n es comunfcada a Ta demandada el 28
de mayo e interpone recurso de revisién el 12 de junto.
9. E1 24 de -julio la Sala Superfor confirma la sentencia
emitida por la Sala previa, y dicha resolucién le es comunicada a
Ricosa, S.A. de C.V. el 30 de julio.
16, El 14 de agosto Ricosa, S.A. de C.V. solicita el amparo
y proteccién de la Justicia Federal ante los Tribunales Colegiades de
Circuito en materia administrativa, y el 14 de noviembre de 1992 el
Tribunal Coleglado de Circuito confirma la sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo de la Propledad Industrial.
11,  En cumplimiento a la ejecutoria el 14 de marzo de 1993
se declara administrativamente la nulidad del registro marcario

"RISTOS".

C)  SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE IMFRACCION,
BIGA, S, A. DE C. V. vs. RICOSA, S. A. DEC. V.

1. El 14 de mayo de 1993 Biga, S.A. de €.V. solfcita la
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infraccién por parte de Ricosa, S5.A. dn C.V, dohido a que la misma
continta utilizando la denominacién "RISTOS" en prendas de vestir, por
lo que de ser necesarto, se llevaria o no a cabo la inspeccién.

2, E1 23 de marzo es admitida la demanda y el auto se
notifica a las partes el 30 de marzo.

3. El 22 de abri) Ricosa, S.A, de C.V. da contestacién a la
solicitud de infraccién.

4. E1 15 de mayo se llevaria a cabo la audiencia
conciliatoria, en la que Ricosa, S.A. de C.V. pagard a Biga, S.A. de

C.V. una indemnizacién por los daiias y perjuicios cometidos.

Como pudimos anallzar, este procedimiento lievaria menos
tiempo que el actual, quisiera finalmente hacer mencitn a una frase que

he ofdo un par de veces "La Justicia tardfa no es Justicia® (EGF).
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CONCLUSIOHNES

1. Las marcas son el foco rereptor de cuantiosas sumas de
dinero ya que colaboran en el crecimiento de productores, comerciantes

y prestadores de servicios.

2. lLas marcas visualmente son signos, a los que
intangiblemente se les asocla calidad, prestigio, confianza y en

ocasiones, pensamientos, recuerdos o estimulos.

3, Las marcas, al ser simbolos econémicos, corren el riesgo
de ser {imitadas por el gran arrastre que crean en el pGblico

consumidor, es por eso que merecen una Justa y effcaz proteccidn.

4, La piraterfa e imitacién "1fcita” por el aprovechamiento
en el registro de marcas por falsos titulares, crean serios problemas a
los legftimos, que tendran que hacer valer su derecho a través de un

procedimiento ante la autoridad administrativa correspondiente,

8§, El esfuerzo desgastante y tardfo para la obtenci6n de
resultados 1lega en muchas ocasiones a desvirtuar la calidad, prestigio

y confianza que han adquirido 1as marcas a través del tiempo.
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6. Los registros marcarfos involucrados en procedimientos

contenclosos muchas veces se han desvanecido a través dal tiempo.

7. Propongo que se incrementen las sanclones pecuniarias
para hacer pensar dos veces a los que Intentan invadir los registros

marcarios, ésto serfa de gran ayuda a la justa proteccién marcaria.

8. Existen imitacfones marcarias que pueden traer problemas

graves para los consumidores comn pueden ser las de medicamentos.

9. El procedimientn actual para la proteccién de derechos
marcarios se ha convertido en un procedimiento lento e inseguro para

los que han sido invadidos en sus derechos de marca.

10.  El procedimiento exige un cambio inmediato ya que México
y otros pafses contfnuamente intercambian productos y serviclos
susceptibles de imitaciones y deben ser eficazmente protegidos como
ocurre en otros pafses, ya que independientemente de las acciones
intentadas, al obtenerse los resultados, se aplican verdaderas

sanciones.
11.  La propuesta de un Tribunal auténomo e indenendiente con
el personal debido y capacitado resolverfa los procedimientos

contenctosos marcarios mucho mis répido de %o prnpuesto.

12,  Los piratas de marcas aparte de obtener grandes lucros
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por usos indebides, muchas veces obtienen @1 pagn por la cesién del
registro con lo cual se les premla, ya que de otra manera el

pracedimiente no le conviene al legfitimo titular.

13. La propuesta estd hecha, la solucién queda en las

autoridades correspondientes.
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