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INTRODUCCION

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que la ley
confiere al autor de una obra intelectual relativos a su publicacion por
cualquiera de los modos de manifestacion del pensamiento, la propiedad
intelectual comprende las obras cientificas, literarias o artisticas que pueden
dar a la luz de cualquier medio, de la cual se derivan dos ramas que son los
derechos de autor y la propiedad industrial, encontrandose de esta ultima
rama a las marcas, entendiéndose por éstas como todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

El derecho marcario a lo largo del tiempo ha representado una
gran importancia en el comercio, en virtud de que representan una ventaja
econdmica tanto a sus titulares como licenciatarios, al obtener mediante su
registro el derecho a su uso exclusivo; asi también representan un beneficio
para el publico consumidor porque al adquirir o consumir un producto o
servicio de marca, se realiza con la seguridad de que son de buena calidad y

prestigio, pudiendo elegir entre una gran variedad de los mismos.

Al momento en que una marca adquiere cierto prestigio, existen
personas que se aprovechan de esto, en virtud de que comercializan con
productos o servicios amparados por registros mararios sin la debida
autorizacion de sus titulares o licenciatarios; no obstante que la Ley de la




2

Propiedad Industrial castiga estas conductas con la imposicion de multas; los
infractores reinciden en la comision de la esa conducta, encudrandose
entonces en el ilicito previsto por la fraccion II del articulo 223 del
ordenamiento legal ya invocado, pero siempre y cuando esa conducta se
realice dentro del término de los dos afios siguientes al después de que la
primera infraccion haya causado ejecutoria, lo que de acuerdo al presente
estudio de tesis resta eficacia juridica.

Los derechos marcarios derivados de la titularidad de éstos
también pueden ser protegidos por otras vias, por ejemplo lo que respecta a
nulidad de las marcas que han sido otorgadas erroneamente por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que se podra observar a continuacion.



CAPITULO PRIMERO

1. LAS MARCAS

Al transcurso de los ainos, ef Derecho Marcario ha tenido un gran
auge no solo en el ambito nacional sino también interacional, en razon de que
los derechos derivados de las marcas registradas representan ademds de un
uso exclusivo una ventaja economica sobre los productos de su misma clase,
porque el publico consumidor distingue entre los productos o servicios de
calidad amparados por una marca.

Por ello, es necesario establecer los conceptos que se tienen sobre

las MARCAS, tanto en el aspecto juridico como dogmatico.

1.1. DIVERSAS DEFINICIONES DE MARCAS

1.1.1. CONCEPTO JURIDICO DE MARCA:

El Articulo 88 de la Ley de ia Propiedad Industrial establece que:
"Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de

nl

otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Asimismo es preciso sefialar que se entiende por signo visible.-
"Todo el medic por el cual se representa 0 evoca algo. Dibujo con que se
indica o representa algo; por ejemplo las letras, los ndmeros, los dibujos que

indican las operaciones mateméticas, etc.". ?

' Ley de la Propiedad industrial. Editorial Delma. Tercera Edicion. México 1998. Pag. 20,

7 DICCIONARIO KAPELUSZ DE LA L ENGUA ESPANOLA. Editorial Kapelusz. Buenos Aims Argenlina 1989, Pag. 1331,
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En la Ley Argentina Nimero 3975 de Marcas de Fabrica, de
Comercio y de Agricultura del 23 de Noviembre de 1900, se considera la
posibilidad de que podran usarse como marcas de fabrica, de comercio o de
agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas
bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o
estampados, los sellos, las vifietas y relieves, las franjas, las palabras o
nombres de fantasia, las letras y nimeros con dibujo especial o formando
combinacion, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo
con gue se quiera distinguir los artefactos de una fabrica, ios objetos de un
comercio o los productos de Ia tierra y las industrias agricolas. (Articulo 19),

En Bélgica, la Ley del 1° de abril de 1879 concerniente a las
Marcas de Fabrica y Comercio modificada por el Decreto Real de 29 de enero
de 1935, establece que se considera como marca de fabrica o de comercio
todo signo que sirva para distinguir los productos de una industria, o los

objetos de un comercio. (Articulo 19).

La Ley Generat del 15 de enero de 1918 sobre Marcas y Registros
Industriales y Comerciales de Bolivia, sefala que se entiende por Marca, todo
signo, emblema o denominacion caracteristicas y peculiar, con lo que se quiera
especializar los artefactos de una fabrica, los objetos de un comercio, los
productos de la tierra y de las industrial agricola, forestal, ganadera y
extractivas. (Art. 1).

El Articulo 89 del Cddigo de Propiedad Industrial de Brasil
establece que las marcas sirven para distinguir productos o mercaderias, de
otros idénticos o semejantes, de procedencia diversa. Se considera marca de
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industria aquella que es usada por el fabricante, industrial, agricultor o artifice
para sefialar sus productos y marca de comercio, aquella que se usa por el
comerciante para senalar las mercaderias de su negocio, fabricadas o

producidas por otro.

Bulgaria en su Decreto relativo a la marca de fabrica y de
comercio del 12 de febrero de 1952, establece que todas las empresas
pertenecientes al Estado, a las cooperativas y a las organizaciones sociales,
estan obligadas a proveer sus productos de una marca de fabrica indicando: a)
la razdn social, entera 0 abreviada, de la empresa; b) su domicilic social; el
nombre completo 0 abreviado del Ministerio, del centro cooperativo o de la
administracion central, del sistema en el que la empresa esta comprendida, d)

el genero del producto asi como su numero de tipo, si ostenta alguno.

Independientemente de la marca de fabrica obligatoria, las
empresas, con el objeto de distinquir sus productos, pueden colocar sobre
estos, signos distintivos permanentes formados y realizados de manera
original (es decir marcas de comercio) como por ejemplo: figuras o imagenes
graficas, emblemas, relieves, denominaciones de fantasia, combinaciones

particulares de cifras, caracteres y palabras, envolturas originales, etc.

En la Ley de Marcas y Competencia desleal del 14 de mayo de
1953 de Canada conceptualista a las marcas como el signo usado por una
persona con el propdsito de distinguir mercancias 0  servicios,
manufacturados, vendidos, alguilados o ejecutados por dicha persona, de las
mercancias o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por
otros . (Sec. 2).




En el Articulo 30 de la Ley de 31 de febrero de 1952, sobre
Proteccion a la Propiedad Industrial de Colombia se establece que podran
usarse como marcas de fabrica, de comercio y agricultura, las denominaciones
de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular y
cualquier otro signo que revista novedad y con el que se quiera distinguir la
manufactura de una fabrica 0 industria, fos objetos de un comercio © los

productos nacionales de las industrias agricolas o colectivos.

El Articulo 19 de la legislacién de la Ley de Marcas namero 559 de
24 de junio de 1946 de Costa Rica, establece que se entiende por marca, todo
signo, envase, envoltura, emblema o nombre especial, cualquiera que sea su
clase y forma, que los industriales comerciantes o agricultores adopten y
apliquen en sus Articulos o productores para distinguirtos de los otros
industriales, comerciantes 0 agricultores que fabriquen, negocien o produzcan
Articulos o productos de la misma especie.

La Ley de Propiedad Industrial del 4 de Abril de 1936 Cubana
“(Articulo 93), establece que se entiende por marca todo signo o medio
material, cualquiera que sea su clase y forma destinado a sefialar o distinguir
lo de sus similares, los productos de la industria, el comercio, la agricuitura y
el trabajo.

En Chile el concepto juridico de marca se encuentra contemplado
en el Articulo 22 y 1° del-Reglamento de Decreto-Ley nimero 958, de 8 de
junio de 1931, sobre Propiedad Industrial, sefalando al respecto que bajo la
denominacion de marca comercial se comprende todo signo especial y
caracteristico que sirva para distinguir los productos de una industria, los
objetos de un comercio o una empresa cualquiera. La marca puede consistir

en una palabra, locucién o frase de fantasia; en una cifra, letra, monograma,



timbre. Sello, vifeta, franja, emblema, figura, fotografia o dibujo cualquiera;

o0 en una combinacion de estos diversos signos con cierto caracter de novedad.

En el Estatuto Espanol de la Propiedad Industrial del 26 de julio de
1929 en su Articulo 118, establece que: “se entiende por marca todo signo o
medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para senalar y
distinguir << de los similares >> los productos de la industria, el comercio y el
trabajo” . *

La Ley Francesa sobre las Marcas de Fabrica y de Comercio, de 23
de junio de 1857 establece en su Articulo 19., que son considerados como
marcas de fabrica y de comercio los nombres bajo una forma distintiva, las
denominaciones, emblemas, monogramas, sellos, estampados, vinetas,
relieves, letras, cifras, envolturas y todo otro signo que sirva para distinguir
los productos de una fabrica o los objetos de un comercio.

Con base en los conceptos de marca ya precisados, podemos
sefialar, que en los paises extranjeros, pueden constituir una marca los
emblemas, monogramas, sellos, estampados, vifietas, efc., los cuales en
nuestra legislacion marcaria no pueden ser sujetos de registro como marca,
basta recordar que Ia ley de la Propiedad Industrial en su articulo 89, establece
que pueden constituir como marca las denominaciones, figuras visibles, las
formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales y el nombre propic de una persona fisica cuando no se confunda con

otra marca o nombre comercial.

} Rodriguez Cano, Alberto y Comal Perales, José Maria._"HOMBRE A H._BAYLOS ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD

INDUSTRIAL GOLECCION DE TRABAJOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y DERECHO DE |A
COMPETENCIA". Editorial Grupo Espafiol de fa AIPPL, Barcelona Espafia 1992, Pég. 159.
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De conformidad con lo establecido por el articulo 93 de la ley en
cita, Las marcas seran registradas en relacion con productos o servicios
determinados segin la clasificacion que establece el articulo 59 del
Reglamento de {a Ley de la Propiedad Industrial, clasificacion que consta de 42
clases.

"1.1.2. CONCEPTO DOGMATICO DE LA MARCA.

- En general el término marca se entiende como: * La sefial que se
hace en una cosa o0 en un animal para distinguirlos, para saber a quien
pertenecen o para indicar caracteristicas, sefal que deja algo en el lugar donde

se ha estado”. *

Entre los conceptos de marca la doctrina establece:

Dentro de la doctrina Argentina, el jurista Breuer Moreno® define a
la marca como el signo caracteristico con que el industrial, comerciante o
agricultor distingue los productos de su industria, comercio o exploracion

agricola.

Fernandez,® sequido en este aspecto por algunos fallos recientes,’
expone que “puede (...) definirse {a marca como el signo que permite
distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderias”.

4 DIC&ONAR[O KAPELUSZ DE LA LENGUA ESPAROLA. Ob. Cil. Pag. 956.
5 Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio, Buenos Aires 1945, Pag. 31.
¢ Codigo de Comeric Comentado. Buenos Aires 1950. L 1. Pag. 153.

7 Pasolds Limited ¢. Fedete SAIC) y A, fallo de ia Cam. Nac. DeAp. Enlo Civ. y Com. Fed, de la Cap., Salalil dal
2018/82. en “Revisla del Derecho indusirial” (1983). LS. Pag. 380.



Ledezma® alude que las marcas son simbolos denominativos o
emblematicos que distinguen los artefactos de una fabrica, los objetos de un

comercio o los productos de la tierra y de las industrias agricolas”.

Di luca,’ siguiendo a Dias Arana,'® las define como “el simbolo
distintivo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de
industria o de un vendedor”.

Garrone'! da la siguientes definicion de marca: “Es el signo con
que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria,

comercio o explotacion agricola”.

Etcheverry, ' siguiendo a Halperin, define la marca como “el signo
distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus
similares”,

Dentro de la doctrina extranjera, Baumbach y Hefermehl!*® dan la
siguiente definicién: “"La marca es un signo protegido en virtud de su

inscripcién en el registro, que una empresa utiliza para distinguir

# Funcidn Social de las marcas de Fabrica y de Comerio, Buenos Aires 1953. Pag. 21
9 Régimen Racional de Marcas y Designaciones. Buenos Aires 1981. Pag. 35.

12 E1 Ejemplo do Letras y nimero como Marcas de Fabrica, Comercio o Agricultura, en "Jurisprudencia Argentina™ {1934}, L
48. Pag. 370.

" Manual de Derecho Comercial. Buenos Aires. 1578 Pag, 344.
2 Manual de Derecho Comercial. Buenos Aires 1983. Pag. 424.

13 Warenzeicherecht und intemationales Wettbewerbs - und Zeichenrecht. Munich 1979. Pag, 64.
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determinadas mercaderias fabricadas o vendidas por ella o determinadas
prestaciones de servicios de similares mercaderias o prestaciones de servido de

otras empresas”.

Busse'® dice al respecto que “la marca es un signo distintivo
{Kennzeichnungsmittler) que distingue alas mercaderias del titular de la marca
respecto de las mercaderias de otros, con relacién a su procedencia, en los
negocios de la empresa”.

Chavanne y Burst '* definen ala marca sefialando que ésta “es un
signo sensible colocado sobre un producto 0 acompafiado a un producto ¢ a
un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los
competidores o de los servicios prestados por otros”,

McCarthy'® sigue la definicidn de la ley Lanham, vigente en los
Estados Unidos, que caracteriza a la marca como “cualquier palabra, nombre,
simbolo o dispositivo 0 cualquier combinacion de los mismos adoptados o
utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y
distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”. También sigue a la citada
Ley a fin de definir alas marcas de servicios que serian las usadas en |a venta
0 publicidad de servicios para identificar los servicios de una persona y

distinguirlos de los servicios de otros.

" Warerzeichengesetz, Berin, 1976. Pag. 52.
1% Droit de la Propdete Industrielle. Paris, 1976, Pag. 223

16 Trademarks and unfair competition. Rockhester, 1973. 11, Pég. 85.
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En un importante trabajo de la UNCTAD' se expresa que “las
marcas son universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un
productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A
través de tal identificacion es generalmente posible distinguir los bienes de
acuerdo a su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de
los de otras”. Se sefiala que esta definicion puede ser modificada para
adaptarla a las marcas de servicios.

Una vez que han sido establecidos los conceptos juridicos y
dogmaticos de la marca, podemos observar que el mismo se reduce a los
simbolos, nombres propios, vifletas, signos, numeros, etc., siendo
utilizados para identificar la misma especie. En nuestra legislacion
marcaria, se contempla también sujetos de derechos a los servicios
que prestan las personas fisicas o0 morales, al momento en que son
registrados como marca, o gue de acuerdo con mi personal punto de vista
representa una ventaja sobre las legislaciones extranjeras ya citadas, toda vez
que las denominaciones que identifican servicios, pueden ser registradas en la
Clase 42, hablemos por ejemplo de los servicios en que prestan las cadenas
Hoteleras y de Seguros, (Provincial América, Holiday Inn, etc.).

1.2. DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES Y AVISOS COMERCIALES.

Las marcas como ya se ha establecido es todo signo visible que

distingue productos o servicios de otros de su misma especie 0 clase en el

17 The impact of trade marks on the development process of developing countnies, Ginebra, 1977. Pag. 1.
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mercado, clasificandose las mismas en: nominativas, innominadas, mixtas y

tridimensionales,

Las marcas nominativas.- Son aquellas que no presentan dibujos o disefos,
es dedir sdlo se restringen a utilizar denominaciones, nombres comerciales,
razones sociales, nombres propios y comerciales, etc., por ejemplo la Marca

Registrada IBM mr.,, que amparan productos de computo.

Las marcas innominadas.- Utilizan Gnicamente dibujos y disefios, no asi
denominaciones, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios y
comerciales, etc., al efecto podemos sefialar como ejemplo !a siguiente marca

M. R

registrada:

Las marcas mixtas.- Son aquellas que presentan una mezcla de las dos
marcas anteriores, es decir en ellas podemos encontrar dibujos, disenos,
denominaciones, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios y

comerciales, etc.,, misma que podemos observar en el ejemplo que se

. MR
presenta a continuacion: g/&

PEGASO

Las Marcas tridimensionales.- ElI presente tipo de marca versa
principalmente sobre los estuches o empaques de productos, sin que para ello
exista conjuntamente alguna denominacion, nombre comercial, razén social,
nombre propio y comercial, etc., (Articulo 53 del Reglamento de ia Ley de Ia
Propiedad Industrial) ejemplo:

MR



Recordemos que al momento en que una marca ha quedado
debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
se debe colocar las siglas "M.R.” O “R” encerrada en un circulo, a fin de
prevenir a cualquier tercero que esa marca se encuentra protegida y

registrada.

Una vez que hemos definido lo que se entiende por marca y su
clasificacion, precisaremos ahora el AVISO COMERCIAL; al efecto el
Articulo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se considera
aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al
publico establecimientos o negaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguir de los de su especie.

El Articulo 102 de la Ley en cita sefiala, que el objeto del aviso
comercial es anunciar algun establecimiento 0 negociacidn, sean éstos de la
naturaleza que fueren; en este aspecto encontramos una diferencia con
relacion a las marcas; en razdn de que éstas tienen por objeto distinguir
productos o servicios de la misma especie y el aviso comercial otorga la

proteccién a los servicios aun de diferente naturaleza.

Otra diferencia que podemos encontrar entre la marca y el aviso
comercial, es en el sentido de que, ¢! aviso comercial no ampara productos o
servicios, - alin estando relacionados con el establecimiénto o negociacion, en
tanto que las marcas extienden su proteccion de registro a los productos y
servicios.

Los NOMBRES COMERCIALES, los encontramos contemplados
en el Articulo 105 de la Ley de la Propiedad industrial el cual establece que e
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nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de
servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de
registro. La proteccion abarcara la zona que se aplique el nombre comercial y
se extendera a toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel

nacional del mismo .

Una vez que han sido establecidos los conceptos de marca,
nombre comercial y aviso comercial, sefialemos de manera precisa las

diferencias existentes entre éstos en el siguiente cuadro:

MARCA

NOMBRE COMERCIAL

AVISO COMERCIAL

1. - Protege todo signo
visible que ampara bines o

1. — Es el nombre de una

empresa o establecimiento

1. - Es el nombre de un
establecimiento.

servicios de la misma(industrial, comercial o de

clase. servicios.

2. - Como ya se indicd|2. — Solo se restringe al2. - No contempla bienes ni

protege bienes y servidos de j proteger el nombre no asi!servicios  ain estando

una misma clase. productos o] servicios | relacionados con el
relacionados con  el|establecimiento protegido.

establecimiento.

3. « £l derecho a su uso
exclusivo se obtiene

mediante su registro,

3. — El derecho a su uso
exclusivo estara protegido,
estar

sin  necesidad de

registrado.

3. - El derecho a su uso

exclusivo se obtiene

mediante su registro.

4. - Una vez otorgada la
marca de oficio se publica en

la Gaceta del Instituto

4. - La publicacién del
Nombre Comerdial
Gaceta del

en la

Instituto

4, - Una vez registrado el
Aviso Comercial es publicado
de oficio en la Gaceta del
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Mexicano de la Propiedad [Mexicano de la Propiedad|Instituto Mexicano de Ia
Industnial. Industrial, es a peticidn|Propiedad Industrial.
departe.

5. - Existen varios tipos de|5. - No existe clasificacion de|5. - No existen varios tipos
marcas (innominadas, | los nombres comerciales. de los avisos comerciales
nominativas y mixtas). como en las marcas, Sino
solo se registran conforme a
la dasificacion que otorga el
reglamento de la LPL

1.3 DERECHOS DERIVADOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE
UNA MARCA.

Al presentarse la solicitud de registro de una marca, es con la
finalidad de obtener el derecho a su uso exclusivo, impidiendo que otra
persona la pueda usar en el pais; ahora bien “desde el momento en que la
solicitud de registro es presentada (fecha legal), se origina el bloqueo de
solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o
similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se

apodere de la marca”,

Por otra parte una vez presentada una solicitud de registro de
marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pose su
titular un interés juridico para ejercitar la accion de nulidad en contra de
marcas que hayan sido ya otorgadas con posterioridad por el IMPI, en el caso

1 Jafite Daher, Mauricio, “Aspectos Legales de las Marcas en México'. 1° Ediion. Editorial Sista, SA DE C.V..- México
1992. Pag, 120,
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de que el solicitante tenga un mejor derecho de uso, como lo establece Ia

siguiente jurisprudencia:

Novena Epoca

Instancia: Sequnda Sala

Fuente.. Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a. /1. 71/95

Pdgina: 249

MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO
AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR [A NULIDAD DF UNA MARCA
REGISTRADA. Conforme a o dispuesto en ef Articulo 151 de la Ley de
Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede oblenerse
en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a peticion de parte;
por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del
indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o guiera usar
una marca para distinguir los Articulos que fabrigue o produzaa, podrd
adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en ja
Secretana de Estado correspondiente satisfaciendo fos requisitos y
formalidades que establezca a ley, y si en términos de los disposilivos del
100 al 111 de la mencionada Ley, el tramite del registro de una marca
implica todo un procedimiento gue se inicia con la soficitud relativa y
concluye con 3 dedsion de I;a Secretarta en [a que se atorga_a o niega e!
registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se
constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por
ende, tiene interés Juridico para demandar la nulidad de una marca
registrada que representa un obsticulo para la obtencion de su
pretension, pues dicho interés surge no solo cuando hay un estado de
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hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violacion del derecho,
sino también cuando, sin haber una verdadera violacion, existe un estado
de hecho que produce incertidurmbre sobre ef derecho, y que es necesario
eliminar mediante la declaracion administrativa para evitar las posibles
consectencias danosas.

Contradiccion de tesis 8/92. Entre fas sustentadas por el Segundo y Tercer
Trbunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Gircuito. 20 de
octubre de 1995 Mayoria de cuatro voltos. Disidente: Guiflermo 1. Ortiz
Mayagoitia. FPonente: Juan Diaz Romero. Secretario: Alejandro S. Gonzdlez
Bernabe.

Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de este
alto tribunal, en sesion piiblica de veinte de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros:
presidente Juan Diaz Romero, Genarp David Gongora Pimentel,
Mariano Azuela Gditron, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador
Aguirre Anguiano

1.4. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA.

Como se ha referido ya, el uso exclusivo de una marca se obtiene
mediante su registro ante el IMPI, como lo prevé el Articulo 87 de la Ley de Ia
Propiedad Industrial, es decir: El Estado otorga un reconocimiento oficial al
titular o titulares de la marca, en el sentido de que la marca registrada “no

invade derechos adquiridos por terceros, y de que se trata de una marca
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registrable, cuyo uso no provoca la comision de una infraccion administrativa o

de un delito” *°

Una vez obtenido €l registro de marca, su titular tiene el derecho y
la facultar de ejercitar todas y cada una de las acciones tendientes a proteger
su marca, hablemos de instancias administrativas o penales, previstas en los
Articulos 213, 223, 223 Bis y demds relativos de la Ley de la Propiedad
Industrial, asi como las solicitudes de nulidad de marcas que hayan sido
otorgadas en contravencién a lo que sefala la codificacion en cita y que
afectan sus derechos marcarios.

Por otra parte la obtencion del registro de la marca representa una

ventaja economica frente a terceros que tengan el mismo giro comercial que el
titular del registro marcario, en virtud de contar con un reconocimiento por

parte de la autoridad administrativa para el uso exclusivo de su marca, misma
que al transcurso del tiempo puede llegar a ser reconocida y contar con una
gran acreditacion, citando al efecto como ejemplo las marcas COCA-COLA,
1BM, SONI, etc.

“El registro de la marca permite al titular instrumentar el

otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a

través de la percepcion de regalias por su utilizacion” 2

' Ibidem. Pag. 9

™ thidem. Pag. 9
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1.5. FORMAS DE EXTINCION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
POR UN REGISTRO DE MARCA, EXTINCION, CADUCIDAD Y
NULIDAD DE LOS MISMOS.

EXTINCION DE LAS MARCAS:

La Ley de la Propiedad Industrial en su Articulo 95 establece que
el registro de una marca tendra una vigencia de diez afios a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma
duracion, pero también la propia Ley establece los casos en que los derechos
derivados de un registro marcario pueden extinguirse, es decir las marcas
pueden administrativamente ser declaradas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial nulas, caducas o canceladas; lo que en términos
juridicos significa que el titular de la marca ha perdido el derecho a su
uso exclusivo, pasando al dominio puablico el uso de su marca, es decir
cualquier persona puede usarla sin restriccion alguna. Ahora pasaremos al
analisis de la CADUCIDAD DE LAS MARCAS.

CADUCIDAD DE LAS MARCAS.

En el Articulo 152 de la codificaciéon en cita, se prevén las
hipdtesis mediante las cuales una marca puede caducar y son:

I.- CUANDO NO SE RENUEVE EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY,
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Recordemos que en el Articulo previamente citado la Ley de la
Propiedad Industrial establece que el registro de una marca tendra una
vigencia de diez afos contados a partir de la fecha en que la marca ha sido
presentada para su registro, pudiendo renovarse por un periodo de la misma
duracion, la citada renovacion debe ser solicitada por el titular de la marca
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia de la marca,
sin embargo también fa ley prevé que el Instituto dara tramite a tas solicitudes
de renovacion presentadas dentro de los seis meses posteriores a la
terminacion de la vigencia de la marca, lo anterior con apoyo en lo establecido
por el Articulo 133 de la Ley de fa Propiedad Industrial.

Ahora bien el Articulo 134 de la multireferida ley, sefala que para
poder determinar la renovacion de fa marca, el interesado debera presentar el
comprobante de la tarifa correspondiente y manifestar por escrito y bajo
protesta de decir verdad, haber usado la marca en por lo menos uno de los
productos o servicios a los que se aplique la misma y no haber interrumpido
dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el Articulo 130 de la
ley, sin causa justificada. La citada hipdtesis es la que con mayor frecuencia se
presenta en el IMPI, toda vez que la mayorfa de las personas que obtienen el
registro de una marca, no cuentan con el asesoramiento de gestores u
abogados dedicados a los derechos marcarios, por lo que al no saber sobre la

vigencia de éstas, pierden el derecho a su uso exclusivo.

Por dltimo, cabe aclarar que 13 hipdtesis de caducidad va precisada
no requiere de declaracion administrativa por parte del instituto, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 155 de la Ley de la Propiedad

Industrial.
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II.- CUANDO LA MARCA HAYA DEJADO DE USARSE DURANTE
LOS TRES ANOS CONSECUTIVOS INMEDIATOS ANTERIORES A
LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
CADUCIDAD, SALVO QUE EXISTA CAUSA JUSTIFICADA A JUICIO
DEL INSTITUTO.

La presente hipdtesis contempla la obligacion del titutar del
registro marcario a USARLO durante los tres afnos consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, la
comprobacion en comento, por lo regular se realiza mediante la exhibicion de
facturas, de las que se desprenda la comercializacion del producto o servicio a

los que se aplique fa marca otorgada por el IMP],

El Articulo 130 de la L.P.I., establece que si una marca no es
usada durante tres anos consecutivos en los productos o servicios para los que
fue registrada, procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o el
usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres
anos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de
declaracion administrativa de caducidad, 0 que existan circunstancias surgidas
independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un
obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u
otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que
se aplique la marca, de lo anterior se desprende que el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial no solamente tiene a cargo el otorgamiento de los
registros marcarios, sino también vigila que las marcas sean usadas por sus
titulares de manera continua y conforme a lo establecido en la Ley de la
Propiedad Industrial.
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NULIDAD DE LAS MARCAS.

El Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé los casos

en que una marca puede ser declarada nula:

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

I. Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de la Ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacién legal del solicitante del

registro de |a marca;

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya
sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la
presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer un mejor
derecho por uso anterior, compruebe haber wusado una marca
ininterrumpidamente en el pais 0 en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la

registrd;

II1. £l registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud.

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacidn,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca
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que sea igual o semejante en grado de confusidn y que se apligue a servicios o

productos iguales o similares; y

V. El agernte, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga €l registro a su nombre de
ésta u otra similar en grado de confusién, sin el consentimiento expreso dei
titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputara como
obtenido de mala fe.

Ahora bien el propio Articulo 151 de 13 Ley de fa Propiedad
Industrial en su ditimo parrafo establece que las citadas acciones de nulidad
podran ejercitarse dentro de un plazo de cinco afos, contado a partir de la
fecha en que surta sus efectos la publicacion en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones I y V que podran ejercitarse en cualquier tiempo y a
la fraccion II que podra ejercitarse dentro del plazo de tres aiios.

CANCELACION DE LAS MARCAS.

La cancelacion de la marca segin lo establece el Articulo 153 de la
Ley de la Propiedad Industrial, procedera si su titular provoca o tolera que la
misma se transforme en una denominacion genérica que corresponda a uno o
varios de los productos o servicios para los cuales se registrd, de tal modo que
en los medios comerciales y en el uso generalizado por el plblico, la marca
haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o
servicio que se aplique, de igual forma el Articulo 154 de la propia ley prevé la
facultad que tienen el titular de la marca para solicitar al IMPI, la cancelacidn
de su marca, mediante escrito, en cualquier tiempo, solicitando el Instituto la

ratificacion de firma por parte del promovente.



Las declaraciones de nulidad, caducidad o cancelacion de los
registros marcarios, se hardn de manera administrativa por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio, a peticion de parte o del
Ministerio Publico de la Federacion, cuando tenga algin interés la federacion,
la hipdtesis de caducidad prevista en la Faccidn I del Articulo 152 no requerird

de declaracion administrativa del IMPI.
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CAPITULO SEGUNDO
PRECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS

2.1 ETAPA PREHISPANICA.

El México antiguo se debe a quienes nos legaron el tesoro
fundamental de las fuentes indigenas; los sabios precolombinos, los maestros
de los centros educativos del gran mundo Nahuatl, los historiadores indigenas
y aquéllos que aprendieron el alfabeto castellano, transcribieron en su propia

lengua los poemas y tradiciones, asi como el rico contenido de sus cédices.

Aquellas personas que han escrito sobre la etapa Prehispanica se
encuentran ante un escenario de incontables formas de accion y vida humana,
no acabando de ponderar los altos grados de perfeccion que alcanzaron sus

habitantes en las diversas manifestaciones culturales,

Los indigenas eran poseedores de una gran tecnologia que cubria
sus necesidades o satisfactores econdmicos y por lo tanto su alto grado de
perfeccion en las artes e industrias, por lo que los espanoles se encontraron
con un campo especializado para ejercer sus industrias.,

'

La importancia del comercio, la diversidad de oficios, la gran
variedad de mercaderias que se ofrecian en los mercados son: entre otros,
algunos de los motivos de nuestro interés por demostrar en una de sus
acepciones el empleo de la marca en los pueblos de Anahuac.

£n la Historia de México no se tiene noticia de la existencia de las

marcas en los pueblos de la Andhuac, o de alguna disposicién que se haya
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dictado para el efecto; la misma consuita de autores que han escrito sobre el
México Prehispanico, no permite averiguar si hubo marcas, signos o medios
materiales que distinguieran las mercancias de otras del mismo género o
especie que vendian los pochtecas, en los mercados de todo el reino. Nuestros
historiadores Cortés, Bernal, Diaz, Lopez de Gomara y Antonio de Solis
ponderan la variedad y riquezas de mercancias y mercados, pero no
mencionan en sus descripciones el empleo de marcas, Solis dice que se
realizaban las compras y ventas por via de permutacion, con que daba cada
uno lo que le sobraba por lo que habia menester; y el maiz o el cacao servian

de moneda para las cosas menores”

La no existencia de marcas en los pueblos del Anahuac encuentra
explicacién en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de
géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de
las mercaderias para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda (en
su acepcion actual), y el empleo de ciertos articulos como substitutivos de
aquella, hacen pensar que no eran efectos al empleo de signos o medios
materiales distintivos de las mercancias entre si, del mismo género.

Existian medios de distincion aungue rudimentarios, servian de
identificacion o de marcas, asi tenemos que “en la Huasteca hubo diversas
categorias sociales, y don Manuel Toussaint nos informa que eran tres, los
sefiores Tlahuan, los Hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan, éstos eran
labrados en el rostro y eran libres de todo tributo en su tiempo”.#

7 NAVA NAVARRETE, JUSTOQ, “Derecho de |as Marcas®, Editoral Pormia, 5.A., México 1988, 29°. Edicion Pag. 3

2 0b, Cit. Pag. 2
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Es importante tomar en cuenta la existencia de los sellos ©
también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir COMO
instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana,
posiblemente'con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar
dibujos en los tejidos. Dice Alicia French que algunos instrumentos parecidos a
las pintaderas, que se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para
estampar relieves en la ceramica. Estas mismas pintaderas, se emplean para la
identificacion de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y
sefiores. En este sentido Bernal Diaz nos menciona en su obra que Moctezuma

tuvo su sefial y su sello que lo identificaba.

Los sellos o pintaderas tenian dos formas o modelos diferentes;
los sellos planos, que consistian €n un magno y una tabla de forma variada en
una de cuyas superficies se haya grabado un dibujo cualquiera, que es el que
sirve para imprimir. De este tipo de sellos nos servimos actualmente, se trata
de los sellos de oficina, con la diferencia que aquéllos eran de ceramica y éstos

de caucho, u otros materiales, pero su funcidn era la misma.

El otro modelo, es el sello o pintadera cilindrica que consistia en
un cilindro hueco o sdlido, a manera de rodillo en cuya superficie se hallaba
grabado el dibujo en relieve que habia de servir para imprimir. Con relacién a
los sellos con un criterio mas amplio, se estimaba que los sellos que fabricaban
eran para dos usos diferentes: estampar en color o escribir con relieve. Uno de
ellos era estampar sobre la piel, como adorno o distintivo para identificacién -
personal al igual que se hacia sobre la tela de los trajes y sobre papel, etc.,
como ornamento sequn los ritos y costumbres, se imprimian en relieve para
aplicar ornatos en la ceramica o directamente en su alfareria; para
embellecerla, también se imprimian en algunos alimentos y en objetos de
cierta plasticidad.
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Con respecto al uso de los sellos y pintaderas en el Continente
Americano es probable que sean resultado de contactos culturales entre los

Continentes de Africa y el de Europa, en tiempos anteriores a Cristo.

Es indudabile, que no podemos asignarie a los sellos o pintaderas
el caracter de marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles alguna
de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es
segurg que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o
sello.

2.2 ETAPA VIRREINAL

Posterior al descubrimiento de Ameérica, y bajo la autoridad del
Supremo Consejo de las Indias se cred, la Casa de Contratacion de Sevilla,
ésta se encargaba de vigilar que se diera cumplimiento a las leyes que
regulaban todo lo concerniente al comercio de las Indias.

Una vez concluida la conquista Espafiola, se alcanzaron grandes
cambios en diversos ambitos, como lo son el aspecto politico y moral, los
referentes al campo de la agricultura, la industria y el comercio entre otros,
pero sobre todo en la explotacion de minerales del pais que lograron la
incrementacion de nuevas fuentes de trabajo, sin embargo, los ordenamientos
que se dieron a la propiedad bajo el régimen colonial, los monopolios, la
esclavitud primero y la humillacion después, los impuestos y otras
disposiciones dieron como resultado: “el cohecho, el soborno, et contrabando y

las falsificaciones impidieron que el comercio tuviera un desarrollo natural™.

4 Ibidem. Pag 2



Realizada la conquista, los religiosos y artesanos espafioles,
aplicaron nuevos métodos, que fueron asimilados, por los diferentes grupos
aborigenes, superando incluso a sus aventajados maestros, y que a su vez dio
como resultado, frecuentes dificuitades para la practica de determinados
oficios, por lo que dictaron normas encaminadas a regular la vida social y
econémica elaborada por los propios gremios.

Al paso del tiempo todas esas industrias y artes aurmentaron
considerablemente, asi como la actividad mercantil, por lo gue se establecid un
conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productiva, dichas
ordenanzas se rectificaban ante el poder publico, para conseguir de esta forma

fuerza legal y social.

Las primeras noticias que al efecto encontramos, son las relativas
al empleoc de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. También
existen noticias, acerca del empleo de las marcas de fuego, que para su
impresion se utilizd el hierro, que era desconocido por los indigenas. Se
menciona a lo largo de la historia que supuestamente ef hierro no se uso6 por
los indigenas ya que era considerado como-un objeto de supersticidn, inclusive
cuando Cortés tuvo necesidad de hierro, las herraduras de los caballos se
tuvieron que hacer con plata de baja ley.

La crueldad del hierro se acentud al Hegar la victoria de los
espanoles, frente a los ejércitos indigenas, pues con él se hacen cadenas y
grillos para los vencidos, lo que era muy doloroso, pero todavia lo peor, las
Marcas de hierro para los esclavos.
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Usase también marcas de fuego en los ganados desde el afio de
1525, pues desde esa época existia la obligacion para los propietarios de
ganado de tener hierro para marcarlos, asi como tener que registrarlo, ante el
escribano del cabido, segin Ordenanza dictada por Cortés en 1525; a pesar de
ello algunos propietarios de ganado emplearon el hierro para marcar sus
ganados sin registrario ante los sefiores de Justicia y Regidores del Cabido de
la Ciudad de México, no obstante que su incumplimiento los hacia incursir en
severas penas. Las primeras marcas estampadas en los metales precicsos en
México, asienta Bernal Diaz hablando del oro de Moctezuma que fundieron,
nos da noticia de la primera marca estampada en México, la cual correspondia

a las “"Armmas Reales”, como de un' real y del tamano de un toston de a cuarto.

Con relacion a las marcas de agua o filigranas de papeles, se usd
una técnica en la fabricacidn del papel, que consistia en una finisima sucesion
de hilos horizontales, estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada
longitudinalmente por hilos separados, muy separados, y salientes del fondo
horizontal, razén por la cual aparecen translicidos; ahora bien esos matices o
formatos eran de hilos metalicos, 1atén o cobre generaimente sobre los que era
vaciada la pasta del papel y en momento determinadq, prensada y sometida a
presion, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con

sefales de los hilos.

Este tipo de marcas es el antecedente inmediato de las actuales
~ marcas de productos de papel, estas marcas consistian en escudos, coronas,

iniciales, tipos de la época, rabricas, enlaces, etc.

Las Marcas de propiedad, nacen una vez que la imprenta surge en
el siglo XV, es evidente el gran valor y utilidad que representan los libros para
su duefio, siendo las Marcas de Propiedad el medio que emplearon los duefios,
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para acreditar y constatar la propiedad de sus libros;, en un principio
consistieron en estampar la firma o pintar el propio escudo con el tiempo se
evoluciono a cédulas para adherirlas al reverso de las tapas de los libros, en
las cuales constan el nombre del duefio, su escudo, algun simbolo o un lema

que lo revelasen.

Esa cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o marbete,
recibié el nombre de EX-LIBRIS, que significa: de los libros, libros de, de entre
los libros de, o procedente a los libros de, esta formula que ha sido empleada
en todos los tiempos por el mundo para indicar la marca de propiedad de los
libros de una biblioteca publica o privada, fue introducida en la Nueva Espana
por Europa. El EX-LIBRIS, podria ser grabado en cobre, acero, madera, punta
seca, etc. o bien los tipogréficos, que son los mas comunes; tambien los hay
en color,

Los antecedentes de las marcas, se remontan a la prehistoria,
pues en las cuevas del sudoeste Europeo, en donde existen ciertas pinturas
rupestres, se han encontrado marcas en los animales pintados vy en los
fragmentos de los restos como cuernos, dichas marcas servian para identificar

a Su propietario.

En los pueblos de la Andhuac la falta de ganado, fue producto de
su raquitica agricultura, razén por la cual Espafia, en los primeros afios de la
conquista, introdujo y fomentd la ganaderia en las provincias de las Indias, y
principalrmente en la Nueva Espafia. El aumento considerable de ganado trajo
como consecuencia el de crear un sistema que procurara la proteccion del
ganado frente a su apropiacion delictuosa. Este sistema consistic en la
identificacion colectiva del ganado mediante la Marca o senal.
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2.3 ETAPA INDEPENDIENTE
2.3.1. Las Ordenanzas de Bilbao

Las ordenanzas de Bilbao fue un verdadero Cddigo de Comercio, el
cual tuvo una larga vigencia en nuestro pais, hasta el afio de 1884 en que se

promulgo nuestro sequndo Cédigo de Comercio.

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por seis comerciantes
de la Villa de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y
confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 y modificadas muy

ligeramente por resoluciones posteriores.

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera
minuciosa y casuistica, fijando requisitos, condicionales y formalidades para la

celebracién de ciertos actos juridicos.

Por lo que toca el uso de marcas, no existe alguna relacion
especial, tan sdlo, aluden o hacen referencia a las marcas, algunas

disposiciones que regulan diversas materias mercantiles.

Las marcas segun el contenido de estas disposiciones, pueden
considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar
la procedencia de las mercancias, pero, fundamentalmente constituian medios
eficaces que servian de control, seguridad y de garantia para facilitar el

comercio.



2.3.2 Codigo de Comercio de 1854.

Si bien es cierto que ya en el ordenamiento juridico de la época
colonial se hacia referencia a las marcas, en ninguno se contemplaba el delito
de uso ilegal de estas. De igual forma, este cddigo, aunque ya pertenecia a
México Independiente, no es la excepcion. Este hecho no se debe a una falta
de interés por parte de nuestros legisladores, sino a que en general, a nivel
mundial, observamos un nacimiento tardio de las legislaciones en materia
industrial. A esta circunstancia, se le suma el caso de México, en que nuestro
pais habia sido una Colonia que logré su independencia apenas en 1824,
época en la cual los paises, hoy en dia industrializados, ya se encontraba en
medio de la revolucién industrial. Nuestro pais cambid, lejos de acercarse a esa
resolucién, se mantenia ain después de la independencia, todavia en un

feudalismo nostalgico.

La situacion gue se refiere a nuestra materia tuvo una regulacion
tardia, por el uso ilegal de la marca registrada, en efecto, este ordenamiento
no toca el tema a desarrollar en el presente trabajo. Sin embargo, ubicamos a
este Cadigo de Comercio de 1854 como el primer ordenamiento juridico post-
independentista, que hace referencia a las marcas.

Segun nos comenta el maestro “Mantilla Molina” **

ya se habia
considerado necesaria la emision de un nuevo Codigo de Comercio desde
antes de la independencia. Empero, fue hasta el 22 de enero de 1822, cuando
se nombrd una comision para su redaccion, la cual nunca vio cristalizar su

obra. No fue hasta antes de 1854, cuando el presidente Santa Anna encargd

2 MANTILLA MOLINA, RobertoL, = Derecho Mercantll ™. Editorial Porrla. 1" Edicion 1946, 25' Edicion. México 1987. Pags.
15y 16
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su elaboracion al jurisconsulto y Ministro de Justicia, Teodosio lares, siendo

promuigado este ordenamiento ef 16 de mayo del mismo aiio.

La situacién politica sin embargo, provocd que, Coma consecuencia
de la Revolucion de Ayutia, el Presidente Santa Anna saliera del pais el 9 de
agosto de 1855 rumbo a Nueva Granada (Colombia).

El grupo liberal, encabezado por “Don Juan Alvarez, una vez que
tomara el poder, procura derogar lo mas pronto posible la legistacion
promulgada por Santa Anna, quedando por ello este cédigo sin vigencia a
partir del 23 de noviembre de 1855”. ® Sin embargo, recobrd vigencia
durante el imperio y fue posteriormente, durante la Republica, supletorio de

las Ordenanzas de Bilbao, seqiin lo afirma el maestro "Mantilla Molina",

Ahora bien, tal y como ya mencionabamos, este Cddigo de
Comercio de 1854, aunque no toca nuestro tema en lo especifico, es la
primera disposicion juridica nacional que hace referencia a las marcas, por lo

cual citamos a continuacion los articulos correspondientes:

Art, 125: “El comisionista no puede alterar las marcas de los
efectos que hubieran comprado ¢ vendido por cuenta ajena, sin que el
propietario le dé orden terminante para hacer lo contrario”, 7 Como en la
actualidad, es facultad dnica del titular de una marca poder modificarla,

cambiarla y atorgar su uso, solo bajo su consentimiento o autorizacion.

# MEXICO Y SU HISTORIA, Editorial Uteha S.A de C.V., Beflavista No. 8, COL. Beflavista, México, D.F,, Vol. 6 Pags. 864- y
890.

“ MANTILLA MOLINA, Roberto L. - DERECHO Mercantil’, Ob. Cit. Pag. 17




Art. 137: “Los comisionistas no pueden tener efectos de una
misma especie pertenecientes a distintos duefios bajo una misma marca, sin
distinguirlos por una marca, que evite confusion y designe la propiedad

respectiva de cada comitente”, 2

Art. 138: Cuando en una misma negociacion se compren efectos
de distintos comitentes, o del mismo comisionista con los de algin comitente,
debe hacerse la debida distincion en las facturas, con indicacion de las marcas
y contramarcas que designen la procedencia de cada bulto, y anotarse en los

libros en articulo separado lo respectivo a cada propietario.

Art. 189: Tanto el encargado de las mercaderias como el
porteador de ellas, puede exigirse mutuamente que se extienda una carta de

porte 0 conocimiento, en que se expresara.

Fraccién VI. La designacién de las mercaderias, en que se hara
mencion de su calidad genética, de su peso y de las marcas o signos exteriores

de los bultos en que se contenga.

Art. 318: Las pdlizas de seguro terrestre, sean privadas o

solemnes, contendran los requisitos siguientes:

-

T LEGISLACION MEXICANA O COLLECCION COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, Codigo de
Comercio de México de Mayo 16 de 1854, Imprenta de Comercio de Dublany Chavez, Edicion Oficial, Tomo VI, 1877, Pag.
108

* Leyes y Codigos de México, Legislacion sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnologia e Inversiones

Extranjeras, Editorial Pomia S.A,, México, 1a Edician 1974, 14a Edicion 1989, Pags. 158y 159.
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Fraccion II. Las calidades especificas de los efectos asegurados,
con expresion de los bultos y de las marcas que tuvieren y el valor que se les

dé en el sequro.

Art. 500. “El capitan debe hacerse constar todo lo relativo a la
administracion economica de la nave y las ocurrencias de la navegacion, a
cuyo fin llevara tres libros forrados y foliados, rubricados en su primera foja

por el presidente y el secretario del Tribunal de los Asuntos del Comercio...”

“El primero de los tres libros, y que se titulard de cargamentos,
servira para asentar minuciosamente las mercancias que se carguen, con la
expresion de la marca y nimero de bultos, nombres de los cargadores y
consignatarios, puertos de carga y descarga, fletes que devengaren; los

nombres, procedencia y destino de los pasajeros...".

Art, 525: " El capitan llevard un asiento formal de los géneros que
entrega con sus marcas y nomeros, ¢ su cantidad si son de peso o medida, y

lo trastadara al libro de cargamentos™. ®

Art. 638: ™ El contrato de seguro puede hacerse de los mismos
modos que el préstamo a la guerra, guardandose la misma forma vy
solemnidades prescritas en el art. 620 y teniendo respectivamente la
misma fuerza, conteniendo el documento... la naturaleza y calidad y valor de
los objetos asegurados; las marcas y los niimeros de los fardos si los tuvieren;
... ¥ en general toda condicién a que quiera obligarse los contratantes siendo

licita”. 3

 [hidem. Pag. 19.

 Ibidem. Pag. 19.
¥ Ibidem. Pag. 19.
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Art. 866: “Se declara ser del dominio particular para el efecto de

ser especialmente reivindicados conforme al articulo anterior:

Fraccidn VIII. Las mercaderias vendidas al fallido a pagar al
contado, cuyo precio o parte de él no hubiere satisfecho, subsistan
empaquetadas en los almacenes del fallido 6 en los términos en que se hizo la
venta, y cuya identidad conste y puedan distinguirse especificamente por las

marcas y nimeros de los faldos 6 bultos. *

De la lectura de los articulos citados concluimos, que el Cédigo de
Comercio de 1854 no regula el registro de marcas y con mayor razon, tampoco
el uso ilegal de marca registrada. Unicamente hace referencia a la marca con
el objeto de procurar una distincion de los productos y propietarios.

2.3.3. Codigo Penal de 1871.

El maestro Sergio Garcia Ramirez nos comenta en su libro
“Derecho Penal”, ** que fue este Cédigo la primera gran obra de legislacién
penal mexicana. El tiempo que requirid su elaboracion fue especialmente
extendido debido a la intervencion francesa, que interrumpio a fa Comisién
Redactora en 1863. De hecho, ésta ya habia sido integrada en el afo de 1861
por los licenciados Urbano Fonseca, Antonio Martinez de Castro, Manuei Maria
Zamacona, José Maria Herrera y Zavala y Carlos Maria Saavedra. En 1868 se
continu6 con la redaccidn de esta obra, siendo la Comision presidida por el

licenciado Antonio Martinez de Castro, y participando en ella los licenciados

2 (bidem Pag. 20.
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Manuel M. Zamacona, José Marfa Lafragua, Eulalio Ortega e Indalecio Sanchez
Gavito, finalmente fue promuigada el 7 de diciembre de 1871 por el Presidente
Benito Juarez, y entrd en vigor el 1o de abril de 1872.

Con relacion a nuestra materia, este Cédigo Penal se encuentra en
las marcas de las pesas y medidas. En efecto, castiga la falsificacion de éstas
(Art. 694), asi como “al que conociendo su falsedad, haga uso de ellas” (Art.
695), ** al que para defraudar a otro, quite las pesas o medidas falsas, o haga
uso de éstas de acuerdo con el falsario (Art. 696). De igual forma castiga al
que sabiendo que un objeto esta marcado con un sello, punzén o marca falsos,
lo enajene ocultando este vicio. En el caso de que el vendedor del objeto de
metal cuya marca de ley sea falsa, sea platero o joyero, se considera ademas
tal circunstancia, como agravante de cuarta clase (Art. 698). También se
penaliza al que falsifique las marcas que autoridades destinen a [a
identificacion de objetos o utiticen para asegurar el pago de algln impuesto
(Art. 700).

Al sancionar la falsificacion de una marca, estampilla o contrasefia
de una casa de comercio, de un establecimiento privado de banco o de
industria, con arresto mayor y multa de segunda clase, conforme a lo
establecido en su articulo 701. Asimismo sanciona este ordenamiento penal, al
que se procure las marcas verdaderas y haga uso de éstas en perjuicio del
estado, autoridad o de un particular, con la mitad de las penas sefialadas en
los articulos del capitulo 11T (Art. 702).

* Gamia Ramife2, Sergio. “Derecho_Penal” Universidad Nacional Autbnoma de México, Instiute de investigaciones
Juridicas, Serie A Fuentes b, Textos y Estudos Legislativos, No 66, Ciudad Universitaria, México D.F. 1990. Pags. 11y 12.
* ~Codigo Penal_para et Distito Federal y Temitorios Federales”. Editorial Hemmero Hermanos. México. 1906. Pag. 206,



Concluimos a este ordenamiento, diciendo que es el primer
precedente nacional que encontramos, gque incorpora €l uso ilegal de una
marca. Sin embargo, no se trata de una marca registrada, y en efecto, nunca
se habla de tal, toda vez que no existe ningun registro de ésta. De cualquier
forma, se refleja la preocupacion del legislador por querer diferenciar y
proteger a los productos originales y evitar imitaciones, combatiendo asi, la

competencia desleal.
2.3.4. Codigo de Comercio de 1890.

Pubficado en el Diario Oficial de La Federacion del dia 7 al 13 de
Octubre de 1889, este Cédigo entrd en vigor el primero de enero de 1890 y

nos rige aun hoy en dia en la materia de Comercio.

Aunque este ordenamiento ya Unicamente toca nuestra materia en
su articulo 21 "(En Ia hoja de inscripcién de cada comerciante 0 sociedad se
anotaran; ...XIII. Los Titulos de Propiedad Industrial, Patentes de Invencion y
marcas de Fabrica...)".* Es de mencionarce, que deja de regularla en forma
especifica. De ésta manera el legislador da lugar al nacimiento de una
requlacién auténoma de nuestra materia, es decir a la Ley de Marcas de
Fabrica de 1889.

Desde luego, que independientemente de abstenerse
practicamente el ordenamiento mercantil de normar nuestra materia, al entrar
en vigor la mencionada Ley Marcaria, es éste el ordenamiento especial, y por
lo tanto prevalece sobre el que regula la materia de manera general, o sea, el

Cédigo de Comercio.

¥ LEYES ¥ cODIGOS DE MEXICO. Codige de Comerdio y Leyes Complementarias. Coleceion Pormia, Edioria Pomia
S.A.. México D.F. Pimera Edicion 1955, Edicion 50° 1988. Pag, 7y 8.



Por lo tanto, radica la importancia de este Codigo en derogar ef
Codigo de Comercio anterior (Que si regulaba las marcas en formas
especificas), y en dejar de tener peso juridico para nuestra materia, dando a

través de estos cambios, cause a 1a ley que a continuacion se comentara.

2.3.5 Ley de Marcas de Fabrica de 1889.

El comentario del Maestro Justo Nava Negrete, sefala que "este
ordenamiento parece ser de una trascendencia incipiente, pero que en realidad

representa la independencia de nuestra materia de la Legislacién Mercantil. *

Es precisamente en esta ley donde se encuentra por primera
ocasion dentro de la Legislacién Nacional una correcta definicion de lo que es
una marca (de Fabrica), que la concibe en su articulo primero como “cualquier
signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto

industrial”. ¥

En su articulo 59 confirma la obtencidn del registro de una marca
como un acto constitutivo de derechos, ya que establece la adquisicion de la
propiedad exclusiva de una marca de féabrica por medio de su registro, previa
su solicitud correspondiente.

** NAVA NEGRETE, Justo. “Derecho da las Marcas”. Editorial Pormia, S.A.. México 1988. 28° Edicion. Pag. 50.

7 COLECGION DE CODIGOS Y LEYES FEDERALES, Leyes sobre patentes y Marcas, Ley Sobre Marcas de Fibrica,

Editorial Herrero Hermanos, Nueva Edicion, México D. F., 1913. Pag. 173,
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Ahora bien, para ejercer los derechos derivados de la propiedad
exclusiva de una marca de fabrica, el articulo noveno establece que tales actos
son posibles, en virtud de la declaracién hecha por la Secretaria de Fomento
que asienta el interesado, se ha reservado sus derechos después de haber
llenado todos los requisitos legales. Dicha declaracion, se efectia curiosamente

sin examen previo, sino solo cumpliendo los requisitos correspondientes.

De esto se deriva, que la Onica proteccién que se resta al titular de
una marca registrada idéntiéa, en contra del registro de la solicitud presentada
por un tercero, sea la de enterarse de ésta por medio de la publicacion que
haga la Secretaria de Fomento de la misma, teniendo un plazo de 90 dias
siguientes a su publicacidon, para oponerse, llevando el caso ante la autoridad
judicial segun el articulo 10.

Conforme a lo sefalado por el articulo 16, la falsificacion de marca
se da:

"I. Cuando se usen marcas de fabrica que sean una reproduccién
exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.

I1. Cuando la imitacion sea de tal naturaleza que, presentando una
identidad casi absoluta en el conjunto, aungue no en ciertos detalles, sea

susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada”. *

La falsificacién de la marca registrada se considera como un delito,
asi como su uso, siempre y cuando sea aplicada a objetos de la misma
naturaleza industrial o mercantit (Art. 17). Su penalizacion, sin embargo, a
pesar de ser éste ya un ordenamiento auténomo, la encontramos ain en el

* Ibidem. Pag. 25.
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Cédigo Penal de 1871, siendo ademas era procedente ia via Civit por medio de
la accién de dafos y perjuicios, segun lo establecido por el articulo 18.

2.3.6. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de
1903.

Esta Ley fue promulgada el 25 de agosto de 1903 y entré en vigor
el 10 de octubre del mismo afo.

Este ordenamiento juridico define a la marca en su articulo
primero como “signo o denominacion caracteristica y peculiar usada por el
industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende,
con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.®® y prosigue con una

enumeracion enunciativa de lo que puede constituir la marca.

De igual forma la Ley Marcaria de 1889 reconoce el derecho
exclusivo al uso de una marca como consecuencia de su registro en la Oficina
de Patentes y Marcas, segln lo confirma e! articulo segundo. Los efectos de
dicho derecho exclusivo comienzan * a surtir sus efectos desde la fecha en que
se hubieren presentado... fa solicitud y documentos respectivos (articulo 7). El
Certificado del Registro y con los documentos a él anexos, constituye el tituio

que acredita el derecho al uso exclusivo de la marca” (articulo 11).

Al vencerse los 20 afios de vida del registro de marca ésta debe
renovarse para mantener vigentes los derechos a su uso exclusivo. Mientras no

se lleve a cabo tal renovacion el interesado no goza del derecho de ejercer

* Ibidem, Pag. 119,
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accion penal en contra de los que indebidamente usen o falsifiquen su marca,

segun lo reflejan asi los articulos 6 y el 87 transitorio de esta Ley.

Profundizando en el tema, debe mencionarse que esta Ley ofrece
una batalla definitiva en el combate al uso ilegal o falsificacion de una marca,
basandonos para ello especialmente en el articulo 18 de este ordenamiento

que dice:

™ Se castigara con uno a dos arios de prision y multa de cien a dos
mil, 0 una u otra pena a juicio del Juez, al que ponga a los objetos que
falsifique o expenda, una marca ya registrada legalmente a favor de otra

persona con el fin de amparar articulos similares...”. ™

En su articulo 26 establece este ordenamiento que en caso de
reincidencia se aplique por primera vez una mitad mas de las penas prescritas
y por cada nuevo caso de reincidencia se agrava la pena con una mitad mas.

Asimismo, define al reincidente como a todo aquel que haya
cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido
cinco anos de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por
cualguiera de los delitos de que habla ia ley que se comenta, y aunque el
anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella con la que

contraiga el nuevo delito.

Abundando en este sentido, asienta el articulo 27, que “los
impresores, litdgrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas a las que se les

dé un uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga en venta o

' Ibidem, Pig, 27.
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circulacidn, tendran e! caracter de coautores, cdmplices, etc., que les
corresponda, segun su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los

principios y preceptos establecidos por el Cédigo Penal del Distrito Federal.” a2

Asimismo, sefala el articulo 19 una pena consistente en arresto
menor y muita de segunda clase, o una u otra, pero a juicio del Juez, al que
sin ser autor de los hechos, que enumera el articulo 18, dolosamente venda,
ponga en venta o circulacion efectos marcados de la manera expresada en el

mismo articulo.

Ahora bien, independientemente de la imposicion de las penas
mencionadas, e! titular de la marca registrada también tiene derecho a exigirle
al autor del delito el pago de dafos y perjuicios, e inclusive hacer que se le
adjudiguen todos aquellos productos que ostentes su marca, no importando en
manos de quien estén, asi como los aparatos con los que se hayan fabricado
los productos gue ostenten la marca ilegalmente usada (Art. 29), esto es un

antecedente del articulo 225 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

Por otra parte, puede el titular de la marca registrada puede
solicitar al Juez el aseguramiento de los objetos mencionados en el articulo 29,
nombrando para ello un depositario de éstos; todo esto, antes de entablar la
demanda o durante el juicio mismo. Para ello, tiene que cumplir con los

siguientes requisitos:

[

Presentar el certificado del registro de marca;

Comprobar por medio del titulo correspondiente 1a
propiedad del mismo.

* \bidem, Pag. 27.
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-  Caomprobar por cualquier medio legal del cuerpo del delito;

- Otorgar una caucion suficiente a juicio del juez (Art, 30)

La diligencia correspondiente, para llevarse a cabo tal aseguramiento, se
practica bajo responsabilidad del solicitante, sin audiencia de la parte de la
que se reclama responsabilidad, quedando obligado al pago de dafios y
perjuicios que se le ocasionen al demandado en los casos de que no se entable
accién penal o civil dentro de los siguientes 15 dias, si es absueito el

demandado o se sobresea en el proceso (Art. 31).

El articulo 32 establece, que “El Juez que conozca de los delitos de
que hablan los articulos anteriores, decidira también sobre la propiedad de la
marca, cuando éstas se opongan como defensa en contra de la accién penal
correspondiente en la sentencia respectiva se hara saber a la Oficina de

Patentes y Marcas”,

En el caso de que la querelia no sea formulada por el titular de la
marca, el autor del o de los delitos pierde, en favor del Erario Federal o del
Estado que corresponda, los productos que ostenten la marca ilegalmente
usada, siendo destruidos los instrumentos con los que se fabriquen dichas
marcas (Art. 33).

El Cédigo penal del Distrito Federal funciona de manera
suplementaria para la presente Ley (Art. 34). Conforme a lo establecido por el

Articulo 36, son competentes los Jueces del Orden Com0n, respecto a las

* bidem. Pag. 27.
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controversias penales y civiles motivadas por la aplicacion de esta ley, cuando
solamente se vean afectados intereses de particulares. Las sentencias de
indole Civil o Penal relacionadas con las marcas son comunicadas a la Oficina
de Patentes y Marcas cuando de algin modo, modifiquen los derechos
relativos @ una marca y son, asimismo, publicadas en la Gaceta Oficial y

anotando el registro de la marca de cuyos derechos se trate.

En los capitulos IV y V establecen los procedimientos para los
juicios de orden Civil y Penal correspondientes.

De gran trascendencia es el hecho que, como pudimos observar
que este ordenamiento también sefala las penas a las que se hacen
acreedores los que lo incumplan. Dada esta situacion, deroga esta ley el
articulo referente del Codigo Penal de 1871, aungue este siga siendo supletorio
de esta disposicion en estudio, tal y como se ve asentado en el articulo 36
antes mencionado. De hecho establece el articulo 92 transitorio, que “se
derogan los articulos 700, 701, 702 y 708 de! Cédigo Penal del Distrito Federal,
por lo que se refiere a su aplicabilidad a los delitos de marcas de que habla la

presente”. “

2.3.7. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de
1928

La Ley que se comenta, se expidié el 26 de Junio de 1928 y se
public el 27 de julio de 1928 en el Diario Oficial de la Federacion, entrando en

vigor el 10. de enero de 1929. Dicho ordenamiento reconoce el sistema mixto

* lhidern. Pag. 31
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atributivo declarativo de derechos que adquiere una persona scbre una marca,
toda vez que establece en sus articulos cuarto, quinto y 39 fracciones II y 111,
el derecho exclusivo derivado del registro de una marca, asi como el surgido
del uso de una marca aunque no esté registrada, como fuente de derechos

sobre la misma.

En refacidn directa al tema que se desarrolla en el presente
trabajo, encontramos en el articulo 40., de esta Ley, una excepcion al uso de
una marca registrada por una persona que no sea su titular, sin gue este acto
sea ilegal. Dicho articulo establece:

“El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no
producira efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la
Republica Mexicana con mas de tres afios de anterioridad a la fecha legal de

o 45

dicho registro”,

La sancion a la que se hace acreedora la persona que lleve a cabo
el delito de uso ilegal de marca registrada, es sefalada en el Articulo 73, que

dice:

“Se castigara con 1 a 2 anos de prision y multa de $100.00 a
$2000.00, o una u otra pena a juicio del Juez, al que ponga a los efectos que
fabrique o expenda, una marca ya registrada legalmente, conforme a esta Ley,
en favor de otra persona con el fin de amparar articulos similares... Igual pena
se impondra al que ponga a sus efectos una marca que, aunque haya sido

registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, resulte una

** DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales del 27 de Julio da 1928,
Talleres Graficos de la Nacion. México D. F. Julio 27 1928. Pag.4.
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falsificacion o imitacién de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo

dispuesto en el inciso II del articulo 39", *

En el caso de la Comision del Delito de Uso Ilegal de Marca
Registrada, no siendo formulada la querella respectiva por el propietario de la
marca legalmente registrada que resulte indebidamente usada o falsificada, ©
que no se adhiera a la accion intentada por el Ministerio Publico, pierde el
autor del delito mencionado en favor del Erario Federal los objetos que
hubieren sido sefalados con la marca ilegal, destruyéndose, ademas, las

marcas o utensilios mencionados en el articulo 84 (Art. 87).

El Articulo 89 declara competentes a los Tribunales de la
Federacion, para conocer de los delitos y faltas previstos por esta Ley y su
supletorio, el Cadigo Penal del Distrito Federal y Territorios

El procedimiento correspondiente a la revocacion de las
determinaciones administrativas, pronunciadas por el Departamento de la
Propiedad Industrial, se encuentran estipuladas en el capitulo VIII. Tal
procedimiento, se lleva ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México (Art.
65). De esta forma, las resoluciones administrativas emitidas por el
Departamento de la Propiedad Industrial relativas a la falsificacién o uso legal
de marca, pueden ser recurridas ante los Jueces mencionados dentro de los 15
dias siguientes de haber sido pronunciadas. Ante la sentencia del Juez de
Distrito correspondiente, cabe a su vez la apelacion ante el Tribunal de Circuito
(Art. 71).

" Ibidem, Pag.17
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2.3.8. Cadigo Penal de 1929,

La presente disposicion juridica fue publicada el 5 de octubre de
1929 y entro en vigor el 15 de diciembre del mismo afio.

Considerandose, que si la Ley Marcaria de 1903 habia derogado el
articulado relacionado con nuestra materia del Codigo Penal entonces vigente,
adquiriendo éste una funcién meramente supletoria de dicha Ley, asi como
posteriormente del ordenamiento de nuestra materia de 1928, no tiene mayor
sentido que la presente disposicion legal trate nuevamente 1a materia marcaria
de manera tan amplia. Asimismo, es de mencionarse que la Ley de Marcas y
de Avisos y Nombres Comerciales de junio de 1928 y su reglamento, vienen a
ser ordenamientos autonomos de nuestra materia, no habiendo por lo tanto
necesidad de que este Codigo Penal se sumara a su normacion. Es debido a
esta doble normatividad, que el delito sufre un doble tratamiento, siendo, sin
embargo, la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 la
disposicion especial, que consecuentemente prevalece sobre el Cédigo Penal,
al cual, como mencionabamos, le toca una funcidon meramente supletoria.
Confirmamos esta situacion en el Articulo 694 de este ordenamiento juridico,

que dice:

“Las disposiciones contenidas en este Capitulo no se aplicaran en
los casos relativos a.. marcas industriales y de comercio..., sino en lo que no
estuviere previsto en las leyes especiales de esas materias, 0 no se opusiere a

lo establecido en ellas", ¥

T LEYES PENALES MEXICANAS 3, Codigo Pena de 5 de oclubre de 1929, Institulo Nacionat de Ciencias Penales,
Talleres Graficos de la Nacion No 80, México 2 D. F., dciembre 1979, Pag. 237.
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Ahora bien, en términos generales, el Codigo Penal contempla fo

siguiente, respecto a la falsificacion de marcas.

El primer término se refiere en su articulo 683 a la venta de
productos que ostenten una marca falsificada, ocultando el vicio que sufren,
imponiéndose, a quienes comercialicen tales productos, una pena equivalente
al de la estafa, senalada en el articulo 159.

Prosigue este ardenamiento en su articulo 686 con |z sancion de
arresto por mas de seis meses y multa de treinta dias de utilidad por la
falsificacion de una marca, asi como al que haga uso de las marcas falsas, y al
que emplee las verdaderas en objetos falsificados para hacerlos pasar como
legitimos. A quienes, sin embargo se procuren las verdaderas marcas, y hagan
uso indebido de estas en perjuicio del Estado, de una autoridad o de un
particular, se les impone la mitad de las penas mencionadas. Estas penas son
impuestas sin perjuicio de las sanciones mayores en que incurran los reos, si

llegan a realizar el delito que se propusieren (Art. 688).

Mas adelante encontraremos el Articulo 766 que establece lo

siguiente:

“Se impondra segregacion hasta por dos afios y multa de diez a
cincuenta dias de utilidad o una sola de estas sanciones, a juicio del juez":

1. - Al que ponga a los efectos que fabrique o expenda una marca

ya registrada legalmente; ..."”. *

*¥ Ibidem. Pag. 34.
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El Articulo 767 sanciona con un arresto hasta por seis meses y
multa de cinco a veinte dias de utilidad, o una sola de estas sanciones a juicio
del Juez, al que, sin ser autor de los hechos que enumera el articulo 766
dolosamente venda, ponga en venta o circulacion, efectos marcados de la

manera que expresa el mismo articulo.

El Articulo 774 define a los impresores, litdgrafos, etc., que
fabriquen marcas falsificadas y todo aquel que las venda o ponga en venta o
circulacion, como coautores, cdmplices, etc., de acuerdo con los principios

establecidos en la parte general del cadigo en estudio.

El Articulo 770 seiala como agravante de cuarta clase el uso ilegal
de una marca registrada, si la marca ilegal es ademas registrada en la Oficina
de Patentes. Considero que este planteamiento resulta superfluo, basandonos
en lo establecido ya en la Ley Marcaria de 1928 y su reglamento, que hacia el
registro por parte de un tercero, de una marca ya previamente registrada, para
amparar los mismos productos, practicamente imposible. Tomando en
consideracion esta circunstancia, pasamos a citar a continuacion dicho articulo:

“Cuando, en el caso previsto en los dos articulos anteriores, la
marca hubiere registrado en la Oficina de Patentes, esta circunstancia se

considerard como agravante de cuarta clase”. *

Por Gltimo, encontramos relacionade & nuestro tema dentro de

este ordenamiento, al articulo 776, que establece:

“ bidern, Pag. 35.



30

“Las sanciones sefialadas en el articulo anterior, se entienden sin
perjuicio de las que correspondan al mismo hecho, cuando el nombre
comercial, indebidamente usado, se haga figurar acompafiando a una marca y
formando parte de ella, siempre que el uso de la marca constituya un delito;

en este caso se observaran las reglas de acumulacién”. ¥

2.3.9. Ley de la Propiedad Industrial

La presente Ley fue publicada en ef Diario Oficial de la Federacion, el 31
de Diciembre de 1942 y entrd en vigor af dia siguiente.

Este ordenamiento define a la marca en su articulo 97 de ia siguiente

manera.

“Puede constituir una marca..., los nombres bajo una forma distintiva,
{as denominacicnes y en general, cualguier medio material que sea susceptible, por
sus caracteres especiales de hacer distinguir los objetos a que se aplique o

trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase”. *

Ei registro de la marca tiene caracteristicas constitutivas de
derechos, partiendo del hecho que el Articulo 96 establece que toda persona
que use o quiera usar una marca para distinguir los Articulos que fabrique o
produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de su
uso, mediante el registro correspondiente en la Secretaria de Economia
Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente

% 1ey de la Propiedad Industrial, Ob, Cit. Pag, 20

1 EGISLACION SOBRE PATENTES, Marcas, Pesas, Medidas y Energia Eléctica, Ley de Propiedad Industria de 31 de
Diciembre de 1942, Edciones Andrade, S.A., México, Noviembre 18. 1963. Pag. 19.
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Ley y su reglamento. De igual derecho gozan los comerciantes con respecto a
los articulos que vendan y de los cuales quieran indicar su procedencia, usando
su marca por si sola 0 agregada a la del industrial 0 agricultor que los haya

producido.

Sin embargo, no implica el derecho al uso exclusivo de una marca,
obtenido mediante su registro, efectos contra un tercero que haya explotado
ya dicha marca en la Republica, con mas de tres afios de anterioridad a la
fecha legal de dicho registro (Art. 99). En tal caso, segin sefiala el Articulo
100, si la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un
tercero, presenta a su vez su solicitud, dentro de los tres afos de efectuado el
anterior, queda la marca registrada sujeta a lo que previene la faccion II del
Articulo 200 de la ley que se comenta, es decir, a sufrir un procedimiento de

nulidad.

Otra excepcion a la regla de la prohibicion de uso de una marca
registrada sin consentimiento y licencia de su titular, es la asentada en el

Articulo 109, que dice:

“Cuando el nuevo registro de una marca sea solicitado y obtenido
por una persona distinta del registrante que, no obstante estar usandola, la
hubiere dejado caducar por falta de renovacidn éste Uftimo, en ejercicio del
derecho que confiere el Articulo 99 de esta Ley, y con las limitaciones
establecidas para esos casos, podra seguir haciendo uso de la misma, como
marca no registrada, pero no tendra los derechos que conceden las fracciones

w52

II del Articulo 200, y 201 de este ordenamiento” %, 0 sea de obtener la nulidad
de dicho registro.

5 ibidem. Pag. 22.
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Ahora bien, de la lectura del Articulo 105 de esta Ley, sale a |a luz
el hecho consistente en la no posibilidad de la existencia de un doble registro

para una marca idéntica. Dicho articulo dice:

“No seran registrables" como marca:

Fraccion XIV.- Una marca que sea igual o tan parecida a otra
anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los
elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse. En consecuencia

no sera registrable:

a)Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente,
solicitada para los mismos articulos. La negativa se dictard de plano vy
procedera aln en aquelios casos en que el nuevo registro lo pida el duefio de
la marca anteriormente vigente, u otra persona con el consentimiento expreso

del propietario de la marca primordial...” >

** Ibidem. Pag, 39,



CAPITULO TERCERO

3. MEDIOS DE PROTECCION DE LAS MARCAS.

Los Derechos derivados del registro de las marcas, consistentes
principalmente en el derecho a su uso exclusivo, son protegidos por la Ley
de la Propiedad Industrial, garantizando el goce y disfrute a su titular o
licenciatario, de igual forma la codificacion en cita, trata de garantizar una
competencia legal entre las empresas que elaboran o prestan servicios de la
misma clase en que se encuentran registradas sus marcas, hablemos por
ejemplo de los registros marcarios NYKE, REEBOCK, ADIDAS, etc.

La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que las
denominaciones desde el momento en que son utilizadas por una persona
fisica o moral para distinguir productos o servicios, son sujetas de derechos;
es decir desde ese instante posen un derecho de anterioridad con
relacién al uso posterior que otras personas hagan de la misma
denominacion en una misma clase de productos o servicios.

Al momento de presentar una solicitud de registro de marca
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se origina un
bloqueo de solicitudes presentadas por terceros con posterioridad, para
mié_rcas de productos o servicios igLiaIes o similares en la misma clase,
EVITANDOSE DE ESTA FORMA QUE CUALQUIER PERSONA SE APODERE DE LA
MARCA,
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3.1. VIA ADMINISTRATIVA.

Una vez obtenido el registro marcario y toda vez que los derechos
derivados del mismo se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos
legales, e} titular o licenciatario de éstas, puede ejercitar todas y cada una de
las acciones legales administrativas y penales que prevé la Ley de la Propiedad
Industrial, entre las que podemos destacar los procedimientos de
infraccién y nulidad, en la via civil la reparacién de dafio y en la
materia penal la reincidencia en la comision de las conductas en las
fracciones II a XXII del articulo 213 de la referida y la faisificacién de
marcas registradas, medios de proteccién que a continuacidn explicaremos.

3.1.1.LA NULIDAD DE LAS MARCAS.

Ei presente Procedimiento Contencioso tienen su fundamento en el
Articulo 155 de 1a Ley de la Propiedad Industrial, se promueve cuando el titular
o licenciatario del registro marcario tiene conocimiento de que una marca ha
sido otorgada indebidamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y se encuentra invadiendo su marca; como se ha expuesto en el
Capitulo Primero de la presente tesis, para poder interponer el citado
procedimiento, es necesario que la parte promovente tenga interés juridico
péra ello, es decir debe por lo menos presentar una soficitud de registro de
marca ante e IMPI en la misma clase de la marca de la cual pide su nulidad,
ser titular o licenciatario de una marca, en éste (ltimo caso la licencia debe
estar inscrita ante dicho Instituto; lo anterior de conformidad con o
establecido por el Articulo 140 de la Ley de 1a Propiedad Industrial que a

continuacion se transcribe:
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Articulo 140 de fa Ley de la Propiedad Industrial.- La persona que
tenga concedida una licencia inscrita en e Instituto, salvo
estipulacion en contrario, tendra la facultad de ejercitar las acciones
legales de proteccion de los derechos sobre la marca, como si fuera
ef propio titular.

Por otra parte el Articulo 155 de la misma ley, establece que la
declaracion de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una marca, se
hard administrativamente por el Instituto de oficio, a peticidn de parte o del
Ministerio Publico Federal cuando tenga algun interés la federacion.

Las hipdtesis de nulidad esta prevista en cinco fracciones del
Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y al efecto establecen:

Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro

de una marca sera nulo cuando:

1. Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones
de la Ley o 1a que hubiese estado vigente en la época de su
registro. ‘

La Ley de la Propiedad Industrial, establece una serie de requisitos
para que la marca pueda quedar registrada ante el IMPI, atendiendo a lo
establecido por los Articulos 83, 90, 113 a 131 de la Ley de la Propiedad
Industrial y 53 a 68 de su Reglamento, cuan éstos no son cumplidos, puede
estar en la hipdtesis que ahora analizamos.
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"No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accién de
nuilidad no podra fundarse en la impugnacién de la representacion
legal del solicitante del registro de la marca;

La primera causal que contiene el elenco de hipdtesis de este
articulo, lo incorpora una declaracion general respecto de la nulidad de un
registro de marca otorgado en violacion a las disposiciones de la ley. Dada la
expresa redaccién del precepto, resulta fundamental que sea vinculado, para
su actualizacion, a otras disposiciones legales que el promovente estima han

sido violadas en la concesion del registro.

Desafortunadamente, esta fraccion no lleva a cabo una
discriminacion del tipo de disposiciones que eventualmente pueden invocarse
como vulneradas para la actualizacion de esta hipdtesis, lo que suele provocar
que se presenten demandas claramente temerarias, pero que debido a la
inaplicablemente amplia redaccion, encuentran un riesgoso soporte para su

procedencia”, **

La citada accidn de nulidad puede ser ejercitada en cualquier
momento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo

del precepto legal ya invocado.

Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro
de una marca sera nule cuando:

** Jalife Daher Mauricio.- "COMENTARIQOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Editorial MC
GRAW HILL.- México, D.F. 1998, Paps. 299 - 301,
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I. La marca sea idéntica 0 semejante en grado de confusion
a otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con
anterioridad a la fecha de representacion de la solicitud de
la marca registrada y se aplique a los mismos o similares
productos o servicios, siempre que, quien haga valer el
mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la
marca ininterrumpidamente en el pais 0 en el extranjero,
antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha
de primer uso declarado por el que la registro.

La citada causal de nulidad es una de las que con mayor
frecuencia es invocada por los promoventes ante el IMPI,  basada
principalmente en el mejor derecho de uso de la marca. “El precepto quarda
una estrecha relacion con lo dispuesto por la fraccion I del articulo 92 de la
LPI, que establece que el registro de una marca no producird efecto alguno
contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusidn, para los mismos o similares
productos © servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar
la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de fa
solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendra
derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios siguientes al
dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera tramitar y obtener

previamente la declaracion de nulidad de éste”

Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro
de una marca sera nulo cuando:

** Ibidem. Pg, 303,
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II1. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos

contenidos en su solicitud;

Esta causal de nulidad versa sobre el otorgamiento de datos
falsos, proporcionados por el solicitante del registro marcario, debiéndose
entender por datos falsos una expresion o manifestacién  de informacidn
imprescindible para el registro marcario, es decir la fecha del primer uso de la
marca, datos especificos del establecimiento y productos o servicios que
ampara la marca, y no sobre los posibles datos que por causas externas a la

voluntad del solicitante hayan sido colocados por error.

Algo importante que se debe tomar en cuenta al momento de
presentar nuestra solicitud de nulidad, invocando la causal que en estos
momentos se analiza, es el hecho de que el promovente debe aportar todos v
cada uno de los medios de prueba, tendientes para acreditar los supuestos
datos falsos proporcionados en la solicitud de registro por el titular del registro
marcario, toda vez que la propia Ley de la Propiedad Industrial en su Articuto
190 asi lo establece, por ejemplo: cuando la causal versa sobre la expresion
de la fecha de primer uso de la marca, manifestada por el Representante
Legal de una persona moral, y se acredita con él un Testimonio Notarial que
la empresa fue constituida después de la fecha de primer uso sefalado en la
solicitud, desprendiéndose ademds que la actividad empresarial de dicha
sociedad mercantil empezo tiempo después de la referida fecha de primer uso,
en este caso, seria procedente la declaracidn de nulidad del registro de la

marca.

La accion de nulidad basada en la presente fraccion, deberd

ejercitarse en el término de 5 afios, contados a partir de la fecha en que surta



sus efectos la publicacidn del registro de marca en la gaceta publicada por el
IMPI.

Articulo 151 de la Ley de [a Propiedad Industrial.- El registro
de una marca sera nulo cuando:

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

similares;

“Esta causal se presenta con gran regularidad en la practica, ya
que se invoca cuando el titular de un reqgistro considera que los derechos
exclusivas que éste le confiere, son afectados por la concesion de un registro
posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos

iguales o similares.

lLa razdn de que esta causal se presente con gran frecuencia,
obedece a la circunstancia de que en nuestro pais no existe procedimiento de
oposicion previo a la concesion del_registro, en practicamente todos los paises
se sigue un procedimiento para el registro de una marca, consistente en que,
antes de proceder a su concesion, el registro es publicado y si cualquier
tercero considera que éste puede afectarse, presenta su oposicion con objeto
de impedirlo.

Una vez presentada la o las oposiciones, se sigue el incidente en

que se exponen los argumentos de las partes, hasta que la autoridad
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determina si procede fa concesion, por lo que el sistema de oposicion funciona
como filtro que evita que posteriormente el titular de un registro tenga como
unica opcion nulificar el registro que ha sido otorgado en detrimento de sus

derechos.” %

La citada accion de nulidad puede ser ejercitada en cualquier
momento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el ditimo parrafo

del precepto legal ya invocado.

Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- €l registro

de una marca sera nulo cuando:

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor det
titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y
obtenga el registro a nombre de ésta u otra similar en grado
de confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la
marca extranjera. En este caso el registro se reputara como
obtenido de mala fe;

*... en la mayoria de los casos este tipo de conductas se revelan
como ventajosas por la negativa de la empresa nacional a ceder los derechos
correspondientes en favor de la empresa extranjera. De hecho, la posesion de
los derechos registrales se convierten usualmente en fuente de intrincadas
disputas, ya que las empresas nacionales que ven peligrar su posicién como
distribuidoras o representantes de una marca extranjera, acuden a este
recurso para negociar sobre mejores bases la prorroga o terminacion de los
contratos.

* Ihidem, Pag, 308
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La inclusién de esta disposicidn, que es una novedad en la LPI
desde 1991, obedece al reconocimiento de que en la practica se presentan
con regularidad casos de esta indole, en los que, desde una base moral, se
puede considerar que la empresa extranjera es despojada de los derechos
sobre sus marcas, precisamente por parte de quien, en teoria, les debe mayor

fidelidad, esto es, sus representantes o agentes”. ¥

La citada accion de nulidad puede ser ejercitada en cualquier
momento, fo anterior de conformidad con lo establecido en el ditimo parrafo

del precepto legal ya invocado.

3.1.2. MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Cuando el Titular o Licenciatario de una marca, observan que la
misma esta siendo invadida por terceras personas, puede iniciar el
procedimiento contencioso de solicitud de infraccion administrativa, de igual
forma dicho procedimiento podra iniciarse de oficio, siempre y cuando el
promovente tenga interés juridico en el asunto y funde su pretension, lo
anterior con fundamento en lo establecido por el Articulo 189 de ia LPI. El
procedimiento en comento se trarﬁita y resuelve conforme a lo establecido en
el TITULO SEXTO de la codificacion ya referida, aplicandose supletoriamente
en Cddigo Federal de Procedimientos Civiles.

El IMPI dentro det procedimiento administrative de infraccion pude

adoptar las siguientes medidas precautorias:

*" Ibidem. Pag, 312,
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Articulo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.- £n los
procedimientos de declaracion administrativa relativos a 1a violacion de alguno
de los derechos que protege esta ley, el Instituto podrd adoptar las siguientes
medidas:

I Ordenar el retiro de 1a circulacion o impedir ésta, respecto de las
mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
II.  Ordenar se retiren de /a circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente.

b) Los objetos, empagues, envases, embalajes, papeleria, material
publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos
tutelados por esta Ley;

¢} Los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensifios o instrumentos destinados o utilizados en fa
fabricacion, elaboracion v obtencion de cualguiera de los
sefialados en los incisos a), b), ¢), anteriores;

L. Prokibir, de inmediato, Iz comercializacion o uso de los productos con
los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

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

V. Ordenar al presunto infractor ¢ a terceros la suspension o el cese de
los actos que constituya una violacion a las disposiciones de este Ley,
y

VI. Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure ef

establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones
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anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar 13 violacion a 10s

derechos protegidos por esta Ley.

S5i el producto o servicio se encuentra en el comercio, 05
comerciantes o prestadores tendran /a obligacion de abstenerse de su
enajenacion o prestacion a partir de 13 fecha en que se les notifigue /a

resolucion.

Igual obligacion tendrdn los productores, fabricantes, importadores
y sus distribuidores, quienes serdn responsables de recuperar de

inmediato los productos gue ya se encuentren en ef comercio.

Para poder llevar a cabo las medidas precautorias establecidas

con antelacion, el Instituto debera requerir al promovente lo siguiente:

Articulo 199 Bis de Ia Ley de la Propiedad Industrial.

Fa Acredite ser e/ titular del derecho y cualguiera de los siguientes
supuestos:
a) La existencia de una violacion a su derecho;
b) Que la violacion a su derecho inminente;
¢) la existencia de I3 posibiidad de sufrir un dafio
irreparable, y
d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se

destruyan, ocuiten, pierdan o alteren.

i Otorgue fianza suficiente para responder de los dafios y
perjuicios gue se pudieran causar 3 la persona en contra de guien se

haya solicitado fa medida, y
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. Proporcione la informacion necesaria para la identificacion de
los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se
comete la violacion a los derechos de I3 propiedad industrial,
£l Instituto deberd tomar en consideracion la gravedad de la infraccion
y 18 naturaleza de la medida soficitada para adoptar Ia practica de ésta
y determinar el importe de /a fianza.

De la lectura de los articulos anteriores, se desprende que la
Ley de la Propiedad Industrial prevé medidas precautorias, mediante las
cuales las personas que estan siendo afectadas en sus derechos marcarios,
tienen la facultad de evitar se sigan lesionando éstos; pudiéndose asegurar
la mercancia ilicita o bien clausurandose los servicios prestados por el
presunto infractor, decidiendo el Instituto al dictar su resolucion definitiva,
sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Otra situacién importante que necesitamos indicar, es en el
aspecto de que el solicitante de la medida precautoria, debe exhibir fianza
suficiente para garantizar los posibles dafios y perjuicios que se puedan
causar a la persona contra quien se haya dictado la medida cautelar y para
que en el caso de que la misma no sea suficiente, la autoridad
administrativa requerird al promovente exhiba una ampliacién de esta en el

término de 3 dias.
Cuando se causan dafos al presunto infractor por las medidas
precautorias dictadas en su contra, el promovente debera cubrir los dafios y

perjuicios causados; siendo esto procedente en los siguientes casos:

Articulo 199 Bis 3 de /a Ley de la Propiedad Industrial.
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I La resolucion definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de
la controversia declare que no existio violacion ni amenaza de
violacion a los derechos del solicitante de le medida, y

II.  Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado
la demanda o solicitud de declaracion administrativa de infraccion
ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo
de /a controversia, dentro de un plazo de veinte dias contado a partir
de la ejecucion de la medida.

Al momento en que se lleva a cabo la Visita de
Inspeccion por parte de los Inspectores del IMPI y se imponen las
medidas precautorias ya precisadas, el probable infractor tiene un
término de 10 dias para manifestar lo que a su derecho conviene, pudiendo
exhibir contrafianza para dejar sin efecto la medida precautoria dictada en

su contra, misma que sera nuevamente fijada por el IMPI,

Por otra parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
podra modificar los términos de la medida que se haya tomado, con base a
las manifestaciones formuladas por el probable infractor, lo anterior deja
ver que la ley de la materia, trata siempre de no violar arbitrariamente el
derecho de las partes en conflicto, considero que las medidas precautorias
que se pueden adoptar dentro del procedimiento de solicitud de infraccion
administrativa, son eficaces, para evitar se sigan violando los derechos
marcarios de los promoventes y por otra parte no se deja en estado de
indefensidn al infractor, en razén de que al exhibir contrafianza tiene la
facultad de exigir se levante la medida decretada en su contra.

La desventaja de las medidas precautorias [as observamos al

momento en que la autoridad fija la fianza al promovente, toda vez que
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éste en su escrito de solicitud de infraccion manifiesta qué tipo de producto
o Servicio va a ser sujeto de la medida cautelar, sefialando el costo de los
mismos; pero es el caso que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
fija en ocasiones fianzas excesivas, fundandose para ello en lo establecido
por ef Articulo 199 Bis 1 Ultimo parrafo de la Ley de la Propiedad Industrial,
omitiendo tomar en cuenta la gravedad e importancia del asunto, lo que
deja en ocasiones en estado de indefensién al promovente y ain mas
cuando se trata de personas que no cuentan con una base econdmica
fuerte, sino, apenas tratan de comercializar su producto amparado por una
marca Yy si ésta se encuentra invadida, es muy dificil exhibir la fianza
requerida por la autoridad administrativa, aunado a lo anterior, es preciso
sefalar los tramites a veces tan complicados para la tramitacion de las

fianzas, por los requisitos que se piden.
Lo mas viable en este sentido, es de que la autoridad tome en

cuenta lo que los promoventes le manifiestan, valoren adecuadamente la

gravedad de la infraccion y fijen fianzas mas acordes a la realidad.

3.1.3. INFRACCION ADMINISTRATIVA.

El Procedimiento Contencioso de solicitud de Infraccion

Administrativa se encuentra previsto en el Capitulo II de la Ley de la Propiedad

Industrial, pueden ser promovidas de oficio por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial o a peticion de parte que tenga un interés juridico,

tratandose de infracciones por el uso de marcas, éstas ias encontramos

previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, XVIII, y XIX del Articulo

213 de la Ley de la Propiedad Industrial, previo al analisis de las

presentes fracciones, definiremos lo que se entiende por USO.
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TERMINO COMUN DE LA PALABRA USO.- " (Lat. USUS, deriv. de uti,
USAR) // Practica Habitual de una cosa // Modo Habitual // Derecho de
servirse de una cosa ajena.

USAR: Utilizar una cosa // Utilizar uno de los beneficios de algo // Poner en

practica // intr. Acostumbrar Tener costumbre.” >

TERMINO JURIDICO DE LA PALABRA USO.- " (D.Ci.) Concepto. Con base
en el articulo 524 del C.C. podemos definir el uso como aquel << derecho
real limitado de goce, que da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena
los que basten a las necesidades del usuvario y de su familia, aungue ésta se

aumente >>.” >

El Articulo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece:
que se entenderd que una marca esta en uso, cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o0 se encuentran
disponibles en el mercado en el pais bajo esa marca en fa cantidad y del modo
que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se
entendera que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos

destinados a la exportacion.

De lo anterior podemos precisar que el Uso de una marca, se
refiere a la utilizacion que se hace de esta, con Ia finalidad de obtener un
beneficio, el uso se puede dar al identificar productos o servicios con las
denominaciones que se encuentran en el mercado debidamente protegidas,

por ejemplo al colocar una etiqueta en un pantaldén de mezciilla con la

8 DICCIONARIQ ACADEMIA ENCICLOPEDICO, - Editorial Fernindez Editores. México, D.F, Pig, 547.

* DICCIONARIO ESPASA JURIDICO. Editorial Espasa. México. D.F., 1998. Pig 990.
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leyenda Lee. Una vez establecido el concepto de Uso de Marca, pasemas al
andlisis de las INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS previstas en la Ley de la
Propiedad Industrial.

De las Infracciones y Sanciones Administrativas.

Articulo 213 de [a Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones
Administrativas:

II1.- Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nuilo o
cancelado, se incurrira en infraccion después de un aiio de la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracion correspondiente.

ta presente hipdtesis de infraccion prevé una proteccion dirigida
mas que nada hacia el publico consumidor, toda vez que un producto o
servicip al ostentar las siglas MR o R de marca registrada, previene su
proteccion asi como la posible calidad de esos productos o servicios,
generando a su vez incertidumbre y supondrian un privilegio injustificado
para las personas que lo hicieran sin razén alguna, por lo que considero es
necesario sancionar la presente conducta de una manera mas rigurosa.

“"No se puede explicar por otro lado, la segunda parte del
precepto, que determina que en los casos de nulidad o cancelacion de un
registro se cometera la infraccion hasta después de un aiio de la fecha en que
quede firme la resolucién correspondiente, toda vez que, en esos Casos en
particular, el antiguo titular del registro debe suspender de inmediato la
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utilizacion de la marca, de manera que la posibilidad de que la indicacion de

“marca registrada” se siga empleando debe entenderse como suprimida.

En cambio, en los casos de caducidad (por ejemplo, por no
practicarse la renovacion de manera oportuna), en los que no existe obligacion
de suspender el uso de la marca por no existir derechos de tercercs que
puedan ser afectados al seguirse empleando la marca, se entiende como
aceptable que la indicacion de marca registrada puede seguirse aplicando por
un afio mas. Asi, la finalidad del piazo adicional puede entenderse como
necesaria para que el antiguo titular pueda comercializar las mercancias ya

distinguidas con etiquetas o empaque que incluian tal indicacion. * &

De la lectura de la presente fraccidn, se desprende que el BIEN
JURIDICO TUTELADO POR LA NORMA, es el uso reservado de las siglas
MR o R, las cuaies identifican que una denominacion que ampara
bienes o servicios esta debidamente registrada y surtiendo todos sus
efectos legales.

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones
Administrativas:

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

“Cabe referir que esta hipdtesis bien podria quedar fundida con la
prevista en la fraccion XVIII de este mismo articulo 213 de la LPI, ya que, a

“ Jalifc Daher Mauricio. Ob. Cit. Pig, 466,
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partir de las reformas de 1994, la utilizacion de una marca idéntica a otra
registrada, cesd de ser considerado delito y se reguld como infraccion

administrativa en la referida fraccion.

Antes de las mencionadas reformas, usar una marca parecida a
otra registrada, o usarla en forma idéntica, esto es, reproducirla en todos sus
elementos, eran consideradas como situaciones que implicaban agravios de
diverso grado, de manera que la imitacion era tratada como infraccion,
mientras que la reproduccién era sancionada como delito. La propia practica
en nuestro pais se encargé de demostrar que tal distincién resultaba
absolutamente injustificada, ya que el mismo dolo existia en una
conducta o en otra, y el mismo daiio se causaba al signo materia del
ataque, de esta manera se decidid, inteligentemente, dar el mismo
trato a ambos supuestos. De hecho, el tratamiento dispar que se
dispensaba a estas conductas, generaba, que muchas veces, un competidor
desleal adecuadamente asesorado, optaba por caer en la figura de la imitacién
de una marca, imprimiendo ciertos cambios menores a 1a misma, con tal de no
ubicarse en el supuesto de la reproduccion, evitando ser perseguido por la
comision de un delito. Este tipo de conductas, por su notoria mala fe, sin duda
adicionaba un elemento que hacia referir la existencia de un claro animo de

engafar y beneficiarse con ello.”®!

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones

Administrativas:

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusiéon como elemento de un nombre

comercial 0 de una denominacion o razén social, o viceversa, siempre
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que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén
relacionados con establecimientos que operen con otros productos o

servicios protegidos por la marca;

La presente fraccion tiene por objeto trasladar el supuesto
previsto para el uso ilegal de una marca (fraccion IV del articulo 213 de la Ley
de la Propiedad Industrial) al supuesto de que la misma sea emplazada como

efemento de un nombre comercial 0 de una denominacién o razén social.

Es evidente que el Legislador al sefalar ia presente conducta
como infraccion administrativa, es con la finalidad de proteger la acreditacidn
de la marca y los derechos de uso que tiene su titular, seria injusto pensar que
una persona que ya se ha esforzado por acreditar su marca ya sea de
productos o servicios, tenga que ver que la misma es usada por una tercera
persona comg parte de UN NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL, o viceversa, la persona que tienen registrado un nombre comercial,

tenga que aguantar que el mismo se utilice como una marca.

De igual forma el Articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial
establece que no podra usarse ni formar parte del nombre comercial,
denominacién o razon social de ningin establecimiento o persona moral, una
marca registrada o semejante en grado de confusion a otra marca

previamente registrada, cuando:

1.- Se trate de establecimientos ¢ personas morales cuya actividad sea la
produccidn, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, y

* Thidem. Pag 467.



T2
II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del

registro de la marca o de quien tenga facuitades para hacerlo.

La violacion a este precepto dara lugar a la aplicacidn de las
sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda
demandar judicialmente la supresién de la marca registrada o aquella
semejante en grado de confusion a la previamente registrada, del
nombre comercial, la denominacién o razon social correspondiente y el

pago de daios y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no sera aplicable cuando el nombre
comercial, denominacidon o razén social hubiesen incluido la marca con
anterioridad a la fecha de presentacion o de primer uso declarado de la

marca registrada.

De la lectura del Articulo anterior se desprende que la propia ley,
previenen la comision de la conducta analizada en la presente hipdtesis, por
ende la sancion debe ser mayor, pensemos entonces en tipificar la presente

conducta.

Articulo 213 de 1a Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones
Administrativas:

VII.- Usar, como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas
0 emblemas a que se refiere el articulo 49, y las fracciones VII, VIIL,
IX, XII, XIII, XIV y XV del Articulo 90 de esta ley; " SIC.

En esta hipdtesis no se afectan directamente derechos de una

persona 0 empresa en particular, sino que se considera como indebida la
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utilizacion como marca de signos que se califican como inapropiados para ese
fin y que, de hecho, son definidos previamente por la Ley de la materia como
marcas no registradas, en diversas fracciones del Articulo 90 de fa codificacion
en cita, toda vez que los referidos signos, al ser usados como marcas, sufren

el menoscabo indeseable, dadas sus especiales caracteristicas y funciones.

Un aspecto importante en la presente infraccion, es lo relativo al
interés juridico del promovente, solamente puede promover en el caso de las
marcas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX y XIV. En principio sélo se
encuentra legitimado para presentarla quien pudiera considerarse como
afectado por el empleo del signo en cuestion, y que dicha facultad debe
entenderse reservada a las entidades oficiales depositarias de 1a custodia de
los signos, 0 que, en su caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
de manera oficiosa estaria facultado para interponer este tipo de acciones.

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son
Infracciones Administrativas:

VIIL.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado
de confusion como nombre comercial, denominacién o razén social o
como parte de éstos, de una persona fisica 0 moral cuya actividad
sea la producciéon, importacion o comercializacion de bienes o
servicios iguales o similares a los gque se aplica una marca registrada,
sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro

de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

Respecto del empleo que el precepto prevé que se pueda hacer
de una marca como elemento de un nombre comercial, no queda duda que es

procedente considerar tal conducta como infraccion administrativa, toda vez
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que nada inhibe que el caso que pueda ser juzgado bajo los mismos
parametros que se aplican para los casos de marca 3 marca, ya que, siendo
en lo basico el nombre comerciat un instituto tutelar de derechos sobre signos
distintivos, las reglas generales le alcanzan en la forma y téminos

convencionales.

No debe perderse de vista que la presente infraccidn, que consiste
en emplear una marca como elemento de un nombre comercial no publicado,
invariablemente es coincidente con las infracciones previstas en las fracciones
IV y XVII de ia Ley de la Propiedad Industrial, que regulan los casos en que se
emplea, sin consentimiento, una marca similar en grado de confusion a la
registrada, mientras que el segundo supuesto se refiere al empleo de una
marca idéntica a ta registrada, Lo anterior dado que existe una superposicién
de figuras permitidas por la propia ley, en el sentido de que distinguir un
establecimiento con un nombre comercial, puede ser amparado bajo esta

modalidad, o en su caso, a través del registro de una marca de servicio.

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son
Infracciones Administrativas:

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular
o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o

similares a fos que la marca se aplique”; SIC.

Esta hipotesis estaba considerada como delito en la Ley de la
Proteccidn a la Propiedad Industrial, pero como resultado de las reformas
sufridas a la presente Ley en octubre de 1994, paso a formar parte de una
infraccion administrativa, situacidén que pone en desventaja al titular de la

marca que se encuentra invadida, toda vez que no se castiga severamente a
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las personas que cbtienen un lucre indebido con la utilizacidn de dicho registro
marcario, asi como causan un desprestigio y una competencia desleal al titular

o licenciatario.

“Es sin duda un acierto que se sancione en la misma forma el
empleo de una marca sin consentimiento, sea de manera idéntica o
confundible a la registrada, ya que ambas conductas sugieren un resuitado
igualmente lesivo de los intereses del titular y de los consumidores, y ambas
coinciden, también, en el animo que las inspira. De hecho, bajo esta
diferencia que en el pasado se presentaba, consistente en que la imitacion de
una marca era tratada comeo infraccién administrativa mientras que su
reproduccion era considerada delito, muchos usuarios ilegales alteraban de
manera dolosa alguno de los elementos de la marca registrada, para aceptar

de la figura delictiva.”

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son
Infracciones Administrativas:

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que

se uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Este es uno de los supuestos que en la practica se refiere con
mayor frecuencia, toda vez que involucra a las empresas que comercializan los
bienes considerados como ilegales, constituye un importante elemento
disuasivo de la conducta infractora del fabricante,

** Thidem. P4g. 467.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta el importante aspecto que
el precepto exige para su actualizacion, consistente en quien “ofrece en venta”
o “pone en circulacidn” los productos distinguidos ilegalmente como una
marca, debe hacerlo “a sabiendas”. Lo anterior tiene como principal propdsito
el de proteger al comercializador de buena fe, que no se encuentra en
capacidad material de conocer y verificar fa situacion juridica de todos los
bienes que transitan por sus anaqueles.

Existen, desde luego, muy diversos criterios para determinar
cuando puede considerarse que el comercializador se encontraba en
conocimiento de la situacion de ilegalidad de los productos o servicios. Para
algunos dicha condicion se satisface por el solo hecho de que los registros de
marca y demas actos ligados y referidos a este tipo de derechos son
publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que pone de parte del
comercializador el conocimiento de la titularidad de los derechos y en
consecuencia, el eventual uso ilegal que una persona distinta del titular

pudiera realizar.

El conocimiento que el precepto exige parece requerir de
elementos mas concretos que lo acrediten, ya que, de lo contrario, si bastara
con el que deriva de la publicacion de la Gaceta, la hipdtesis podria ser omiso
respecto de este requisito. Por lo tanto, para la actualizacion de esta hipdtesis
se requiere que se acredite, mediante evidencias confiables, que el
-comercializa los bienes ilegales contaba con informacion respecto de este
hecho, lo que se puede acreditar, por ejemplo, exhibiendo Iz carta o
comunicado que el titular del derecho hubiera dirigido a éste para advertirle

de la ilegalidad de determinadas mercancias.
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Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son
Infracciones Administrativas:

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se
aplica una marca registrada que haya sido alterada;

La intencidn de incluir esta infraccion es manifiesta en el sentido
de preservar la funcién de garantia y distincion que fa marca cumple. Es
evidente que un producto que ha sido alterado, no puede corresponder a las
precisiones que el publico espera de él, de manera que si éste, quiado por la
presencia de la marca que lo identifica, lo adquiere, sera afectado, y el propio
signo distintivo sufrird una merma en su confiabilidad. De hecho, ésta es una
disposicion que previene [a comision de graves actos de competencia desleal,
como pueden ser los emprendidos por un competidor que, para desacreditar

una marca rival, pueda recurrir a fa alteracion de los productos competidores.

En otras condiciones, Ia disposicion persigue el sano propdsito de
preservar la funcion de distincion de la marca que fielmente se aplica a un
producto de ciertas caracteristicas, con objeto de que éstas no sean aiteradas.
Para entender la importancia de este precepto, basta con suponer que se
trate, por ejemplo, contenidos, poniendo en grave riesgo fa salud de los

consumidores.

De hecho la alteracion o adulteracién de productos, mas gue una.
infraccton en materia de propiedad industrial, es una conducta que constituye

un delito.

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son
Infracciones Administrativas:



P

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a ios que se
aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcial o totalmente ésta;

La presente fraccion persigue un propdsito muy similar a la
anterior, que consiste en preservar el vinculo que se establece entre la marca
y el producto a que se aplica, considerando como ilegal la afectacidon material
al signo distintivo.

En muchas ocasiones las demandas planteadas por titulares de
derechos que estan basadas en hechos relacionados con el uso ilegal de una
marca, citan esta fraccion como actualizada, lo que de ninguna manera es
consistente con la naturaleza de la infraccidn, es menester que se trate de
bienes o productos auténticos, y que el ataque a la marca que portan sea de
caracter material, esto es, que de manera real se modifique, suprima o altere

la etiqueta, empaque, 0 material en el que la marca aparezca.

Es evidente que en el casc en el que la marca registrada es
igualmente empleada, como se establece en las fracciones IV y XVIII de este
mismo articulo, los bienes distinguidos son falsos, esto es, ajenos a quien
fabrica 0 avala los que se distinguen con la marca registrada.

Este supuesto se ajusta perfectamente a situaciones que suceden
con regularidad en el mercado, en las que la marca que portan ciertos
productos, usualmente calzado o vestuario, es sustituida por 13 de otro
comerciante que adiciona estampados o accesorios a los mismos, eliminando

la marca original.



ESTA TESIS NO SALE
»  DELA BIBLIOTECA

Las sanciones que impone el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial por la comision de las infracciones ya analizadas, son en apego a lo
establecido por el Articulo 214 de la Ley de la materia y consisten en:

I.- Multa hasta por el importe de 20,0000 dias de
salario minimo general vigente en el Distrito
Federal.

IL.- Multa adicional hasta por el importe de 500
dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, por cada dia que persista la
infraccion;

II1.- Clausura temporal hasta por 90 dias;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Ahora bien la autoridad administrativa para imponer estas sanciones
debe tomar en cuenta: a) El caracter internacional de la accion u omisién
constitutiva de la infraccion. b) Las condiciones econdmicas del infractor y c)
La gravedad que la infraccion implique en relacidn con el comercio de
productos o la prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los
directamente afectados.

3.1.4, REPARACION DE DANO.

Se entiende por dafios y perjuicios: “ia comision de un defito
genera — ademds de la responsabifidad criminal 0 << castigo >>- una
responsabifidad civil como consecuencia de los dafios y perjuicios que ef delito
causo a las victimas, por effo los darios y perjuicios producidos deben ser <<
compensados>> de tal forma que los dafios causados por el delito deberan de
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repararse y los perjuicios has de indemnizarse, reparacion e indemnizacion a

costa de quien cometid el delitd”

La propia Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 221,
establece que las sanciones establecidas en esta ley y demds disposiciones
derivadas de ella, se impondran ademas de la indemnizaciéon que
corresponda por los dafios y perjuicios a los afectados, en los
términos de la legislacion comun y sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo siguiente; el articulo 221 BIS de la ley en cita, sefiala que la
reparacion de! dafo material o la indemnizacion de dafios y perjuicios por la
violacion de los derechos que confiere esta ley, en ningun caso sera
inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al piblico de cada
producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacion de
alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta
ley.

De la lectura de los preceptos legales ya citados, se desprende
que la posibilidad de que la propia ley administrativa pose la facultad para
condenar al infractor el pago de los dafios causados al promovente de la
infraccion, pudiendo ser calculados en base a los productos que se aseguraron
en la visita de inspeccion, en el ¢aso de que la parte actora haya solicitado la
practica de alguna medida precautoria, consistente en el aseguramiento de
mercancia o bien con los medios de prueba que obren en el procedimiento
coﬁ:ténciosd, tendientes a acreditar en qué grado se usO fa@ marca por el

infractor.

Pero “... como bien se sabe, nuestro sistema juridico no

contempla posibilidad alguna de que se obtenga el pago de dafos y perjuicios

' DICCIONARIO ESPASA JURIDICO. Editorial Espasa, México. D.F.. Pig 277.
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a favor de una parte que lo estime procedente, si no es mediante juicio
seguido ante autoridad competente, en el que se determine la procedencia de

la accion intentada.

La comision de wuna infraccion administrativa trae como
consecuencia la imposicion de las sanciones previstas en el articulo 214 de la
LPI, las cuales deben ser entendidas como una pena que tiene por objeto
castigar al infractor, y generar los deseables efectos del ejemplo, no sélo para

el agente econdmico infractor, sino para la comunidad entera”. &

Lo anterior, de ninguna manera desvia el hecho de que la

infraccion que se comete en agravio del titular de derechos de propiedad
industrial, causa inevitablemente daios y perjuicios

El Dafioc Moral en Asuntos de Marcas.

El dafic moral se entiende como “aquel que afecta a la vida de

una persona, a su bienestar, a su honor, etc.” &

Cuando un hecho u omisién ilicitos produzcan un dafio moral, el
responsable del mismo tendra la obligacion de repararlo mediante una
indemnizacion en dinero, con independencia de que se haya causado dafio
material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual.

“ Jalijle Daher Mausicio, Ob. Cit. Pags. 299 - 301,

D¢ Pina Vam Rafael. Ob, Cit. Pag, 243.
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Aungue en principio el concepto de dafio moral resulta aplicable
Gnicamente a las personas fisicas, éste se ha entendido como extensible a las
personas morales. En el caso especifico de empresas titulares de registros de
marca, el dafio moral se hace plausible en la circunstancia del desprestigio que
se origina el emplear la marca en productos o servicios distintos a los del
titular, normalmente de menos calidad que los de éste. Una marca que es
conocida por cierta clientela que la prefiere, es evidente que sufra un deterioro
en su imagen al ser utilizada ilegalmente por otro comerciante en productos
que no responden a las cualidades del producto original, to que sin duda

genera el dereche a ser resarcido por tal dafio.

Son incontables los casos de marcas protegidas que al ser
empleadas indiscriminadamente por terceros ajenos a su titular, desde tuego
careciendo de consentimiento, convierten a dicha marca en un signo que ya
no resulta “confiable” ante el consumidor, por no ser atributivo de un origen
cierto y determinado de los productos, llegando la marca a desprestigiarse al
grado de dejar de resultar importante hasta para su propio titular. De hecho
las cantidades que se pueden reclamar por el dafio moral derivado del uso
ilegal de una marca, ocasionando que éste pierda su poder de atraccion frente
al piblico consumidor, lo que resulta ser de mucha mayor gravedad que lo
que el titular pudiese haber perdido por las ventas no realizadas o las regalias
no cobradas.

Precisamente por ello, la propié legistacion civil establece que,
como parte del resarcimiento por dafio moral, la sentencia condenatoria puede
obligar al responsabie a que a su costa se publique un extracto de la sentencia
en los medios informativos, a fin de restaurar, en lo posible, la imagen de que

gozaba el afectado antes de la violacion a su derecho.



Para la cuantificacion del dafio moral es necesario recurrir criterios
hasta cierto punto subjetivos, sin embargo, existen algunos parametros
objetivos que sirven como referencia para determinar la cuantia a reclamar
por este concepto, cuando una marca es igualmente empleada por un tercero.
El aspecto mas importante a considera, es la difusion, fama, prestigio y
aceptacion de la marca imitada o reproducida ilegalmente, por cuanto el dafio
que se provoca resulta proporcional al prestigio de ésta, que es el elemento

preponderante en la determinacion del valor intrinseco de la marca.

3.2.VIA PENAL.

Las acciones POR LA VIA PENAL que los titulares o licenciatarios
de una marca, pueden ejercitar en contra de terceras personas que USEN O
FALSIFIQUEN ésta, se encuentran contempladas en las fracciones I y II del
Articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen:

ARTICULO 223. Son delitos:

L.- Reincidir en fas conductas previstas en flas fracciones I a
XXII del articulo 213 de esta ley, una vez que /3 primera
sancion administrativa impuesta por esta razon haya
guedado firme:

I1.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial,
HI.- Producir, almacenar, transportar, introducir al parss,

distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulacion

comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
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protegidas por esta ley, asi como aportar o proveer de
cualquier forma, a sabiendas, materias primas 0 Insumos
destinados a la produccion de objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.

LA REINCIDENCIA PENAL.

La Ley de la Propiedad Industrial considera a la reincidencia como
cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas
dentro de los dos anos siguientes a la fecha en que se emitié la resolucion
relativa a la infraccion, las conductas por el uso ilegal de una marca las
encontramos en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI del
citado articulo 213, conductas que ya fueron analizadas en el presente
capitulo.

El ilicito de reincidencia, se configura cuando el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial ha infraccionado a una persona ya sea fisica o
moral, por la comisidn de alguna de las conductas referidas en el parrafo que
antecede y el infractor vuelve a cometer la conducta por la que fue
infraccionado, dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que la autoridad
competente dicto su resolucion; es preciso aclarar que la ley de la materia,
también contempla en su articulo 218 la reincidencia administrativa, en la cual
se deben dar los supuestos que se han mencionado, cuya sancidn serd el

doble de la multa que se le haya impuesto en la primer infraccién.

Cuando el infractor vuelve ha cometer la conducta después de
dos afos, no se considerara como reincidencia, sino simplemente una

infraccion administrativa.



A La ley de marcas, avisos y nombres comerciales de 1903,
castigaba con un a dos afios de prisién y multa de cien a dos mil pesos al que
pusiera en los objetos que faisificara 0 expendiera una marca registrada
legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar articulos similares,
para el caso de reincidencia se aumentaria una mitad mas de las penas
impuestas, y por cada nuevo caso de reincidencia se agravaria la pena con
una mitad mas, el ordenamiento legal en cita definia al reincidente como todo
aqguel que hubiera cometido el nuevo delito de que se le acusara, antes de que
hubieran transcurrido cinco afos de la sentencia ejecutoriada que lo haya
declarado culpable por cualquiera de los delitos de que hablaba esta ley, y
aunque el anterior delito se hubiera referido a otra marca distinta de aquelia

con la que contraiga el nuevo delito.

Comparando los ordenamientos legales citados, se desprende que
en la ley de marcas y avisos y nombres comerciales de 1903, se da una mayor
proteccién a los titulares de las marcas debidamente registradas, contemplaba
un termino mas amplio que el de la vigente {ey de la Propiedad Industrial para
considerar una segunda infraccién como reincidencia.

EL DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA.

Bl ilicito en cuestion se configura cuando el sujeto activo
reproduce de manera total o parcial los productos o servicios amparados por
las marcas registradas; conducta realizada de manera dolosa, es decir, que el
sujeto activo conocia las consecuencias de derecho y aln asi realizé la
conducta; esto en una escala comercial entendiéndose como ésta a la venta
de los productos o servicios en donde se encuentra reproducida la marca, no
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se requiere que el sujeto activo realice una comercializacion amplia de la

marca falsificada, basta que estos se comercialicen de manera unitaria.

La propia ley de la materia, exige que para el ejercicio de la
accion penal, en los supuestos previamente citados, se requerira que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un dictamen técnico en el

gue no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Previo a las reformas que sufre la Ley de Fomento y Proteccion a
la Propiedad Industrial, en el mes de octubre de 1994, se consideraban como
delitos:

ART. 223 de la Ley de Proteccion y Fomento a /a
Propiedad Industrial. Son delitos:

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

aplique;

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulaciéon
productos iguales o similares a los que se aplica una
marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en

los mismos sin consentimiento de su titular;

VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos a los que se aplica una marca registrada
qgue haya sido alterada;
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IX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos
a los que se aplica una marca registrada, después de
haber alterado, sustituido o suprimido parcial o
totaimente ésta;

X.- Continuar usando una marca no registrada
parecida en grado de confusion a otra registrada,
después de que la sancién administrativa impuesta
por esta razén haya quedado firme;

XI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion los
productos o prestar los servicios con las marcas a que

se refiere la fraccién anterior;

De igual forma en la legislacién de Fomento y Proteccion a la
Propiedad Industrial en su articulo 225, establecia que para el ejercicio
de la accidn penal se requerira contar con el dictamen técnico que al
efecto emita la SECOFI, mismo en el que no se prejuzgard sobre las

acciones civiles o penales que procedan.

De la lectura de los anteriores tipos penales previstos tanto
en la de Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial como
en la actual Ley de la Propiedad Industrial, considero que en la
derogada legislacion se protegian mas los derechos marcarios, toda
vez que las conductas tipificadas como delitos en la LFPPI ahora son
consideradas en la LPI como infracciones administrativas, y sélo en el
caso de que el infractor reincidencia en la comision de la conducta se

considerara como delito.
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Por otra parte se contempla la conducta tipica falsificar
marcas en forma dolosa y a escala comercial, es un ilicito que en la
practica se ha hecho dificil de acredita, en razén de que el modos
operandi de los delincuentes o falsificadores de marcas (piratas), ha
rebasado por mucho la eficacia juridica de ia norma; ahora los
“piratas” trabajan a manera de rompecabezas, elaborando
aisladamente cada una de las partes del producto a falsificar, asi
dificilmente el Agente del Ministerio Plblico de la Federacidn logra la
detencion de los probables responsables en conjunto.



CAPITULO CUARTO

4. - EL DELITO DE REINCIDENCIA POR EL USO ILEGAL DE UNA
MARCA

No todos los delitos se encuentran contemplados por el Codigo
Penal, existen diversos ordenamientos juridicos en nuestro Sistema Juridico
Mexicano, como las leyes especiales, en las que se describen aqueilas
conductas que son consideradas como ilicitas, la Ley de la Propiedad Industrial
en su Capitulo III, articulo 223 fraccidn 1, tipifica el delito que nos ocupa y es
el de reincidir en las conductas previstas en las fracciones IT a XXII
del articulo 213 de esta Ley, una vez que la_primera_sancion
administrativa impuesta por esta razén haya quedado firme, precepto
legal que se correlaciona de manera directa con el articulo 218 péarrafo

segundo de esa misma ley, el cual define que la reincidencia para los efectos
de esa ley sera cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo
precepto, cometidas dentro de los dos afos siguientes a la fecha en que

se emitid la resolucion relativa a dicha infraccion.

Las fracciones del articulo 213 que se relacionan directamente con
el uso de una marca son [as previstas por las fracciones III, 1V, V, VII, VIII,
XVIII, XIX, XX y XXI, las cuales ya fueron materia de analisis en capitulos

anteriores,

El titular del registro marcario o su licenciatario tienen la facuitad
de lograr la penalizacion del reincidente a las conductas previstas en Ilas
fracciones II a XII del articulo 213, una vez que la primera resolucion de

infraccion ha quedado firme y se vuelve a emitir una segunda infraccidon al
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mismo precepto legal en un términc no mayor de dos ahos; la forma para
obtener esto, es a traves de una QUERELLA ante el Ministerio Publico de la
Federacion (por ser un delito Federal por el tipo de Ley que lo contempla); la
cual debe ser interpuesta por la persona que tenga interés juridico y
fundamente su pretensidn, la querella en comento debe contener los

siguientes requisitos:

1.- Nombre del denunciante y, en su caso de su representante,

I1.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

I11.- Ubicacion del lugar donde se presume la realizacion del delito (precisar o
identificar al sujeto activo);

IV.- El objeto de la denuncia, detallando este en términos clares y precisos;

V.- La descripcion de los hechos y

VI.- Los fundamentos de derecho.

Asi mismo, deben presentarse junto con la querella los
documentos y constancias en que se funden la accion y aportarse las pruebas
correspondientes (registro de marca o licencia de uso o cesion de derechos
inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, muestras fisicas
(productos falsificados llamados comunmente piratas, notas de venta, facturas,
fotografias, etc.).

Una vez presentada la querella y radicada en la mesa de las
Fiscalias Especiales en Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial de las
diversas Subprocuradurias A, B o C de la Procuraduria General de la Repiblica
segun competa; el Agente del Ministerio Publico investigador comprobard la
existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los sujetos

activos, en términos de lo dispuesto por el articulo 16 Constitucional vigente,
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El Ministerio Publico de la Federacion, durante ia etapa de
Averiguacidn Previa citara al probable responsable para que rinda su
declaracion ministerial sobre los hechos que se le imputan; esta fase tiene
como objetivo establecer el tiempo y circunstancias de la comision del delito,
entendiéndose que la conducta del probable responsable se adecua a la
conducta que sefala el delito. Pudierdo la autoridad ministerial admitir
pruebas testimoniales, periciales, inspecciones oculares, fe ministeriales e
informes de policia judicial federal y las demas que considere necesarias para

la debida integracion de la indagatoria.

De la misma forma la ley prevé como requisito de procedibilidad
que para proceder al ejercicio de la accidén penal se requiere de un dictamen
técnico emitide por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo anterior
en apoyo a lo dispuesto por el articulo 225 de [a Ley de la Propiedad Industrial,
basandose el director del Instituto en las actuaciones de averiguacion previa,
emitiendo sus conclusiones correspondientes, determinandoc si es o no
reincidente el denunciado en la comision de la conducta que se imputa;
hecho lo anterior y acreditado el cuerpo del delito asi como la
probable responsabilidad del denunciado, el Agente Investigador ejercita
accion penal, solicitando al Juez de Distrito en materia Penal el {fibramiento de
la orden de aprehensidn y en su caso la reparacidn del dafio, una vez que se
consigna la indagatoria, el Juez de que conoce de la misma abre una causa
auxiliar, analizando si se encuentran reunidos los requisitos que senalan los
articulos 14, 16 y 19 Constitucionales para estar en posibilidad de librar 1a
orden de aprehensién en contra del presunto responsable; una vez que el
indiciado es aprehendido, la Policia Judicial Federal lo pone a disposicion del
Director del Centro de Readaptacion Penal, quien a su vez lo deja a disposicidn
del Juez que conoce del asunto; dentro del termino de 48 horas se procede a

tomarle la declaracidn preparatoria al indiciado, dentro de las 72 horas a partir



de que el indiciado es puesto a disposicion de la autoridad judicial se debera
dictar el autor de término constitucional ya sea de libertad por falta de
elementos, de sujecion a proceso o formal prisién, lo anterior cuando la
Averiguacion Previa se consigna sin detenido, fuera de esta situacion, es decir
cuando el delincuente se detiene en flagrancia el Ministerio Pablico debe
integrar la indagatoria en un término de 72 horas para que resuelva su
situacidn juridica y de ser procedente ponga al probable responsable a
disposicion del Juez y éste en el término de 48 horas proceda a tomarle su
declaracion preparatoria y dentro de las 72 horas se le dicte el auto de término
constitucional que puede ser de libertad por faita de elementos, de sujecién a
procesb o formal prision, pudiendo este tltimo término ampliarse hasta por el
doble de tiempo; procediendo cuando se trate de auto de formal prisién o
sujecion a proceso a abril el término probatorio para que el procesado a
través de su defensa y el Ministerio Pdblico de la Federacidn aporte los
elementos de prueba necesarios al Juzgado o bien la parte ofendida en su
caracter de coadyuvante, ya sea en procedimiento sumario u ordinario el
término varia. Admitidas las pruebas, se fija fecha para su desahogo de
acuerdo a la naturaleza de la prueba (pericial, testimonial, confesional,
testimonial, etc.), posteriormente se qn;dena cerrar la instruccion, fijando
termino para que el Ministerio Publico de la Federacion adscrito al Juigado y
la defensa formulen conclusiones, dentro de los siguientes quince dias, se cita
a las partes para oir sentencia, la cual es susceptible de ser recurrida por
cualquiera de las partes (la defensa o el M.P. de la F. adscrito al Juzgado),
ante un Tribunal de alzada, a saber el Tribunal Unitario de Circuito 0 en su
caso la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Una vez precisado el ilicito a estudio, su fundamento y una breve
explicacion del desarrollo del procedimiento penal, analizaremos 10s elementos
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que constituyen el ilicito contemplado en 1a fraccién I del articulo 223 de la Ley

de la Propiedad Industrial, el cual a continuacién se transcribe:

Articulo 223. Son delitos:

Fraccion I: Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a
XXII del articulo 213 de ésta ley una vez que la primera sancion
administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme;

4.1. LA CONDUCTA.

Para la realizacién del delito de reincidencia por el uso de una
marca registrada, se requiere que exista la conducta, mas que un elemento del
ilicito es la base de su estructura; la conducta de acuerdo a sus fines es
definida como “un movimiento o inactividad corporal”. *’

A mayor abundamiento, la conducta en su formacion, pasa

siempre por las siguientes etapas:

4.1.1. - LA ETAPA INTERNA,

La etapa interna, es aquélla que se da en la esfera de
pensamientos, o sea en el interior del sujeto, y en la que habra que distinguir
tres principales momentos en el desarrollo o formacion de una conducta

humana, que a saber son los siguientes:

1. - La fijacién de fines, que dice que en toda accién que el
hombre realiza siempre existe un primer momento, consistente en la posicion o

fijacion de fines, algo que alcanza a comprender antes de realizar cierta
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actividad, es decir, un objetivo hacia donde se encamina la actividad corporal
del sujeto activo; que en el caso en concreto, seria la finalidad de reincidir en
ta comisién de las conductas previstas en las fracciones 111, 1V, V, VII, VIII,
XVIIL, XIX, XX y XXI, del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial,

siendo en consecuencia dicho fin, relevante para el derechao.

2. - Seleccion de los medios y de las formas de realizacion de Ja
accion para la realizacion del fin propuesto, es decir, dependiendo del fin que
el sujeto se haya propuesto, es como va a determinar en qué forma lo va a
alcanzar y cuales son los medios que puede utilizar para ello; si la persona se
fija como fin usar por cualquier medio, marcas sin el consentimiento de su
titular con fines de lucro, puede seleccionar como medio las marcas mas
comerciales del momento o de moda, por ejemplo en ropa TOMY, LEVI'S,
DOCKERS, GUESS, etc., reproduciendo los modelos, etiquetas y disefios
industriales de ios pantalones de mezclilla en maquiladoras clandestinas, asi
como llevar a cabo 1a etiquetacion y venta de los mismos, en que forma se va

desarrollando esta actividad, a que hora y en qué lugar, etc.

3. - La posibilidad de produccidn de consecuencias secundarias,
que puedan producirse junte al fin principal, dependiendo del fin que el sujeto
se haya propuesto y dependiendo de los medios que seleccione y de las
formas de realizacion para la consecucion de ese fin, puede plantearse la
posibilidad de que se produzca alguna otra consecuencia secundaria junto al
fin principal, Que puede ser relevante o irrelevante para el Derecho Penal. Si fo
que se propone el sujeto es reincidir en el uso de una marca en forma bien
elaborada e imitada, de tal modo que 1as copias en el caso de pantalones de

mezclilla no autorizadas, imiten en grado de confusion a los legitimos,

T IBIDEM pig. 85.
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imitandolos fraudulentamente, en este caso se producen las consecuencias de

derecho sujetas a estudio.

Si en estos tres momentos que surgen en la esfera del
pensamiento, no sucede nada en el mundo exterior, todo esto resultaria
irrelevante para el derecho penal, es decir que no se produciran las
consecuencias penales, y por lo tanto no se le impondra una pena aquel gue
simplemente haya fijado un determinado fin u objetivo, aunque este sea
antijuridico y reprochable por la sociedad en virtud de lo anterior se requiere si
es etapa interna, se traduzca en actos externos para ser sujetos de sancion, al
encontrarse en el supuesto normative, toda vez que en este tipo de delito no
se castiga la tentativa.

4.1.2. - LA ETAPA EXTERNA.

Esta consiste en la puesta en marcha de la actividad corporal,
obteniendo un resultado, es decir, en el caso concreto, es el desarrollo de esa
actividad corporal, hasta la consecucion del fin propuesto, el reincidir en las
conductas III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI, del articulo 213 de
ia Ley de la Propiedad Industrial, a mayor abultamiento esta etapa
externa se compone de un proceso causal, que se divide en las siguientes

etapas:

1. - Un movimiento corporal voluntario o sea la actividad o
activacion voluntaria que produce un cambio en el mundo exterior, ( que es la
manifestacion de la voluntad en el mundo exterior) y que puede ser relevante

o irrelevante para el derecho penal.
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En esta primera etapa externa del delito, la voluntad funge como
factor desencadenante del movimiento corporal, es decir, que el movimiento
corporal es producto de la voluntad del agente y el cual se dirige a la
consecucién del fin u objeto claramente definido, que en el caso concreto
consiste en los movimientos corporales tendientes a usar de manera

reincidente una marca registrada.

2. - Et seqgundo es el resultado, que es tratandose de acciones
tipicas, la lesion o puesta en peligro de un bien determinado bien juridico, ese

es el resultado de una accion penalmente relevante.

El resultado segun lo considera el tratadista Maggiore como: “la
consecuencia de la accidn, que la ley considera decisiva para la realizacion del

delito; o lo que es lo mismo, la realizacién del tipo fijado por la ley”. %

El delito que se analiza, se ve consumado, a partir del movimiento
en que la conducta produce el resultado tipico contenido en el articulo 223
fraccion I de {a Ley de la Propiedad Industrial.

La doctrina ciasifica el resuitado en: De indole juridica o formal y
naturista o, material, que se define como:

o Juridica o Formal: Aquéllos resultados gque provocan mutaciones en el
mundo juridico o inmaterial.

o Naturalista o Material, los que producen una modificacion en el mundo
material, perceptible por los sonidos y con la existencia temporal o especial.

8 pAVON VASCONCELOS. Francisco, “Manua) de Derecho Penal Mexicano”, Pugi. Pefia, Federico, Derecho
Penal, 1995, pig. 134.
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En el delito de reincidencia por el uso de una marca registrada,
produce un resultado de indole juridico o inmaterial, consistente en Ja violacién
de los derechos patrimoniales, del titular de la marca, por la ausencia de
autorizacidn o consentimiento y asi mismo se produce una modificacién en el
mundo material, de facil apreciacion, por los sentidos, al lanzar en el mercado
copias de las marcas, imitando fraudulentamente las originales, dejando de
percibir el titular o licenciatario de una marca el aprovechamiento economico

que legalmente le corresponde.

A continuacion procederemos a clasificar el delito en orden al
resultado, basandonos en el maestro Porte Petit, que al respecto da la

siguiente clasificacion;

INSTANTANEO.

INSTANTANEOG CON EFECTOS PERMANENTES.
PERMANENTES.

NECESARIAMENTE PERMANENTES.
EVENTUALMENTE PERMANENTES.
ALTERNATIVAMENTE PERMANENTES.
FORMALES.

MATERIALES.

DE LESION Y

DE PELIGRO.

v ooN AW N e

J—
e

A mi consideracion sobre la base de diversos juristas de la
materia, el delito en estudio se clasifica, en atendiendo al resultado, en delito
de consumacion indefinida, el delito que dura, cuyo tiempo legal contina
realizandose hasta que interviene alguna causa que lo hace cesar; en el caso
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de reincidencia por el uso de una marca registrada, estd compuesto de
diversas actividades independientes que se suceden y prolongan en el tiempo,
por lo cual su consumacion se ve de igual forma prolongada, pues bien esta
actividad ilicita produce la comercializacién, almacenamiento, transportacion y
venta de los productes falsificados, que culmina al poner en las manos del
publico consumidor estos productos, obteniendo lucros indebidos y ocasionan
una competencia desleal a los titulares o licenciatarias de marcas registradas y
reconecidas.

Continuando con la clasificacion del delito que se analiza de
acuerdo al resultado, se considera también por ser un delito de lesién, los que
se caracterizan porque una vez consumados causan un dano directo o efectivo
en derechos juridicamente protegidos por una norma prohibitiva.

Al respecto considero que se clasifica de lesidn, debido a que una
vez que se explotan por cualquier medio las marcas, se causa un daiio o lesion
a los derechos marcarios de los titulares o licenciatarios, derivando una
afectacion econdmica. Esta afectacion se da cuando el producto original, deja
de ser comprado por el publico consumidor, adquiriendo uno de menor calidad
(falsificado o pirata)}, que ostenta los signos distintivos y marca falsificada, lo
que trae como consecuencia que dicho consumidor en adelante no adquiera
mas articulos o productos que ostenten las marcas clasificadas, aunque estos
sean genuinos, lo que estd pasando con la falsificacion y comercializacion de
bebidas alcoholicas.

3. - En tercer lugar tenemos la relacion de causalidad que debe de
darse entre el movimiento corporal y 13 lesidn o la puesta en peligro de! bien
juridico tutelado “el resultado”.
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Esta tercera fase de la etapa externa de la conducta, basicamente
consiste en la relacién que existe entre el movimiento corporal, tendiente a la
explotacion por cualquier medio material (falsificacién, venta, comercializacién,
etc.), de las marcas de la lesidn de los derechos marcarios de su titular, toda

vez que no existe de por medio consentimiento por parte de estos.

En conclusion podemos decir que en el delito a estudio, se
requiere que el sujeto activo realice una conducta de accion externa dirigida a
un fin bien definido de reincidir en las conductas sancionadas por el articulo
213 de la ley de la materia, por el uso de las marcas.

4.2, - TTIPO Y TIPICIDAD

4.2.1. -EL TIPO.

El tipo se debe entender como la descripcion legal de un delito, o
bien, la abstraccion plasmada en la ley de la figura delictiva. La ley penal y
diversas leyes especiales contemplan abstractamente los tipos, los cuales
toman vida real cuando en casos concretos un sujeto determinado incurre en
ellos. De no existir el tipo, aon y cuando en la realidad alguien cometa una
conducta que afecte a otra persona, no se podra decir que aquel cometié un
delito, por que no lo es y, sobre todo, no se le podra castigar. Si no que mas
bien se estara en presencia de las conductas antisociales, que no son delitos.

Asi el tipo penal que nos ocupa es el de reincidencia en atencion a
los articulos 223 fraccion I, 218 pérrafo II y como ejemplo la fraccion IV, del
213,
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La ley expresa como infraccidn administrativa usar una marca
parecida en grado de confusidon a otra registrada, para amparar los mismos 0
similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Como elementos del tipo encontramos, ahora cuerpo
del delito:

a) Usar una marca parecida;

b) En grado de confusion;

C) A otra marca; (La ley omite decir que la marca debe ser
registrada).

d} Para amparar;

e) Productos o servicios;

f) Similares o iguales;

g) A los protegidos por la registrada;

h) Reincidencia en la conducta prevista en la fraccion IV del
articulo 213, establecida como infraccion administrativa;

i) Que la sancidn administrativa impuesta respecto de la
infraccidon quede firme;

j) Y que la conducta es decir ia reincidencia se ileve acabo
dentro de los 2 afios siguientes a que la resolucion haya
quedado firme.

4.2.2. - LA TIPICIDAD.
Entendida como la adecuacion de ta conducta al tipo 0 sea, el

encuadramiento de un comportamiento real a la hipotesis legal. Asi habrd
tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la abstraccion
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plasmada en la ley, asi la tipicidad consistird en hacer que cada pieza encuadre

de manera exacta en el lugar gue le corresponde.

Asi y como lo desarrollamos el delito de reincidencia en atencién a
los articulos 213 fraccion 1V, 223 fraccion 1 y 218 parrafo 11, para que se
configure requerira: Usar una marca parecida; En grado de confusidn; a otra
marca; (La ley omite decir que la marca debe ser registrada). Para amparar;
Productos o servicios; Similares o iguales; A los protegidos por la registrada;
Reincidencia en la conducta prevista en la fraccion IV del articulo 213,
establecida como infraccion administrativa; que fa sancién administrativa
impuesta respecto de la infraccion quede firme; que se dé una segunda
infraccion y que la conducta es decir la reincidencia se leve acabo dentro de
los 2 aios siguientes a que la resolucién haya quedado firme, Si el agente
emplease un medio distinto, aun cuando se presenten los demads elementos

del tipo no habra tipicidad, por faltar solo uno de ellos,

Dentro de nuestro sistema juridico mexicano toma en cuenta

“diversos principios supremos que constituyen una garantia de legalidad™®:

I Nullum crimen sine lege No hay delito sin ley
II.  Nullum crimen sine tipo No hay delito sin tipo
III. Nulta poena sine tipo No hay pena sin tipo

IV. Nulla poena sine crimen No hay pena sin delito
V. Nulla poena sine lege No hay pena sin ley.

Concluyéndose que en atencion a lo preceptuado por la ley es
requisito sine quanon que todas y cada una de las conductas previstas por el

*Jma G. Amuchategu i, Derecho Penal, Coleccion de Textos Juridicos Universitarios, Edilorial Harla,
México 1993, pag. 57.
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tipo se configuren de lo contrario no habra tipicidad y mas aln no existird

delito.

4.3. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL.
SUJETOS.-

Antes de tratar directamente lo relativo al delito, es oportuno
precisar quiénes son los sujetos y cuales son sus objetos, para asi tener una
idea mas clara de dichos aspectos, que forman parte integral y necesaria de

aquei.

“En el derecho penal, se habla constantemente de dos sujetos que

son los protagonistas del mismo*”®. Ellos son el sujeto activo y el sujeto pasivo.

Sujeto activo entendido como la persona fisica que comete el
delito, llamado también agente o criminal. Es conveniente afirmar desde ahora,
que el sujeto activo siempre sera una persona fisica, independientemente del
sexo, edad, nacionalidad y otras caracteristicas. Cada tipo como sefala las
calidades o caracteristicas especiales que se requieren para ser sujeto activo,
en nuestra hipdtesis puede ser "un sujeto activo comuin no calificado, cualquier

persona™’!

De aqui se desprende que nunca “una persona moral o juridica,

podra ser sujeto activo de alglin delito, cabe mencionar, que en ocasiones,

™ Ima G. Amuchategui, Derecho Penal, Coleccion de Textos Juridicos Universitarios, Editerial Harla,
México 1993 pag. 35

! César Augusto Osorio y Nieto, "Delitos Federales™ Editorial, Porrua, 41a Edicion, México 1998, pag.
463.
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aparentemente, es la institucion la que comete un ilicito, pero siempre habra

sido una persona fisica la que ided, actud y, en todo caso ejecutd el delito.””*

Con relacion al sujeto pasivo esta figura es la persona fisica o
moral sobre quien recae el dafio o peligro causado por la conducta del

delincuente, también nombrada victima u ofendido.

También se puede establecer la diferencia entre el sujeto pasivo
de la conducta y el sujeto pasivo del delito:

a) Sujeto pasivo de la conducta.- Es aquella persona que de
manera directa resiente la accion por parte del sujeto
activo, perc la afectacion, en sentido estricto, la recibe el
titular del bien juridico tutelado.

b) Sujeto pasivo del delito.- Es el titular del bien juridico
tutelado que resulta afectado, y de acuerdo con el ejemplo
que nos ocupa es el uso exclusivo de la marca
registrada sin interferencias que causen confusién,

De esta manera podemos decir que el sujeto pasivo de nuestra

hipdtesis sera el titular o licenciatario de la marca registrada.

CONDUCTA.- La conducta es el primero de los elementos que requiere el
delito para existir, algunos le llaman [a accidén, hecho, acto o actividad.

La conducta es un comportamiento humano voluntario activo o

negativo que produce un resultado. Como se ha precisado sdlo el ser humano

™ Ima G. Amuchategui, Derecho Penal, Coleccidn de Textos Juridicos Universitarios, Editorial Harta,
México 1993 pag. 35
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es capaz de ubicarse en la hipotesis de constituirse en sujeto activo, por lo
tanto se descartan todas las creencias respecto a si los animales, los objetos o

las personas morales pueden ser sujetos activos del delito.

Ante el derecho penal estas conductas se pueden manifestar por
conducto de una accién o una omision.

La accidn consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual
implica que el agente lleve a cabo uno o varios movimientos corporales y
comete la infraccion de la ley o por si mismo o por medio de instrumentos,

animales, mecanismos e incluso mediante personas.

La conducta se puede realizar mediante un comportamiento ¢
varios, y que esta conducta reflejada en una accion tiene diversos elementos y
con relacion al supuesto previsto en el articulo 213 fraccion IV Usar una marca
parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar los mismos o
similares productos o servicios que los protegidos por la ley, se entendera de la
siguiente forma: Voluntad.- Es el querer, por parte del sujeto activo, de
cometer el delito. Es propiamente la intencion, es decir que el sujeto activo de
la conducta tenga la intencidn nuevamente de realizar la conducta.

L. Actividad.- Consiste en hacer o actuar. Es el hecho
positivo humano encaminado a producir el ilicito, tal
actividad es que el sujeto activo realice la conducta -
prevista, es decir la hipotesis establecida, de nueva
cuenta la lleve acabo.
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II.  Resultado.- Es la consecuencia de la conducta, el fin
deseado por el agente, en este caso el amparar
productos y servicios similares a los protegidos por la

marca que se usa.

III. Nexo causal.- Es el ligamen que une a la conducta con
el resultado, entendido como quien desea usar una
marca parecida en grado de confusion a otra registrada
para amparar productos o servicios iguales o similares
a los protegidos por la marca registrada, debe actuar
en forma que el medio y los medios elegidos para tal
proposito sean objetivos, y por lo tanto, idoneos, es
decir se requiere que se materialicen para atribuirles un
resultado tipico.

La omision, entendida como la realizacion de la conducta tipica
con abstencion de actuar, es decir un no hacer 0 un permitir no se establece

en el delito en comento.

En relacién con este delito se debe también analizar el lugar de la
conducta, este se podra ejecutar en diversos sitios. Debido a como lo hemos
observado la regulacion que hace el Derecho de propiedad Industrial es
referido al comercio por conducto de fas marcas y otras figuras, por ende en
el momento en que se usa la marca para amparar productos o servicios iguales
en diversos establecimientos comerciales con similares a los protegidos, por la
registrada, se estara cometiendo la conducta en diversos sitios. El problema
radicaria en como determinar la jurisdiccion, para castigar al responsable, sin
embargo en estos supuestos no tendriamos problemas debido a que como
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nuestra ley es materia federal, la autoridad ante quien se denunciarian los

hechos serian ante una de autoridad federal.

Referente al tiempo en que se comete la conducta, es importante
discernir en este aspecto, el delito de reincidencia, es un delito especial y
compuesto, primeramente serd especial por que se encuentra inmerso en una
ley especial dedicada a regular los derechos emanados de la Propiedad
Industrial, y serd compuesto debido a que para su configuracién se requiere
actualizar dos hipdtesis también previstas en dicha ley. Es decir el cometer de
manera previa una infraccion establecida en el articulo 213, y que dicha
conducta haya sido sancionada por resolucion que haya quedado firme, y que
dicha conducta para ser considerada como delito segun lo alude el articuio 218
parrafo segundo, se cometa dentro de los dos afios siguientes a que la

resolucion administrativa haya quedado firme.

De lo que se infiere que la conducta, para verse tipificada se debe
llevar a cabo dentro de un periodo determinado por la ley (dos anos
siguientes a la fecha en que se emita la resolucidn administrativa haya
quedado firme) de lo contrario, dicha conducta se entendera nuevamente
como una infraccion. Lo cual traeria aparejado, que el infractor evadiera la ley
y una sancion mayor. Lo cual se critica en esta tesis, toda vez que de manera
clara se establece un término, el cual para una mejor tutela de los
derechos que nacen de la Ley de propiedad industrial, deberia
suprimirse o aumentarse en el Gitimo de los casos,

OBJETO MATERIAL.-

El objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae

directamente el dafo causado por el delito cometido.
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Cuando se trata de una persona, ésta se identifica con el sujeto
pasivo, de modo que en una misma figura coinciden el sujeto pasivo y el
objeto material. Cuando el dafio recae directamente en una cosa, el objeto

material sera la cosa afectada.

Aunado con lo anterior es prescindible definir lo relativo al objeto
juridico el cual se traduce como el interés juridicamente tutelado por la ley; al
derecho le interesa tutelar o salvaguardar el uso exclusivo de una marca
registrada, en el ejemplo que se tomd como referencia, sin embargo en lo
relativo al delito previsto en la fraccion 223 fraccion I de fa Ley de Propiedad
Industrial, tutela diversos supuesto como por ejemplo:

I lLa credibilidad del consumidor respecto de un producto
supuestamente patentado y por tanto legalmente reconocido y de cierta y
confiable calidad;

II. El derecho del titular de ejercer el uso exclusivo de una
marca, patente, diseno industrial, modelo industrial, secreto industrial, etc.;

III. La credibilidad del consumidor respecto de bienes o
servicios supuestamente amparados por una marca  registrada,
consecuentemente legalmente reconocidos y de cierta y confiable calidad, y el
derecho del titular de la marca sobre ésta;

V. El uso exclusivo de la marca regiétrada sin interferencias
que causen confusion.

V. La legalidad y originalidad de las patentes, registros,
autorizaciones 0 marcas.

VI. La wveracidad respecto a las relaciones entre
establecimientos, fabricacion de productos; prestacion de servicios o venta de

productos; y el origen de éstos.
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VII: El prestigio y la clientela de industriales, comerciantes y
prestadores de servicios.

VI, La autenticidad de producto en funcion del lugar de
origen.

IX. La confidencialidad del secreto industrial.

X. La posesion y confidencialidad del secreto industrial y ios
derechos sobre este.

Como se cita, es importante resaltar que este delito de acuerdo
con la conducta tipica que se conforme, el objeto material podra cambiar y de
la misma forma el objeto juridico cambiaria; como se infiere el objeto material,
pueden ser productos' y servicios, y al final de la cadena de manera directa
quien sufre el menoscabo por fa conducta emitida, sera una persona titular de
los derechos exclusivos y puede llegar ain mas lejos afectando al publico
consumidor, en virtud de que el primero sufriia un menoscabo en su
patrimonio y el segundo sufriria un daiio en su salud o un decremento en la
satisfaccion de una necesidad, colapsando en ambos sus ingresos y egresos
econdmicos por el simple hecho de que una conducta se haga de manera

sucesiva.
MEDIOS DE EJECUCION

los medios de ejecucidon o especiales medios o formas de
realizacion son aquellos que el legislador considera que deben concurrir en una

accién para que sea penalmente relevante,

El tipo de delito en estudio, no requiere de medios especificos, sin
embargo cabe sefialar que para la realizacion de éste se utilizan todo tipo de

aparatos que permitan la imitacién de las marcas, como los son: maquiladoras,
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talieres de serigrafia, materias primas de baja calidad, equipos de cémputo,
etc. Cabe resaltar que para configurar todas las conductas anteriormente
descritas es necesario que se realicen dentro del periodo que prevé el articulo

218 parrafo segundo de la ley de Propiedad Industrial.

REFERENCIAS DE ELEMENTOS OBJETIVOS;
REFERENCIAS DE ELEMENTOS NORMATIVOS;Y
REFERENCIAS DE ELEMENTOS NORMATIVOS
LUGAR, TIEMPO Y OCASION.

En primer instancia encontramos las referencias de elementos
objetivos, que son aquellas que describen una conducta y que son apreciables
por los sentidos, y que se traducen basicamente en el nicleo del delito
consistente, en imitar, reproducir, distribuir, o poner venta, de manera
reiterada. Siempre y cuando estas conductas, o las establecidas en las
fracciones II a XXII del articulo 213, se presenten dentro de los dos afos
posteriores, a que la resolucién administrativa haya quedado firme,

Las referencias de elementos normativos, son aquellos que
requieren una descripcion juridica o cultural, es decir son los elementos que se
requieren para un determinado juicio, en los cuales se valoran conocimientos,

técnicos o juridicos de la hipdtesis que nos ocupe,

Por dltimo en cuanto a las referencias de elementos normativos,
de lugar, tiempo y ocasion, el delito que nos ocupa, y en atencion a parrafo
segundo del articulo 218, si se prevé la existencia de un elemento normativo
de tiempo, dos afios para que la conducta se realice, es decir, para que se



)

ia
configure el elemento de tiempo serd necesario, que la o las conductas, se
realicen dentro de los dos anos posteriores, a la resolucion administrativa, que

declare la infraccién que proceda.

Con relacion al elemento normativo de lugar, desde el punto de
vista de jurisdiccion, no existira ningun problema debido que la conducta, se
encuentra prevista en una Ley Federal, y con ello disminuye la posibilidad de

que dicho elemento no se configure.

4.4.- ELEMENTOS SUBJETIVO DEL TIPO PENAL

EL DOLO

La finalidad y la causalidad son los elementos que estructuran el
concepto de conducta, es decir que la finalidad debe ser analizada a nivel de la
conducta tipica o sea, si ! tipo describe conductas, es aqui donde se habra de
analizar dicha la finalidad, es decir desentranar lo que el agente se ha
propuesto, es decir, el contenido de su voluntad.

Cuande hablamos de acciones penalmente relevantes que se
describen en un tipo penal, la finalidad recibe un nombre especifico, que
corresponde al dolo, el cual consiste en que el sujeto o agente activo busque
causar el resultado tipico, con conocimiento y conciencia de la antijuricidad de
hecho.

El dolo cuenta con los siguientes elementos, el ético, que consiste
en saber que se infringe la norma y el motivo, que es la voluntad de realizar la
conducta antijuridica. Fundamentalmente, el dolo puede ser: directo, indirecto
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o eventual, genérico, especifico e indeterminado. A continuacion se definira de

manera breve en que consisten:

Directo. El sujeto tiene la intencion de causar un dafio
determinado y lo hace, de manera que existe identidad entre la intencion y el
resultado tipico, por ejemplo, el agente desea violar y lo hace.

Indirecto. El sujeto desea un resultado tipico, a sabiendas de que
hay posibilidades de que surjan otros diferentes. En el delito que nos ocupa se
ejemplifica en el sentido que el sujeto activo al reincidir en su conducta,
directamente dafia al propietario de la marca, en el sentido de que las
ganancias por la venta del producto gue ostenta una marca disminuiran debido
que dicho sujeto, comercializara en menor costo dicha marca; indirectamente
también se tendran resultados tipicos con reltacién a los consumidores, los
cuales estaran siendo engafiados, debido a que el producto que consume no
va a satisfacer totalmente las necesidades que lo orillaron a comprar dicho
producto.

Genérico. Es la intencidn de causar un dafio o afectacidn, o sea, la

voluntad encaminada a producir el delito.

Especifico. Es la Intencion de causar un dafio con una especial
voluntad que la propia norma exige en cada caso. Con relacidon a nuestro
supuesto es importante sefialar que la conducta que se prevé es la de
reincidir de nueva cuenta en los supuestos previstos en el articuio 213.

Indeterminado. Consiste en la intencién de delinquir de manera

imprecisa, sin que el agente desee causar un delito determinado.



E il

112
Cabe insistir en que el dolo es un proceso psicoldgico, que se
traduce en la intencidn de querer un resultado tipico. La ley Penal determina
que de acuerdo con la intencionalidad del activo determina el grado de
responsabilidad penal; siendo algo subjetivo y en ocasiones dificil de probar.
Asi el delito puede ser:

a)  Doloso. Cuando el sujeto comete el delito con la intencion de realizarlo.
Se tiene la voluntad e intencion de infringir la ley, nuestro Cédigo Penal para el
Distrito Federal en materia del fuero comin y para toda la Republica en
materia del fuero Federal, en el articulo 9o0. Sefala que obra dolosamente el
que conociendo los elementos del tipo penal, o previniendo como posible el

resultado tipico, quiere o acepta la realizacion del hecho descrito por la ley.

Como conclusion la culpabilidad para el delito que nos ocupa se
encuentra revestida por el dolo, lo que lo convierte en un delito doloso, toda
vez que el sujeto activo, concce las consecuencias y desea sufrirlas, hecho que
se acredita con la resolucidn firme emitida por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, toda vez que experimentd las consecuencias por realizar
actos contrarios a las disposiciones previstas por el articulo 213 de la Ley de
Propiedad Industrial, y a sabiendas de lo anterior desea de nueva cuenta
reincidir en las conductas aludidas, obteniendo un beneficio econdmico.

LA CULPA

La culpa es el sequndo grado de culpabilidad y ocurre cuando se
causa un resultado tipico sin intencion de producirlo, pero se ocasiona solo por
imprudencia o falta de cuidado o de precaucion, debiendo ser previsible y
evitable. La doctrina le lama delito culposo v ley lo prevé en el Codigo Penal
en su articulo 90, Parrafo sequndo Obra culposamente el que produce el



IE
resultado tipico, que no previo siendo previsible o previé confiando en que no
se produciria, en virtud de fa violacidn a un deber de cuidado, que debia y

podia observar segun las circunstancias y condiciones personales.

En la doctrina existen criterios en los cuales se contemplan
diversas clases de Culpa, la consciente también llamada con prevision, la cual
existe cuando el activo prevé como posible el resultado tipico, pero no lo
quiere y tiene la esperanza que no se producira, y la Inconsciente conocida
como culpa sin prevision, existe cuando el agente no prevé el resultado tipico;

es decir la conducta que se realiza sin pensar.

De manera genérica se puede decir que en estos delitos el
juzgador debera considerar lo previsto en los art. 51, 52. 60, 61 y 62 del
Codigo Penal para el Distrito Federal, sin embargo en el delito que me ocupa

en la presente tesis, dicha figura no se ve actualizada.

ELEMENTOS SUBJETIVOS EN EL AUTOR DIFERENTES AL DOLO.

Debemos entenderlos como aquellas expresiones contenidas en la
ley, es decir, animos, propositos, deseos o intenciones, etc., siendo aplicable
para andlisis del delito que nos ocupa, lo referido en el articulo 213 de la Ley
de Propiedad Industrial referido a lo que seran las infracciones administrativas
y se precisa aun mas en el articulo 218 de la misma ley, al definir lo que
debemos de entender por reincidencia. Lo que obliga de manera importante a
que la conducta se configure dentro de un término establecido.
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CAPITULO QUINTO

5. LA REINCIDENCIA.

En el presente capitulo abordaremos el tema de la reincidencia,
estableciendo por principio el concepto gque se tiene de esta, tanto en [o
general como en lo particular, siendo el objetivo central del presente estudio

de tesis.

5.1. LA REINCIDENCIA EN GENERAL.

La reincidencia literalmente y etimolégicamente es toda recaida, y
aplicada la palabra al orden juridico-penal, su nocidon comprende toda
repeticion de delito siguiente a una primera infraccion. Existe un tipo de
reincidencia que podemos llamar genérica, que consiste en la recaida de la
comisién de delitos de distinta indole y reincidencia especifica, en defitos de la
misma o semejante especie. Ademas de la ya mencionada, existe una serie de
limitaciones sobre el significado de la reincidencia, si la recaida del nuevo
delito esta relacionado de alguna manera con el anterior 0 con ia pena de este,
se tratara, mas que de una verdadera reincidencia de delito continuado o

quebrantamiento de condena.

Enseguida nos encontramos con otra limitacién, dada la ausencia
de relacion material, objetiva, entre uno u otro delito, precisa una solucion de

continuidad entre ellos, establecida por la sentencia dictada contra el primero.
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Si la sentencia ha sido meramente dictada y, sin cumplirfa, el
condenado vuelve a definquir, se llama impropia. Si a pesar de dictada la pena,
la persona delinque nuevamente, fa reincidencia toma el nhombre de propia. La
reincidencia constituye una circunstancia agravante dentro de Ia

responsabilidad criminal en el derecho vigente.

En efecto, al enumerar dichas causas, el articulo 10, punto 15,
indica como agravante el ser reincidente, anadiendo que existe reincidencia
cuando al delinquir el culpable hubiese sido condenado ejecutoriamente por un
delito de los comprendidos en el mismo capitulo de este codigo, por otro, al
que la ley sefiale igual o mayor pena, o por efecto de este numero no se
computaran los antecedentes penales cancelados o que hubieran podido
serlo.- por condenada de tribunales extranjeros la reincidencia viene regulada
en nuestro codigo penal en sus articulos 289, 344 y 452 BIS, F estando ante

una clasificacion de reincidencia.

Nuestro cédigo de justicia militar califica también la reincidencia

como una agravante de responsabilidad criminal.

“Un hombre puede cometer varios delitos, sea que los haga en forma de
concurso real sea que con el mismo hecho infrinja varias figuras, como en el
concurso ideal; pero también puede delinguir varias veces sucesivas antes o
depuse de haber sufrido condena. En el primer caso se da la reiteracion; en el

sequndo, la-reincidencia propiamente dicha.

Genéricamente, reincidencia es recaida en el delito. Para la ley
penal Argentina, esta condicion se ofrece cuando a mediado condena o

condenas anteriores (Art. 50).
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Comunmente, la reincidencia opera como efecto acrecentador de
la pena; la adecuacion de la condena al reincidente se hace con mayor

intensidad, con mas gravedad.

La reincidencia puede genérica, cuando se trata de hechos de
diversa naturaleza, y especifica, cuando la actividad del sujeto se repite en un

determinado delito”.”

El Jurista Rafael de Pina Vara en su diccionario de Derecho define
a la reincidencia como la: “Comision de un Delito igual o de la misma especie
después del cumplimiento total © parcial o de la remision de la pena impuesta
por otro anteriormente cometido, supuesto que desde el cumplimiento
remision de la pena anterior hasta la comisién del nuevo delito no haya
transcurrido cierto tiempo que haga parecer como rota la relacion juridico-
penal entre ambos actos (LISTZ).

De acuerdo con el Codigo Penal para el Distrito Federal (Art. 20)
hay reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada
por cualguier tribunal de la Republica o del extranjero, cometa un nuevo delito,
sino ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el induito
de {a misma, un termino igual al de la prescripcidn de la pena, salvo las
excepciones fijadas en la ley.

Parte de la doctrina distingue entre reincidencia especifica
(flamando asi a la que representa la recaida en un delito de la misma especie

" GOLDSTEIN Rait. DICCIONARIQ DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA, SEGUNDA EDICION.
EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DE PALMA, BUENOS AIRES. ARGENTINA 1988.
PAG. 578,
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que el cometido anteriormente) y reincidencia genérica (llamando asi a 1a que

supone la recaida en un delito de cualquier naturaleza).

La reincidencia genérica se conoce también con la denominacion de

reiteracion”. 7

Por lo que dicha definicidn, marca una clara contradiccion con el
precepto en comento, ya que el articulo antes referido entiende que la
reincidencia se computa desde el momento en el que la resolucion
administrativa sea emitida, mientras que esta infraccion determina que ese
momento es aquel en que la sancidén administrativa impuesta hubiere quedado
firme.

Sin embargo es importante determinar el criterio para computar el
plazo de dos anos, y que consiste en la emision de la resolucidn que declara la
infraccion, por lo que dicho plazo deberia correr a partir de que 13 resolucion
correspondiente quedase firme, de manera que juridicamente la determinacion
relativa a la comision de la infraccidn no estuviese sujeta a la posibilidad de ser
revocada o modificada. Sin embargo el legislador parece responder con este
criterio a la necesidad de prevenir o reprimir la comisién reiterada de
infracciones de derechos de propiedad industrial, al considerar que aun sin
haber quedado firme la determinacion administrativa, el plazo de dos afos

empieza ha ser computado.

Por lo que es importante considerar que dicho precepto define
que la violacion repetida de un mismo precepto, obviamente por parte de la
misma persona fisica 0 moral, io anterior significa que para que la reincidencia

“ Ob. Cit, pdg. 438.
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se tipifique no se requiere que la empresa o persona afectada sea la misma, ni
que el derecho de propiedad industrial agraviado sea coincidente.

5.2. LA REINCIDENCIA EN PARTICULAR.

Para la Ley de la Propiedad Industrial y demas disposiciones que
se derivan de ella, la reincidencia se entiende como cada una de las
subsecuentes infracciones a un mismo precepto legal, cometidas
dentro de los dos aifios siguientes a la fecha en que se emitid la
resolucion relativa a la infraccion.

La reincidencia esta definida por el articulo 218 de la ley en
comento; analizando tal precepto legal, nos podemos percatar que para poder
hablar de REINCIDENCIA; el infractor debe ser sancionado por el INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL al cometer alguna conducta
previstas en el articulo 213 de esa misma ley; en lo referente al uso de marca,
sefalaremos sotamente las fracciones I1I, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI.

La resolucién que emita la autoridad administrativa debe estar
firme, es decir que haya causado ejecutoria, esto es que no existe medio 0
recurso legal para modificar tal determinacion.

Si la persona que ha sido infraccionada por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, comete nuevamente la conducta por la que fue
sancionado y lo infraccionan nuevamente, dentro de los dos afios siguientes a
fecha en que se emitid la resolucion de infraccidn, serd considerado como

reincidente.
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Las sanciones que la autoridad administrativa puede

imponer a los infractores son:

1. Duplicar la multa impuesta al infractor, es decir si al momento de ser
infraccionado se le impuso una multa de 500 veces el salario minimo
general vigente para el Distrito Federal, al momento de reincidir el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, le impondra una sancién de 1000

veces el salario minimo general vigente para el Distrito Federal,

2. La clausura definitiva, cuando el establecimiento haya sido clausurado
temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos afios, si dentro del
mismo se reincide en la comision de la infraccion, lo anterior toma su

fundamento en el articulo 219 de la multireferida ley.

No obstante, de las acciones administrativas que el titular o
licenciatario de la marca puede ejercitar en contra del reincidente, existe la via
penal; porque el articulo 223 fraccion I de la Ley de la Propiedad Industrial
establece que se considera como delito el reincidir en las conductas en las
fracciones II a XXII del articulo 213 de la misma ley.

De esta forma los titulares o licenciatarios de marcas registradas,
posen la accién penal como un medio mas eficaz de proteccion de sus
derechos marcarios.

Lo ineficaz de la reincidencia y del articulo 218 que la contempla,
es el témino de dos afos que se requieren para que la conducta el infractor
pueda ser considerado como reincidente, porque en la practica sucede
frecuentemente que las personas dedicadas a la comercializacion de
marcas falsificadas "piratas®, como se les denomina cominmente;
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una vez que son infraccionados dejan pasar el término de dos aios
después de ser infraccionados por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, para poder continuar usando las marcas sin
autorizacion alguna, y no ser considerados como infractores sino,
como reincidentes, conductas consideradas como antijuridicas por el
multicitado articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por el contrario si el articulo 218 se modificara, eliminando el
término de los dos afios para que el infractor fuera considerado como
reincidente, las acciones penales que contempla la fraccion I del articulo 223
de la ley en comento seria mas eficaz; evitdndose de esta forma que los
sujetos activos "piratas”, evadan la accion de la justicia y se sigan lesionando

los derechos marcarios de los titulares o licenciatarios de marcas registradas.

No olvidemos que si el infractor es sancionado por el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial después del término de dos afhos,
subsecuentes a la fecha en que se emitid la resolucién de infraccidn, no se
considerard como reincidente; simplemente se le impondra una sancion
administrativa de conformidad con lo establecido por el articulo 214
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Otra situacion que es importante destacar, es el hecho de que el
articulo 218 de la ley establece que las subsecuentes infracciones deben darse
a un mismo precepto legal, es decir si el infractor es sancionado por cometer la
conducta prevista por la fraccion XVIII del articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial y dentro de los dos anos siguientes a que se haya dictado
esta sancion comete la conducta prevista en la fraccidn XIX del mismo
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ordenamiento legal, alin en agravio del mismo titular o licenciatario de la
marca NO SE CONSIDERARA TAMPOCO COMO REINCIDENTE.

La penalidad que contempla la Ley de la Propiedad Industrial en el
delito de reincidencia es de 2 a 6 afos de prisién y multa por et importe de
cien a diez mil dias de salario minimo general diario vigente en el Distrito
Federal, 1o anterior en apego a dispuesto por el articulo 224 del ordenamiento
legal invocado.

5.3. CONSECUENCIAS DEL CONOCIMIENTO DEL ELEMENTO
NORMATIVO.

Ademas de que el sujeto tenga la capacidad psiquica de
comprender y de determinar, se requiere que esa capacidad se actualice en el

hecho que realiza el sujeto.

Aqui es en donde habria que observar si el sujeto activo realizé la
conducta antijuridica y que haya tenido conciencia que la conducta cometida
era contraria a derecho, siendo esto la actualizacion de la capacidad de
comprender el caracter ilicito de una conducta, para poder determinar que el

sujeto es culpable.

Para poder determinar esta culpabilidad, es necesario establecer
las circunstancias en que se llevd a cabo el hecho, si el sujeto activo tuvo o no
la posibilidad de actuar de diferente manera, por eso se define a la culpabilidad
como el juicio de reproche, cuando el sujeto esta actuando en contra de las

exigencias de la norma pudiendo haber actuado de diferente manera,
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El sujeto activo al tener conocimiento del elemento normativo, es
decir del ilicito que contempla la legislacion marcaria, referente a la
reincidencia por el uso de marcas registradas, y no obstante ese conocimiento
realiza la conducta sin que para elflo exista presion o causas de fuerza mayor,
pudiendo haber cometido otra conducta no ilicita, trae como consecuencia la
acreditacion de su culpabilidad.

Podemos decir que para que el sujeto activo pueda ser considerado
culpable del ilicito sometido a estudio (reincidencia en el usc no autorizado de
marcas registras); es necesario que tenga conciencia de que dicha conducta es
antijuridica, es decir conozca ef elemento normativo; que sea imputable y por
dltimo que le sea exigible un comportamiento diferente, lo que significa que
haya estado en posibilidad de actuar de forma diferente a como lo hizo,
pudiendo e! sujeto activo realizar otra actividad licita y no reincidir en usar
marcas registradas, poniendo en venta o circulacion los productos falsificados
que ostentan el signo distintivo protegido por la ley.

De igual forma cuando el sujeto activo conoce el elemento
normativo y aln asi realiza la conducta, se acredita plenamente gue la
conducta desarrollada es de tipo dolosa, elemento del cuerpo del delito
previsto en la fraccion I del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial

(reincidencia por el uso no autorizado de marcas registradas)

5.4. LA IMPUNIBILIDAD.

La punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en funcion
de la realizacion de cierta conducta. Un comportamiento es punible cuando se
hace acreedor a la pena; tal merecimiento acarrea la conminacion legal de
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aplicacion de esa sancion, también se utiliza la palabra punibilidad, con menos
propiedad, para significar la imposicién concreta de la pena a quien ha sido

declarado culpable de la comisidn de un delito.

Adn se discute si la punibilidad posee o no el rango de elemento
esencial del delito.

Dice Porte Petit: "Para nosotros que hemos tratado de hacer
dogméatica sobre la ley mexicana, procurando sistematizar los elementos
legales extraidos del ordenamiento positivo, indudablemente la penalidad es
un caracter del delito y no una simple consecuencia del mismo. El articulo 79
del Cddigo Penal que define el delito como el acto u omision sancionado por
las leyes penales, exige explicitamente la pena legal y no vale decir que sélo
alude a la garantia penal nulla poena sine lege, pues tal afirmacion es
innecesaria, ya que otra norma del total ordenamiento juridico, el articulo 14
Constitucional, alude sin duda de ninguna especie a la garantia penal.
Tampoco vale negar a la penalidad el rango de caracter del delito con base en
la pretendida naturaleza de las excusas absolutorias. Se dice que la conducta
ejecutada por el beneficiario de una excusa de esa clase, es tipica, antijuridica
y culpable y, por lo tanto, constitutiva de delito y no es penada por
consideraciones especiales. Sin embargo, cualguiera que sea la naturaleza de
la excusa absolutoria, obviamente, respecto a nuestra legislacion, imposibilita
la aplicacion de la pena, de suerte que la conducta por el beneficiario de ella,
en cuanto no es punible, no encaja en la definicion de delito contenida en el
articulo 7° del Codigo Penal."”®

" Importancia dc la Dogmitica Juridico Penal, pdg. 59
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LA IMPUNIBILIDAD.- En funcidon de las excusas absolutorias no es posible
aplicar la pena; constituyen el factor negativo de la punibitidad, Son aquéllas
causas que dejando subsistentes e} caracter delictivo de la conducta o hecho
impiden la aplicacion de la pena. El estado no sanciona determinadas
conductas por razones de justicia o de equidad, de acuerdo con prudente
politica criminal. En presencia de una excusa absolutoria, los elementos
esenciales del delito (conducta o hecho, antijuridicidad y culpabilidad),
permanecen inalterables; solo se excluye la posibilidad de punicidn.



CAPITULO SEXTO

CONCLUSIONES

1. El registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, otorga a su titular, el derecho al uso exclusivo por un plazo de
diez ainos, contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud,
prorrogables por periodos de la misma duracion.

2. Los derechos marcarios representan para su titular o licenciatario una
ventaja competitiva sobre los productos o servicios de su misma clase en el
mercado; un interés juridico para promover todas las acciones civiles,
penales o administrativas tendientes a proteger ese uso exclusivo y al
publico consumidor otorga la sequridad de que ios productos o servicios
amparados por ese registro marcarioc son reconocidos y de calidad.

3. Las sanciones otorgadas al sujeto activo que comete las conductas
previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, X, XVII, XIX y XX del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, referentes al uso indebido
de marcas registradas, consisten en las imposiciones de multas; tutelando
fa ley marcaria EL USO ECLUSIVO DE ESE REGISTRO MARCARIO
POR PARTE DE SU TITULAR O LICENCIATARIO.

4, Cuando un sujeto activo reincide en cometer la conducta por la que
previamente fue infraccionado (III, IV, V, VII, VIiI, X, XVII, XIX y XX del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial), dentro del término de 2
afios, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA QUEDADO FIRME
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TAL RESOLUCION; no es considerado INFRACTOR SINO
DELINCUENTE, de acuerdo a lo previsto por la fraccién I del articulo 223
del citado ordenamiento legal, tutelando esa ley EL BIEN JURIDICO
TUTELADO POR LA NORMA QUE ES EL USO EXCLUSIVO DE LA
MARCA REGISTRADA POR SU TITULAR O LICENCIATARIO Y SU
PATRIMONIO.

. Concluyo en el presente trabajo de tesis que es inadecuado el que la Ley de
la Propiedad Industrial tutela el uso exclusivo de las marcas por parte de su
titular o licenciatario, previendo una infraccion administrativa a la persona
que transgreda la esfera juridica de sus derechos, pero en el caso de que el
infractor reincida dentro del término de 2 afios y una vez que la primera
infraccidn haya quedado firme, se le impondra una pena de dos a seis afos
de prision, pero si transcurrido el término de los dos afios en comento, el
sujeto activo comete unpa subsecuente infraccion ya no seria
considerado como delincuente, sino simplemente infractor;
situacion que resulta ineficaz para proteger los derechos
marcarios; por 1o anterior el término de 2 afos a que hago
referencia debe desaparecer de la ley, considerando que es
reincidente el que comete de nueva cuenta alguna de las
conductas previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, X, XVIII,
XIX y XX del articulo 213 de ia Ley de la Propiedad Industrial,
independientemente del tiempo que haya transcurtido después de
ejecutoriedad de la resolucién o bien que el término se amplie
minimo a 5 afos, para que la proteccion a los derechos marcarios de su

titular o licenciatario autorizado sea mas amplia.

. El delito de reincidencia por el uso de marcas registradas se persigue por
querella de parte ofendida, es de tipo doloso, sin la posibilidad de ser
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culposo porque el sujeto pasivo sabe que la conducta realizada es contraria

a derecho y aln asi la comete.

. Para que el Ministerio Pdblico pueda ejercer ta accion penal por la comision

del delito previsto en la fraccion I del articulo 223 de la Ley de la Propiedad
Industrial, requiere satisfacer primeramente un requisito de procedibilidad
consistente en la obtencién de un dictamen técnico respectivo, emitido por
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que proporciona mayor
seguridad juridica al inculpado, porque se deben reunir diversos medios de

prueba que acrediten el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

. El uso no autorizado de las marcas registradas en nuestro pais es

alarmante, razon por la cual México es considerado como el segundo
mercado de comercializacion de productos desleales o ilegales a nivel
mundial después de China, de acuerdo con las estadisticas proporcionadas
por la Asociacidn Internacional de Marcas Registradas.

. Asimismo, con la multicitada actividad del uso no autorizado de registros de

marcas, se cometen también delitos fiscales, de asociacion delictuosa y
evasion de impuestos, por lo que las normas legales deben ser mas
eficaces, siendo en el caso a estudio procedente eliminar el término de dos
afios para que se considere reincidente al infractor de una marca

registrada.

Por ultimo concluyo gue no considero adecuado que la Ley de la
Propiedad Industrial, prohiba el usc indebidc de marcas, primero
castigando esa conducta con una infraccion administrativa y para el caso de
reincidencia se le imponga al infractor una pena privativa de libertad, si en
ambos casos se trata de un mismo bien juridicamente tutelado.
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