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INTRODUCCION 

La ciencia del Derecho, es un instrumento regulatorio y necesario para 

hacer posible la convivencia social y coma tal se ha mostrado a lo largo de la 

evoluci6n de nuestra naci6n. Esto representa un fen6meno dinamico que se adapta 

a las necesidades de las tiempos que se viven; sin embargo, no siempre resulta ser 

tan inmediata la respuesta a estos cambios. Ello no significa que el Derecho sea un 

instrumento inutil, pues las motives que hacen necesaria su adecuaci6n, surgen del 

constante empleo de las medias para su defensa y de las casos particulares en las 

que se busca la verdad jurfdica. 

En este constante cambio normative y gracias a la tendencia de la 

especializaci6n en el conocimiento, la propiedad Intelectual ha jugado 

recientemente un papel muy importante y sui generis en lo que se refiere al 

impulse tecnol6gico, en el campo de! conocimiento y en general, en un aspecto 

cultural que se enriquece, generaci6n tras generaci6n. 

De reciente adopci6n en el sistema jurfdico Mexicano, la Propiedad 

Intelectual ha tenido un importante impulse a lo largo del siglo XX, pues es en este 

periodo en el que, coma ya se observara en el desarrollo de la presente tesis, se ha 

fijado un mejor desempefio en la actividad legislativa en materia de propiedad 

Industrial y Derechos de Autor. Es asf que el resultado de dicha actividad, se refleja 

en la regulaci6n de diversas figuras jurfdicas susceptibles de tutela jurfdica, coma lo 

son aquellas pertenecientes al campo del aprovechamiento Industrial y al 

reconocimiento autoral de obras; figuras que se pueden encontrar resumidas bajo 

las siguientes acepciones: inventos, signos distintivos, Derechos de Autor y 

Derechos conexos. De muy reciente adopci6n, las figuras de variedades vegetales 

y disefio de esquemas de circuitos integrados. 



La importancia que adquiere la protecci6n a las prerrogativas otorgadas par 

el Estado en materia de Propiedad Intelectual, es muy grande, pues gracias a ellas 

se puede obtener un beneficio econ6mico en su explotaci6n y aprovecham,ento. En 

el desempefio de la actividad Industrial y Cultural, surge la necesidad de instar ante 

la Autoridad Administrativa la protecci6n de dichos Derechos y mas aun tratandose 

de una transgresi6n a las mismos. 

Es por ello que deben existir medias jurfdicos id6neos y efectivos para 

asegurar una respuesta favorable a las pretensiones fundadas en la presunta 

violaci6n a las Derechos de Propiedad lntelectual. Los medias id6neos para 

asegurar un resultado en las terminos antes planteados, son entonces, las medidas 

cautelares, pero muy en particular el aseguramiento de bienes. 

Dado que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Autoridad 

competente para adoptar las medidas cautelares y para las efectos del presente 

trabajo recepcional, no se tomara en cuenta la figura de las variedades vegetales, 

pues su regulaci6n y protecci6n estan contempladas dentro del marco jurfdico de la 

actual Secretaria de Agricultura, Ganaderfa Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n. 

A lo largo la presente tesis, se aportaran las elementos necesarios para 

demostrar la trascendencia del aseguramiento de bienes coma una medida cautelar 

de gran importancia. Dicha medida sera analizada a la luz de! Derecho positivo, 

enfocado desde el Derecho Intelectual Mexicano, muy particularmente, en su 

aspecto subjetivo; es decir, la oportunidad que nos brinda la legislaci6n 

especializada en la materia para acudir a su defensa. 
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1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos intelectuales o tambien conocidos coma "Propiedad 

intelectual", engloban de manera tradicional a los derechos de autor y a la 

propiedad Industrial.' 

Al respecto, el Doctor Rangel Medina, considera que: 

"en la medida que las obras apuntan a la satisfacci6n de 
sentimientos esteticos o tienen que ver con el campo def 
conocimiento y de la cultura en general, las reg/as que las 
protegen ... integran el Derecho de Autor: 

Paralelamente a ello, la propiedad industrial entrana la actividad intelectual 

aplicada a solucionar problemas especificos en el terreno Industrial, comercial o a la 

creaci6n de medias identificadores de mercancias, servicios o establecimientos 

comerciales. 2 

Los derechos de Propiedad Intelectual amparan derechos de diversa 

naturaleza; ya que unos se originan mediante un acto de creaci6n intelectual y son 

reconocidos a su autor coma parte de su fama y otros, devienen del otorgamiento 

de! Estado, con la finalidad de regular la competencia entre productores. 

Por las anteriores consideraciones, se entiende por derecho intelectual ( en 

sentido amplio) al conjunto de normas impero-atributivas que regulan la creaci6n 

de obras artisticas, cientificas, industriales o comerciales. 

En la presente tesis se hara la division entre propiedad intelectual y 

propiedad industrial; pues asi resulta mas facil el identificar cada una de las figuras 

juridicas que se reconocen en el Derecho Intelectual Mexicano. 

1 LIPSZYC, Delia, la doctrina y la ensefianza encuentran muy arra1gado este concepto. "Derechos de 
Autor y Derechos Conexos", Buenos Arres, 1993. piig. 12. 

2 RANGEL MEDINA, David. "derecho Intelectual", Mexico. 1998. p.p. 1-4. 
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1.1 Derechos de Autor 

La propiedad Intelectual, en estricto sentido, es un termino empleado para 

englobar a las Derechos que nacen con la creaci6n de una obra y la intima relaci6n 

que guarda con su creador, para que este la divulgue o comercialice, sin que en 

ningun momenta se le deje de reconocer coma tal. Esto es tambien conocido coma 

Derecho de Au tor. 

Al realizar un estudio sabre las derechos de propiedad intelectual, resulta 

indispensable resaltar el valor humano que entrafia la actividad creativa. Dicha 

actividad, desde la antiguedad ha sido vinculada con el concepto social de "vivir 

fibremente" , que frente a la esclavitud era una forma de subsistencia. En 

contraposici6n de la esclavitud, el ''ocio digno" era una forma de subsistencia; 

basandose en la idea de la fama coma un galard6n supremo. Esta concepci6n de 

la realidad creada y la actividad desplegada para ello, absorbe todos los valores 

humanos y esteticos. 3 

El artfculo 11 de la Ley Federal de Derechos de Autor, dispone que: 

"El Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el 
Estado en favor de todo creador de obras literarias y 
artfsticas previstas en el artfcu/o 13 de esta Ley, en 
virtud def cua/ otorga su protecci6n para que el Autor 
goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de 
caracter personal y patrimonial. Los primeros integran 
el 1/amado Derecho moral y los segundos, el 
patrimonial". 

Asf pues, resulta necesario ahondar en la definici6n de "Derechos de 

Autor". Esta expresi6n se refiere a la rama del Derecho que regula las prerrogativas 

3 ROGEL VIDE, Carlos "Autores, Coautores y Propiedad Intelectual", Madrid 1984. pag. 15. 
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que las Leyes reconocen y confieren al Autor sobre la creaci6n de obras 

intelectuales representadas en un soporte material, cualquiera que este sea.4 

La naturaleza jurfdica del Derecho Autoral, ha dado pie a un sin numero de 

estudios, cuyos resultados han creado una polemica doctrinal debido a que su 

esencia contiene "un elemento patrimonial pecuniario diferente del Derecho real y 

del Derecho personal". 5 

Para Emmanuel Kant, la obra escrita de un Autor, representa un discurso 

dirigido al publico mediante las personas que hacen posible la producei6n de 

ejemplares. Entonces, cada ejemplar - el libro como producto artfstico corporal -

da lugar a un Derecho real. Por otro lado, el libro como discurso dirigido al publico, 

es para Kant un Derecho personal. 6 En contraposicion, Gierke considera que el 

objeto del Derecho de Autor es una obra Intelectual que representa una emanaci6n 

de la personalidad de su Autor que la individualiza a traves de su actividad 

creadora.7 

En Mexico, Gutierrez y Gonzalez, estudia la naturaleza jurfdica del Derecho 

de Autor a partir de la comparaci6n con los Derechos reales y particularmente el de 

propiedad. 

La consideraci6n, respecto de que el Derecho de Autor pertenece al campo 

de lo Derechos reales, es en cuanto a que su goce implica que su titular obtenga 

provechos economicos de su obra de manera exclusiva, aseverando asf que se trata 

de un Derecho real, aun cuando se ejerce sobre cosas incorp6reas. 

~ Para Delia Lipszyc, Estas obras son habitualmente enunciadas come: obras literarias, musicales, 
teatrales, artfsticas y audiovisuales, agregando a estas el Doctor Rangel Medina, la fotocopia. 

5 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. "El Patrimonio"., Mexico, 1995, pag. 642. 

6 DIRECCION NAGONAL DEL DERECHO DE Au tor. "Corrientes filos6ficas de la epoca de la ilustraci6n 
y su infiuJo en el Derecho de Autor'', Bogota 1991. Pp. 43-44. 

7 LIPS2YC, Delia. Op. Cit. pag. 25. 
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Como Derecho real, al compararlo con la prenda y la hipoteca, esta 

comparacion no resulta satisfactoria, pues no es un Derecho de garantfa, asi como 

tampoco lo podrfa incluir en el Derecho real de uso, usufructo o habitacion. Mucho 

menos es un Derecho de servidumbre, pues no versa sobre predios, sino sobre 

ideas.• 

Asf por exclusion se penso que el Derecho de Autor es un Derecho real de 

propiedad. 

Siguiendo las ideas de Gutierrez y Gonzalez, quien determina que en el 

campo del Derecho las semejanzas siempre pueden existir, el pretender incluir una 

figura en otra, sin antes haber hecho un estudio a conciencia, significarfa desvirtuar 

la ciencia del Derecho. Como resultado de lo anterior, el mencionado Auter, 

propone una tesis personal sobre la naturaleza jurfdica del Derecho de Autor; 

reiterando que el Derecho de Auter no es un Derecho real, ni un Derecho personal 

si no que es "lo que su nombre indica DERECHO DE AUTOR O PRIVILEGIO. Su 

naturaleza jurfdica es propia y diferente a la de otros Derechos. 

El Derecho de Auter "tiene una naturaleza jurfdica propia y es erroneo 

tratar de asimilarlo, por falta de estudios o por pereza, al Derecho real y en especial 

al de propiedad". 9 

No por ello se deben desestimar las teorfas clasicas que han tratado de 

determinar la naturaleza jurfdica del Derecho de Autor; en particular, la teorfa de 

Edmond Picard, quien rompe con la division clasica tripartita de los Derechos reales, 

personales y de obligacion; concluyendo que los Derechos intelectuales nacen a 

partir de "los productos del espfritu y todos versan, no solo sobre la realizacion 

material de la idea si no sobre la idea misma; todo reclaman proteccion, pero una 

8 GLJTIERREZ y GONZALEZ, Ernesto. Op. Cit. pp. 644-645. 

' Idem. Op. Cit. pag. 653. 
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protecci6n diferente, cuya naturaleza y grado se concilien con la propiedad 

ordinaria". 10 

La titularidad de este Derecho corre a cargo del Autor; asf entonces, en la 

teoria clasica francesa el Auter es el titular originario de la Propiedad Intelectual; 

pues concibe y realiza alguna obra o crea y ejecuta alguna artfstica. 

La actual legislaci6n autoral mexicana recoge este principio doctrinal en su 

articulo 12, el cual dispone: 

''Autor es la persona ffsica que ha creado una obra 
literaria y artfstica ': 

En la legislaci6n autoral mexicana se tutela la actividad creativa del Auter 

que se exterioriza en el mundo de lo tangible a traves de sus obras. 

La protecci6n a las ya mencionadas obras, opera siempre y cuando se 

satisfagan las siguientes requisites legales: 

a) Originalidad. Esto es que sea una creaci6n propia y aut6noma del Autery no 

copiada de otra en su totalidad o parte esencial. 

En cuanto a la originalidad, cabe senalar que pueden existir las 

denominadas "obras derivadas" las cuales son creadas a partir de obras primigenias 

o preexistentes, a las que se les reconoce su merito creative en todos aquellos 

aspectos que puedan considerarse originales. No obstante su explotaci6n, solo 

podran realizarse previa autorizaci6n del titular de la obra original (arts 4°, incise C, 

fracci6n II, 24 y 27, fracci6n VI de la Ley Federal del Derecho de Auter). 

1° Cit. por. RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 113. 
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La originalidad en estas obras sera considerada en cuanto a la parte que 

aporte nuevas ideas o en cuanto al merito del trabajo; coma sucede en el caso de 

las compilaciones. 11 

b) Objetivaci6n. Es la fijaci6n en un soporte material, lo cual resulta muy 

conveniente, ya que no basta crear en "la region de las ideas" la obra, si no 

que resulta necesario concretarla por un media tangible, es decir, una obra 

susceptible de reproducci6n y par consiguiente de protecci6n. 

El articulo 6° de la Ley Federal del Derecho de Auter, da una definici6n de 

lo que se debe en tender par "fijaci6n", misma que ha de interpretarse coma: 

", .. la incorporaci6n de letras, numeros, signos, sonidos, 
imagenes y demas elementos que se hayan expresado en 
la obra, o de las representaciones digitales de aquellos 
que en cualquier forma o soporte material, inc/uyendo las 
electr6nicos, permita su percepci6n, reproducci6n u otra 
forma de comunicaci6n". 

La protecci6n solo puede existir si se presentan dos mementos u 

operaciones en la creaci6n de la obra: 

1. La concepci6n o elaboraci6n mental. 

2. La ejecuci6n. Es decir, la exteriorizaci6n de la idea que ha de comunicarse al 

publico que bien puede ser mediante la fijaci6n en algun soporte material.
12 

11 MIER Y CONCHA SEGURA, Jorge. "Apuntes de la catedra de Propiedad Intelectual" impartida en 
Ciudad Universitaria. 1998. 

12 ROGEL VIDE, Carlos. Op. Cit. pag.52. 
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1.1.1 Derecho Moral 

El Derecho de Autor presenta dos aspectos; el primero recae en la persona; 

el segundo, en la explotaci6n de la obra, su aspecto lucrative. 

El primer aspecto es conocido coma Derecho Moral y consiste en el 

reconocimiento al creador de la obra, es decir el autor. El segundo se denomina 

Derecho Patrimonial, pues consiste en el derecho exclusive que tiene el Autor de 

percibir una ventaja econ6mica al reproducir su obra para la utilizaci6n publica. 

La aclaraci6n que al respecto hace el Doctor Rangel Medina, resulta muy 

importante pues refiere que : "no se trata de dos Derechos diferentes, si no de un 

Derecho que tiene una doble manifestaci6n en cuanto a su contenido". 13 

El Derecho Moral, confiere ciertas prerrogativas (art. 21 de loa Ley Federal 

del Derecho de Autor); pero muy en especial: 

• La Paternidad. 

El derecho de edici6n o publicaci6n de la obra. 

La del respeto a la integridad de la obra. 

• El derecho de rectificaci6n o arrepentimiento. 

Es as/, que el Autor es el unico, primigenio y perpetuo titular de las 

Derechos morales sabre sus creaciones, Derecho que es inalienable, imprescriptible, 

inembargable y par supuesto, intrasmisible. 

13 Ibfdem. 
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1.1.2 Derecho Patrimonial 

El Derecho patrimonial, par otro !ado, tutela cualquier forma de lucro 

mediante la explotaci6n de la obra, ya sea mediante su explotaci6n o reproducci6n. 

Asi, el artfculo 24 de la Ley Federal de! Derecho de Autor dispone: 

"En virtud def Derecho patrimonial, corresponde al 
Autor el Derecho de explotar de manera exclusiva sus 
obras o de autorizar a otros su explotacion, en 
cua/quier forma y sin menoscabo de la titularidad de 
los Derechos morales a que se reliere el artfcu/o 21 de 
lamisma'~ 

Nuestra legislaci6n en la materia establece que el Derecho patrimonial, en 

su conjunto, estara vigente durante la vida de su Autor y despues de su muerte 75 

afios mas, bajo las supuestos establecidos par el ·articulo 29 de la Ley Federal de! 

Derecho de Autor, el dispone que : 

"Los Derechos patrimoniales estaran vigentes durante: 

I. La vida def Autor ya partir de su muerte, setenta y 
cinco aiios mas,, 
Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 
setenta y cinco aiios se contaran a partir de la muerte 
def ultimo y 
II. Setenta y cinco aiios despues de divulgadas: 

a}Las obras postumas, siempre y cuando la 
divulgacion se realice dentro def periodo de proteccion 
a que se reliere la fraccion I, y 

b}Las obras hechas al servicio olicial de la Federacion, 
las entidades federativas o los municipios. 

Si el titular def Derecho patrimonial distinto def 
Autor muere sin herederos, la facultad de autorizar la 
explotacion de la obra correspondera al Autor ya fa/ta 
de este, correspondera al Estado por conducto def 

11 



lnstituto, quien respetarti los Derechos adquiridos por 
terceros con anterioridad. 

Pasados los terminos previstos en las Fracciones de 
este artfculo, la obra pasarti al dominio publico. 

El titular del las Derechos patrimoniales de una obra es el Autor, en su 

caso, el heredero y el adquirente de ellos par cualquier tftulo jurfdico de 

transmisi6n. 

1. 2 Derechos vecinos o conexos 

A la par de los derechos de autor, existen trabajos inteiectuales que no 

pueden considerarse coma creaciones, sin embargo tiene un gran valor por la 

forma de apreciaci6n o sensibilidad de quienes las realizan. A estas manifestaciones 

artfsticas se les protege bajo los derechos vecinos o conexos. 14 

El fon6grafo de Thomas Alva Edison, el cinemat6grafo de los hermanos 

Lumiere y la radio de Enrique Federico Hertz y de Guillermo Marconi; fueron entre 

fines del siglo pasado y principios del presente, las puntos de partida del desarrollo 

tecnol6gico que dio lugar al reconocimiento de los derechos conexos. 

Las actividades auxiliares no deben ser protegidas en base a las ruinas del 

Derecho autoral, pues "ya es bastante con que los creadores se resignen a ... 

sacrificios en sus intereses pecuniarios ... la coexistencia de Derechos concurrentes 

entraf\a ... una reducci6n de la proporci6n de cada una de las partes". 15 

El objeto que se protege bajo el rubro de los Derechos vecinos o conexos, 

es la representaci6n personal del artista, interprete o ejecutante y aunque en la 

14 "la expresi6n Derechos conexos no goza del aprecio de la Doctrina y su contenido es 1mpreciso, 
pero se ha impuesto por el uso corriente. LIPSZIC, Delia. Op. Cit. piig. 56. 

15 Idem. Op. Cit. piig. 359. 
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legislaci6n mexicana no exista coma tal una definici6n, el artfculo 116 de la Ley 

Federal del Derecho de Auter dispone que: 

"Los terminos de artista, interprete o ejecutante 
designan al narrador declamador, cantante, musico, 
bailarfn o cualquier otra persona que interprete o 
ejecute una obra literaria o artfstica o una expresi6n 
de folclore o que realice una actividad similar a las 
anteriores, aunque no haya un texto previo que norme 
su desarrollo. Los llamados extras no quedan inc/uidos 
en esta definicion': 

Los Derechos de Auter y las Derechos conexos se encuentran fntimamente 

relacionados, pues "ni la actuaci6n def artista, ni el soporte material def productor, 

ni la radiodifusi6n pueden separarse de la obra interpretada, fijada o 

radiodifundida ... ". Asf lo determina Delia Lipszyc y citando a Desbois, considera que 

se trata de actividades auxiliares de la creaci6n literaria y artfstica, pues "los 

interpretes consuman el destine de las composiciones musicales y de las obras 

dramaticas. Los productores de los fonogramas aseguran la permanencia de una 

interpretaci6n fugaz y los organismos de radiodifusi6n hacen desaparecer las 

distancias. 

El interprete es un intermediario entre el creador y el publico que solo 

transmite una representaci6n concreta de una obra. Sin embargo, esto no significa 

que la actividad intermediaria no pueda tener un valor artfstico, incluso superior al 

de la obra interpretada o ejecutada; constituyendo esa actividad, el principal interes 

def publico. 16 

Cabe seiialar la diferencia entre ejecutantes e interpretes. Los primeros son 

aquellas personas que participan en la ejecuci6n colectiva de obras musicales; las 

segundos, son aquellos artistas que se desempeiian individualmente. 17 

16 LIPSZYC, Delia. Op. Cit. pag. 373. 

17 Idem. P3g. 376. 

13 



Segun la Ley Federal del Derecho e Autor, existen tambien otros titulares 

de estos derechos, incluyendo a: 

• Los productores de fonogramas. 

• Los productores de videogramas. 

• Los organismos de radiodifusi6n. 

En terminos generales, los titulares de los Derechos vecinos o conexos 

gozan de! Derecho moral y un Derecho patrimonial que !es garantiza un 

aprovechamiento exclusivo de sus ejecuciones o !nterpretac!ones, ya sea rnediante 

la comunicaci6n publica o su fijaci6n en algun soporte material. 

Aun que cada uno de los diferentes Derechos vecinos o conexos se 

encuentra sujeto a diferente duraci6n (articulos 122, 127, 134 y 146) de manera 

general su vigencia es de 50 aiios despues de la primera publicaci6n; basicamente 

bajo los siguientes supuestos: 

a) La primera fijaci6n en un fonograma. 

b) La primera interpretaci6n o ejecuci6n de obras no grabadas en 

fonograma. 

c) La primera transmisi6n par radio, television o cualquier otro media. 

Para el caso particular de los productores de fonogramas, la vigencia de 

estos derechos es de 50 afios, contados a partir de la primera fijaci6n de sonidos en 

el fonograma (art. 134 de la Ley Federal del Derecho de Autor). 

Para los productores de videogramas, es de cincuenta aiios a partir de la 

fijaci6n de las imagenes en el videograma (art. 138 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor). 
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Para los organismos de radiodifusion, la duracion de los derechos vecinos o 

conexos es de 25 afios a partir de la primera emision o trasmisi6n original del 

programa(art. 146 de la Ley Federal del Derecho de Autor). 

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

En el punto anterior, ya se ha mencionado que cuando la actividad creativa 

del hombre busca solucionar problemas especfficos en el ambito Industrial o 

Comercial o a la creacion de medias identificadores de mercancfas, servicios o 

establecimientos comerciales se esta en presencia de la Propiedad Industrial. La 

interdependencia entre el desarrollo industrial y la protecci6n de las invenciones , 

denota la libertad en la actividad industrial y el animo del Estado de promover el 

progreso tecnico e industrial. 18 

El fundamento Constitucional del Derecho de Propiedad Intelectual Jato 

sensu, se encuentra en el artfculo 28, parrafo septimo, de nuestra Carta Magna: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni 
estancos de ninguna clase... exceptuandose... los 
privi/egios que por determinado tiempo se concedan a los 
autores y artistas para la reproducci6n de sus obras ya los 
que para el uso exclusivo de sus inventos se otorgan a /os 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

En Mexico, los antecedentes legislativos en materia de propiedad Industrial 

datan del afio de 1832, con la "Ley Sobre derechos de Propiedad de Los Inventores 

o perfeccionadores". En le afio de 1889, se comienza a tener un sentido mas 

tecnico de la materia, y con ello se crea la "Ley de Marcas de Fabrica" y casi de 

manera simultanea, la "Ley de Patentes de Privilegio" de 1890. 

18 Asoc1aci6n Interamericana de la Propiedad Industrial. "Derechos Intelectuales". Buenos Aires. 
1986. pag. 21. 
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Dadas las condiciones de las negociaciones a nivel internacional, la 

protecci6n de la Propiedad Intelectual comienza a romper fronteras, tomando 

Mexico una muy importante influencia que se ve reflejada en la publicaci6n de la 

"Ley de Marcas Industriales y de Comercio" de 1900, legislaci6n que toma gran 

influencia del convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 

1883. 

En 1928, se expiden de manera simultanea la "Ley de Patentes de 

Invenci6n" y la "Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales", cuerpos legislativos 

que contienen conceptos modernos de la propiedad Industrial. 19 

Para 1942 se expide la "Ley de la Propiedad Industrial" legislaci6n de gran 

importancia dado que mantuvo su vigencia por treinta y tres afios, otorgando gran 

protecci6n a los Derechos de propiedad Industrial; abrogada por su predecesora 

"Ley de Invenciones y Marcas" de 1975, se muestra una preocupaci6n por mejorar 

la protecci6n de la materia y asi para 1991 se publica la "Ley de Fomento y 

Protecci6n a la Propiedad Industrial" con la que se vuelve al esquema de la Ley de 

1942, pero perfeccionada a la epoca, incluyendo nuevas figuras juridicas de 

protecci6n. En el afio de 1994 se aprueba el decreto per el cual se reforma esta 

ultima Ley para volver a ser la actual "Ley de Propiedad Industrial" y su mas 

reciente reforma de 27 de diciembre de 1997. 

2.1 Invenciones 

La actividad intelectiva que esta orientada a la producci6n de invenciones, 

medios identificadores de productos o servicios y mejoras tecnicas dentro de los 

sectores productivos, es reconocida y protegida per el Estado a traves de: las 

patentes, modelos de utilidad y los disefios industriales, marcas, nombres y avisos 

"VILLAMATA PASCHKES, Carlos. "La Propiedad Intelectual". Mexico, 1998. pag. 124. 
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comerciales, secretos industriales; muy recientemente, las variedades vegetales y 

los esquemas de trazados de circuitos integrados. 20 

2.1.1 Patentes 

La patente es el privilegio que otorga el Estado a traves de la Autoridad 

Administrativa, a una persona ffsica o moral respecto de su invento, para que lo 

expiate de manera exclusiva y durante un determinado tiempo, una vez que se 

encuentran satisfechos los requisitos que exige la Ley de la Propiedad Industrial. 

El objeto de protecci6n de la patente es la invenci6n (art. 10 de la LP.I.); 

La definici6n de la misma, implica -para Cesar Sepulveda- una primera dificultad en 

su estudio, pues en estricto sentido legal, la definici6n podrfa redundante o 

inexacta, para cualquier persona que pretenda saber si una idea constituye o no 

una invenciOn.21 

La definici6n que al respecto hace el Diccionario de la Academia Espanola, 

es la siguiente: "inventar es hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditaci6n o 

por mero acaso una cosa nueva no conocida". 

Por su parte el artfculo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone: 

''Se considerara invenci6n toda creac,on humana que 
permita transformar la materia o la energfa que existe 
en la naturaleza, para su aprovecha miento por el 
hombre y satisfacer sus necesidades concretas'~22 

20 Esta legislaci6n sobre los esquemas de trazados de circuitos integrados, entro en vigor el 1 ° de 
enero de 1998; coma un decreto que reform6 y adlcion6 la Ley de Propiedad Industrial de 1991, 
reformada en 1994 y 1997. 

"SEPULVEDA, Cesar. "El sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Mexico 1981. pag. 62. 

22 La transformaci6n de la materia o de la energla se presenta come un requisite para excluir de la 
patentabilidad el hecho de dar a conocer alga ya existente en la naturaleza. RANGEL MEDINA, 
David. Op. cit. pag. 24. 
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A primera vista podrfa no haber ningun problema en esta dos definiciones, 

pues una es complementaria de la otra; sin embargo, una posible confusion podrfa 

surgir de la lectura de! artfculo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

''Seran patentables las invenciones que sean nuevas, 
resultado de una actividad inventiva y susceptible de 
aplicacion industrial,.. 0 

De acuerdo a este precepto legal se pueden distinguir los siguientes 

requisitos de patentabilidad con las que se aclara esa posible confusion: 

a) Existencia de una invencion de acuerdo a la Ley de la materia ( art.15 de 

la Ley de la Propiedad Industrial). 

b) Que la invencion sea nueva; esto, es, que no se haya dado a conocer 

cuando se solicite su proteccion ante la autoridad. 

c) Que la invencion sea resultado de la actividad inventiva; esto es, que sea 

producto de! esfuerzo de! intelecto. 

d) La susceptibilidad de aprovechamiento Industrial; esto se traduce en la 

posibilidad de llevar a la practica el invento y no una simple demostracion 

teorica (ver artfculo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial). 

Pues bien, la palabra patente debera entenderse -de acuerdo a la doctrina 

y al derecho positivo Mexicano- coma el tftulo que se otorga par el estado al 

creador de una invencion, una vez satisfechos las requisitos legales, con el cual se 

concede la prerrogativa temporal a las personas ffsicas o morales, para la 

explotacion industrial exclusiva de su invento. 23 

La cantidad de formalidades que se establecen en la Ley parecerfan 

muchas, sin antes pensar que con ello se justifica la proteccion que se otorga al 

23 Al respecto Cesar Sepr.'ilveda considera que el mteresado debe ajustar u invento a las formalidades 
que el Estado establezca, pues las privilegios de las patentes no se otorgan si no se satisfacen 
dichas formalidades. SEPULVEDA, Cesar. Op. Cit. 
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inventor y de igual forma, determinar con claridad las obligaciones de terceros 

frente al titular de la invenci6n. 24 

La patente otorga a su titular ciertos privilegios entre los que se destacan: 

1. Explotaci6n exclusiva def invento, dentro def territorio por el cual fue concedida. 

2. Derecho de perseguir en juicio a terceros de que fabriquen, usen, vendan, 

comercialicen o importen el producto patentado, sin su autorizaci6n. 

3. La reclamaci6n de por el pago de daiios y perjuicios ocasionados por un acto 

violatorio de los derechos de patente. 

2.1.1.1 Temporalidad y territorialidad. 

El Derecho de Propiedad Industrial, a diferencia def Derecho de Autor, se 

encuentra sujeto a dos principios: 

• La temporalidad. 

• La territorialidad. 

La temporalidad entonces, se refiere a que la vigencia de los Derechos de 

Propiedad Industrial, se encuentra sujeta a su renovaci6n cada determinado tiempo 

segun sea el caso particular, de cada figura protegida por la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

Esta renovaci6n, siempre y cuando se realice en tiempo y se paguen los 

derechos correspondientes, es susceptible continuarse por periodos iguales sin un 

limite determinado. 

24 Idem. pag. 97. 
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Situaci6n que no se advierte en la protecci6n a los Derechos de Autor, al 

menos en lo que respecta al Derecho moral sobre las obras o creaciones, pues 

siempre le sera reconocida su paternidad al Autor de las mismas. 

Por otro lado, la territorialidad se refiere a que la protecci6n que otorga la 

patente o registro de los Derechos de Propiedad Industrial, sera unicamente en el 

territorio de la Republica Mexicana, por lo que si se pretende obtener una 

protecci6n en algunos otros territorios se tendra que solicitar su protecci6n en cada 

naci6n de interes. 

2.1.2 Modelos de utilidad 

Existe una figura semejante a la patente de invenci6n, que es el "modelo de 

utilidad" y a(m cuando no representa una invenci6n en el estricto sentido jurfdico, si 

se presenta coma un objeto mejorado. 

La definici6n legal la encontramos en el articulo 28 de la Ley de la 

Propiedad Industrial, que a la letra ordena que: 

"Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios 
aparatos o herramientas que como resultado de una 
modilicaci6n en su disposici6n, conliguraci6n, estructura o 
forma, presenten una funci6n diferente respecto a las 
partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad'~ 

Asi, aun cuando para un especialista en la materia el modelo de utilidad 

resulte obvio en su esencia, no lo sera asi en su funcionalidad pues, debe ser 

concebido de tal forma que represente una ventaja en cuanto a su utilidad. 

El objeto de protecci6n def modelo de utilidad es una creaci6n Industrial 

que se traduce en el provecho o mejora de un objeto que ya existe coma invenci6n, 

dandole una nueva configuraci6n no protege una invenci6n en sf, si no; par lo que 

se puede considerar coma un tipo particular de invenci6n, coma lo reconocen las 

legislaciones Alemana, Japonesa y Sur Coreana. 
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Esta figura, sin embargo, no tiene punto de confusion con la patente de 

invencion; ya que en primer lugar, el invento se patenta y el modelo de utilidad se 

registra; en segundo, el objeto de proteccion de la patente de invencion debe ser el 

resultado del proceso creativo de modo tal que no se deduzca en forma evidente 

para un tecnico en la materia, le modelo de utilidad se basa en algo ya existente; 

en tercer lugar, se puede referir a un producto o procedimiento; en tanto que el 

modelo de utilidad solo da cabida a un objeto material. 25 

Los derechos y limitaciones que derivan del modelo de utilidad, se 

encuentran sujetos al regimen legal de las patentes. 

En cuanto a la duracion del registro, este tendra una vigencia de 10 afios 

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud (art. 28 

L.P.1.). 

2.1.3 Diseiio Industrial 

Los "Disefios industriales" son creaciones que se presentan como 

verdaderas obras de arte aplicadas en la industria y que existen conjuntamente al 

modelo de utilidad ya la patente de invencion. 

El Doctor Rangel Medina en su obra "Derecho Intelectual Mexicano", apunta 

que los disefios industriales han sido llamados injustamente "invenciones menores, 

inventos de segunda y pequefios inventos". Calificativos que no corresponden a la 

naturaleza de los disefios industriales, pues son "creaciones del espfritu que tienen 

por objeto" responder a un problema especffico de la industria, en especial al gusto 

del consumidor. 26 

25 "La mstituci6n del modelo de utilidad es nueva en el s1stema jurfdico mexicano. La mayor parte de 
las leg1slaciones la consideran como un tipo especial de invenci6n". RANGEL MEDINA, David. Op. cit. 
pag. 47. 

26 RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pag. 47. 
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La posibilidad de coexistencia, entre los elementos decorativos o esteticos 

y Jos intrinsecos de la funcionalidad, nunca debe de ser descartada. La exigencia de 

la industria moderna, se traduce en el agrado al publico consumidor, el cual busca 

en Jos productos, no solo sus cualidades tecnicas (motivo de las patentes), si no 

tambien, la forma y presentacion de los mismos (disei'ios industriales). 

agrega: 

Los disei'ios industriales se dividen en: 

1. Dibujo industrial. 

El dibujo industrial, es una conformacion de lineas, figuras o colores 

que al incorporarse a un producto industrial le brindan un aspecto 

decorative que lo hacen ser original (art. 32 f.I. LP.I.). Es entonces, 

una creacion artistica industrial representada por una forma 

bidimensional. 

2. Modelo industrial. 

El modelo industrial es una Figura tridimensional o "forma 

plastica" que sirven como patron para la fabricacion de un producto.27 

Al respecto la Ley de Propiedad Industrial, en su articulo 32, fracci6n II, 

''. .. que le de apariencia especial en cuanto no implique 
efectos tecnicos"', pues esto corresponde a la protecci6n 
conferida por las patentes y modelos de utilidad. ,;,a 

27 VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. "Contratos mercantiles". Mexico, 1994. p.p.145-146. 

28 RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pag. 43. 
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En cuanto a la duraci6n de! registro otorgado a los disefios industriales, 

estos tienen una vigencia de 15 afios improrrogables. (art.36, primer parrafo, 

L.P.I.) 

2.1.4 Secreto Industrial 

En el ambito de la competencia comercial y el desarrollo industrial, existe 

determinadas confidencias empresariales tales como informaci6n financiera, 

comercial, de investigaci6n, de informatica, de clientes o proveedores, que toman 

un valor muy importante dada su caracterfstica de secrecia. Estos metodos o 

informaci6n comercial, a(m cuando no se traten de una verdadera creaci6n 

industrial, se protegen en la legislaci6n mexicana bajo el rubro de "secretos 

industriales". 

Los secretos industriales; son considerados por la doctrina como "todo 

aquel conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos que el 

empresario mantiene oculto y que representa un valor competitivo para su 

empresa" del lo cu al puede depend er el exito y ventaja comercial ante los 

competidores. 29 

En la Ley de Propiedad Industrial, la reglamentaci6n de los secretos 

industriales encuentra mucha similitud con los derechos de propiedad industrial. Por 

lo que el Doctor Rangel Medina, considera que la ubicaci6n adecuada de ellos, es 

en el marco de la represi6n a la competencia desleal. 

El artfculo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial da una definici6n sabre el 

secreto industrial; asf, en su primer parrafo sefiala: 

':Se considera secreto industrial a toda informacion de 
aplicacion industrial o comercial que guarde una 
persona ffsica o moral con caracter confidencial, que le 

29 VILLAMATA PASCHKES, (arlos. Op. Ot. pag. 207. 
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signifique obtener o mantener una ventaja competitiva 
o economica frente a terceros en la realizacion de 
actividades economicas y respecto de la cual haya 
adoptado los medios o sistemas suficientes para 
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a 
lamisma"~ 

De la definici6n anterior, se pueden advertir ciertos requisites para proteger 

las secretes industriales; de entre ellos cabe destacar las tres siguientes: 

a) La ventaja competitiva o econ6mica que pueden dar. 

b) Susceptibilidad de Aplicaci6n Industrial. 

c) Confidencialidad 

d) Respaldo par un soporte material. 

El secrete industrial comparte caracteristicas y requisites con la patente, 

pues tambien requiere de la aplicaci6n Industrial, la novedad y que no sea 

evidente para un tecnico en la materia; ya que de lo contrario no podrfa hablarse 

de una ventaja industrial o comercial. 

Por lo que hace a la confidencialidad, de la informaci6n, esta es 

considerada coma el "nucleo fundamental" de su calificativo.30 Esta confidencialidad 

debe encontrarse dentro del margen legal, pues no obstante la Ley no hace 

menci6n alguna en cuanto a su origen, debe entenderse que este debe provenir de 

su poseedor. 

De lo contrario, resultaria il6gico pensar que quien obtenga ilfcitamente la 

informaci6n resguardada, por el secrete industrial, pretenda ejercer acci6n alguna 

en contra su legftimo creador o poseedor.31 

"JALIFE DAHER, Mauricio "Comentanos a la Ley de Prop,edad Industrial". Mexico 1998. pag. 70. 

31 Al respecto JAUFE DAHER, considera i16g1co que se ejercitare una acci6n esa fndole, pues un acto 
1lfdto no puede considerarse como fuente de derechos. Op. cit. piig. 70. 

24 



Por disposici6n legal la informaci6n objeto del secreto industrial debe de 

encontrarse respa!dada en un soporte material, es decir, medios electr6nicos o 

magneticos, discos 6pticos, microfilmes, pe!fculas y alguna otra opcion que ofrezca 

la tecnologfa o simplemente que conste en documentos, pues con ello se adoptan 

medidas de resguardo que eviten su divulgacion (artfculo 83, LP.I.). 

Existe tambien, la obligacion de adoptar medidas necesarias para evitar la 

divulgaci6n del secreto industrial por parte de las autoridades judiciales o 

administrativas, pues los procedimientos seguidos ante ellos implican la revelaci6n 

del secreto industrial. (artfculo 86 bis I. L.P.l.) 

Estas medidas no solo deben ser tomadas en cuenta en el supuesto 

anterior, pues aunque sobre decirlo, deben practicarse tambien en el ambito de la 

empresa mediante la adopcion de claves de accesos a las programas de computo o 

incluso, "llegar a extremos de sofisticaci6n que incluyan desde gafetes de 

identificaci6n ... hasta el registro escrupuloso de los empleados al abandonar las 

instalaciones de la empresa".32 

2.1.5 Esquemas de trazado de circuitos integrados. 

Otra figura en el derecho intelectual mexicano de suma importancia y de 

muy reciente adopcion legal, es la de "Los esquemas de trazado de circuitos 

integrados", mismos que son el fruto de un gran trabajo por parte de ingenieros 

altamente calificados -lo que representa una gran inversion- para satisfacer las 

necesidades tecnologicas y economicas de actualidad. 

32 No siempre los medias electr6nicos sofisticados pueden resolver et problema, pues mcluso pueden 
utilizarse simples med1os de seguridad, como la que refiere Jalife Daher, Idem pag.70 
antenormente. Este ejemplo es de la empresa Coca-Cola, en la que s61o dos personas saben la 
f6rmula de la beb1da; la que aparte de ser guardada en una b6veda de alta seguridad, la 
preparaci6n del producto es dividida de tal forma que ningUn empleado sabe ei complejo proceso de 
elaboraci6n. 
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Una definicion de lo que se puede entender como "esquema de trazado" se 

puede obtener de la lectura def artfculo 178 bis, fraccion II, de la Ley de Propiedad 

Intelectual, que a la letra dispone: 

"Esquema de trazado o topografla: la disposicion 
tridimensional expresada en cualquier rorma, de los 
elementos -de los cuales uno por lo menos sea 
elemento activo- y alguna o todas las interconexiones 
de un circuito integrado, o dicha disposicion 
tridimensional preparada para un circuito integrado 
destinado a ser Fabricado'~ 

De acuerdo al Maestro Rangel Medina, !as expresiones disefio de circuitos 

integrados, esquema de trazado de circuitos integrados, esquema de configuracion 

de circuitos integrados, se utilizan alternativamente para designar el mismo objeto. 

La proteccion que otorga la legislacion mexicana a estas creaciones 

tecnologicas, solo es mediante el registro que se tenga ante el Institute Mexicano 

de la Propiedad Industrial (art. 178 bis. LP.I) y el principal motivo para su 

proteccion es porque su elaboraci6n es muy costosa y su reproduccion significa solo 

una fraccion de la inversion, lo que se traduce en una "relativa facilidad para 

copiarlos". 33 

Existen requisites legales para poder obtener el registro def esquema de 

trazado de circuitos integrados, como lo son: 

a) Oriqinalidad. Es decir, que no sea habitual o comun entre los creadores o 

fabricantes. (art. 178 bis, F.IV, LP.I.) 

b) Novedad. Esto significa que no haya sido comercialmente explotado en cualquier 

parte del mundo (art. 178 bis, parrafo primero, LP.I.). 

" RANGEL MEDINA, David. Op. cit. pag. 191. 

26 



c) Independencia. La independencia del esquema de trazado de circuitos 

integrados es en tanto que su protecci6n opera si esta o no incorporado a un 

circuito integrado. 

En cuanto a la novedad, cabe senalar que existe una excepci6n, pues 

tambien sera registrable cuando se haya comercializado ordinariamente en Mexico y 

solo si la solicitud de registro sea presentada dentro de los dos anos siguientes a la 

fecha de esa explotaci6n (art. 178 bis2, primer parrafo, LP.I.). 

Los derechos conferidos por el registro se advierten indirectamente, pues 

no son mencionados en forma expresa; sin embargo, al exigirse el consentimiento 

expreso del titular del registro para realizar actos de explotaci6n, permite destacar 

los siguientes: 

a) De explotaci6n exclusiva. 

b) De ejercitar acciones en contra de la explotaci6n no autorizada. 

c) De obtener la nulidad de un registro que se haya otorgado en contravenci6n de 

sus derechos. 

La vigencia del registro es par 10 anos improrrogables, contados a partir 

de la fecha de presentaci6n de la solicitud del registro (art. 178 bis 3, LP.I.), 

siempre y cuando se cubran las anualidades correspondientes. 

2.2 SIGNOS DISTINTIVOS 

La protecci6n que otorga la legislaci6n mexicana a los signos distintivos, 

toma en cuenta a la habilidad del comerciante, calidad, precios y origen de las 

productos o servicios. Lo anterior, con el fin de poder identificar ante el publico 

consumidor a un comerciante o prestador de servicios frente a otros que tengan la 

misma actividad evitando asf una sana y fibre competencia. 
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2.2.1 Marcas 

La marca se presenta coma un "efecto de comercio", mismo que se encuentra 

reconocido y protegido por nuestra legislaci6n. 34 Asf, el artfculo 88 de la LP.I., 

dispone: 

"Se entiende por marca, a todo signo visible que 
distinga productos o servicios de otros de su misma 
especie o clase en el mercado': 

La actividad comercial de los empresarios y los productos o servicios 

ofrecidos, entonces, son acreditados ante el publico consumidor a traves de la 

marca. Las marcas imprimen una individualidad comercial hacienda a los productos 

o servicios, reconocibles y distintivos entre la competencia. 

Asf entonces, el publico consumidor conoce el nombre, signo o alguna otra 

forma exterior en el producto o servicio, facilitando su adquisici6n o contrataci6n. 

por lo tanto, la marca "es un signo para distinguir", la cual cumple con dos 

objetivos; el primero, distinci6n; el segundo, garantfa de calidad. 35 

En la legislaci6n mexicana sabre Protecci6n a la Propiedad Industrial en el 

artfculo 89, se considera que puede ser marca: 

" I. Las denominaciones y figuras visibles, suficiente 
mente distintivas, susceptibles de identificar los productos 
o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente 
a los de su misma especie o c/ase; 

II. Las formas tridimensionales; 

34 SEPULVEDA, Cesar. Op. Cit. Pag. 114. 

35 Idem. Op. Crt. Pag. 113. 
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III. Los nombres comerciales y las denominaciones o 
razones sociales ... ; 

IV. El nombre propio de una persona tfsica, siempre que 
no se confunda con una marca registrada o un nombre 
comercial publicado'~ 

La marca se encuentra protegida en el artfculo 87 de la Ley de Propiedad 

Industrial el cual ordena que: 

''Los industriales, comerciantes o prestadores de 
servicios podran hacer uso de marcas en la industria, en 
el comercia a en los servicios que presten. Sin embargo, 
el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su 
registro en el Instituto". 

Sin embargo a lo dispuesto anteriormente, tambien existe un derecho 

derivado de! uso es decir, el "derecho de prioridad en el uso de la marca". De 

acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial en su artfculo 92, fraccion I, puede 

suceder que ya registrada una marca surja un posible infractor, quien puede 

excepcionarse si es que ya explotaba de buena fe una marca o su semejante en 

grado de confusion, para las mismos productos o servicios con anterioridad al 

registro y de manera ininterrumpida. 

Con el fin de garantizar que todos las productos o servicios proceden de 

una misma empresa -seg(m Carlos Fernandez Novoa- es preciso establecer 

explfcitamente el caracter exclusivo de! derecho subjetivo; legalmente otorgado al 

titular de la marca. 36 

La vigencia del derecho marcario es de 10 afios, que deberan considerarse 

a partir de la fecha de presentacion de la solicitud; pudiendose renovar par 

periodos iguales. (art.95 LP.I.) 

36 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. "Derecho de Marcas". Madrid 1990. pag. 163. 
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2.2.2 Nombre comercial 

El nombre comercial es un signo distintivo usado par el empresario para 

identificar su establecimiento comercial. 37 

En algunas ocasiones el nombre comercial es el mismo que el nombre 

propio de las comerciantes; no obstante -considera Cesar Sepulveda- es mas 

comun que las comerciantes, coma medida de seguridad, aiiadan a sus nombres 

alguna otra caracteristica que le imprima individualidad; esto, "con la sana 

precauci6n de evitar las hom6nimos en el mismo ramo". 

El nombre comercial, en ocasiones, tambien coincide con la denominaci6n 

del emblema, pues muches comerciantes yen especial, aquellos que siguen la vieja 

tradici6n, dan a sus establecimientos una figura y par consiguiente, el nombre de 

esta. 

El nombre comercial tambien puede ser muy distinto a la raz6n social de la 

empresa, pues en ocasiones, esta resulta incapaz de dar la suficiente fuerza 

expresiva, necesaria, para designar a aquellos productos o servicios que se ofrecen. 

En el artfculo 105 de la L.P.I., se establece la protecci6n al nombre 

comercial, ordenando lo siguiente: 

"El nombre comercial de una empresa o establecimiento 
industrial, comercia/ o de servicios y el derecho a su uso 
exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de registro. 
La proteccion abarcara la zona geografica de la c/ientela 
efectiva de la empresa o establecimiento al que se 
aplique el nombre comercial y se extendera a toda la 
repub/ica si existe difusion masiva y constante a nivel 
nacional def mismo·: 

"VAZQUEZ DEL MERCADO. Op. cit. pag. 138. 
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De este articulo se desprende que la forma de obtencion de los derechos 

conferidos al nombre comercial, es mediante el simple uso del signo distintivo. 

A diferencia de la marca, que distingue productos o servicios, el nombre 

comercial distingue establecimientos. 

Los derechos conferidos por el nombre comercial no son establecidos 

especificamente en la legislacion, sin embargo el Doctor Rangel Medina los delimita 

de la siguiente forma: 38 

a) El derecho de transmision (art.111 Ley de la Propiedad Industrial.) 

b) Oposicion al uso no autorizado por un tercero o uso de! nombre comercial 

similar que provoque confusion. (art.213 F.XVII, Ley de la Propiedad Industrial) 

c) De solicitar la nulidad de registro de una marca identica o semejante en grado 

de confusion (art.151, F.! y 155 en relacion con el 90, F.XVII Ley de la 

Propiedad Industrial) 

El efecto de la publicacion en la gaceta del Institute Mexicano de la 

Propiedad Industrial es de 10 afios (artfculo 106 Ley de la Propiedad Industrial), 

que puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales (art. 110, de la Ley de 

Propiedad Industrial). 

2.2.3 Aviso comercial 

El aviso comercial tiene su origen en lo que en el pasado se le conocia 

como "lema del negocio"; asf entonces, el aviso comercial es la frase con el que se 

dan a conocer las marcas, nombres, comerciales, productos, servicios y 

establecimientos comerciales. 39 

38 RANGEL MEDINA. Op. cit. p.p. 85-86. 

39 SEPULVEDA. Op. Ot. pag. 183. 
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La conceptualizaci6n del aviso comercial, siguiendo las ideas del Doctor 

Rangel Medina, es la siguiente: 

"Todo medio de informaci6n o publicidad que indique o 
difunda al publico cualquier mensaje relacionado con la 
producci6n y venta de bienes, con la piestaci6n de 
servicios y con el ejercicio licito de actividades 
profesionales, culturales o mercantiles'~ 40 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 100 de la Ley de la Propiedad 

Industrial, bajo el rubro de aviso comercial, se encuentran las frases u oraciones 

que tengan por objeto anunciar al publico, establecimientos o negociaciones 

comerciales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su 

especie. 

La relaci6n que guardan los avisos comerciales con un establecimiento o 

mercaderfas, se encuentra justificada, pues la naturaleza del aviso comercial es el 

de servirles de anuncio; por lo que una frase, sin ese fin no puede considerarse 

como aviso comercial. Esto aun cuando frecuentemente se tenga la creencia de 

que una frase mas o menos sugestiva puede ser registrada como aviso comercial, 

por sf sola, sin verse vinculada a un producto, servicio a una empresa. De lo 

contrario se desnaturalizaria el objeto del aviso comercial. 41 

El artfculo 104 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues ordena que en lo 

que no haya disposici6n especial para los avisos comerciales, se regira por lo 

establecido para las marcas. De esto mismo se desprende que en cuanto a los 

derechos conferidos por la protecci6n al aviso comercial, la Ley no es espedfica; 

salvo el uso exclusive por el titular. 

40 En otras palabras el aviso comercial es un anuncior por lo que tambi€n es conocido coma "anuncio 
comerc1al". 

41 SEPULVEDA, Cesar. Op. Cit. pag. 184. 
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La vigencia de la proteccion otorgada al aviso comercial, es de 10 afios, 

contados a partir de la presentacion de la solicitud; misma que se puede renovar 

par periodos iguales (art. 103 Ley de la Propiedad Industrial). 

2.2.4 Denominaciones de origen 

La denominacion de origen es el nombre de una region geografica del pafs 

que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o 

caracterfstica se deban exclusivamente al media geografico, comprendiendo en este 

las factores naturales y humanos (art. 156 Ley de la Propiedad Industrial).42 

El titular de la denominacion de origen, de acuerdo a lo dispuesto par el 

artfculo 167 de la Ley de Propiedad Industrial, es el Estado Mexicano; par lo que su 

uso solo puede ser mediante autorizacion otorgada par el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 43 

La autorizacion del uso de una denominacion de origen se encuentra 

establecida en los artfculos 168 a 178 de la Ley de Propiedad Industrial. 

La autorizacion de uso se obtiene mediante solicitud que haga persona 

ffsica o moral, ante el Institute de la Propiedad Industrial y se encuentra supeditada 

a que el solicitante reuna las siguientes caracterfsticas: 

a) Que directamente se dedique a la extraccion, produccion o elaboracion de los 

productos protegidos por la denominacion de origen o que demuestre tener 

interes jurfdico en los terminos del artfculo 158 de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

42 Estos factores naturales y humanos son, seglln Rangel Medina: cl1ma, agua, tierra, tecnica, 
destreza, habilldad y trad1cr6n artesanal de quienes habitan la propia reg16n para producirlas. 

43 Esto una vez. que se encuentran satisfechos los requisites del artfculo 169 de la LP.I. 
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b) Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaraci6n que 

emita el Institute de la Propiedad Industrial. 

c) Que cumpla con las normas establecidas por la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial conforme a las Leyes aplicables, respecto de los productos 

de que se trate. 

cabe seiialar que la declaraci6n tambien la pueden solicitarlas 

dependencias o entidades del Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades de 

la Federaci6n (art. 158, fracci6n III de la Ley de la Propiedad Industrial). 

Por lo que hace a la duraci6n de la protecci6n, estara sujeta a la 

subsistencia de las condiciones que la motivaron; estando latente la posibilidad de 

que deje de surtir sus efectos por otra declaraci6n del Institute. (art. 165 Ley de la 

Propiedad Industrial). 

Actualmente se encuentran vigentes las siguientes denominaciones de 

origen: 

• Tequila. 

• Talavera. 

• Mezcal. 

• Olinala. 

• Cafe Veracruz. 

• Ambar de Chiapas. 

• Bacanora. 

3. EL USO O REPRODUCCION ILEGAL DE OBRAS AUTORALES. 

El uso ilegal de las obras autorales se traduce en la violaci6n de los 

derechos que de ellas se derivan, es decir, la transgresi6n a los derechos del Autor. 
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Toda infracci6n -cualquiera que esta sea- comprende la manifestaci6n de 

actos sancionados tanto par la legislaci6n Autoral, coma par la legislaci6n Penal. 

Estas conductas, comprenden exposici6n, reproducci6n, representaci6n, ejecuci6n o 

cualquier otra forma de dar a conocer al publico la obra; asf coma la distribuci6n, 

explotaci6n, importaci6n de ejemplares de una obra derivada. No obstante las 

anteriores posibilidades de conductas infractoras, es de considerarse la deformaci6n 

de la obra, omisi6n de la paternidad y otras tantas que inciden el aspecto moral del 

derecho autoral. 

De acuerdo al tipo de conducta y legislaci6n que la regula, se puede hacer 

una distinci6n de tres grupos de transgresi6n a las Derechos de Autor.44 

a) El primer grupo, lo integran las llamadas "infracciones en materia de derechos 

de autor". 

b) El segundo, aquellas conocidas coma "infracciones en materia de comercio". 

c) La ultima clasificaci6n, esta conformada por aquellas disposiciones contenidas 

en el C6digo Penal; por lo que son consideradas, propiamente, coma delitos. 

A fin de dar a conocer cuales conductas conforman a cada grupo de 

infracciones y tomando en consideraci6n el origen de las conductas y la legislaci6n 

aplicable a cada una de ellas, se enlistaran de la siguiente forma: 45 

a) Infracciones en materia de derechos de autor. (arts. 229 y 230 L.F.D.A.) 

• La celebraci6n de un contrato, cuyo objeto sea la transmisi6n de derechos de 

autor, en oposici6n a Jo establecido en la Ley. 

• La violaci6n -por parte del licenciatario- de la licencia obligatoria declarada 

conforme a la Ley. 

" RANGEL MEDINA, David. Ibidem. pag. 184. 

45 Ibidem. P.p.184-186. 
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• Carecer de registro de sociedad de gesti6n y ostentarse coma tal. 

• Omisi6n injustificada de proporcionar al Instituto Nacional de Derechos de 

Autor, las informes que deban rendir las administradores de las sociedades 

de gesti6n. 

• La omisi6n de imprimir las leyendas obligatorias, establecidas par la Ley, en 

obras publicadas. 

• La omisi6n o inserci6n falseadas de las menciones que deban realizarse en 

algun lugar visible de las obras impresas o en fonogramas 

• La publicaci6n de obras reservadas al servicio oficial de la Federaci6n, 

Estados, Municipios, sin su autorizaci6n. 

b) Infracciones en materia de comercio. (arts. 231 a 236 L.F.D.A.). 

• El uso de la imagen de una persona sin su autorizaci6n o la de sus 

causahabientes. 

• La producci6n,. fabricaci6n, almacenamiento, distribuci6n, transportaci6n o 

comercializaci6n de copias ilicitas de obras protegidas. 

• Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un 

dispositivo para desactivar o las dispositivos electr6nicos de protecci6n a un 

programa de compute. 

• La retransmisi6n, fijaci6n, producci6n o difusi6n de omisi6n de organismos 

de radiodifusi6n. 

• Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos o un programa de 

c6mputo sin el consentimiento del titular. 

Las infracciones comprendidas en la clasificaci6n del incise b) son 

sancionadas conforme a las Tftulos Sexto y Septimo de la LP.I. Tftulos relatives a 

las procedimientos administrativos y de la inspecci6n, infracciones y sanciones 

administrativas y delitos. 
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c) Delitos en materia de derechos de autor. (arts. 424 a 429 C.P.F.)46 

• La especulaci6n que se realice con libros de texto gratuitos distribuidos por la 

Secretarfa de Educaci6n Publica. 

• La sobreproducci6n que realice el productor, editor o grabador que exceda la 

autorizaci6n de! titular. 

• La fabricaci6n, producci6n, importaci6n, venta, almacenamiento, 

transportaci6n, distribuci6n o arrendamiento a escala comercial, sin 

autorizaci6n de! titular de los derechos y en forma dolosa. 

• La fabricaci6n, con fines de lucro, de un dispositivo, cuya finalidad sea 

desactivar los dispositivos electr6nicos de protecci6n de un programa de 

c6mputo. 

• La explotaci6n, a sabiendas y con iinimo de lucro y sin derecho, de una 

interpretaci6n o ejecuci6n 

• La fabricaci6n, importaci6n, venta o arrendamiento de un dispositivo 

descifrador de sei'iales, via satelite, cifradas, portadores de programas, sin 

autorizaci6n de! distribuidor legitimo de la serial. 

• La realizaci6n de cualquier acto tendiente a descifrar sei'iales cifradas 

portadoras de programas, sin autorizaci6n de su distribuidor legitimo. 

4. COMPETENCIA DESLEAL 

El tema de la competencia desleal resultarfa poco accesible, sin antes 

analizar el concepto de la simple competencia. Asf es, la competencia -de acuerdo 

al diccionario comprensivo de la lengua espai'iola-, significa una "disputa o 

rivalidad". 

46 La entrada en vigor de la Ley Federal de Derechos de Autor, en 1997, trajo come consecuencia 
que los delitos en esta materia fueran tipificados en el C6digo Penal para el Distrito Federal en 
materia comUn y para toda la Repllblica en materia de fuero Federal. 

Estes tipos penales fueron publicados en el Diario Ofic1al de la Federaci6n el 24 de diciembre de 
1996, entrando en vigor el 25 de marzo de 1997. Aparecrendo publrcados bajo el titulo de "Delitns 
en materra de derechos de Auter''. VILLAMATA PASCHKES, Carlos. "La propiedad intelectual". Mexico 
1998. p.p. 91-92. 
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La anterior definici6n trasladada al campo comercial, es entendida como 

aquella relaci6n entre personas ffsicas o morales, con actividades 

preponderantemente econ6micas, consistentes en el comercio de mercancfas o en 

la prestaci6n de servicios que guardan cierta similitud, incluso en la clientela; de 

forma tal que puedan resultar repercusiones entre dichas personas, por el beneficio 

obtenido en el desarrollo de dichas actividades. 

La relaci6n de competencia puede resultar por causas tales como la 

similitud de la materia prima, que es utilizada por los industriales para elaborar sus 

productos; pues en esa relaci6n pueden resultar afectados cualquiera de ellos. 47 

La organizaci6n Mundial para la protecci6n de la Propiedad Intelectual, 

tambien conocida por sus siglas OMPI, considera que son actos de competencia 

desleal aquellos contrarios a las practicas honradas, que comprenden indicaciones o 

aseveraciones que en el curso del comercio pueden engaiiar al publico consumidor 

en cuanto a la naturaleza y las caracterfsticas de los productos; los actos que 

puedan crear confusion con los productos o las actividades de un competidor, asf 

como las falsas aseveraciones que en el curso def comercio puedan desacreditar 

tales productos o actividades. 

Por su parte, la Jurisprudencia mexicana, define lo que se debe en tender 

por competencia desleal bajo el siguiente rubro y texto: 

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL REQUISITOS PARA 
QUE SE ACTUAUCE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA 
PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

Para el estudio de estos actos deshonestos, es 
importante tener presente que lo sancionable, es el 
abuso def bien juridico tutelado por el articulo 28 
constitucional, es decir, el abuso a la libertad de 
competencia que en else consagra, no siendo admisible 
la restricci6n de esta libertad sin la existencia de una 

47 FRISCH PHILIPE, Walter. "Competencia desleal". Mexico 1996. pag. 6. 
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conducta que se aduce exactamente al supuesto 
jurfdico contemplado por la norma legal. 
La Ley seiiala una serie de actos deshonestos que 
considera como conductas de competencia des/ea!, que 
aparte de ser actos contrarios alas disposiciones que la 
misma establece, causan petjuicio no solo al tercero de 
quien obtiene beneficio o causan daiio, sino tambien al 
desarrollo def comercio ya la industria, repercutiendo a 
su vez en un daiio para el publico que requiere de los 
productos o servicios que le ofrecen. Asf, tomando en 
cuenta los actos deshonestos que se sancionan como 
inf'racciones administrativas y como delitos, podemos 
definir a la competencia des/ea!, como la conducta de 
un competidor que utilizando cua/quier procedimiento 
en contra de las buenas costumbres o de alguna 
disposici6n legal, sustraiga, utilice o expiate un Derecho 
comercial o Industrial de otro recurrente, con el fin de 
obtener ventajas indebidas para sf, para varias personas 
o para causarle un daiio a aquel, para ta/ ef'ecto 
debemos decir que el concepto de buenas costumbres 
ha sido interpretado por la doctrina como los principios 
deducibles de normas positivas que son aceptados por 
el sentimiento jurfdico de una comunidad. Asf 
costumbres comercia/es como anuncios, promoci6nales 
de ventas, campaiias de descuento, etcetera, son lfcitas 

.. y permitidas para atraer clientela a un establecimiento 
o hacia un producto, siempre que nose empleen medias 
reprochable para ello. Siguiendo con el concepto de 
competencia des/ea/ a que hemos 1/egado, es requisito 
primordial para que haya des/ea/tad, que primero exista 
competencia entre los comerciantes, es decir que 
desarrollen una actividad encaminada o re/acionada con 
el mismo fin, toda vez que podrfa darse una conducta 
ilfcita entre comerciantes que no compiten entre sf y 
esta, independientemente de que sea sancionable par 
otros medias, no constituye competencia des/ea!. 
Tambien cabe decir que la conducta deshonesta def 
comerciante des/ea/ puede ser activa o pasiva, es decir 
consistir en un hacer o en una omisi6n, realizada con la 
intenci6n de obtener un beneficio propio o causar daiio 
a otro recutTente. Ahora bien, para que esa 
competencia des/ea/ sea sancionable coma infracci6n 
administrativa, en el supuesto que estudiamos, es 
indispensable que se actualice el segundo supuesto, 
consistente en que esa conducta calificada des/ea/ 
cause o induzca al publico a conf'usi6n error o engaiio 
en relaci6n con el producto o servicio que requiere o con 
el establecimiento que lo of'rece. Para entender este 
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segundo supuesto, es importante establecer lo que se 
entiende por causar o inducir al publico, esto es 
producir en el animo incitandolo o persuadiendolo a 
moverse en determinado sentido, con el fin de 
obtenerlo como c/iente, esto es valido en la fibre 
competencia, pero no a traves de conductas 
deshonestas. Lo que resulta reprochable es obtener 
este fin mediante la confusion el error o el enga.io en 
que se hace caer al publico. Conforme al diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Espanola, confusion , 
significa la mezcla de dos o mas cosas diversas, de 
modo que las partes de una se incorporen a la otra, fa/ta 
de orden o c/aridad; la aceptacion de error, es concepto 
equivocado o juicio fa/soy enga.io; la fa/ta de verdad en 
Jo que se dice, hace o cree, piensa o discurre. De esta 
manera la conducta def comerciante, encaminada a 
confundir, equivocar o enga.iar al ptiblico es una 
conducta deshonesta, pero solo encuadra en el 
supuesto de infraccion que analizamos, si al confusion, 
el error o el enga.io Jo 1/evan a suponer que existe 
relacion o asociacion entre un establecimiento y el de 
un tercero, como por ejemplo, las agendas de carros 
que componen o venden piezas originales de la misma 
empresa que fabrica Jos automoviles. Para que una 
conducta sea sancionable conforme a la Ley, es 
necesario que se cumplan todos los requisitos previstos 
en la hipotesis normativa, en virtud de que en nuestro 
sistema juridico, a excepcion de que expresamente lo 
se.iale la Ley, no es admisible la aplicaci6n de sanciones 
por conductas analogas a las previstas. En estas 
condiciones resulta necesario para que surta la causa de 
infracci6n administrativa que se den Jos dos e/ementos 
que han sido analizados. 
Amparo en revision 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. 
de C.V. 
30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Gongora Pimenmtel 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Tribunales Colegiados de Circuito, sa. Epoca, Tomo VII­
Junio, pagina 320. 

De acuerdo al jurisprudencia anterior, se puede advertir que el caracter 

desleal de la competencia esta fntimamente vinculado con disposiciones legales 

concretas, asf coma par las uses y costumbres que en el mundo de las negocios se 
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presentan y que son observados pretendiendo obtener un beneficio aun a costa de 

la ruina de otros.48 

La Ley de la Propiedad Industrial no define de forma especial y concreta a 

la competencia desleal; sin embargo, el artfculo 213 de la mencionada Ley en lista 

los actos considerados coma infracciones administrativas, actos que corresponden a 

las conductas descritas en la jurisprudencia, anteriormente mencionada. Ademas de 

lo anterior, existen disposiciones al respecto en otros cuerpos legales en el 

Derecho positive mexicano vigente.49 

El aspecto de! Derecho internacional y sus repercusiones en nuestro 

Derecho, no lo podemos hacer de lado; esto en virtud de la trascendencia de los 

convenios y tratados internacionales elevados al caracter constitucional; por lo que 

resulta de vital importancia el Convenio de Paris para la Protecci6n de la Propiedad 

Industrial50 , que brinda un concepto de lo que debe entenderse por competencia 

desleal y que, inclusive, es referido coma parte del texto de la jurisprudencia 

mencionada en parrafos anteriores. 

Asf, el artfculo 10 bis de dicho convenio dispone: 

"COMPETENCIA DESLEAL .•. 
(Z) Constituye acto de competencia des/ea/ todo acto de 
competencia contrario a los usos honestos en materia 
industrial o comercial. 
(3) En particular .... : 

"Op. Crt. 1996. p.p. 9-12. 

49 Estas disposic1ones que pretenden ev1tar la competencia desleal, las podemos observar en materia 
mercant1I art. 35 L.G.S.M. En materia civil, art. 1910 del C6digo Civil y mils acentuadas en la Ley de 
Propiedad Industrial y Ley federal de Derechos de Auter, asf coma en sus respectivos reglamentos y 
con un aspecto puramente punitive en los artfculos 424 a 429 del c6digo Penal. 

so Este convenio fue adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publlcado en el Diario Oficial de 
!a Federaci6n el 27 de julio de 1976. 
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1. Cualquier acto capaz de crear una confusion, por 
cualquier media que sea, respecto def establecimiento, 
/os productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor. 
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio def comercio, 
capaces de desacreditar el establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor. 
3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el 
ejercicio def comercio pudieren inducir al publico a error 
sabre la naturaleza, el modo de fabricacion, las 
caracterfsticas, la aptitud en el empleo o la calidad de 
/os productos." 

La competencia y su caracter desleal, presentan, de acuerdo a las 

consideraciones anteriores, los siguientes elementos. 

a) Competidores. 

b) Clientela 

c) Mercancfas. (bienes y servicios) 

El aniilisis derivado de las consideraciones anteriores, hace resaltar tres 

aspectos inherentes a la competencia desleal: el competidor, la mercanda y la 

clientela; esta ultima, jugando un papel muy importante, pues retomando el 

aspecto jurisprudencial, basta indicar que para que se incurra en un actos de 

competencia desleal, es suficiente con sustraer la atenci6n de la clientela de un 

competidor en su beneficio, no hacienda uso de sus propias fuerzas, recurses o 

inventivas, sino realizando actos de imitaci6n respecto de las caracterfsticas 

predominantes de su competidor. 

El competidor, en la competencia, supone que este tiene la intenci6n de 

desempeiiar su actividad en detrimento de otros competidores; claro, esto dentro 

de! marco legal, que supone igualdad en los buenos uses y costumbres comerciales, 

ya que una meta que no persigue el progreso de un competidor debe considerarse 

ilfcita.51 

" FRISCH PHIUPE, Walter. Op. Cit. p.p. 2,3 y 30. 
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La clientela, esra integrada por aquellos "consumidores potenciales" de 

productos o servicios ofrecidos par las competidores. 52 

La mercancfa es el concepto que cierra el cfrculo de la competencia, que en 

su momenta pudiere presentarse coma desleal ; en ella se comprenden a las 

productos o servicios ofertados a la clientela. 

Hay que tener siempre presente que la competencia desleal siempre se 

refiere a actos competitivos, realizados mediante una actividad comercial, 

profesional, industrial o bien, una actividad artfstica o cientffica; siempre y cuando 

se realicen con fines lucrativos. 

Es asf que comportamiento de los competidores en el mundo de las 

negocios es impredecible. Esto es por cuanto hace al respeto de la legalidad y 

buenas costumbres comerciales, con la puedan luchar por obtener mejor posici6n 

para obtener ganancias, gracias al valor de una creaci6n Intelectual, aplicaci6n 

Industrial o su mejora e incluso a los signos distintivos de una empresa triunfadora 

o pujante. 

Una vez que ya se tiene un panorama de la Propiedad Intelectual lato sensu 

y sus conceptos basicos, adoptados por la legislaci6n de la materia, compuesta por 

la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, surge la 

necesidad de resaltar la importancia del embargo precautorio y sus consecuencias 

al adoptarse como medida cautelar, importante instrumento jurfdico, en el ejercicio 

de la defensa a los Derechos Intelectuales; antes o ya iniciada la instancia ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

En atenci6n a las consideraciones anteriores, en el capitulo siguiente se 

hara un breve estudio respecto de las medidas cautelares y su presencia en el 

52 vazquez del Mercado considera que la dientela es el resultado del valor inmaterial de la empresa 
(aviamiento), pues de este depende la cantidad de chentes de una empresa. Op. Cit. P.3g. 136. 
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Derecho Intelectual Mexicano, para que con ello se pueda determinar la 

trascendencia del aseguramiento de bienes en un procedimiento administrativo de 

infracciOn. 

5. Consecuencias sobre la vulneracion de los Derechos de Propiedad 

Intelectual. 

En los dos puntos anteriores, ya han quedado sefialadas aquellas conductas 

que transgreden los Derechos de Propiedad Intelectual, tanto Derechos de Autor, 

como los Derechos de Propiedad Industrial, sin embargo falta aun por sefialar las 

consecuencias desencadenadas por dichas actividades. 

En todo momenta debe tenerse muy presente, que el exito moral y 

econ6mico que se puede obtener de la explotaci6n de las creaciones intelectuales, 

es gracias a la imagen de su creador y la calidad de lo que, en su momenta, pueda 

ofrecerse al publico; por lo que cualquier acto que ponga en riesgo este exito, debe 

ser impedido a toda costa, pues los competidores pueden hacer uso de cualquier 

estrategia que ponga en grave riesgo la verdadera imagen de! titular de los 

derechos de Propiedad Intelectual; imagen que se logra a traves de! tiempo y 

grandes esfuerzos por ofrecer al publico, creaciones que satisfagan sus sentidos y 

necesidades, ya en el ambito cultural o en el industrial. 

Por lo anterior, es de tomarse en cuenta que cuando se esta en presencia 

de alguna conducta que presuntiva e ilfcitamente, este violando alguno de los 

derechos de Propiedad Intelectual (en sentido amplio), se debe pensar en alguna 

forma de protecci6n o salvaguarda de dichos derechos. Por lo que esta defensa de 

los afectados debera considerar como la vfa legal mas adecuada, la solicitud de la 

adopci6n de las medidas cautelares y por excelencia, el aseguramiento de bienes; 

medidas que seran adoptadas por parte de la Autoridad Administrativa competente; 

tal y como ya se estudio al inicio de! presente capftulo y como sera analizado en el 

capitulo IV, de la presente tesis. 
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La defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual, implican la inminente 

contraofensiva del afectado per la adopci6n de las medidas cautelares y esto per la 

sencilla raz6n del riesgo que corre per la adopci6n de las medidas en su contra, 

pues ya sea que se impida la comercializaci6n de los productos que se vengan 

fabricando, el retire de los mismos del mercado o per el aseguramiento de bienes; 

las perdidas en el aspecto econ6mico y moral son de gran trascendencia y un 

competidor en el sistema de libre mercado mexicano, nunca estaria dispuesto a 

enturbiar su imagen en el mundo de los negocios y menos aun, cuando esto lleve 

implicita una perdida econ6mica en su actividad empresarial y come ya se ha 

mencionado, un deterioro y credibilidad en su imagen. 

Tambien se debe tener en cuenta, que no siempre el que solicite la 

adopci6n de alguna medida cautelar tendra la raz6n absoluta de los derechos que 

pretenda amparar bajo la aplicaci6n de cierta medida, pues esta conducta bien 

puede traducirse en una practica de obstrucci6n al libre mercado; trasformandose 

asi la defensa, en actos de practicas deshonesta de competencia. Por ello, en los 

siguiente capftulos, se hara el analisis de la aplicaci6n y consecuencias del 

aseguramiento de bienes como la medida cautelar en el derecho intelectual 

mexicano, pues dicha medida es la que tiene mayor efectividad en su aplicaci6n. 
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CAPITULO II 

LAS MEDIDAS CAUTELARES ANTACEDENTES Y GENERALIDADES. 
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1. De las medidas cautelares en general. 

Es el termino adoptado por el derecho positive mexicano, para determinar a 

aquellos medics tendientes a asegurar el cumplimiento de una obligaci6n, una vez 

que se ha ocurrido ante alguna autoridad para hacer valer su cumplimiento, aun de 

manera forzosa; ya que el vocable "cautelar"se refiere a la prevenci6n o adopci6n 

de precauciones. 53 

Dichas medidas las puede adoptar un tribunal o alguna instancia 

administrativa, al comienzo de un proceso o posterior a su inicio, para que con ello se 

pueda asegurar ia posible sentencia condenatoria, "habida cuenta del riesgo 

existente de que el presunto deudor prepare la evitaci6n de esa ejecuci6n durante el 

desarrollo del proceso y siempre que el que las solicite aporte una suerte inicial de su 

derecho". 54 

La naturaleza juridica de estas medidas preventivas es de un caracter 

preservative, provisional y temporal55
, por lo que en ningun memento deben 

confundirse come un "proceso", no obstante que previo a su tramite se examinen 

condiciones de procedibilidad y admisibilidad de la medida. 56 

Ahora bien, la estrecha relaci6n que guarda el concepto de "Medidas 

Cautelares" (come instrumento previo al procedimiento de que se trate), con la 

protecci6n de los Derechos de Propiedad Intelectual, es por la efectividad en la 

aplicaci6n de dichas medidas; esto como resultado de una transgresi6n inminente a 

su titularidad y los beneficios obtenidos por ella, que come ya se analizara con 

"CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. "Diccionario Jurfdico elemental". Argentina 1994. pag. 6. 

" D1CCIONARIO JUIUDICO ESPASA. Madrid 1998. p.p. 627-628. 

55 GOME2 LARA, Cipriano. "Derecho Procesal Civil". Mexico 1997. pag. 30. 

56 Estas cond1c1ones son tales come " ... la competencia, la legitimacl6n, presupuestos objetivos, 
etc ... ". QUIROGA CUBILLOS, Hector Enrique. "Procedimientos y medidas cautelares". Colombia 
1991. pag. 64. 
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posterioridad, la medida cautelar de mas trascendencia y resultados en su aplicaci6n, 

es "el aseguramiento de bienes11
• 

1.1 Conceptos. 

En la legislaci6n mexicana, tanto en la LP.I, como en el C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles e incluso, en el C6digo de Procedimientos Oviles para el 

Distrito Federal, no se contiene definici6n alguna de lo que debe considerarse como 

medida cautelar o medidas precautorias, por lo que debere remitirme a algunas de las 

consideraciones vertidas en el inciso anterior, respecto de lo que la doctrina ha 

considerado como medidas cautelares. 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurfdico Elemental concibe a las 

medidas cautelares como Medidas Conservativas, bajo la siguiente definici6n: 

" Conjunto de disposiciones tendientes a mantener una 
situaci6n juridica o asegurar una expectativa o derecho 
futuro". 

Por otra parte, el termino cautelar esra definido como: 

"Prevenir, adoptar precauciones, precaver ... 

Haciendo en este momento una aclaraci6n respecto del sustento de esta 

palabra; sefialando que: 

... Sin respaldo academico, en la tecnica el vocablo se 
utiliza como adjetivo propio de la cautela o caracterizado 
pore/la." 

Tambien son consideradas como: 

·~ .. aquellas establecidas por el juez con el objeto de 
impedir los actos de disposici6n ode adman. Que pudieran 
hacer ilusorio el resultado def juicio y con el objeto de 
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asegurarse, de antemano, la eficacia de al decision a 
dictarse en el mismo'~57 

Es asi, que todas estas definiciones se presentan como una soluci6n a un 

futuro problema de realizaci6n incierta, sin embargo, si se llegare a actualizar dicho 

problema las consecuencias serian muy costosas, tanto en el aspecto legal como en el 

econ6mico, como ya se ha mencionado en el ultimo punto del capitulo primero. 58 

La fundamentaci6n de estas medidas, segun el Maestro Cipriano Gomez Lara, 

es lo establecido por el articulo 235 del C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y en atenci6n a la supletoriedad Procesal en materia de Propiedad 

Intelectual, el articulo 384. 

Asi pues, el temor de que una persona contra la que se pretenda entablar o 

ya se haya entablado una demanda, se ausente o se oculte o se oculten o dilapiden 

algunos bienes sobre los que deba ejercitarse alguna acci6n real o que el deudor los 

oculte o enajene; cuando la acci6n sea personal, los unicos bienes que tuviere y sobre 

los que en todo caso habria de practicarse alguna diligencia de aseguramiento. 

La doctrina Procesal Civil considera preponderantemente como medidas 

precautorias al arraigo y al embargo precautorio, no obstante la Ley de la Propiedad 

Industrial en su articulo 199 Bis. despliega una serie de medidas espedficas, que se 

pueden adoptar, antes y durante la tramitaci6n del procedimiento administrative de 

infracci6n. Estas medidas se encuentran establecidas en el C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles, en sus articulos 379 al 399. 59 

Estas medidas estan dirigidas principalmente al aspecto patrimonial del 

posible infractor, pues como ya se mencionaba en el primer capitulo, los derechos 

57 DE PINA VARA y RAFAEL DE PINA. "Diccionario de Derecho mexicano". Mexico 1998. pag. 369. 

58 De no existir y aplicarse estas medidas, seria 1mposible a aphcaci6n de la Ley en contra de las 
transgresores de derechos constituidos y ast, se presentarfa una negaci6n del estado de Derecho. 
GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit. Pag. 30. 
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tutelados par la propiedad industrial tienen un aspecto econ6mico muy importante, 

incluso en algunos cases coma el requisite para el otorgamiento de una patente, es 

necesario la susceptibilidad de explotaci6n industrial. 

Estas medidas, de acuerdo con el ya mencionado articulo 199 bis de la Ley de 

la Propiedad Industrial, son: 

I. Ordenar el retiro de la circulaci6n o impedir 
esta, respecto de las mercancfas que infrinjan Derechos de 
los tutelados por esta Ley; · 
II. Ordenar se retiren de la circu/aci6n: 
a) Los objetos Fabricados o usado ilegalmente. 
b) Los objetos, empaques, envases, embalajes 
papeleria, material pub/icitario y similares que infrinjan 
alguno de los Derechos tutelados por esta Ley; 
c) Los anuncios, letreros, r6tulos, papeleria y 
similares que infrinjan algunos de los Derechos tute/ados 
por esta Ley y 
d} Los utensilios o instrumentos destinados o 
utilizados en la Fabricaci6n , elaboraci6n u obtenci6n de 
cua/quiera de los seiialados en los incisos a), b) y c), 
anteriores 
III. Prohibir de inmediato, la comercializaci6n o 
uso de los productos con los que se viole un Oerecho de 
los protegidos por esta Ley; 
IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo 
que se practicara conforme a lo dispuesto en los articulos 
211 a 212 bis2; 
V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la 
suspension o cese de los actos que constituyan una 
violaci6n a las disposiciones de esta Ley y; 
VI. Ordenar se suspenda la prestaci6n def 
servicio o se clausure el establecimiento cuando las 
medidas que se preven en las Fracciones anteriores, no 
sean suficientes para prevenir o evitar la violaci6n a los 
Oerechos protegidos por esta Ley ••. " 

La trascendencia de la aplicaci6n de alguna de las anteriores medidas 

cautelares, es muy grande, pues con su debida aplicaci6n se esta en plena 

posibilidad de obtener un resultado sumamente favorable, desde el momenta en 

que se pretenda iniciar acci6n alguna en contra del o las posibles infractores. 
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Sin embargo la inadecuada aplicaci6n de estas medidas, aun cuando se 

presente una fianza que garantice su aplicaci6n y posibles dafios, para aquellas 

personas en contra de quien se adopten, no solo lo puede afectar 

econ6micamente, como ya se ha mencionado en el capitulo anterior. 

2. Antecedentes de las medidas cautelares en materia de 

propiedad intelectual en la Legislaci6n Mexicana. 

2.1 Leyes de Patentes y Marcas de 1903. 

2.1.1 Ley de Patentes de Invenci6n (Diario Oficial de la Federaci6n 

del 1 ° de septiembre de 1903). 

El capftulo XI de esta Ley, titulado ''De la responsabilidad penal y civil de los 

que infrinjan los derechos que otorga una patente': en sus artfculos 59 al 61, 

sientan precedente sobre la aplicaci6n de las medidas cautelares, muy en especial, 

sobre el aseguramiento de los objetos con los que se este infringiendo el derecho 

conferido por una patente. La redacci6n de este capftulo carece de tecnica jurfdica, 

pues comienza mencionando las sanciones aplicables y deja en segundo termino a 

las medidas cautelares. 

Cabe aclarar que dichas medidas son solicitadas ante la autoridad judicial, 

previamente al ejercicio de una acci6n; a diferencia del actual proceder ante el IMPI. 

En la actualidad estas medidas deben ser solicitadas ante la autoridad 

administrativa, es decir el Instituto Mexicano de a Propiedad Industrial, de acuerdo 

a lo establecido por la Ley de propiedad Industrial, en su capitulo relativo al 

procedimiento de declaraci6n administrativa. 

Al tenor de esas disposiciones, se establece que el actor, en el juicio civil, 

puede pedir al Juez el aseguramiento de los "objetos fabricados ilegftimamente", e 

inclusive, de los utensilios o instrumentos destinados para su fabricaci6n. 
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Los requisitos para que, de acuerdo a esta Ley, puedan proceder y ejecutarse 

estas medidas cautelares son, en primer lugar que se acredite el interes jurfdico en el 

asunto, mediante la exhibici6n de la patente y su titulo correspondiente, debidamente 

registrado ante la "Oficina de Patentes", en el que conste que el actor del juicio es el 

duefio actual de dicha patente. 

Aunados a estos principales requisitos, tambien se debe cumplir con la 

comprobaci6n (por cualquier media) de la fabricaci6n o explotaci6n ilegftima de la 

patente, en la que se este basando la acci6n; asf como acompafiar un dictamen 

pericial en el cuai se determine el grade de imitaci6n o similitud de los objetos 

fabricados. De acuerdo al particular criterio de la Ley de Patentes de invenci6n de 

1903, este dictamen debe ser "suscrito por tres peritos", que bajo protesta de decir 

verdad deberan ratificarlo ante la presencia judicial; no obstante se encuentre 

expresado algun termino para efectuar dicha ratificaci6n, por lo que en estricto 

sentido no hay una verdadera certeza del dictamen y no constituyendo asf una 

prueba plena. 

Es tambien muy importante que se acredite la inserci6n de la patente en los 

productos que esten siendo perpetrados por el expoliador, de no ser posible esto por 

la naturaleza del producto, que al menos se encuentre dicha referencia en "las cajas o 

envolturas" de los mismos "al expenderse al publico". 

Es muy importante que para evitar una ejecuci6n indebida de las medidas 

cautelares en cuesti6n, se pueda reparar el dafio ocasionado al posible infractor, que 

en su caso, no se le determine responsabilidad alguna; por ello y muy atinadamente 

esta Ley exige se otorgue una cauci6n suficiente a juicio del juez. 

En un ultimo parrafo del artfculo 59 de la Ley de Patentes de invenci6n de 

1903, se determina que: 
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"Tambien durante el curso def juicio respectivo podra 
pedirse el aseguramiento... siempre que se 1/enen /os 
requisitos mencionados'~ 

Existe una medida cautelar mas, aun que esta se encuentre redactada en 

otro dispositivo legal; asf pues, el artfculo 60 preve la posibilidad de que el actor 

pueda solicitar la suspension de en el "empleo de las metodos o procedimientos 

patentados", para ello el Juez notificara de esta circunstancia al "acusado" para que 

las deje de usar hasta nueva disposici6n. 

La procedencia de este ultima medida sera bajo le cumplimiento de !as 

requisitos solicitados en el artfculo 59 de esta misma Ley, a diferencia que se 

exceptua la comprobaci6n del uso de la patente en las productos o sus contenedores. 

Las medidas cautelares que esta Ley de 1903 contempla, eran dictadas sin 

audiencia de la parte contra la que se solicitaban, responsabilizando al solicitante par 

el pago de danos y perjuicios que se ocasionaren al demandado ya fuera par que no 

se entablara acci6n penal o civil, dentro de las quince dfas siguientes al 

aseguramiento o ejecuci6n de la medida o bien, par que fuese absuelto el demandado 

o par sobreseimiento del proceso. En estos casos dispone la Ley que: 

se mandara levantar 
aseguramiento... o se revocara ... 
habla el artfculo 60'~ 

inmediatamente el 
la prohibici6n de que 

Este ultimo criteria, es retomado par la Ley de la Propiedad Industrial vigente, 

en su artfculo 199 bis 3; y conocido coma "Fast Track". 

Cabe senalar que en virtud de que la Ley especifica cuales deberan ser las 

pasos a seguir para obtener la aplicaci6n de las medidas cautelares, su Reglamento es 

omiso al respecto. 
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2.1.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio (Diario Oficial de 

la Federaci6n del 25 de mayo de 1903). 

En el capitulo II de esta Ley, el cual tiene par titulo "Penas", se aborda el 

tema de las medidas cautelares, en donde se guardan las lineamientos de la Ley de 

patentes de invenci6n del mismo afio. 

Asf entonces, el articulo 30 de la Ley de marcas industriales y de comercio, 

dispone que: 

""el dueiio de la marca podra pedir al juez, ya sea antes de 
entablar su demanda respectiva o durante el juicio el 
aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo 
y tercer parrafo ... de/ artfculo anterior". 

Pues bien, el artfculo anterior o sea el artfculo 29, preve la posibilidad de 

que el duefio de la marca tiene derecho de exigir al infractor o autor del delito, la 

adjudicaci6n de las productos que se encuentren amparados par la marca ilegal, ya 

esten en poder de la persona que se designe coma autora del delito, ya en poder 

de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario. 

Para que esta solicitud tenga exito, el duefio de la marca debe haber colocado 

en sus productos la indicaci6n correspondiente al registro marcario que las ampare. 

El artfculo 9° de esta Ley dispone que las marcas que se encuentren 

registradas deben tener a la vista "Marca Industrial Registrada" o "M. Ind. Rgtrada". 

Numero y fecha de registro, esto para las que sean usadas par las fabricantes 

industriales y agricultores. Las que sean usada par comerciantes, "Marca de 

Comercio Registrada" o M. De C. Rgtrada". Par ultimo si se tratan de marcas 

consistentes en nombres, denominaciones, leyendas, etc; asf coma las letras 

iniciales o abreviaturas o signos que no sean letras ( disefios) y/o la combinaci6n 
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de estas, las que deberan tener tambien de manera ostensible, el nombre del 

duefio de la marca. 

2.2 LEYES DE PATENTES Y MARCAS DE 1928. 

2.2.1 Ley de Patentes de Invencion (Diario Oficial de la Federacion 

del 27 de julio de 1928). 

A diferencia de la Ley anterior, este texto ubica a las medidas cautelares en 

un capitulo distinto y no por las modificaciones hechas en su contenido, sino por que 

esta nueva Ley adicionan los capftulos referentes a! ''T!tulo y publicidad de las 

patentes" y "De la invasion de las derechos que confiere una patente, motivada por 

uso, explotaci6n o importaci6n ilegales". Resulta muy importante advertir de la lectura 

de este capftulo que el artfculo 46 dispone la creaci6n de un "Museo Publico" para que 

en el sean depositados todos los modelos de maquinas, aparatos, pianos, perfiles, 

dibujos, descripciones, productos y artefactos en general, relacionados con las 

patentes que al efecto se concedfan; lo que se traduce en el interes que mostraba el 

Gobierno Federal, frente al fen6meno de la propiedad industrial. 

As[, el capitulo que contiene a las medidas cautelares es el XII, conservando 

el mismo titulo que en la anterior legislaci6n; es decir " De la responsabilidad penal y 

civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente ". 

En cuanto al contenido de lo dispuesto, por el articulo 96, para las medidas 

cautelares, se puede observar una depuraci6n de tecnica legislativa, en cuanto a la 

redacci6n, ya que en la fracci6n III se entiende, que si se ejercita la acci6n 

correspondiente a preservar los derechos conferidos por la patente, existe una 

explotaci6n ilegftima y paralela a la legalmente amparada; por lo que en lugar de 

enunciar una lista de las posibles conductas materiales que dan lugar a la infracci6n, 

se limita a solicitar la comprobaci6n par cualquier medio legal del cuerpo del delito, 

aunque tecnicamente debiera haberse considerado coma infracci6n administrativa. 
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Un cambio mas en la redaccic\n de este articulo, es en cuanto a la inclusion de 

una fraccic\n, en la cual se presenta un requisite de procedibilidad, para que estas 

medidas prosperen ante la autoridad Judicial; pues bien, este requisite se refiere a la 

existencia de la "Declaracic\n del Departamento de la Propiedad Industrial hecha en 

los terminos y casos del capitulo X" de esta Ley. 

De manera administrativa y muy "sui generis" se da curso al tramite. Asi 

entonces, este acto administrative, opera de oficio, a peticic\n de parte o petici6n del 

Ministerio Publico " ... cuando tenga algun interes la Federaci6n ... " 

Esta declaratoria puede ser recurrida mediante la "revocaci6n" dentro de los 

quince dias siguientes a su conocimiento, promovida que sea, esta demanda, ante un 

Juzgado de Distrito, otorgando certeza juridica, en todo memento a aquella persona 

que vea vulnerado su prerrogativa de explotaci6n exclusiva, pues esta puede solicitar 

que el Juez decrete la suspension de la explotacic\n de la patente, claro siempre y 

cuando la parte promovente otorgue cauci6n suficiente a criterio del Juez.60 

Esta Ley, tambien preve, que estas medidas sean dictadas sin audiencia de la 

parte contraria, responsabilizando en su caso, al solicitante, de los dafios y perjuicios 

ocasionados con su aplicaci6n y restableciendo las cosas al estado en el que se 

encontraban hasta antes de su ejecuci6n. 

2.2.2 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (Diario 

Oficial de la Federaci6n del 27 de julio de 1928). 

Al igual que la Ley de Patentes de Invenci6n, este cuerpo legal adecua su 

texto presentando novedad en los requisites establecidos para solicitar el 

aseguramiento de bienes objetos de la violacic\n de los derechos por esta Ley 

conferidos. 

60 El procedimiento correspondiente a la obtenci6n de resoluc16n favorable, en cuanto al recurso de 
"revocaci6n", estaba regulado por el capftulo XI, articulos 78 al 84. 
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La novedad consiste en la inclusion que se hace al artfculo 85, en una de sus 

fracciones, en particular la III en la que se contempla la "existencia de la declaraci6n 

de falsificaci6n imitaci6n o uso ilegal, hecha por el Departamento de la Propiedad 

Industrtal". 61 

En cuanto a lo dispuesto en la Ley anterior para la aplicaci6n de las medidas 

sin audiencia previa de la parte contraria y la responsabilidad de! solicitante, esta 

nueva Ley guarda los mismos lineamientos. 

2.3 Ley de Propiedad Industrial de 1942 (Diario Oficial de la 

Federaci6n de! 31 de diciembre de 1942). 

La estructura de esta nueva Ley, a diferencia de las dos anteriores presenta la 

ambiciosa novedad de conjuntar, ahora sf, de modo adecuado, a la propiedad 

industrial; es decir el derecho de patentes y a los signos distintivos. 

Aun cuando se presenta este cambio en materia de propiedad intelectual, no 

es un logro definitivo pues, no existen modificaciones de fondo que permitan advertir, 

que con esta legislaci6n se terminaran con todas las deficiencias que sus 

predecesoras contenfan. Sin embargo, con ello se demuestra que el legislador no 

habfa quitado el interes par el desarrollo del amparo de las inventores y la creatividad 

distintiva en el ambito comercial. 

El aseguramiento de bienes, sigue siendo la medida cautelar par excelencia, 

determinandose de mode tal coma medida especializada para el derecho de 

propiedad industrial. Esta circunstancia no impedfa en ningun memento que se 

pudiera echar mano de las disposiciones procesales previstas en el C6digo Federal de 

61 Esta declaraci6n se obtenla de acuerdo a lo establecido por el capitulo VII. 
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Procedimientos Penales, pues asi lo determinaba la posibilidad de aplicaci6n supletoria 

de dicho ordenamiento, en atenci6n al ~rtfculo 275. 62 

La atinada decision de compactar estas disposiciones legales se torna poco 

afortunada, pues no se hace un estudio adecuado para poder conjuntar los 

procedimientos administrativos y separarlos de las acciones civiles o penales relativas 

a las infracciones a los derechos de uso y explotaci6n exclusives confundiendose unas 

con otras, siendo que son dos instancias diferentes. 

Asf entonces, sin dificultad alguna se puede advertir la separaci6n que esta 

Ley hace respecto de las patentes y marcas en su aspecto de infracci6n, 

disponiendose en un solo titulo (con dos capftulos diferentes) los procedimientos que 

pudiese hacerse valer en dichos supuestos, sin embargo no se hace una correcta 

distinci6n entre acciones de naturaleza civil o penal y la instancia administrativa. 

El titulo VIII, inominado "de las Responsabilidades penales y civiles" contiene 

todo lo relative a la posibilidad de solicitar el aseguramiento de los bienes objeto del 

aprovechamiento ilfcito de los tftulos de patentes. 

Por su parte el Capitulo II "De los que violen otras disposiciones relativas a la 

propiedad industrial", contempla la posibilidad de solicitar la misma medida cautelar, 

pero ahora para lo referente a las infracciones de caracter marcario. 

Cabe sefialar que esta Ley, aun no tan perfecta en lo referente a las 

conductas infractoras de las derechos otorgados por un registro marcario, dispone 

en primer lugar las conductas ilfcitas o tipos penales especiales; en segundo 

termino, la posibilidad de adjudicaci6n de los productos revestidos con la marca 

62 La Doctrina Procesal Civil es la que mas ha depurado lo concerniente a las medidas cautelares; sin 
embargo, en esta Ley, todavfa no se daba cabida a la aplicaci6n supletoria de dicha materia; al 
menos no de manera expresa. 
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infractora y par ultimo, la posibilidad de solicitar el aseguramiento de las bienes con 

las que se produjeron las artfculos infractores o bien, estos ultimas. 

De igual forma se presenta toda una descripci6n de las delitos cometidos en 

la materia, sin embargo no se plantea una instancia administrativa previa que pueda 

brindar seguridad al afectado par la conducta infractora, es decir que no se plantea la 

posibilidad, desde un principio de aplicar medidas preventivas que eviten un dafio 

mayor. 

2.4 Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (Diario Oficial de la 

Federaci6n del 10 de febrero de 1976). 

Esta Ley, a diferencia de las anteriores, no dispone de manera especial lo 

relative al aseguramiento de bienes coma una medida cautelar, de la que se pueda 

servir el afectado par un uso ilegal de su creaci6n intelectual; asf entonces, solo se 

pueden distinguir dos disposiciones que dan la pauta para poder ubicar este valioso 

instrumento procesal. 

Es asi que, en primer lugar, el artfculo 214 del dispositivo legal en comento, 

dispone que: 

''Independientemente de la sanci6n administrativa y def 
ejercicio de la acci6n penal, el pe,judicado por cualquiera 
de las infracciones o delitos a que esta Ley se refiere 
podra demandar def o de los autores de los mismos, la 
reparaci6n y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con 
motivo de la infracci6n o el delito". 63 

En este artfculo y de acuerdo a la supletoriedad del C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles, se puede determinar, solo en un principio, posibles dafios 

63 Este artfculo enumera una serle de conductas delictivas entre las que destacan: et use ilegftimo, 
explotaci6n indebida y en general lo que se conoce como piraterfa de los productos amparados por 
un "certificado de invenci6n" o bien, de registro de modelos o dibujos industriales y de marcas 
reg1stradas. 
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que se pueden generar por la transgresi6n a los derechos de propiedad intelectual, 

con lo que se nota la falta de instrumentos que puedan hacerse valer de modo 

preventivo, al ejercicio de las acciones correspondientes. Tambien, enumera una 

serie de conductas delictivas entre las que destacan: el uso ilegftimo, explotaci6n 

indebida y en general lo que se conoce como piraterfa de los productos amparados 

por un "certificado de invenci6n" o bien, de registro de modelos o dibujos 

industriales y de marcas registradas. 

En segundo lugar, el artfculo 215 del mismo ordenamiento, dispone entre 

otras cosas: 

" Son competentes los tribunales de la Federaci6n para 
conocer de los de/itos a que se refiere el artfculo 211. 
Tambien conoceran de las controversias civiles que se 
susciten con motivo de la aplicaci6n de esta Ley. Cuando 
dichas controversias afectan solo intereses particulares, 
podr.in conocer de el/as a elecci6n def actor, /os tribunales 
def orden comun': 

En este artfculo se puede observar que se presenta la posibilidad de que en 

materia de un proceso civil se puedan beneficiar los perjudicados, por las conductas a 

que hace referencia el citado artfculo 211, teniendo la posibilidad de hacer uso de las 

medidas cautelares queen esa materia se disponen. 

2.5 Ley de Fomento y Protecci6n de la propiedad industrial (Diario 

Oficial de la Federaci6n del 27 de junio de 1991}. 

Esta Ley, a diferencia de la anterior retoma la idea de considerar una medida 

cautelar efectiva, como lo es el aseguramiento de bienes, considerado asf en su Titulo 

Septimo, Capitulo I "De la Inspecci6n", ampliandose el catalogo de medidas 

cautelares. Asf entonces, en este capitulo se contienen diversas disposiciones 

tendientes al cumplimiento de esta Ley, esto mediante su comprobaci6n a traves de 
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las facultades de inspecci6n y vigilancia conferidas a la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial.64 

Estas facultades se podian ejercitar mediante el "requerimiento de datos" y 

las "visitas de inspecci6n" -estas ultimas de vital trascendencia para el desarrollo de la 

presente Tesis- derivandose de ellas los antecedentes inmediatos de la aplicaci6n del 

aseguramiento de bienes como medida cautelar en derecho intelectual mexicano. 

La redacci6n del articulo 211 dispone que: 

"Si durante la diliqencia se comprobara fehacientemente 
la comisi6n de cualquiera de los actos o hechos previstos 
en los articulos 213 y 223, el inspector asequrani, en 
forma cautelar, los productos con los cuales 
presumiblemente se cometan dichas infracciones o 
delitos, levantado un inventario de los bienes asegurados, 
lo cual se hara constar en el acta de inspecci6n y se 
designara coma depositario al encargado o propietario def 
establecimiento en que se encuentren, si este es fijo; si no 
lo fuere, se concentraran los productos en la Secretarfa ... " 
65 

Las diligencias a que hace referencia el articulo anterior, son aquellas visitas 

que practica el personal autorizado de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, en los lugares en que se fabrica, almacena, transportan expendan o 

comercialicen productos o en que se presten servicios, con el fin de examinar los 

productos, condiciones de la prestaci6n de los servicios y los documentos relacionados 

con dichas actividades, que son eminentemente de caracter mercantil. 

Estas diligencias, segun esta ley, deben estar soportadas por ciertas 

formalidades como lo son, que se practiquen en dias y horas habiles y que al efecto 

64 Estas facultades se ejerclan conforme a un procedimiento descrlto en el artfculo 203 al 212 de 
esta Ley. 

65 Los artfculos a que hace referenc1a esta disposici6n, es decir el 213 y el 223, se refieren a la serie 
de conductas cons1deradas coma "infracciones administrativas" y "delitos", respectivamente. 
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se exhiba el oficio de comisi6n respectivo; asf como el levantamiento del acta 

circunstanciada de lo ocurrido durante esta visita, en presencia de dos testigos.66 

Es asf que de las visitas de inspecci6n, se derive la posibilidad de! marco de 

aplicaci6n de! aseguramiento de bienes como medida cautelar, bajo los supuestos 

mencionados en esta Ley. 

2.6 Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federacion 

del 2 de agosto de 1994). 

Esta Ley, es la que actualmente rige en materia de Propiedad Industrial, 

teniendo participaci6n en asuntos de violaci6n a los Derechos de Autor tratandose de 

infracciones en materia de comercio. 

Esta Ley, a diferencia de su predecesora, tiene mas claros los lineamientos 

para solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la adopci6n de alguna 

de las medidas cautelares descritas en el catalogo de su artfculo 199 bis, por lo que 

brinda una mejor herramienta jurfdica para la protecci6n de los Derechos de 

Propiedad Intelectual; sin embargo no todas las respuestas en materia de medidas 

cautelares se encuentran en la propia Ley en menci6n y en especial lo concerniente al 

aseguramiento de bienes, pues como ya se advertira en el capitulo cuarto de esta 

tesis, gracias a su Reglamento, se puede establecer la forma correcta de proceder 

tratandose de! aseguramiento de bienes. 

Sin embargo solo por el momenta se apuntaran los datos ya comentados, 

pues en el capitulo IV de la presente tesis, se hara el analisis respective a las medidas 

cautelares en la Ley de la Propiedad Industrial y por consecuencia, en su Reglamento. 

66 Ver artfculos 205 al 209 de la Ley en estudio. 
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2.7 Antecedentes en materia de Derechos de Autor. 

La tarea legislativa, respecto de los derechos amparados bajo este rubro, ha 

sido sumamente interesante, comprendiendo una evoluci6n legislativa muy peculiar, 

por lo que en este apartado se hara una breve semblanza de los antecedentes 

legislatives en esta materia. 

Como ya se ha indicado en el parrafo anterior, los Derechos autorales han 

sido legislados de manera muy peculiar, conteniendose en un principio, en el C6digo 

Civil para el Distrito y Territories Federales en materia Comun y para toda la 

Republica en materia Federal, del 31 de agosto de 1928 y por esta situaci6n es que 

no existfan disposiciones especfficas sabre medidas cautelares especfficas para la 

protecci6n de los Derechos de Autor. 

El razonamiento de que los Derechos de propiedad Intelectual, no pueden 

ser comparados con los Derechos de propiedad consagrados en la Dactrina Civil, 

dieron sus frutos reflejados en la primera Ley especializada en materia de Derechos 

de Auter, independiente del cuerpo del C6digo Civil, del cual es derogado el tftulo 

octavo del libro segundo. Desde entonces ya no se consideran mas a los derechos 

autorales como parte de la doctrina civil, que protege el aspecto patrimonial de los 

derechos producto de la actividad intelectiva, equiparandolos con la protecci6n a los 

derechos de propiedad sobre las cosas corporales; creandose con ello una tendencia 

impero-atributiva y punible hacfa la autonamfa del derecho e autor. 67 

Es asf que se crea la Ley sobre el Derecho de Auter de 1947, publicada en el 

Diario Oficial del 14 de enero de 1948. 

La segunda Ley especializada en la materia, es la Ley sabre el Derecho de 

Autor de 1956, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre del mismo afio 

67 RANGEL MEDINA, David op. cit. pag. 184. 
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2.8 Ley Federal de Derechos de Autor (Diario Oficial def 24 de 

diciembre de 1996). 

El texto vigente, es el publicado en el diario oficial de fecha 24 de diciembre 

de 1996. Cuerpo legal en el cual se contempla de manera expresa la aplicaci6n de 

las medidas cautelares por parte de la autoridad administrativa, a traves del Instituto 

de la Propiedad Industrial. Asf, en su Tftulo XII, Capitulo Segundo dispone una serie 

de conductas consideradas como infracciones en materia de comercio, de las cuales 

se desprende la posibilidad de sancionarlas por parte del Instituto de la Propiedad 

Industrial, como una autoridad auxiliar en el desempeiio de esta actividad de 

vigilancia y sanci6n. 

El artfculo 234 dispone que: 

" El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
sancionara las infracciones en materia de comercio con 
arreglo al procedimiento ya las formalidades previstas en 
los Tftulos Sexto y Septimo de la Ley de Propiedad 
industrial. 68 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podra 
adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de 
Propiedad Industrial. 

Para ta/ efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, tendra las facultades de realizar 
investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspecci6n; 
requerir informaci6n y datos". 

Los lineamientos generales, de las medidas cautelares en la propiedad 

intelectual ''estricto sensu'; entonces; se encuentran establecidos en la Ley de la 

Propiedad Industrial; no obstante no se debe desmeritar la intenci6n del legislador al 

contemplar la aplicaci6n supletoria de esta disposici6n legal, que finalmente pertenece 

68 Artfculos 179 a! 229 de la citada Ley. 
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a la propiedad intelectual 'Yato sensu''. En este caso lo mas correcto serfa que se 

contemplara de manera expresa y especializada, la aplicaci6n de las medidas 

cautelares, para el marco de protecci6n legal de las Derechos de Auter. 

De igual forma se continua soportando la idea de dejar la puerta abierta a la 

aplicaci6n supletoria del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ante las Tribunales 

Federales, cuando se trate de! ejercicio de alguna acci6n civil resultante de la 

infracci6n a la Ley Autoral. Asf tambien, par lo que hace al conocimiento de las juicios 

originados par las delitos relacionados con las derechos de autor. 69 

La aplicaci6n supletoria no debe dar lugar a pensar que, par el solo hecho de 

la especializaci6n en el enjuiciamiento de las acciones civiles o penales, se deje 

aislada a la autoridad Administrativa representada par el Institute Mexicano de la 

Propiedad Industrial y par el Institute Nacional del Derecho de Auter, ya que existe 

una retroinformaci6n de las juicios en materia de derechos de autor entre las 

autoridades judiciales y las administrativas. Esto conforme a lo dispuesto par el 

artfculo 216 de la Ley Federal del Derecho de Auter. 

69 Ver artfculos 213 y 214 de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
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CAPITULO III 

EL ASEGURAMIENTO DE BIENES Y LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 
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1. Preceptos Constitucionales. 

I. Bien juridico tutelado. 

La aplicacion de las medidas cautelares en el derecho intelectual mexicano, 

inciden sobre la propiedad, que es un bien juridico tutelado por nuestra Carta 

Magna, incluido bajo la garantia de audiencia y consagrada en el parrafo segundo 

del articulo 14 constitucional. 

Asi, este ordenamiento juridico dispone a la letra que: 

" ... Nadie podra ser privado de la vida, de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
1u1c10 seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales def procedimiento y conforme a las /eyes 
expedidas con anterioridad al hechd'. 

El Maestro Ignacio Burgoa realiza un estudio al respecto y de acuerdo a el, 

la Garantfa de Audiencia contenida en este parrafo entraiia cuatro qarantias 

espedficas de sequridad juridica, que se pueden identificar de la siguiente forma: 70 

a. La de existencia de un juicio, previo a la privacion. 

b. Que dicho juicio se siga ante Tribunales previamente 

establecidos. 

c. Que en el Juicio se respeten las formalidades del 

procedimiento. 

d. Que el hecho que diere origen al citado juicio se regule por 

!eyes vigentes con anterioridad. 

En el caso que ocupa al desarrollo de la presente tesis, se expondra en 

conjunto, las mencionadas garantias enfocadas hacia la garantia de seguridad del 

70 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. "Las Garant/as Ind,viduales". Ed. Porrtia. Mexico 1995. pag. 549. 
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inciso a) El respeto a las formalidades def procedimiento. Lo anterior en razon 

a que la aplicacion del aseguramiento de bienes como medida cautelar es, 

aparentemente, un acto privativo de la propiedad originado por el animo que 

demuestra el peticionario ante la autoridad para asegurar una resolucion favorable 

para sf; esto, como consecuencia de la violacion que le han hecho o pretenden 

hacerle, de sus derechos consagrados como propiedad intelectual. 

Para comprender mejor lo anterior, debe tenerse como premisa que estos 

derechos se materializan en productos susceptibles de aprovechamiento industrial; 

razon por la cual toma sentido la trascendencia de la aplicacion de esta medida. 

Una practica indebida del aseguramiento de bienes como medida cautelar puede 

propiciar, no solo perdidas economicas por retener productos a la circulacion del 

mercado, sino tambien, un dafio en el prestigio del "supuesto infractor". 

Las formalidades del procedimiento entonces, se refieren a que la privacion 

que se pretenda hacer al gobernado, sea mediante un "juicio" previo; expresion 

que resulta equivalente a la de "procedimiento", entendido como una serie de actos 

que tienen como fin ultimo un mismo resultado, el cual no puede ser mas que un 

acto jurisdiccional, es decir, la forma que tiene la Autoridad para decidir puntos de 

derecho, mediante una sentencia o cualquier otra resolucion que ponga fin a una 

controversia. 

La apreciacion que se tiene del concepto de "juicio", no siempre implica un 

real y verdadero conflicto, sino que dicho conflicto puede ser presuntivo o ficto, por 

mejor decir potencial. 71 

La tutela de esta garantfa existe cuando cualquier individuo al que se le 

pretenda privar de algun bien jurfdico, tenga la oportunidad, de defenderse frente 

a un acto de autoridad o a las pretensiones que se le reclamen, existiendo asf una 

posibilidad de que surja una verdadera controversia de Derecho; hasta en tanto no 

se agote esa posibilidad de defensa, la controversia solo estara latente. 

n Op. Cit. pag. 549 
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Dado que la Autoridad que aplica las medidas cautelares en materia de 

Propiedad Intelectual en Mexico es el Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, 

se esta en presencia de una Autoridad "materialmente jurisdiccional", pues fos 

bienes materia de la privaci6n, salen de la esfera de un particular para ingresar a 

otra esfera tambien particular; excepto en el supuesto def articulo 211 de la Ley de 

la Propiedad Industrial, precepto que advierte que si en la visita de inspecci6n el 

lugar no es fijo y se llegasen a asegurar productos con los que se este cometiendo 

una infracci6n, se concentraran los productos en el Institute; este ultimo supuesto 

es considerado como un acto proveniente de una Autoridad "materialmente 

administrativa". 

La naturaleza jurfdica administrativa de la autoridad que aplica el acto de 

privaci6n, no interfiere en nada con lo dispuesto en el ordenamiento constitucional 

de la garantfa en estudio, pues no obstante que refiera que el juicio deba ser ante 

tribunales, esto no limita la posibilidad de que substancie ante una autoridad como 

la def estudio en cuesti6n. 

El Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces tiene una doble 

naturaleza en cuanto al acto de aplicaci6n, es decir que puede ser materialmente 

jurisdiccional y por excepci6n, materialmente administrativa. 72 

El concepto integral de la garantfa de audiencia, opera no solo ante los 

tribunales como 6rganos jurisdiccionales def Estado, si no tambien ante la 

Autoridades Administrativas, cualquiera que sea su naturaleza jurfdica de actuar 

ante los particulares. 

El amplio campo de protecci6n que muestra esta garantia, se encuentra 

corroborada por las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal, por lo que 

en el apartado siguiente se hara menci6n y analisis de algunas tesis aisladas 

72 Idem. Pag. 555. 
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emitidas por el poder Judicial Federal, para que de esta forma se pueda orientar un 

criteria de! alcance de la aplicaci6n de esta medida, en el ambito de su 

constitucionalidad. 

1.2 Jurisprudencia. 

En principio debemos confirmar el alcance de la garantia de audiencia y 

para ello se reproducen las siguientes tesis aisladas: 

AUDIENCIA, GARANTIA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE 
CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES. 

No es verdad que el artfcu/o 14 constitucional establezca 
la garantia de audiencia solo para Jos juicios seguidos ante 
los tribunales, pues la establece contra cualquier acto de 
autoridad que pueda ser privativo de la vida, Jibertad, 
propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio 
seguido ante tribunales o procedimientos ante cualquier 
autoridad, como se desprende, entre otras, de la Segunda 
Parte de la tesis jurisprudencial numero 116, Tercera 
Parte, de/ ultimo Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion. 

Amparo en revision 2732/S2. Guillermina Vergara de 
Elizondo. 27 de f'ebrero de 1973. Unanimidad de 20 votos. 
Ponente: Ramon canedo Aldrete. 
NOTA: 
Esta tesis tambien aparece en: 
Apendice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 9, pag. 
30 (primera tesis relacionada). 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federacion. Epoca: Septima Epoca. Volumen so Primera 
Parte. Tesis: Pagina: 15. Tesis Aislada. 

En la tesis anterior se muestra el alcance del concepto "juicio", que coma 

ya se ha referido anteriormente, no solo comprende a las autoridades judiciales, si 

no que tambien comprende a aquellas autoridades administrativas que dicten 

alguna resoluci6n con la que se ponga fin a una controversia. 
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AUDIENCIA, GARANTTA DE. 

La garantia de audiencia que consagra el artfculo 14 de la 
Constitucion Federal debe interpretarse en el sentido de 
que las autoridades administrativas, previamente a la 
emision de cualquier acto que implique privacion de 
derechos respetando los procedimientos que lo 
contengan, tienen la obligacion de dar oportunidad a los 
agraviados para que expongan lo que consideren 
conveniente en defensa de sus intereses. Lo anterior 
implica que se otorgue a los afectados un termino 
razonable para que conozcan las pretensiones de la 
autoridad y aporten las pruebas Jegales que consideren 
pertinentes para defender sus derechos. 

Amparo en revision 6399/80. Comisariado ejidal def 
poblado denominado "Creel'~ municipio de Bocoyna, 
Chihuahua. 2 de julio de 1981. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Jorge Ifiarritu. 
Volumenes 127-132, pag. 53. Amparo en revision 
4015/78. Pedro Resendiz Martinez y otro (acumulados). 
25 de octubre de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Arturo Serrano Robles. 
Volumenes 115-120, pag. 71. Amparo en revision 
1804/77. Oscar Mendivil Osuna y otros. 24 de agosto de 
1978. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Ifiarritu. 
NOTA (1): 
En la publicacion original la tesis def asunto 6399/80 
aparece con la siguiente leyenda: "Vease: Septima Epoca: 
Volumen 63, Tercera Parte, pag. 25': 
En la publicacion original la redaccion de la tesis de los 
asuntos 4015/78 y 1804/77 es diferente. 
NOTA (2): 
Esta tesis tambien aparece en: 
Apendice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, 
primera tesis relacionada con la jurisprudencia 344, pag. 
589. 
Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federacion. Epoca: Septima Epoca. Volumen 151-156 
Tercera Parte. Tesis: Pagina: 108. Tesis Aislada. 

Esta ultima tesis, asi como la que le sucede confirman la trascendencia del 

respeto y cumplimiento de "las formalidades del procedimiento", pues no obstante 

de que se trate de una Autoridad de naturaleza Administrativa, se debe otorgar al 

infractor la oportunidad de hacerle sabedor de una accion en contra de el 
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intentada, asi coma tambien contar con las etapas correspondientes para realizar su 

defensa, dando tiempo a que conteste lo que a su derecho corresponda y 

ofreciendo pruebas tendiente a obtener, en su caso, una resoluci6n favorable. 

AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE DEBEN 
CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. 

De acuerdo con el espfritu que anima el artfculo 14 
constitucional, a fin de que la Ley que establece un 
procedimiento administrativo, satisfaga la garantfa de 
audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para 
que sean ofdos en defensa, antes de ser privados de sus 
propiedades, posesiones o derechos, con la {mica 
condici6n de que se respeten las Formalidades esenciales 
de todo procedimiento. Este debe contener "etapas 
procesales", las que pueden reducirse a cuatro: una etapa 
primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia 
que versani el propio procedimiento, que se traduce 
siempre en un acto de notificaci6n, que tiene por finalidad 
que conozca de la existencia def procedimiento mismo y 
dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, 
que es la relativa a la dilaci6n probatoria, en que pueda 
aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la 
subsecuente es la relativa a los alegatos en que se de 
oportunidad de exponer las razones y consideraciones 
legales correspondientes y, por ultimo, debe dictarse 
resoluci6n que decida sobre el asunto. 
Amparo en revision 849/78. Oscar Fernandez Garza. 14 de 
noviembre de 1978. Unanimidad de 18 votos. Ponente: 
Mario G. Rebolledo. 
NOTA: 
Esta tesis tambien aparece en: 
Apendice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 9, pag. 
31 (segunda tesis relacionada). 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federaci6n. Epoca: Septima Epoca. Volumen 115-120 
Primera Parte. Tesis: Pagina: 15. Tesis Aislada. 

Ahora que ya se tiene un panorama mas amplio de lo que integra a la 

garantia de audiencia, habra de citarse algunas otras tesis con las que se este en 

posibilidad de conocer la esfera constitucional de la aplicaci6n de las medidas 

cautelares y en particular la de el aseguramiento de bienes. 
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MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 
PRIVArrvos; POR LO QUE PARA SU IMPOSICION NO RIGE 
LA GARANITA DE PREVIA AUDIENCIA. 

Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, la garantfa de previa audiencia, 
establecida en el segundo parrafo def artfculo 14 
constitucional, unicamente rige respecto de los actos 
privativos, entendiendose por estos los que en sf mismos 
persiguen la privacion, con existencia independiente, 
cuyos efectos son definitivos y no provisionales o 
accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen 
reso/uciones provisionales que se caracterizan, 
generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, 
en tanto la privacion no constituye un fin en sf mismo; y 
sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y 
cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilacion, suplir 
interinamente la fa/ta de una reso/ucion asegurando su 
eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 
a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular 
estima que puede sufrir a/gun menoscabo, constituyen un 
instrumento no solo de otra resolucion, sino tambien def 
interes publico, pues buscan restablecer el ordenamiento 
jurfdico conculcado desapareciendo, provisionalmente, 
una situacion que se reputa antijurfdica; por lo que debe 
considerarse que la emision de tales providencias no 
constituye un acto privativo, pues sus efectos 
provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las 
resu/tas def procedimiento administrativo o jurisdiccional 
en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y 
podra aportar los elementos probatorios que considere 
convenientes; consecuentemente, para la imposicion de 
las medidas en comento no rige la garantfa de previa 
audiencia. 
Amparo en revision 284/94. Cuauhtemoc Alvarado 
Sanchez. 27 de febrero de 1995. Once votos. Ponente: 
Humberto Roman Palacios. Secretaria: Laura G. de Velasco 
de J. O'Farril 
Amparo en revision 322/94. Elia Contreras Alvarado. 9 de 
ju/io de 1996. Once votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. 
Amparo en revision 710/95. Jorge Arturo Elizondo 
Gonzalez. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Juventino V. Castro y castro y Genaro 
David Gongora Pimentel Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Oscar German Cendejas Gleason. 
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Amparo en revision 1749/94. Adalberto Hernandez Pineda 
y otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Jose Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Juan 
Diaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmoran. 
Amparo directo en revision 262/97. Gabriel Neira 
Rodriguez y coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro 
Villagomez Gordillo. 
El Tribunal Pleno, en su sesion privada celebrada el 
veintiseis de febrero en curso, aprobo, con el numero 
21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. Mexico, 
Distrito Federal, a veintiseis de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federacion y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo VII, 
Marzo de 1998. Tesis: P./J. 21/98 Pagina: 18. Tesis 
de Jurisprudencia. 

La tesis anterior, nos facilita comprender el caracter provisional de las 

medidas cautelares, pues como ya se ha reproducido, estas medidas tienen un 

caracter accesorio, en tanto que su fin es garantizar el resultado de una resoluci6n, 

mas no asf, el objetivo principal de dicha resoluci6n. De acuerdo a esta tesis las 

medidas cautelares no se pueden considerar actos definitivos de privaci6n, pues en 

ningun momento se le priva al enjuiciado de las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

En virtud del caracter provisional de dichas medidas, estas no pueden 

constituir un acto de privaci6n, pues en realidad se esta frente a un acto de 

molestia, por Jo que para su adopci6n, por parte de la Autoridad, no rige la garantfa 

de audiencia y en particular, la garantfa de seguridad jurfdica del respeto a las 

formalidades def procedimiento. 

Sin embargo y en el supuesto de que no se trate de actos definitivos de 

privaci6n sobre la propiedad, si pudieran representar un grave dano al prestigio del 

enjuiciado o presunto infractor; en caso que este Jlegase a obtener una resoluci6n 

favorable; es decir, que la Autoridad Administrativa determine que no hay infracci6n 

alguna por la supuesta violaci6n a los Derechos de Propiedad Intelectual y es 
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precisamente ello, lo que repercutirfa gravemente en el prestigio del supuesto 

infractor, pues durante el tiempo en que no se cuente con una certeza jurfdica, 

resulta irreparable las perdidas econ6micas y aun mas grave, el publico 

consumidor puede perder la confianza en los productos o servicios que le eran 

ofrecidos por el comerciante o prestador de servicios. 

Estos detalles del procedimiento administrative de infracci6n, ya se 

analizaran a detalle en el capitulo cuarto de la presente tesis. 

Ahora se transcribira un precedente aislado, en el que cabe la posibilidad de 

considerar la aplicaci6n de medidas cautelares coma un acto definitive de privaci6n. 

EMBARGO PRECAUTORIO. ES UN ACTO DEFINITIVO Y DE 
EJECUCION IRREPARABLE PARA LOS EFECTOS DEL 
AMPARO. 

El embargo decretado, aun cuando sea de caracter 
precautorio, debe considerarse como un acto definitivo en 
tanto que no existe en el ordenamiento legal 
correspondiente un recurso mediante el cua/ pueda 
revocarse o modificarse, es ademas, un acto de ejecuci6n 
irreparable pues las consecuencias derivadas def mismo 
no pueden ser reparadas en el procedimiento def que 
eman6, toda vez que aun si dejara de existir o se 
cancelara, la privaci6n de/ derecho a usar los bienes 
embargados prevalece durante el tiempo que dure la 
medida decretada y no puede repararse con posterioridad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revision 2993/94. Montebianco, S.A. de C. V. 12 
de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Alfredo Soto Villasenor. Secretaria: Rosa Elena Gonzalez 
Tirado. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federaci6n. Epoca: Octava Epoca. 
TomoXV-I, Febrero. Tesis: L3o.A.587 A Pagina: 180. Tesis 
Aislada 

En esta ultima tesis, se determina solo un supuesto en el que un embargo o 

aseguramiento de bienes, puedan hacer procedente un juicio de amparo ,nvocando 
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la violaci6n de la garantfa de audiencia. Esto es, cuando la legislaci6n aplicable al 

procedimiento no contemple ningun recurso mediante el cual pueda revocarse o 

modificarse dicha medida. 

La Ley de Propiedad Industrial, en este sentido, no contempla ningun 

recurse mediante el cual se pueda impugnar, para su revocaci6n o modificaci6n, la 

medida precautoria del aseguramiento de bienes. Si bien es cierto que se puede 

presentar una contrafianza ante la Autoridad, a efecto de obtener el levantamiento 

del aseguramiento; tambien lo es que, a este acto procesal no se le puede 

considerar coma un recurse. 

Esta ultima consideraci6n entonces, da pie a que se pueda considerar 

procedente un juicio de amparo indirecto, par virtud de una violaci6n a la garantia 

de audiencia previa, pues coma ya se ha reproducido en la ultima tesis aislada, este 

acto resulta de ejecuci6n irreparable ya que las consecuencias derivadas del mismo 

no pueden ser reparadas en el procedimiento que Jes dio origen, pues aun si dejara 

de existir o se cancelara la medida cautelar, la privaci6n del derecho a usar las 

bienes embargados subsiste durante el tiempo que dure la medida decretada. 

Ahora sera necesario, conocer y analizar el procedimiento administrative de 

infracci6n, para reforzar la idea anteriormente planteada. Par ello, en el siguiente 

capitulo se tocara el tema correspondiente a dicho procedimiento, en el cual se 

puede solicitar el aseguramiento de bienes coma una medida cautelar. 
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CAPITULO IV 

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EL SEGURAMIENTO DE BIENES ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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1. Marco juridico. 

La legislaci6n que rige el procedimiento administrative de infracci6n y 

consecuentemente la aplicaci6n de las medidas cautelares en materia de Propiedad 

Intelectual, es la Ley de Propiedad Industrial; nombre con el que se le denomina 

actualmente, dada la reforma del afio de 1994; su Reglamento publicado el 23 de 

noviembre de 1994 y el Decreto de 22 de noviembre de 1993, par el que se crea el 

Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha de publicaci6n en el Diano 

Oficial de la Federaci6n de 10 de diciembre de 1993; asi coma el Reglamento del 

Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el dia 23 de Noviembre de 1994, con sus reformas del 14 de diciembre 

de 1999 y el Estatuto Organico del Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, 

con fecha de publicaci6n del 27 de diciembre de 1999. 

La normatividad anterior permite determinar que el Institute Mexicano de la 

Propiedad Industrial es un organismo descentralizado de la Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial, con personalidad juridica y patrimonio propio; autoridad que 

tiene coma objeto la aplicaci6n de la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento 

y demas disposiciones aplicables en la materia. 

2. Facultades. 

Para poder determinar las facultades del Institute Mexicano de la Propiedad 

Industrial, habra de remitirse al artfculo 6° de la Ley de Propiedad Industrial, el cual 

dispone, entre otras cosas, las siguientes puntos mas relevantes en cuanto al marco 

juridico de las medidas precautorias en Derecho Intelectual Mexicano: 

Articulo 6°. El Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, autoridad administrativa en materia de 
propiedad industrial .. tendra las siguientes facultades: 
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I ... 

III. Tramitar y en su caso, otorgar patentes de invenci6n 
y registros de modelos de utilidad, disefios industriales, 
marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de 
proteccion alas denominaciones de origen, autorizar el uso 
de las mismas; la publicaci6n de nombres comerciales; asi 
como la inscripci6n de sus renovaciones, transmisiones o 
Jicencias de uso y explotaci6n y las demas que otorga esta 
Ley y su reglamento, para el reconocimiento y 
conservacion de Jos derechos de propiedad industrial; 

En esta fracci6n se determina, en primera instancia el origen de la 
protecci6n a las derechos de propiedad Industrial, pero no par ello se debe dejar de 
!ado lo concerniente a la protecci6n a las derechos intelectuales en estricto sentido 
consagrados en el artfculo io de la Ley Federal de! Derecho de Autor y de 
conformidad con las facultades otorgadas al Institute Mexicano de la Propiedad 
Industrial, en las articulos 70, fracci6n III y 14, fracci6n III del Reglamento de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad 
y cancelacion de Jos derechos de Propiedad Industrial, 
formular las resoluciones y emitir las dec/araciones 
administrativas correspondientes, conforme Jo dispone 
esta Ley y su reglamento y en general, resolver las 
solicitudes que se susciten con motivo de la ap/icacion de 
lamisma; 

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones 
administrativas; ordenar y practicar las visitas de 
inspecci6n; requerir informaci6n y datos; ordenar y 
ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer 
cesar la violaci6n a Jos derechos de propiedad industrial; 
oir en su defensa a los presuntos infractores e imponer 
las sanciones administrativas correspondientes en 
materia de propiedad Industrial; 

Estas dos ultimas fracciones contienen las disposiciones medulares de la 

actuaci6n de Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, en rnateria de la 

sustanciaci6n de los procedimientos administrativos y por consecuencia, de las 

medidas cautelares que en ellos se apliquen, sin embargo no representan la 

totalidad de la normatividad que las rige, pues el Reglamento de la Ley de 

Propiedad Industrial, dispone la substanciaci6n y seguimiento de los Procedimientos 

de declaraci6n administrativa, asf coma lo concerniente a las vistas de inspecci6n 
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y a la adopci6n de medidas cautelares (artfculos 70, fracc. III, 14, fracc. III yl8, 

fracc. V). 

En el texto de la fracci6n V, se contempla incluso la posibilidad de practicar 

las visitas de inspecci6n, destacando la trascendencia de las mismas, pues de! 

resultado de estas puede aplicarse el aseguramiento de los bienes con los que se 

esten violando algun derecho de propiedad Industrial, artfculo 211 de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

3. El Procedimiento de Declaraci6n Administrativa ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

3.1 Procedimiento en la Ley de La Propiedad Industrial. 

El procedimiento administrative, mediante el cual se puede obtener una 

nulidad, caducidad, cancelaci6n e incluso la infracci6n, en materia de Propiedad 

Industrial, es el Procedimiento de Declaraci6n Administrativa, previsto en la Ley de 

la Propiedad Industrial. 

Dicho procedimiento se encuentra contemplado en el Titulo Sexto, Capitulo 

segundo de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, la autoridad administrativa competente para su conocimiento, 

substanciaci6n y resoluci6n. 

Cabe destacar la gran importancia que tiene el Procedimiento de 

Declaraci6n Administrativa, pues iniciado este, es el momenta apropiado poder 

hacer valer las medidas cautelares, ya sea coma una actuaci6n de la autoridad o 

actuaci6n de oficio o bien, a petici6n de parte, pues ya asf lo disponen y lo permiten 

los artfculos 188 y 199 bis de la Ley de Propiedad Industrial. El artfculo 188 de la 

citada Ley, dispone a la letra que: 
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"El Instituto podra iniciar el procedimiento de declaraci6n 
administrativa de oficio o a petici6n de quien tenga interes 
juridico y funde su pretension'~ 

Por otro lado, en el artfculo 199 bis, se enlistan las medidas cautelares 

que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede adoptar en los 

procedimientos de declaraci6n administrativa y por ello sera necesario el entrar al 

estudio de la forma en que se pueden hacer valer estas medidas cautelares y sus 

consecuencias, en particular lo que respecta al aseguramiento de bienes. 

3.1.1 Presupuestos para solicitar las medidas cautelares. 

Los presupuestos para solicitar la adopci6n de medidas cautelares por parte 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual se basan, principalmente, en la 

existencia de una violaci6n, presente o inminente, a los Derechos consagrados en la 

Ley de Propiedad Industrial. 

La antes, ya citada Ley, en su artfculo 199 bis 1, contiene las condiciones, 

sin las cuales no se podrfan atender a las solicitudes de la aplicaci6n de medidas 

cautelares y mucho menos, aplicarlas. Es asi que este articulo dispone a la letra 

que: 

''Para determinar la practica de las medidas a que se 
refiere el articulo anterior, el Instituto requerira al 
solicitante que: 

I. Acredite ser el titular def Derecho y cua/quiera de /os 
siguientes supuestos: 
a) La existencia de una violaci6n a su Derecho; 
b) Que la violaci6n a su Derecho sea inminente; 
c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daiio 
irreparable y 
d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se 
destruyan, oculten, pierdan o alteren 

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daiios 
y pe,juicios que se pudieran causar a la persona en contra 
de quien se haya solicitado la medida y 
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III. Proporcione la informaci6n necesaria para la 
identificaci6n de las bienes, servicios o establecimientos 
con las cuales o en donde se comete la violaci6n a las 
Derechos de propiedad Industrial . ... " 

3,1,1,1 Existencia de violacion a un derecho. 

La violacion a un Derecho, se traduce en la afectacion de la esfera juridica 

de una persona; par otra, que de modo ilegftimo impide el libre ejercicio del 

Derecho constituido y reconocido a favor de la primera coma legftima titular de las 

prerrogativas jurfdicas. Es decir cuando alguien obtiene un provecho indebido, a 

costa del prestigio o renombre de un tercero y sin el consentimiento del titular de 

un Derecho de Propiedad Intelectual. 

El inicio del texto del artfculo 199 bis 1, indica que sera el titular del 

Derecho quien pueda solicitar las medidas cautelares, pues de lo contrario, no se 

contarfa con una legitimacion activa en el procedimiento de declaracion 

administrativa de infraccion. 73 

En cuanto a la titularidad del Derecho, cabe destacar que si bien es cierto 

que esta titularidad debe ser originaria, tambien lo es que puede ser derivada de 

una licencia otorgada a un tercero, par lo que el licenciatario tambien puede 

solicitar la aplicacion de las medidas mencionadas, pues asf lo dispone el articulo 

140 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Lo dispuesto en el contenido de la fraccion primera, incisos a) y b), 

confirman lo que al inicio de este punto se comento; pues es indiscutible que la 

instancia de un particular solo puede prosperar y mot,var la actuacion de la 

Autoridad administrativa, en contra de un tercero infractor sf y solo si, existe la 

violacion de un Derecho de Propiedad Industrial. 

73 JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. pag. 428. 
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No obstante lo anterior, los Derechos de Propiedad Industrial, no son los 

unicos que dan lugar a la actuaci6n del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Este tema se abordara con posterioridad, en el punto respectivo al 

procedimiento en la Ley Federal del Derecho de Au tor. 

Continuando con el analisis de los incisos de la fracci6n I, del articulo 199 

bisl; lo que toca al inciso c), es en cuanto a la posibilidad de sufrir un daiio 

irreparable. 

Este daiio se entiende como aquella perdida o menoscabo que se resiente 

en el patrimonio par la falta de respeto al Derecho de Propiedad Inteiectuai 

constituido o reconocido por el Estado, a una persona.74 

Ademas debe tomarse en cuenta que el daiio, no solo afecta al patrimonio 

material de una persona, sino tambien, al aspecto moral del legitimo detentador de 

los Derechos de Propiedad Intelectual; coma lo suele ser el prestigio y la imagen 

que tiene una persona frente a su clientela y en general al publico consumidor de 

los bienes y servicios amparados por, cualquier, figura juridica que ampara el 

Derecho Intelectual. 

El incise d), del articulo en comento, refleja un supuesto mas en el que se 

funda la solicitud para la aplicaci6n de medidas cautelares, pues el temor fundado 

de que las pruebas, con las que se este cometiendo o se pretenda cometer una 

violaci6n a las Derechos de Propiedad Intelectual, se destruyan, oculten pierdan a 

alteren, es un motivo de trascendencia grave para tomarse en cuenta en dicha 

aplicaci6n. 

Par ejemplo, aquel comerciante informal que tiene un puesto ambulante en 

la calle y que venda articulos deportivos distinguidos bajo la marca "MILLSON" 

siendo que la marca registrada es "WILLSON", en cualquier momento puede ocultar 

74 vease el artfculo 2108 del COdigo Civil. 
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la mercanda para no ser sorprendido por las autoridades competentes; en el caso 

particular, se acredita este supuesto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, con una muestra de algun producto "MILLSON". 

3.1.1.2 Del otorgamiento de fianza suficiente. 

La fracci6n segunda del artfculo 199 bis 1, senala un segundo presupuesto 

para la solicitud de aplicaci6n de las medidas precautorias; el otorgamiento de una 

fianza, para responder de los posibles danos que pueda sufrir la persona en contra 

de quien se adopte la medida. 

Este punto es de vital importancia, pues el otorgamiento de una fianza se 

encuentra fntimamente vinculado con el aseguramiento de bienes, pues es en este 

caso en particular en el que se puedan ver afectados los intereses econ6micos de la 

persona en contra de quien se pretenda aplicar dicho aseguramiento de bienes, 

como medida cautelar. 

Por lo que hace la expresi6n "fianza suficiente", se debe mencionar que el 

monto fijado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es con base en lo 

dispuesto en el ultimo parrafo del artfculo 199 bisl de la Ley de la Propiedad 

Industrial, es decir de acuerdo a "la gravedad de la infracci6n y la naturaleza de la 

medida solicitada", fianza que regularmente se calcula tomando en cuenta las 

costos promedio del mercado que tengan los productos similares y el costo que 

representen a su poseedor. 75 

Es oportuno senalar que la persona contra quien se haya adoptado el 

aseguramiento de bienes, puede solicitar el levantamiento de esta medida, 

exhibiendo una contrafianza que responda de los danos y perjuicios que se 

puedan ocasionar al solicitante de la misma. 

75 JALIFE DAHER, Mauricio. Ibidem. Pag. 430. 

84 



Respecto de otras medidas cautelares que no sean el aseguramiento de 

bienes, no se ha definido un criterio especffico para calcular el monto de la fianza, 

pues dichas medidas regularmente recaen sobre facturas o libros de la negociaci6n 

y no como sucede en el caso del aseguramiento de bienes, en el cual las medidas 

recaen directamente sobre las actividades comerciales del presunto infractor.76 

Para este ultimo supuesto, habra de tomarse en cuenta, tal vez las perdidas 

cuantificables en ventas o ganancias por dfa y si aun asf no quedase a la medida la 

cantidad otorgada como fianza, el artfculo 74 del Reglamento de la Ley de 

Propiedad Industrial, preve la oportunidad de ampliar la fianza otorgada en un 

inicio, conforme al articulo 199 bis1 de ia ya citada Ley. 

3.1.1.3 Proporcionar informaci6n a la autoridad. 

La fracci6n III, del artfculo 199 bis 1, exige para la solicitud de aplicaci6n de 

medidas precautorias, la presentaci6n de informaci6n respecto de los bienes, 

servicios o establecimientos con los cuales o en d6nde se realicen las actividades 

transgresoras a los derechos de propiedad Industrial. 

El objeto de presentar esta informaci6n es que no haya lugar a confusion, 

sin embargo no resulta necesario hacer una descripci6n de la empresa o persona 

que opere el establecimiento mercantil en donde se cometen las presuntas 

infracciones o en su caso, el lugar en donde se almacenen los productos, pues dada 

la practica que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solo basta con 

presentar el domicilio para su ubicaci6n.77 

Sin embargo, para el supuesto de los comerciantes ambulantes, es 

necesario hacer una descripci6n mas detallada de las calles en las que se 

76 Idem. Pag. 430. 

77 Idem. Pag. 431. 
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encuentran cometiendo la infracci6n, asf como los dfas y las horas en que estos se 

encuentren en la via publica. 

3,1.2 Substanciacion de las Medidas Cautelares. 

Las medidas cautelares se pueden solicitar mediante dos vfas: a) Solicitud 

de \as medidas caute\ares y b) Solicitud de Declaraci6n Administrativa de Infracci6n 

en la que se incluya la solicitud de medidas cautelares. 

Para el caso de la Solicitud de medidas cautelares "Fast Track'; inciso a), la 

substanciaci6n de las dichas medidas, ante el Institute Mexicano de la Propiedad 

Industrial, no se advierte en algun artfculo en especifico de la Ley de la Propiedad 

Industrial, por lo que este tramite, previo al procedimiento, se deduce de! contenido 

de \os articu\os 199 bis 1, 199 bis 2, 199 bis 3, 199 bis 5 y 199 bis 6. 

Identific:andose las siguientes etapas procesales en orden cronol6gico: 

1. Presentaci6n de la solicitud de medidas cautelares. 

2. Acuerdo del Institute mexicano de la Propiedad Industrial, en el 

que se de respuesta favorable. 

3. Imposici6n de las medidas. 

4. Otorgamiento de 10 dfas para que la persona en contra de quien 

se decrete la medida haga sus observaciones. 

5. 20 dfas al solicitante de la medida para que presente la Solicitud de 

dec\araci6n administrativa de infracci6n. 

Los pasos a seguir para solicitar la aplicaci6n de medidas cautelares, 

comienzan desde la presentaci6n por escrito de la solicitud, a la que se debera 

acompanar el pago de los Derechos correspondientes a estas. Este primer paso es 

de conformidad a lo establecido por los artfculos 179 y 180 de la Ley de la 

Propiedad Industrial; los cuales se refieren tanto a la formalidad escrita de las 

promocione y solicitudes, como al pago de los Derechos correspondientes a dichos 

tramites. 
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Una vez presentada la solicitud, el siguiente paso es cumplir con los 

presupuestos establecidos los artfculos 181 y 199 bis 1, pues sin ellos la Autoridad 

se encontrarfa imposibilitada para poder ejecutar alguna de las medidas solicitadas 

y con mayor importancia, cuando se trate de! aseguramiento de bienes, pues sin la 

acreditaci6n de una legitimaci6n activa, no se puede proceder a restringir la esfera 

jurfdica de! presunto infractor. 

Satisfechos los presupuestos de! artfculo 199 bisl, se cuenta con un 

termino de 20 dfas, para presentar la "demanda o solicitud" de declaraci6n 

administrativa de infracci6n, pues asf lo establece la fracci6n segunda def artfculo 

199 bis 3. 

Por lo que hace a la segunda vfa para solicitar la adopci6n de medidas 

cautelares, incise b), es mediante la petici6n conjunta que al respecto se haga, en 

el escrito de solicitud de Declaraci6n Administrativa de infracci6n. Para ello se debe 

estar a las reglas def Procedimiento de Declaraci6n Administrativa de Infracci6n, 

contenidos en los artfculos 187 al 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

En el Procedimiento de Declaraci6n Administrativa de Infracci6n, se pueden 

advertir las siguientes etapas procesales para obtener la adopci6n de las medidas 

cautelares: 

1. Presentaci6n de la solicitud de Declaraci6n Administrativa de Infracci6n en la 

que se solicite conjuntamente la adopci6n de las medidas cautelares. 

2. Acuerdo def Institute mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se de 

respuesta favorable al inicio def procedimiento y la procedencia de la solicitud a 

las medidas. 

3. Imposici6n de las medidas. 

4. Otorgamiento de 10 dfas al demandado para hacer sus observaciones y conteste 

la demanda. 

Es importante destacar la seguridad que se tiene por parte def Institute 

Mexicano de la Propiedad Industrial, en el manejo de la informaci6n que se pueda 
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considerar como propiedad Industrial, durante el proceso de la substanciaci6n de 

las medidas cautelares, bien sea para evitar violar algun Derecho o para evitar 

algun tipo de actos de competencia desleal; situaci6n que se preve en el articulo 

199 bis 6 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

3.1.3 Ejecucion de garantias. 

El objetivo de! otorgamiento de una garantia, es el asegurar que el 

resultado de la aplicaci6n de la medida cautelar, no representara un perjuicio contra 

el probable infractor, pues al momenta de solicitarla ya se tienen todos los 

elementos necesarios para saber que se esta llevando a cabo una actividad ilfcita 

en perjuicio de! titular de algun Derechos de propiedad Industrial sin embargo, no 

siempre pueden ser elementos de suficiente trascendencia para poder acreditar una 

infracci6n y es por ello que se tiene que indemnizar de alguna forma a aquella 

persona a la que resinti6 los efectos de la medida precautoria. 

Es par lo anterior que la Ley de la Propiedad Industrial contempla la 

posibilidad de ejecutar las garantias a favor de aquella persona en contra de quien 

se aplicaron las medidas cautelares; asi el articulo 199 bis 4 , dispone a la tetra 

que: 

''El instituto pondra a disposici6n def afectado la fianza o 
contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva 
el procedimiento de declaraci6n administrativa de 
infraccitin'~ 

Es importante resaltar, que esta ejecuci6n sobre las medidas se encuentra 

sujeta a la resoluci6n del procedimiento de declaraci6n administrativa de infracci6n, 

pues solo asi se puede brindar la seguridad juridica a las partes que intervienen en 

dicho procedimiento, obteniendo la verdad juridica de la valoraci6n de las pruebas 

analizadas durante esta instancia. 
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3.2 El asegurarniento de bienes en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 

Los lineamientos generales sobre los cuales se practica un aseguramiento 

de bienes, se encuentran determinados por la Ley de Propiedad Industrial en los 

artfculos 199 bis al 199 bis 6, 203, 207 y 211, sin embargo, como anteriormente se 

ha expuesto, estos artfculos son las que presentan Jos requisitos sin los cuales no 

se podrfa adoptar una medida cautelar por parte de! Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial; asi como las consecuencias de la aplicaci6n de dicha medida. 

Pues bien, es en el Reglamento de la ya citada Ley, en donde se estabiecen 

de manera mas detallada, los aspectos legales a vigilar, tratandose def 

aseguramiento de bienes como medida cautelar. Los artfculos 72, 73 y 74 def 

reglamento en cuesti6n, refieren de manera particular lo conducente a la practica 

del aseguramiento de bienes. Sin embargo, es innegable la relaci6n tan estrecha 

que guardan las visitas de inspecci6n y el aseguramiento de bienes, ya que las 

visitas de inspecci6n son un instrumento muy importante para verifrcar que 

efectivamente se este cometiendo alguna actividad ilfcita en contra del legitimo 

poseedor de los Derechos de Propiedad Industrial, por lo que no se podria adoptar 

el aseguramiento de bienes, sobre simples suposiciones y sin que existan pruebas 

tangibles, como documentos de facturaci6n o las propios productos. 

El articulo 72 def Reglamento, dispone que: 

·~ .. I. Para efectos de lo dispuesto en el artfculo 211 de la 
Ley, se considerani a la persona con quien se entienda la 
diligencia de inspecci6n como el encargado def · 
establecimiento, si el propietario o representante def 
mismo nose encontrare presente; 

II. El depositario tendra como obligaci6n respecto de los 
bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se 
hub/ere efectuado la diligencia, o en su caso, el designado 
para ta/ efecto; no podra disponer de ellos y debera 
consetvarlos a disposici6n def Instituto; 

89 



III. Los bienes asegurados que deban concentrase en el 
Instituto, se custodiaran en el local especialmente 
dispuesto y por y bajo la responsabilidad def propio 
instituto ode la de/egaci6n competente de la Secretarfa y, 

IV. El inspector podra tomar las providencias necesarias 
para la practica de la diligencia y para ejecutar el 
aseguramiento. Igualmente podra solicitar el auxilio de la 
fuerza publica o la intervenci6n def Ministerio Publico 
Federal, cuando lo estime conveniente." 

Como se advierte del texto anterior, la visita de inspecci6n cobra una gran 

importancia para hacer efectivo un aseguramiento de bienes, asf coma tambien, 

tiene gran importancia la persona que representa a la Autoridad Administrativa en 

dicha visita, es decir, el Inspector, referido en las artfculos 205 de la Ley de la 

Propiedad Industrial y 71 y 72, fracci6n IV de su Reglamento. 

De igual importancia es tambien, aquella persona con quien se entienda la 

visita de inspecci6n y en su caso el depositario legal de las bienes asegurados, asf 

coma lo es, el lugar y condiciones bajo las cuales se mantendran asegurados las 

bienes con los que presuntamente se este cometiendo una violaci6n a los Derechos 

de Propiedad Industrial. 

Una vez que ya se tiene la noci6n de c6mo es que se lleva a cabo una visita 

de inspecci6n y en el caso particular, cuando se adopte el aseguramiento de bienes, 

cabe aclara de modo es que se puede levantar dicho aseguramiento y es asf que, el 

artfculo 73 Reglamentario, dispone que el aseguramiento de bienes se levantarii 

cuando: 

·: .. I. Adquiera el caracter de definitiva la resoluci6n de 
Instituto en la que se declare que no se ha cometido 
infraccion administrativa a la Ley; 

II. La correspondiente sanci6n administrativa que haya 
sido impuesta por el Instituto sea declarada insubsistente 
o deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial. 
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III. Los mismos sean puestos a disposicion def Ministerio 
Publico Federal y; 

IV. Por orden de Autoridad Judicial." 

Las fracciones I, II y N, responden a la necesidad de la existencia del 

principio de seguridad jurfdica, que coma ya se analiz6 en el capitulo III de la 

presente tesis, de no existir una resoluci6n emanada de una autoridad, 

debidamente fundada y motivada, mediante la que se prive de la propiedad o se 

afecte la esfera jurfdica de un gobernado, se estarfa violando el artfculo 16 

Constitucional. 

Por otro lado, la fracci6n III, del artfculo reglamentario en comento, deja en 

manifiesto, la posibilidad de trasmitir la coacci6n privativa de la propiedad, de la 

autoridad administrativa a otra instancia dentro de la misma esfera; es decir, que 

la disposici6n de los bienes no deja de estar condicionada en el supuesto en el que 

los mismos, se pongan a disposici6n del Ministerio Publico Federal. Por lo que 

realmente, nunca deja de existir una cesaci6n de la privaci6n sobre la propiedad, 

pues quedarfan sujetos a la integraci6n de una Averiguaci6n Previa que determine 

la comisi6n de algun ilfcito y por lo tanto, el fin o disposici6n de los bienes 

asegurados. 

Pues bien, una vez que ya se tiene un panorama de lo que representa el 

aseguramiento de bienes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

ahora toca referir la otra parte de la propiedad Intelectual en estricto sentido, es 

decir, c6mo es que se lleva a cabo un aseguramiento de bienes, a la luz de la Ley 

Federal del Derecho de Autor y su Reglamento. Por lo que en el siguiente punto se 

abordara dicha tematica. 
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3.3 El aseguramiento de bienes en la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 

Como ya se vio, la los derechos de Propiedad Intelectual, pueden ser 

estudiados en su sentido amplio (propiedad industrial, derechos de autor y 

derechos conexos) y en su sen ti do estricto ( derechos de Au tor y derechos 

conexos); siendo este ultimo rubro, regido por las disposiciones de la Ley Federal 

del derecho de Autor y su Reglamento. Asimismo, la Autoridad encargada de la 

salvaguarda y aplicaci6n de dichos preceptos es el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor. 

Es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, un 6rgano administrativo 

desconcentrado de la Secretarfa de Educaci6n Publica, el cual tiene entre otras 

funciones, la de protecci6n y el fomento del derecho de Autor y con facultades para 

que, en caso de ser necesario, solicite a la Autoridad competente, la practica de 

visitas de inspecci6n, asf como ordenar y ejecutar los actos provisionales para 

prevenir o terminar con la violaci6n al Derecho de Autor y Derechos conexos, 

facultades citadas entre otras de no menor importancia. 78 

3.3.1 De las infracciones en materia de comercio. 

De las anteriores funciones y facultades, se desprende el fundamento bajo 

el cual se puede hacer uso del aseguramiento de bienes ante la Ley Federal del 

Derecho de Autor; sin embargo, esta tarea de protecci6n debe, en ocasiones, ser 

auxiliada par otras Autoridades y preceptos legales, tal como lo son: El Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, la Ley de la Propiedad Industrial y su 

respectivo Reglamento; este ultimo ordenamiento legal, en sus articulos 70, 14, 18 

78 Ver artfculos 209 y 210 de La Ley Federal del Derecho de Autor. 
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y 25, faculta al Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, para conocer de los 

procedimientos relacionados con las infracciones en materia de comercio. 

El artfculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Auter, dispone una serie de 

conductas reconocidas come infracciones en materia de comercio, agregando un 

elemento para considerarlas come tales, esto es, que se realicen con fines de lucre 

directo o indirecto. 

Estas conductas son: 

1. Comunicar o utilizar publicamente una obra protegida, sin el 

consentimiento del titular de su Derecho patrimonial. 

2. Hacer use de una Imagen sin el consentimiento de sus 

causahabientes. 

3. Producir, reproducir, almacenar, distribuir transportar o 

comercializar, copias de obras, libros, fonogramas videogramas, 

protegidos per Derechos de Auter o Derechos conexos, sin la 

autorizaci6n de los titulares. 

4. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulaci6n 

obras protegidas per la Ley Federal del Derecho de Auter, que 

hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas, sin autorizaci6n 

de su titular. 

5. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita 

tener un dispositivo o sistema para desactivar los d1spositivos 

electr6nicos de protecci6n a un programa de computaci6n. 

6. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al publico emis1ones de 

organismos de radiodifusi6n, sin autorizaci6n. 
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7. Usar o explotar un nombre, titulo, denominad6n, caracter(sticas 

fisicas o psicol6gicas o caracter(sticas de operaci6n que causen 

confusion o induzcan al error con una reserva de Derechos 

protegida. 

8. Utilizar obras literarias o art(sticas que deformen o causen 

demerito al arte popular o artesanal o a alguna comunidad o etnia 

de la Rept'.iblica Mexicana. 

3.3.2 Substanciacion. 

Al igual que en la Ley de la Propiedad Industrial, en materia Intelectual el 

Reglamento a la Ley Federal de! Derecho de Autor, dispone un apartado en el que 

se establecen las lineamientos para acudir al Procedimiento Administrativo. Es asf 

que el t(tulo XIII de este ordenamiento reglamentario, dispone al respecto en sus 

capftulos II y III. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es entonces, la autoridad 

competente para conocer de los procedimientos de infracci6n en materia de 

comercio, pues asf lo dispone el artfculo 174 de! Reglamento a la Ley Federal del 

Derecho de Autor. Por lo tanto, es tambien la autoridad encargada de practicar las 

visitas de inspecci6n, de las que se podra advertir si es que existe o no una 

infraccic\n a las derechos en materia de propiedad Intelectual, en estricto sentido. 

Para dar inicio a un procedimiento administrativo de infraccicin en materia 

de comercio, es necesario que exista un escrito de solicitud de declaracic\n 

administrativa, ta! y como se aprecia en lo dispuesto par el artfculo 176 del 

Reglamento a la Ley Federal de! Derecho de Autor y at'.in cuando no existe 

disposicic\n expresa de ccimo deba realizarse ta! peticic\n, debera, en todo caso, 

estarse a lo dispuesto por los artfculos 157 y 158 de! mismo ordenamiento. 
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Es asf que el articulo 158 establece que de manera simultanea a la 

presentaci6n de la queja el interesado podra solicitar a la autoridad competente la 

adopci6n de alguna medida cautelar, claro esto tambien en concordancia con la 

supletoriedad de lo dispuesto por el C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Ahora bien por lo que hace a la practica de las visitas de inspecci6n, el 

articulo 178 del Reglamento a la Legislaci6n Autoral, dispone de manera similar que 

la Ley de la Propiedad Industrial que estas deberan llevarse a cabo entendiendose 

con el propietario o su representante legal y a falta de estos, con el encargado del 

establecimiento. 

Las visitas de inspecci6n, de acuerdo a los establecido por el Reglamento 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, se adoptaran sin perjuicio de lo establecido 

por la Ley de Propiedad Industrial, por lo que para la aplicaci6n de las medidas 

cautelares se respetara incluso, la fianza otorgada por el solicitante de dicha 

medida. 

Sin embargo a lo ya expuesto, es necesario siempre tener presente la 

supletoriedad en materia de Propiedad Intelectual, que coma ya lo indica el articulo 

213 de la Ley Federal def Derecho de Autor, el cual dispone que las acciones que se 

ejerciten en materia de Derechos de Autor y Derechos conexos, se fundaran, 

tramitaran y resolveran conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, siendo 

supletorio, en primer lugar, la Ley de la Propiedad Industrial y en segundo lugar, el 

C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en todo lo no previsto en la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

Como ya se ha vista, el aseguramiento de bienes coma medida cautelar, en 

Derecho Intelectual Mexicano, se presenta coma un valioso instrumento. Gracias a 

el, se puede obtener un resultado favorable dentro de un procedimiento que 

pretenda tutelar el respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual ( en su amplio 

sentido). Sin embargo, debe ser instado y aplicado de modo correcto, de modo tal 

que sus efectos no lleguen a repercutir en detrimento de aquella persona en contra 
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de quien se solicita dicha medida; pues coma ya se ha vista, no solo repercute en 

un aspecto meramente patrimonial a pecuniario, sino tambien en un aspecto moral 

de graves y apreciadas consecuencias, coma lo es la buena imagen en el comercio. 
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CONCLUSION ES 

1. La justificaci6n econ6mica de la actividad intelectual, se encuentra, 

precisamente, en el contenido y motivo de su creaci6n, pues esta no tendria 

sentido alguno si la existencia de la misma no es reconocida a favor de aquella 

persona que le dio origen, es decir el incentivo moral de su actividad, pues esta 

actividad implica la materializaci6n de ciertos valores eticos y esteticos de su 

creador, asf como su inventiva; por consecuencia, de esta actividad creadora e 

intelectiva se puede obtener un beneficio econ6mico por el aprovechamiento de 

terceros. 

2. Dada las consideraciones morales y econ6micas que derivan de la propiedad 

intelectual, resulta necesario la existencia de mecanismos jurfdicos que se 

ajusten a la adecuada protecci6n del aspecto subjetivo de la Propiedad 

Intelectual lato sensu. Es por eso que de acuerdo al Derecho positivo vigente, 

existe la posibilidad de hacer uso de las Medidas Cautelares en defensa de los 

Derechos de Propiedad Intelectual. 

3. Las medidas Cautelares, son un valioso instrumento juridico para obtener 

resultados favorables en el ejercicio del Derecho Subjetivo sabre Propiedad 

Intelectual. 

4. La medida cautelar par excelencia es el Aseguramiento de Bienes. Gracias a su 

aplicaci6n se puede evitar momentaneamente y hasta en tanto no exista una 

resoluci6n de la Autoridad Administrativa, la ejecucion de actos que violenten la 

esfera juridica del titular de las Derechos de Propiedad Intelectual. 

5. El aseguramiento de bienes posee gran eficacia para frenar pract,cas que 

pongan en peligro el respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual; pues su 

adopci6n y ejecuci6n generan el impedimenta material y jurfdico para continuar 

97 



con una actividad ilicita; que podria traer graves perjuicios econ6micos o 

inclusive un desprestigio a su titular. 

6. La inadecuada solicitud para la adopci6n del aseguramiento de bienes puede 

tener coma consecuencia la violaci6n a la garantia de audiencia de aquella 

persona en contra de quien se adopte dicha medida, ya que aun siendo de 

caracter precautorio, es un acto de privaci6n y de ejecuci6n irreparable. 

7. La posibilidad de considerarse al aseguramiento de bienes coma un acto de 

ejecuci6n irreparable, es par que la privaci6n del derecho a usar los bienes 

asegurados, asf coma la mala fama que puede adquirir el comerciante, durante 

el tiempo que dure la medida adoptada, representa un menoscabo que no 

puede repararse con posterioridad. Par lo que debe considerarse coma un 

posible acto de privaci6n y no coma un simple acto de molestia. 

8. No es posible, de acuerdo a la frac. II del art. 199 bis 1 que se califique con 

exactitud a las bienes, productos o servicios antes de que exista resoluci6n al 

respecto en la que intervengan especialistas en la materia que lo puedan 

determinar. Sin embargo, a efecto de poder establecer el monto del 

otorgamiento de la fianza y en su caso, una contrafianza, se puede tomar coma 

referencia, el costo promedio de la ganancia diaria que se deja de obtener par la 

imposici6n del aseguramiento de bienes. 

9. La aplicaci6n del aseguramiento de bienes, entraiia tambien, la posible 

consecuencia de que se continuen los actos de competencia desleal, ello coma 

resultado de la exhibici6n de una contrafianza, ya que esta permitiria la 

continuaci6n de actos que puedan implicar violaciones a las Derechos de 

Propiedad Intelectual; ademas de desvirtuar la el sentido y naturaleza de las 

medidas cautelares; pues se estarfa en presencia de etapas procesales de 
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instancia y defensa, que propiamente deben pertenecer a un procedimiento y no 

a una etapa previa a este. 

10. No obstante, las demas medidas cautelares previstas en el articulo 199 bis de la 

Ley de la Propiedad Industrial, el Aseguramiento de Bienes, sobresale de entre 

ellas, pues es tiene un fuerte impacto y efectividad, dando un caracter de 

accesorio a las demas medidas, tales como: Impedimento o retiro de circulaci6n 

de mercancias; retire de la circulaci6n de medics de publicidad o instrumentos 

de fabricaci6n y suspenci6n de actividades y prestaci6n de servicios. 

11. El Aseguramiento de bienes, como medida cautelar, violatoria o no de la 

garantia de audiencia, es un instrumento para-procesal y procesal de gran valor 

para la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual. Pues gracias a el y a 

su adecuada aplicaci6n se pueden frenar todas aquellas conductas que pongan 

en riesgo la observancia de las prerrogativas amparadas bajo el rubro de 

Propiedad Intelectual. 
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