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INTRODUCCION

La caducidad de la instancia por falta de actividad procesal es una institucion
juridica contemplada en la fraccion |V del articulo 373 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial
y se le ha concebido como una sancion para- las partes dentro de un proceso por
no realizar acto procesal alguno dentro de un plazo determinado. De igual manera,
dicha figura supone que las partes han abandonado sus pretensiones, siendo lo
mas recomendable dar por terminada una controversia en forma anticipada y sin
que se proceda al dictado de una resoluciéon que verse sobre las cuestiones de

fondo plateadas por las partes en el proceso.

Es asi como la institucion en comento se ha convertido en una salida cominmente
usada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para terminar el rezago
en materia de dictado de resoluciones, toda vez que tomando como base la
aplicacion del Codigo Federal adjetivo, dicha autoridad ha declarado la caducidad
de varios procedimientos arguyendo la falta de actividad procesal de las partes en
un lapso mayor a un afo y, en consecuencia se abstiene de entrar al estudio del

fondo del asunto, ha dejado en estado de indefension a varios promoventes.

Asi, el prop6sito del presente trabajo es demostrar que la aplicacién de la figura de
caducidad prevista en el Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles es indebida en
tratdndose de los procedimientos administrativos que se ventilan ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial pues desde el punto de vista netamente
juridico, si dicha institucién juridica no esta contemplada en la Ley de la Propiedad
Industrial, ésta no puede ser aplicada en aras de una supletoriedad cuya primera
regla fundamental es que en la normatividad que pretende suplirse exista la figura

juridica de que se trate, lo cual en el caso a estudio no acontece.

Ahora bien, desde el punto de vista practico no es valido que |a autoridad se valga

de este tipo de instituciones procesales a fin de reducir su carga de trabajo



mediante la extincién de procedimientos que se encuentren en tramite toda vez
que cada uno de los procedimientos administrativos previstos en la Ley de la
Propiedad Industrial son de caracter sumario por lo que no es responsabilidad de

las partes la tardanza en el dictado de la resolucion correspondiente.

Por otro lado y a fin de tratar adecuadamente el tema a estudio, en primer lugar se
analizaran los conceptos fundamentales de la propiedad industrial, haciendo un
estudio breve acerca de todos y cada uno de los procedimientos administrativos

que se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, en el segundo capitulo se analizaran los antecedentes legislativos

de dicha institucion procesal en la legislacion marcaria.

El capitulo tercero tiene por objeto estudiar las figuras de la supletoriedad de leyes
y la caducidad procesal a fin de demostrar que en el caso que nos ocupa es
indebida la aplicacion supletoria de aquella a los procedimientos contenciosos que

se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial pertenece a la rama conocida como propiedad intelectual,
la cual comprende tanto a las obras del espfiritu, como a aquellas creaciones

nuevas y signos distintivos aplicados a la industria y al comercio.

El autor Rafael de Pina, define a la propiedad intelectual como “una especie de
propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artistica e industrial,

teniendo todas ellas idéntica naturaleza”. '

Por otro lado, la OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual) para
poder definir a la propiedad intelectual hace referencia a sus componentes, los

cuales son; los derechos de autor, las creaciones nuevas, y los signos distintivos.

Teniendo en cuenta el concepto de propiedad, como aquel derecho de goce y
disposicion que una persona ejerce sobre bienes determinados, podemos decir
que la propiedad intelectual resulta ser aquel derecho que ejerce un individuo
sobre bienes incorpéreos como lo son las creaciones artisticas (derechos de

autor), las creaciones nuevas y los signos distintivos.

1 DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrua, 212 Edicién, México 1995, Pag. 1052.



Resulta de interés aclarar, que la idea de propiedad sobre bienes inmatenales no
siempre ha sido aceptada, en un principio se sostuvo que al ser un derecho real,
sblo podia recaer sobre bienes corpéreos, aunado al hecho de que quienes
sostenian esa postura argumentaban que no existia una relacién directa entre el

supuesto propietano y el bien inmaterial.

Por otro lado, otra corriente pretendia considerar a la propiedad intelectual como
un derecho sobre sus creaciones y signos distintivos frente a terceros, en el

sentido de que ningun tercero podria imitarlos o usurparos.

Con la apariciéon de la teoria de los derechos intelectuales de Piccard que se
introduce a los derechos personales, admitiendo que de las creaciones del espiritu
derivaban una determinada clase de derechos cuya negociaciéon resultaba

imposible.

El tratamiento que la propiedad intelectual recibe en la actualidad nos permite
afirmar que efectivamente se trata de una modalidad del derecho de propiedad, en
atenciéon a que su titular puede trasmitir sus derechos, gravarlos, licenciarlos, asi
como de impedir que terceros los usurpen y exploten sin su autorizacion, por lo
que resulta aceptable hablar de un derecho de propiedad sobre bienes

inmatenales.
A. Concepto.

La propiedad industrial, ha sido definida de muchas formas, encontramos que para
el Doctor Rangel Medina se trata de “un priviiegio de usar en forma exclusiva y
temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y

servicios”. 2

2 RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual. Ed. Mc GRAW-HILL, México 1999, P4g. 2.



Por otra parte, para Juan Palomar de Miguel, la propiedad industrial “es la que
adquiere un inventor, fabricante, etc, sobre un producto o articulo cuya fabncacion
se reserva en exclusiva.” ®

El licenciado Antonio de Ibarrola, sostiene que la propiedad industrial es *aquella
propiedad que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales” agregando
gue “evidentemente es un derecho real auténomo, que debe diferenciarse de la
propiedad ordinaria que solo recae sobre cosas; aquella recae sobre productos,
reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso

exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido.” *

Finalmente, Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho, define a la propiedad
industrial como “una manifestacién o modalidad de la propiedad representada por
el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado
de invencion, dibujo o modelo industrial, etc., conferndo de acuerdo con la

Legislacion competente.” ®

También podemos encontrar e! concepto de la propiedad industrial en el Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de

1883, el cual en su articulo 1°, inciso 2,3, y 4 establece lo siguiente:

ARTICULO 1.- Los paises a los cuales se aplica el presente convenio se
constituyen en Union para la proteccion de la propiedad industnal.

Inciso 2.- La proteccion de la Propiedad Industrial tiene por objeto las
patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industnales, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones
de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la

competencia desleal.

i PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionano para Juristas, Ed. Mayo 1981, P4ag.,1093.
p DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, Ed. Porria, México 1981, Pag. 457.
DE PINA VARA, Rafael, Ob.cit., p 423.



Inciso 3.- La Propiedad Industrial se entiende en su acepcién mas amplia y
se aplica no sélo a la industna y al comercio propiamente dichos, sino
también al dominio y las industrias agricolas y extractivas y a todos los
productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de
tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores,

hannas.

Inciso 4.- Entre las patentes de invencion se incluyen las diversas especies
de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los paises de la
unién, tales como patentes de importacion, patentes de perfeccionamiento,

patentes y certificados de adicién, etc.

AUn cuando este articulo no define en si mismo a la propiedad industrial, sino que
enumera las figuras que quedan comprendidos dentro de ésta rama del Derecho

pensamos que nos puede dar una idea clara de aquello que abarca.

Finalmente, tampoco la actual Ley de la Propiedad Industrial, en vigor a partir de
1° de octubre de 1994, tras la reforma de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, nos brinda una definicion de lo que es la propiedad industrial,

sin embargo, en su articulo 2° establece su objeto de la siguiente forma:

Articulo 2

Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de

perfeccionamiento de sus procesos y productos;

Il.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacién industrial, las
mejoras técnicas y la difusién de conocimientos tecnoldgicos dentro de los

sectores productivos;



IIl.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los

consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacion de productos

nuevos y Utiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento
de patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres
comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de brigen, y

regulacion de secretos industriales, y

Vi.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las

sanciones y penas respecto de ellos.

En cuanto a su objeto, podemos decir que la finalidad de la propiedad industrial es

incrementar el acervo técnico y tecnologico fomentando la sana competencia de

los concurrentes al mercado.

Por otra parte, es importante resaitar que los derechos de propiedad industrial, e

intelectual en general, no constituyen monopolios, sino que, por el contrario,

encuentran su fundamento en la misma Constitucion.

La Ley de la Propiedad Industrial, y las figuras juridicas que regula, tierie su

fundamento juridico en los articulos 28, 89 fraccion XV y 73 fraccion X, de la

Constitucion.

El articulo 28 Constitucional en su primer parrafo establece que en los Estados

Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopdlicas,



los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que
fijlan las leyes. Asimismo, dispone gue el mismo tratamiento se dara a las
prohibiciones a titulo de proteccién a la industria. Sin embargo, en su parrafo
noveno establece que no constituyen monopolios los pnvilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores

y perfeccionadores de alguna mejora.

Lo anterior nos deja ver con toda claridad, que la propiedad intelectual, derechos
de autor, creaciones nuevas, patentes, modelos de utilidad y disefios industriales
no constituyen monopolios, sin embargo, no encontramos esa claridad al

referirnos a los signos distintivos que realmente no son, ni obras, ni inventos.

En este orden de ideas se podria pensar que la proteccién otorgada a los signos
distintivos contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Magna. Sin embargo, no
solo ha sido generalmente aceptada dicha proteccién, sino que ademas algunos

consideran que el propio articulo 28 de la Constitucion es su fundamento legal.

Por ofra parte, el articulo 89, fraccion XV de nuestra Constitucion, que establece
cuales son las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, contempla de forma
expresa los derechos de propiedad industrial relativos a la rama de las creaciones
nuevas, pero no a la de los signos distintivos, e inclusive excluyendo a los

derechos de autor, al establecer:

ARTICULO 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las

siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la
ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algin

ramo de Ja industria.



Como se puede desprender de la lectura anterior, el Presidente de la Republica
solamente estad facultado para otorgar privilegios respecto de descubrimientos,
invenciones y perfecciones, dentro de las cuales no se pueden entender incluidos

a los derechos de autor.

Asimismo, la fraccion X del articulo 73 Constitucional establece que el Congreso
tiene facuitad para legislar en toda [a Republica sobre comercio, en cuyo ramo se
incluye a la propiedad industrial, por lo que el Congreso Federal es quien dicta la
Legislacion en materia de propiedad industrial. Sin embargo, cabe preguntarnos si

los derechos de autor se encuentran relacionados con el comercio o no.

Sin embargo, para especialistas en la materia, como lo es el Doctor Rangel
Medina, es el propio articulo 28 de la Constitucion Politica mexicana en el que
tiene la justificacion de la propiedad intelectual, incluidos los signos distintos y los

derechos de autor.

B. Invenciones.

La propiedad industrial se compone de tres grandes grupos de instituciones,
siendo el primero de estos grupos el integrado por las creaciones nuevas, que
comprende las patentes, los modelos de utilidad, los disefios industriales, los hoy
extintos, en su mayoria, certificados de invencién, los secretos industriales, las
variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados,

recientemente incorporados a nuestro sistema juridico.
a. Patentes
La patente puede definirse como el titulo que otorga el Estado el cual permite al

inventor, o a sus causahabientes, explotar de modo exclusivo y temporal un

invento, previo cumplimiento de las condiciones para la patentabilidad



establecidas de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que ella constituya un
monopolio.

El Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, otorga un pnvilegio especial y
temporal a los autores de invenciones, por medio del cual tienen, el derecho de
explotacion exclusiva del invento patentado, por un periodo de tiempo
determinado, asi como de impedir que terceras personas fabriquen, vendan,
ofrezcan en venta, importen o usen el producto o proceso patentado sin su

consentimiento.

El articulo 15 de la Ley de la Propiedad Industnal define lo que es considerado

como una invencion, en los siguientes términos:

ARTICULO 15.- Se considera invencién toda creacion humana que permita
transformar la matena o la energia que existe en la naturaleza, para su

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Cualquier invencion, que pretenda ser patentada, debe reunir determinados
requisitos para su patentabilidad que han sido aceptados por la doctrina e
incorporados a la legislacién aplicable. Asi la Ley de la Propiedad Industral
requiere que las invenciones cuya patente se pretenda sean nuevas, resultado de

una actividad inventiva y susceptible de aplicacion industrial.

La novedad se refiere a que la invencién no radique en el estado de la técnica,
esto es que no haya sido divulgada al publico, con anterioridad a la solicitud de su
patente. La legislacion mexicana prevé un plazo de un afio después de que haya
sido divulgada la invencién para solicitar la patente correspondiente, sin que por

ese solo hecho se pierda la novedad.

El hecho de que la invencion resulte de una actividad inventiva, conlleva que no

solo debe presentarse una invencién novedosa sino que también debe



demostrarse que su descubrimiento se debié a determinados procedimientos o a

la experimentacion.

Finalmente, la invencion a efecto de ser patentable debe ser susceptible de una
aplicacién industrial, esto es, debe tener la posibilidad de ser utilizada en la

industria con alguna finalidad practica.

La temporalidad que se otorga para la explotacion de la patente tiene una duracion
de veinte afios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud, durante la cual existe la obligacién de explotar el invento patentado so

pena de que caduque.

Por lo anterior, el titular de la patente tiene la obligacién de explotarla, ya sea de
forma directa, o bien a través de un usuario con autorizacién que, en todo caso,

debe estar inscrito ante el Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de una patente el plazo de
cuatro afios a partir de que se presenta la solicitud de patente, o de tres a partir de
su concesion, lo que ocurra mas tarde, para que la explote, ya que si trascurridos
dichos plazos la patente no se explota cualquiera podra solicitar una licencia

obligatona.

Una vez solicitada una licencia obligatoria respecto de una patente, su titular podra
concederla o bien contar con un afio mas para iniciar su explotacioén, dicho plazo
de un afio se computara a partir de la fecha en la que se le notifique de forma

personal la solicitud de licericia obligatoria.

Una vez trascurrido el plazo referido, si el titular de la patente sigue sin explotarla,
el Instituto otorgara la licencia obligatoria siempre y cuando el solicitante cuente
con la capacidad técnica y econ6mica para realizar la explotacion de la invencién

patentada.



Por ofra parte, el otorgamiento de una licencia obligatoria no libera al titular de su
obligaciéon de explotarla, ya sea de forma directa 0 a través de un tercero que
cuente con una licencia voluntaria inscrita ante el instituto, ya que de lo contrario
si, trascurridos dos afios a partir del otorgamiento de la licencia de uso obligatorio,
no la explota, el referido organismo podra declarar administrativamente su

caducidad.

Aguel a quien le haya sido otorgada una licencia obligatoria debera iniciar la
explotacién de la patente licenciada dentro de los dos afios siguientes a su
concesién ya que de lo contrario se revocara la licencia, de oficio o bien a peticidon

de parte interesada.

Por ultimo, tanto el titular, como aquel a quien se otorgd una licencia de uso
obligatorio, se encuentran eximidos de la obligacion de explotar la patente en caso

de que demuestren que existen causas justificadas que se los impidan.

b. Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad son definidos por Rangel Medina como *las invenciones
que consisten en dar a un objeto una configuracion, estructura o constitucién de la

que resulte alguna ventaja practicamente aplicable para su uso o aplicacion”.?

Por otro lado la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 28 considera modelos
de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado
de una modificaciébn en su disposicidén, configuracién, estructura o forma,
presenten una funcion diferente respecto de las partes que la integran o ventajas

en cuanto a su utilidad.

*RANGEL MEDINA, David, Ob. cit. Pag 47.



Los modelos de utilidad para su proteccion se deben registrar una vez que
cumplan los requisitos de registrabilidad {(que sean nuevos y susceptibles de

aplicacion industrial).

El registro tiene un plazo de vigencia de diez afios improrrogables, contados a
partir del momento de presentacién de la solicitud ante el IMPI, durante la cual su
titular cuenta con el derecho exclusivo para explotar el modelo de utilidad, impedir
a terceras personas que lo fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta, usen, o

importen, asi como el derecho para cederlo u otorgar licencias de explotacion.

Para los modelos de utilidad son aplicables las disposiciones referentes a las

patentes.

¢. Diseios Industriales

Los disenos Industriales comprenden a los dibujos industriales y a los modelos
industriales, los cuales son registrables siempre y cuando sean nuevos y
susceptibles de aplicacion industrial, considerandose como nuevo cuando difiera

en grado significativo de otros diserios ya registrados.

El articulo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a los disefios
industriales nos proporciona el concepto de cada una de sus variantes en los

términos siguientes:
ARTICULO 32.- Los disefios industriales comprenden a:
I.- Los dibujos industriales, que son toda combinacién de figuras, lineas o

colores que se incorporen a un producto industrial con fines de

ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio, y



[l.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que
sirva de tipo o patron para la fabricacién de un producto industrial, que le dé

apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Del articulo anterior podemos desprender que la diferencia esencial que existe
entre el dibujo y el modelo industrial radica en que, el primero es una invencién en
planos, lineal, mientras que el segundo es un objeto tridimensional que ocupa un

espacio determinado.

Por otro lado, es importante sefalar que, los dibujos, como los modelos
industriales, no cumplen con una funcién distintiva sino ornamental, ya que de lo
contrario estariamos ante una marca innominada o tridimensional. Asimismo, el
modelo industrial tampoco cumple con ninguna funcidén préactica pues entonces

estariamos frente a una invencién patentable o un modelo de utilidad.

La vigencia del registro de los Disefios Industriales es de quince aros
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentaciéon de la solicitud

correspondiente.

Al igual que a los modelos de utilidad, a los disefios industriales también les
resultan aplicables las disposiciones que contiene la Ley de la Propiedad Industrial

para las patentes.

d. Esquema de trazado de circuitos integrados.

Esta figura fue incorporada a nuestro sistema juridico el primero de enero de 1998,
fecha en la que entro en vigor el Decreto por el que se reformo y adiciono la Ley
de la Propiedad Industrial de 1991, para incluir diez articulos que contemplan lo

que es un esquema de trazado de circuitos integrados, y su proteccién.



Un esquema de trazado de circuitos integrados consiste en la disposicion
tridimensional y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o
dicha disposicion tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a
ser fabricado.

Por su parte, un circuito integrado es un producto en el que los elementos, y
alguna o todas las interconexiones, forma parte integrante del cuerpo o de la
superficie de una pieza de material semiconductor, y que éste destinado a realizar

una funcién electronica.

Asimismo, nuestro ordenamiento legal protege al disefio, o esquema de trazado
de circuito integrado, y no al integrado propiamente. Lo cual quiere decir que la
materia del registro no es el producto terminado o ensamblado, sinc mas bien el
disefio correspondiente cuyo registro debera ser solicitado ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

La proteccion de un esquema de trazado de circuitos integrados se obtiene
mediante el registro de la topografia correspondiente, para lo cual es necesario
que cumpla con algunas condiciones de registrabilidad como son la originalidad y
la novedad absoluta.

La primera de estas condiciones se refiere a que el esquema de trazado de
circuitos integrados sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no
sea habitual o comun entre los creadores de esquemas de trazado o los

fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion.

Es importante destacar que la fecha respecto de la cual se determina la
originalidad, en términos de lo dispuesto por los articulos de la Ley de la
Propiedad Industrial, de un esquema de trazado es la de su creacién y no asi la de

su presentacion a registro.



Por otra parte, el esquema de trazado cuyo registro se solicite debera ser
novedoso, entendiendo por ello que el mismo no haya sido comercialmente

explotado, no solo en México, sinoc en ninguna parte del mundo.

A lo anterior, la propia ley establece una excepcién que permite el registro de un
esquema de trazado, que ya ha sido comercialmente explotado de manera
ordinana por primera vez, siempre y cuando se presente la solicitud de registro

dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que haya dado la explotacion.

Por otra parte, el Decreto que incorporo la figura del esquema de trazado y su
proteccién establecié la prohibicion de registrar cualquier disefio que hubiere sido
explotado con anterioridad al 1° de enero de 1998, fecha de entrada en vigor del
refendo Decreto, o lo que es lo mismo, solo permite la presentacion a registro de
aquellos esquemas de trazado cuya comercializacién hubiere iniciado a partir de la

fecha en comento.

Para la obtencion de un registro de esquemas de trazado de circuitos integrados
se seguird un tramite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se
encuentra regulado, por remision expresa de la ley, por las normas que rigen la

tramitacion y concesion de las patentes y los registros de disefios industniales.

El registro de un esquema de circuitos integrados tiene una duracién de diez afios
improrrogables, después de los cuales el esquema pasara al dominio publico y

podra ser explotado libremente por cuaiquiera.

Ahora bien, por lo gque se refiere a los derechos del titular de un registro de
esquema de trazado de circuitos integrados, los mismos se traducen en la facultad
de gravar, enajenar o licenciar el registro, actos todos que deben ajustarse a la
legisiacién comun y a las disposiciones contenidas en la ley para éstos en relacién
con las patentes y registros de invenciones, mismos deberan ser inscritos ante el

Instituto para producir efectos frente a terceros.
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Asimismo, podrd perseguir a aquellos terceros que, sin su autorizacion,
reproduzcan, parcial o totalmente, importen, vendan o distribuyan un esquema de
trazado protegido, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado
protegido, o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un

esquema de trazado protegido.

Encontramos que el titular de un registro de esquema de trazado también debe
cumplir con determinadas obligaciones a efecto de conservar su registro y poder

oponerio frente a terceros.

De esta forma se encuentra obligado a utilizar las leyendas obligatorias
establecidas en la ley, a saber una “M” o0 “T" en un circulo, a efecto de oponer su
registro frente a terceros, poder solicitar medidas provisionales, cobrar dafios y

perjuicios, y ejecutar cualquier otra accion de caracter civil o penal.

Por otra parte, la ley establece el pago de anualidades para la conservacion del
registro de un esquema de trazado, las cuales deben ser cubiertas por su titular so
pena de que caduque el registro, a no ser que su titular pague dentro de los seis
meses siguientes al plazo de gracia, la tanfa por rehabilitacion y la anualidad

omitida mas sus recargos.

C. Signos distintivos.
Otro grupo que integra la propiedad industrial es el de los signos distintivos, en el
cual encontramos a las marcas, los nombres y avisos comerciales y de las
denominaciones de origen.

a) Marcas.

La doctrina tiene varias definiciones de los que son las marcas.



Desde el punto de vista juridico de Yves Saint Gal la marca es “un signo distintivo
que permite a su ftitular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos o
servicios de los de la competencia” ’, en cuanto al punto de vista econémico para
este mismo autor “Un signo que tiene a proporcionar a la clientela una mercancia

0 un servicio cubierto publicamente con su garantia” .

La OMPI ha definido a la marca como un signo visible, protegido por un derecho
exclusivo, concedido en virtud de ta ley que sirve para distinguir las mercancias de

una empresa de las otras.

El licenciado Jaime Alvarez Soberanis, establece que una marca “es todo signo

que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”. °

Por otra parte, para Rangel Medina, se define como “ el signo de que se valen los
industriales, comerciales y prestadores de servicios para diferenciar sus

mercancias o servicios de los de sus competidores”. "

Para Renato Corrado la marca es “un signo identificativo del resultado de una
actividad empresarial productiva o de servicio con el objeto de distinguirlos de

otros del mismo tipo, que se halla en el mercado”."!

En la legislacion mexicana, la vigente Ley de la Propiedad Industrial es sus
articulos 87 y 88 establece que es una marca, y quienes pueden hacer uso de la

misma.

"NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porria, México 1985, Pag. 143.
8 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnologia a los paises en desarrollo,
Aspectos Juridicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos
técnicos. Documento PJ/92, Ginebra, 1° de Junio de 1975, P4g. 3

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulacion de las invenciones y marcas y de la transferencia
Tecnolégica, Ed. Porrtia 1? edicion, México, 1979, Pag. 54.
'© RANGEL MEDINA, David, Ob. cit., Pag. 62.
' RENATO CORRADO. La Marchi Del Prodotti E Del Servicio. Unione Tipografico Editrice, Torinese, Torino
(ltalia). 1972. Pag. 34.



Articulo 87.-Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podran hacer uso de marcas en la industra, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se

obtiene mediante su registro en el Instituto.

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga

productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De la lectura del transcrito articulo 87 se depende que existan diversos tipos de
marcas en atencidn a sus titulares, y a los fines a los cuales se van a destinar
dichos signos distintivos, existiendo en consecuencia marcas de fabrica, de
comercio y de servicios, dependiendo de lo que su titular pretende distinguir con

ellas.

Encontramos que las marcas de fabrica son aquellas que se destinan a distinguir
los productos que elabora su titular de aquellos que son elaborados por sus
competidores, mientras que las marcas de servicios tienen como finalidad
distinguir los servicios que presta su titular de los prestados por sus competidores,
y finalmente las marcas de comercio son las que usa una persona para distinguir
los productos que comercializa, es decir, pone a disposicién del publico

consumidor, de aquellos que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, el contenido del articulo 88 de la ley de la materia nos proporciona la
principal funcién que tiene una marca, a saber, la de distinguir productos y
servicios de los demas que concurren en el mercado, por lo que uno de los
requisitos sine qua nos para que proceda el registro de una marca es que sea
suficientemente distintiva. Esta caracteristica de las marcas tiene como finalidad el
que las mismas sean susceptibles de identificar los productos o servicios a los que

se apliquen, y de esta forma proteger, tanto al titular de la marca, como al publico



consumidor, quien en la mayoria de las ocasiones no lleva a cabo un anilisis

exhaustivo de las marcas que amparan los productos que adquiere.

Existe Jurisprudencia al respecto, por lo que de forma ilustrativa se enuncian
algunos de los criterios a los que deben atender las autoridades al momento de

analizar si una marca puede 0 no ser registrada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha
sustentado la tesis que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la
Federacién, Séptima Epoca, Volumen XXIX, mayo de 1971, Sexta parte, Pagina

37 y que Textualmente dice:

“MARCAS, EXAMEN DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSION.-
cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de
confusion conforme a la fraccion XIV del articulo 105 de la Ley de la
Propiedad Industrial, debe atenderse a un analisis minucioso de sus
elementos graficos, fonéticos e ideoldgicos, es decir, a las ideas que se
sugieren, examinando las marcas parte por parte, sinc que también debe
atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que pueden producir entre el
publico consumidor al primer golpe de vista o al ser oidas cuando son
pronunciadas rapidamente, pues no es de suponerse que dicho publico
consumidor haga siempre un analisis minucioso y detallado de las marcas
de los productos que adquiere”.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha
sustentado la misma opinién, como puede constatarse en la Tesis que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federacién, Séptima época, Volumen VI,
julic de 1969, Sexta Parte, Pagina 61 y que a la letra dice:

“MARCA, NEGACION DE REGISTRO.- POR CONFUSION.- Ha de

observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la
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Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en
comparacion tienen que ser necesariamente diversas y no idénticas. De
modo que debe, seglin el espintu del ordenamiento en cita, evitarse
fundamentalmente toda posibilidad de confusion y aunque atendiendo a los
detalles de esa marca pueden presentar diferencias y parecer distintas,
dado gque en el uso comin y avista de tales diferencias, si apreciadas en su
conjunto se prestaran a confusion, debe negarse el registro de una de

ellas”.

Por otro lado, en nuestra legislacion se reconoce como marcas a las
denominaciones, a las figuras visibles y a las formas tridimensionales, de lo que se
desprende que las marcas, en atencién a su composicién pueden clasificarse en
nominativas, cuando se componen de una palabra o frase, innominadas o
figurativas cuando se forman de dibujos o combinaciones de colores, mixtas,
cuando contienen palabras, y figuras y tridimensionales cuando la marca consiste

en una forma que contenga volumen como por ejemplo botellas, envases, etc.

Por lo que, es importante apuntar el hecho de que las marcas se deben registrar
en relacion con los productos o servicios que se pretendan distinguir de los de su
misma especie, surgiendo asi uno de los principios de la marca, a saber, el de

especialidad.

En efecto, una marca debe ser sometida a registro indicando los productos o
servicios que con ella se pretenden amparar, para lo cual se debe atender a la
clasificacion de productos y servicios contenida en el articulo 59 del Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial que establece 34 clases para productos y 8
clases para servicios, y que constituye una reproduccién de lo dispuesto en el

Tratado de Niza.

De lo anterior se desprende la posibilidad de que una misma marca pueda ser

registrada por distintos titulares, siempre y cuando tengan por objeto distribuir
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productos o servicios diferentes. La razén de elio estriba en el hecho de que al
aplicarse dos 0 mas registros marcarios a productos o servicios diferentes. La
razon de ello estriba en el hecho de que al aplicarse dos 0 mas registros
marcarios a productos o servicios de naturaleza diversa no existe la posibilidad de
que induzcan al publico consumidor al error, en virtud de que no compiten entre si,

y mas aln quizé ni siquiera concurran en el mismo mercado.

Sin embargo, existe una excepcién al referido principio de especialidad constituida
por la denominada marca notoria que, en términos de lo dispuesto por el articulo
90 fraccidbn XV de nuestra legislacion, es aquella que es conocida por un sector
determinado del pablico o de los circulos comerciales del pais como consecuencia
de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o servicios, asi
como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio nacional, como

consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

En este orden de ideas, cuando una marca resulta ser conocida por un
determinado sector comercial o del publico como resultado de las actividades
comerciales publicitarias de su titular nuestra legislacion rompe con el principic de

especialidad para poder brindarle una proteccién mas adecuada.

De tal suerte, el articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece, en su
fraccién XV, la prohibicién de registrar como marca una denominacién, signo o
figura susceptible de engafiar al publico consumidor o que pueda inducirlo al error,
por tratar de imitar a otras marcas consideradas por la autoridad competente como
notonamente conocidas, esta prohibicién existe también cuando la parte esencial
de la marca que se pretende registra constituya una imitacion de otra notoriamente
conocida susceptible de crear confusion, sin importar si se aplica a los mismos o
similares productos, ya que la proteccion que la Ley de la Propiedad Industrial
otorga a la marca notoriamente conocida es una excepcion al principio de

especialidad.
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Sin embargo, &l problema radica en determinar si una marca es o no notoriamente

conocida en nuestro pais y en la forma de comprobario.

Si nos apegamos a la disposicion legal, encontraremos que es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial quien estima si una marca es notoriamente
conocida en nuestro pais o no, lo que nos permite pensar que a efecto de que
proceda el supuesto de no registrabilidad de una marca propuesta a registro
contenido en la fraccién XV del citado articulo 90, la marca notoriamente conocida
debera haber sido declarada como tal por el Instituto, con anterioridad al estudio

de fondo de la marca propuesta a registro.

Para que la autoridad pueda negar una solicitud de registro, con fundamento en la
existencia de identidad o semejanza entre la marca propuesta a registro y otra que
sea estimada notoriamente conocida, necesariamente debe existir una declaracion
por parte del Instituto en la que se decrete que la misma es notoriamente conocida
en México. Sin embargo, no existe en la Ley de la Propiedad Industnial, ni en su
Reglamento, disposicion alguna que regule el procedimiento mediante el cual se
determinara si una marca es 0 no notoriamente conocida, ni los requisitos que

debe cumplir para ser considerada como tal.

En lo referente a los derechos y obligaciones del titular de un registro de marca,
nuestra legislacion prevé la obligacion de que el titular de un registro marcario, o
bien un tercero que tenga concedida licencia de uso inscrita ante el Instituto, la
use en el territorio nacional, tal y como fue registrada, o bien con variaciones que
no alteren su distintividad, en por lo menos uno de los productos o servicios para
los cuales fue concedida y que dicho uso no sea interrumpido por mas de tres

anos.

En este sentido han sido varias las interpretaciones gue el instituto ha tenido

respecto al uso de una marca por parte de un tercero que no cuente con licencia
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de uso, o bien que existiendo ésta no se encuentre inscrita ante dicho organismo.
Asi, podemos encontrar resoluciones con criterios encontrados, en algunos de los
cuales la autoridad reconoce el uso efectuado por terceros que no cuentan con
licencia de uso inscrita, y en otras en las que por carecer de dicha inscripcién ante

el Instituto se ha decretado la caducidad de un registro.

Por lo que respecta al uso de una marca, si una marca es aquel signo visible que
distingue productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el
mercado, del cual pueden hacer uso los industriales, comerciantes o prestadores
de servicios, resulta légico el hecho de que aquel que tiene registrado a su favor
una marca deba usarla, toda vez que en caso contrario no existiria justificacion
alguna para el reconocimiento y proteccion de la exclusividad que implica un

registro de marca.

Finalmente, encontramos que la vigencia de un registro de marca es de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, contando su titular

con la opcién de renovaria por periodos de la misma duracion.

Por otra parte, resulta ser requisito indispensable, a efecto de que proceda la
renovacion de una marca, que la misma se este usando por lo menos en uno de
los productos o servicios a los que se aplique, y que dicho uso no se haya

interrumpido, sin causa justificada por mas de tres afios.

La Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
10 de febrero de 1976, contemplaba en su articulo 111 la obligacién de comprobar
el uso de la marca dentro de los tres afios siguientes a su concesion o su
renovacion, para lo cual los titulares de registros marcarios debian presentar un
Formato Oficial en el que constara el monto de las ventas realizadas al amparo del
registro de marca cuyo uso se pretendia comprobar, asi como exhibir ejemplares
de la marca tal y como se estaba utilizando. La falta de comprobacién de uso traia

aparejada como consecuencia la extincién del registro,
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Asimismo, la renovacion de una marca procedia solamente en aquellos casos en
los que el titular acreditara el uso de la marca, para lo cual debia presentar, junto

con la solicitud de renovacion, la comprobacion de uso de la marca.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio
de 1991, se suprimi6 la obligacion de comprobar el uso de los registros marcarios,
bastando para que proceda su renovacion el que el titular, o bien su apoderado
legal, manifieste bajo protesta de decir verdad que el registro marcario ha sido, y
esta siendo, usado de forma ininterrumpida en por lo menos uno de los productos

0 servicios para los cuales fue concedido.

No obstante lo anterior, resulta conveniente el presentar declaraciones de uso con
el objeto de preconstituir una prueba de uso de la marca para el caso en el que se

llegara a solicitar la declaracién administrativa de su caducidad.

Finalmente, por lo que se refiere a la renovacion de los registros marcarios,
debemos mencionar que en aquellos en los que la solicitud de renovacion sea
presentada por un representante legal, a nombre de una persona moral, éste debe
acreditar su personalidad con una carta poder, suscrita ante dos testigos, con
ratificacién de firmas ante un Notario o Corredor Publicos, y acreditarse tanto la
existencia legal de la poderdante como las facultades de aquel que otorga el
poder, lo anterior en atencién a lo dispuesto por el articulo 181, fraccion I, de la

ley de la materia.

Marcas Colectivas

La Ley de la Propiedad Industrial contempla también las denominadas “marcas

colectivas" cuyo objeto es distinguir en el mercado los productos o servicios de los
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miembros de sociedades o asociaciones de productores, fabricantes comerciantes

o prestadores de servicios.

Para que la autoridad competente conceda el registro de una marca colectiva éste
debera ser solicitado por la sociedad o asociacién, anexando las reglas pactadas
para su uso, el cual solo correspondera a sus miembros ya que no podra ser

transmitida a terceras personas.

Ello implica que cualquier socio o asociado podra usar la marca durante el tiempo
que pertenezca a la sociedad o asociacion de que se frate, ya que una vez que

salga de la misma debera abstenerse de usar la marca colectiva.

b) Avisos comerciales

Respecto de los avisos comerciales la Ley de la Propiedad Industrial los define en

su articulo 100, de la siguiente forma.

ARTICULO 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que
tengan por objeto anunciar al publico, establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para

distinguirlos de los de su especie.

Ahora bien, en el caso de un aviso comercial, el derecho exclusivo para su uso
s6lo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

La ley también establece, que debera de especificarse en la solicitud de registro si
el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, y que si el aviso
comercial tiene por objeto anunciar algun establecimiento, de la naturaleza que
éstos sean, se considerara comprendido en una clase especial, complementaria

de la clasificacion que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad
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Industrial. El registro no amparard en estos casos productos o servicios, aln

cuando estén relacionados con el establecimiento o negociacion.

Es conveniente mencionar que la clasificacion complementaria a la que hace
referencia la ley de la materia no existe, por lo que los avisos comerciales se

registran dentro de las clases contempladas en el Reglamento para las marcas.

Los avisos comerciales cuyo registro sea solicitado deben contar con las
caracteristicas de distintividad y registrabilidad exigidas para las mercas a efecto

de ser otorgado su registro.

El registro de los avisos comerciales tiene una vigencia de 10 afos a partir de Ia
fecha de presentacién de solicitud, y puede ser renovado por periodos de la

misma duracion.

Al igual que a los nombres comerciales, a los avisos comerciales también le son
aplicables las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industnal para las
marcas, por lo que para las cuestiones de ésta figura juridica, que no se
encuentren expresamente reguladas, deberemos sujetarnos a lo dispuesto para

las marcas.

c) Nombres comerciales

Aun cuando la Ley de ta Propiedad Industrial no proporciona una definicion de lo
que es el nombre comercial, este puede ser definido como "la designacién
correspondiente a una empresa o a un establecimiento comercial, o bien como el
signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona, fisica o
juridico colectiva, de las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o

mercantil”.*?

' DE PINA VARA, Rafael. Ob. cit., Pag. 382,
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La proteccion que otorga la ley, asi como el derecho exclusivo al nombre
comercial, no derivan de su registro, si no de su uso por lo que los nombres
comerciales no son registrados sino publicados, para lo cual el solicitante de la
publicacién debera acreditar su uso con anterioridad a la fecha en que se presente

la solicitud correspondiente.

Dicha publicacion se llevara a cabo en le Gaceta de la Propiedad Industrial, previa
solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y
su objeto es el de establecer en favor de su titular la presuncién de buena fe en la

adopcion y el uso de un nombre comercial.

Tomando en cuenta que la finalidad del nombre comercial es distinguir una
empresa de las demas que tienen la misma o similares actividades, no podran
publicarse aquellos que carezcan del elemento de distincion, esto es, no podran
ser publicados los que en el examen de fondo den como resultado la existencia de
otro nombre comercial, publicado o en tramite, idéntico o semejante en grado de
confusién aplicado al mismo giro, o bien una marca en tramite o ya registrada que
ampare productos o servicios similares relacionados con el giro preponderante de

la empresa de que se trate.

En términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la publicacién de
un nombre comercial conlleva la proteccién de su uso en exclusiva en la zona
geografica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique, pudiéndose extender dicha proteccidon a todo el pais, si el nombre
comercial ha sido objeto de difusion masiva a nivel nacional. Sin embargo, el
referido ordenamiento legal no da una definicién de o que debe entenderse por

clientela efectiva o difusion masiva.
Los efectos de la publicacion de un nombre comercial duraran 10 afios, a partir de

la fecha de presentacion de la solicitud de publicacion y podran ser renovados
indefinidamente por periodos de igual duracién.
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Finalmente, cabe sefalar que, por disposicion expresa de la Ley de la Propiedad
Industrial, los nombre comerciales se rigen, en lo que les sea aplicable, 0 no haya
disposicion al respecto, por las normas que regulan a las marcas, es decir, le
resultan aplicables las reglas en materia marcaria para la solicitud de su

publicacién, para su uso, renovacién, transmisiones, licenciamiento, etc.

d) Denominaciones de origen

Es definida por el Doctor Rangel Medina como “el signo distintivo consistente en el
nombre de un lugar geografico con el que se identifican las mercancias que tienen
similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha
region geogréafica, como clima, tierra y agua, asi como la tecnica, destreza,
habilidad y tradicién artesanal de quienes habitan la propia regién para

producirias”.”

Su regulacién encuentra como fuente internacional el Arreglo de Lisboa que fue
firmado por México el 31 de octubre de 1958, y publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 11 de junio de 1964.

De esta forma, en nuestra legislacién doméstica se incorporan las normas mas
importantes contenidas en el referido instrumento intemacional regulandose las

denominaciones de origen en el Titulo Quinto de la Ley de la Propiedad Industrial.

La proteccion de una denominacién de origen se obtiene mediante una
declaracion que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual
puede hacerse de oficio 0 a peticion de quien demuestre tener un interés juridico,

sin embargo, es importante recalcar que el titular de las denominaciones de origen

1 RANGEL MEDINA, David, Ob.cit., P4g.86
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es el Estado Mexicano, y que el uso de ésta por parte de personas fisicas o

morales, se obtiene solamente por autorizacion del Instituto.

En cuanto al interés juridico, la Ley de la Propiedad !ndustrial establece en su
articulo 158, de forma limitativa, quienes son aquellos que se considera que
detentan un legitimo interés juridico para solicitar una declaracion de

denominacién de origen, en los siguientes términos:

ARTICULO 158.-.....Para los efectos de este articulo se considera que
tiene interés juridico:

I. Las personas fisicas o morales que directamente se dediquen a la
extraccion, produccidon o elaboraciéon del producto o productos que se
pretendan amparar con la denominacion de origen,

Il. Las camaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

ll. Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos
de las entidades de la Federacién.

Ahora bien, respecto de las denominaciones de origen opera una figura juridica
que no encontramos en ninguna otra institucién contemplada por la Ley de la

Propiedad Industrial, a saber, la oposicién.

En efecto, de cualquier solicitud de declaracién de denominacién de origen, surja
de oficio 0 a peticion de parte, debe publicarse un extracto en el Diario Oficial de
la Federaciéon con el objeto de que cualquier tercero que justifique su interés
juridico formule observaciones u objeciones a la misma, aportando las pruebas
que estime pertinentes, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la

publicacion correspondiente.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para formular oposicién, y habiendo

desahogado las pruebas que aporten los terceros que pudieran presentarse, el



Instituto dictara la resolucion que corresponda, debiéndose publicar ésta en el

Diario Oficial de la Federacion.

La declaracién de una denominacion de origen tiene una vigencia igual a la
subsistencia de las condiciones que la motivaron, y para que cesen sus efectos
se requiere de otra declaratoria en ese sentido, emitida por el Instituto Mexicano

de la Propiedad Industnal, de oficio o a peticién de parte interesada.

Como ya se ha mencionado, el uso de una denominacién de origen solo puede
efectuarlo aquel que cuente con una autorizacion para ello por parte del Instituto,
la cual debera ser solicitada ante dicho organismo, quien la otorgara a aquellas
personas, fisicas o morales, que directamente se dediquen a la extraccién,
produccion o elaboracién de productos protegidos por la denominacién de origen,
que realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaracién, y
que cumplan con aquellas normas oficiales establecidas por la Secretaria de
Economia respecto de los productos de que se trate, y con los demas requisitos

sefialados en la propia declaracién.

La vigencia de la autorizacion para usar una denominacién de origen es de diez
afios contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, y puede ser

renovada por perfodos iguales.

Los derechos derivados de una autorizacién para usar una denominacién de
origen pueden ser transmitidos en términos de la legislacion coman, e Inclusive
ser objeto de un contrato de licencia de uso, actos que surtiran efectos a partir de
su inscripcion ante el Instituto. En todo caso, tanto el adquirente de ia autorizacién
de uso, como el subusuario de la denominacion de origen deben usarla tal y como

aparezca protegida en la declaracion correspondiente.
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2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En los puntos anteriores se han estudiado las figuras juridicas que conforman la
denominada propiedad intelectual, en sus dos vertientes, la propiedad intelectual,
stricto sensu, y la propiedad industrial, la forma de obtener su proteccion; la
duracion de ésta, y los derechos y obligacicnes que de ella emanan. Sin embargo,
dichas instituciones juridicas de la propiedad intelectual no tendrian razén de ser si

no existieran los medios idéneos para su adecuada proteccion.

En este aspecto, el titular de un derecho de propiedad intelectual no veria el
sentido de patentar sus invenciones 0 mejoras, de registrar sus marcas, de crear
obras objeto de derechos de autor, etc., si supiera que cualquier tercero puede
hacer uso indebido de sus derechos de propiedad intelectual sin su autorizacion,
razon por la cual en las legislaciones de la materia se han procurado incorporar
medios de defensa para que cualquier titular pueda hacer valer sus derechos

frente a terceros.

En este orden de ideas, nuestra legislacién no ha sido omisa a la busqueda de
medios de defensa de los derechos derivados de la propiedad intelectual. Por lo
que se refiere a los bienes de propiedad industrial, en los Titulos Sexto y Séptimo
de la Ley de [a Propiedad Industrial encontramos regulados los procedimientos de
declaracién administrativa de los cuales se pueden valer tanto los particulares
como la misma Federacion para hacer respetar, en primera instancia, los derechos

denvados de la propiedad industrial.

Es importante aclarar que en la Ley de la Propiedad Industrial se contemplan los
procedimientos de declaracién administrativa para proteger los bienes de
propiedad industrial {en primera instancia), y que también la citada ley resulta
aplicabie a algunas conductas que infrinjan disposiciones de la ey Federal del

Derecho de Autor, sin embargo, por el momento, nos debera bastar saber que la
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multicitada Ley de la Propiedad Industrial tamkbién resuita aplicable para sancionar
conductas que son consideradas como infracciones en materia de comercio, que a
groso modo pueden entenderse como toda aquella trasgresién al derecho

patrimonial de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Ahora bien, en primer término encontramos que la via por medio del la cual se
pueden defender los derechos de propiedad intelectual es mediante los
procedimientos de declaracion administrativa contemplados en la Ley de la
Propiedad Industrial que se deben plantear ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, autoridad competente para tal efecto.

El Poder Ejecutivo cuenta con procedimientos administrativos por medio de los
cuales los particulares pueden solicitar su intervenciéon a efecto de conseguir la
proteccion de los derechos derivados de un acto administrativo como lo puede ser
la concesién de un registro, o la patente de una invencion, o bien conductas ilicitas

por parte de un tercero.

Resulta de interés resaltar que este tipo de controversias se ventilan a través de
procedimientos administrativos, de los cuales conoce la autoridad administrativa, y
no por medio de procedimientos judiciales, de los que conocerfa una autoridad
judicial, esto es como resultado de la inquietud que causé el hecho de que el
Poder Judicial legara a resolver acerca de la legalidad de los actos ejecutados por

una autoridad administrativa,

Al respecto se han desarrollado dos sistemas, el primero de ellos conocido como
el sistema Francés que, con base en la divisibn de poderes y la consecuente
independencia de los mismos, considera como inadmisible el hecho de que el
Poder Judicial resuelva sobre asuntos en materia de administracién, ya que ello
conllevarfa a que el Poder Ejecutivo se encontrara sometido a los 6rganos

Jurisdiccionales. Por otra parte busca la resolucién de controversias a través de
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procedimientos sumarios que resulten mas sencillos y eficaces al no tener que

apegarse a todas las formalidades requeridas en los procedimientos judiciales.

En segundo lugar podemos encontrar al sistema Anglosajon que atribuye al Poder
Judicial la facultad de dirimir las controversias que se susciten entre los
particulares y la autoridad administrativa, en virtud de que precisamente la

actividad jurisdiccional compete exclusivamente al érgano jurisdiccional.

Encontramos que en nuestra legislaciéon ambos sistemas son aplicados en virtud
de que, en primera instancia, los conflictos surgidos entre particulares y la
autondad administrativa, o como consecuencia de actos administrativos, deben
ser planteados mediante procedimientos administrativos ante las instituciones
administrativas especializadas, como lo es, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, que difieren de los procedimientos judiciales, sin embargo, el Poder
Judicial también se encuentra facultado para conocer de los actos administrativos
que violen las garantias individuales, en términos de los dispuesto por el articulo

107 Constitucional en su Fraccién |V, a través del juicio de amparo.

En vista de lo anterior podemos concluir que, por una parte, todas las
controversias que surgen en materia de propiedad industrial se deben substanciar
ante fa autoridad administrativa competente, en concreto ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industral, mediante los procedimientos de declaracién
administrativa sefialados en la Ley de la Propiedad Industnal, por otra parte,
aquellas resoluciones emitidas por el Instituto, que sean estimadas como
violatorias de las garantias individuales contempladas en la constitucién pueden
ser combatidas mediante el juicio de amparo promovido ante un Juzgado de
Distrito en Materia Administrativa.

De igual forma, aquellas sentencias dictadas por lo Jueces de Distrito, por ser

emitidas en un juicio de amparo indirecto, son recurribles mediante el recurso de

revision del que conocera un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
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En este orden de ideas, resulta de interés realizar la precision de gue a partir una
reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, efectuada en el mes
de Mayo de 2001 se extendi6, aunque de forma cuestionable, el dmbito de
aplicacidon de éste ordenamiento legal a la materia de la propiedad industrial, por o
que en el capitulo correspondiente habremos de hacer una breve referencia en
cuanto al alcance e impacto de la aludida reforma han tenido en nuestra materia

de estudio.

De tal suerte, el Instituto debera conocer de los procedimientos de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad y cancelacién, asi como de las denuncias de
infraccion en general y de infracciones en materia de comercio que sean iniciadas
a peticion de la parte que tenga interés juridico, por el Ministerio Publico, cuando

tenga algun interés la Federacion, e inclusive de oficio.

Ahora bien, es importante establecer que de las acciones intentadas por los
particulares, s6lo aquellos que detenten el interés juridico pueden ejercitar las
acciones contempladas en la ley. Los criterios para determinar esto en materia de
propiedad industrial han sido muy variados llegando al punto en que inclusive,
tanto la autoridad administrativa, como la judicial, han sustentado posturas
contradictoria a lo largo de los afios, por lo que podemos concluir que el concepto
de interés juridico no siempre ha sido el mismo, ya que una solicitud de registro
para una autoridad puede ser suficiente para acreditar un legitimo interes juridico,
mientras que para otra no resulta de este modo. Al respecto debemos atender a lo
dispuesto por el articulo 1° de Coédigo Federal de Procedimientos Civiles, de

aplicacion supletoria a la materia, que a la letra dispone:
ARTICULO 1.- Sélo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en

él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un

derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.
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- Actuaran, en el juicio, los mismos interesados o0 sus representantes o
apoderados en términos de la ley. En cualquier caso los efectos procésaies

seran los mismos salvo prevencion en contrario.

Asi las cosas, resulta que el interés juridico es un requisito para la procedencia del
ejercicio de la accion y que segln algunos doctrinarios consideran que consiste en
"la relacién que debe existir entre la situacién de hecho contraria a derecho o el
estado de incertidumbre juridica que afecte a la parte actora y la necesidad de la

sentencia demandada”. ™

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha considerado que el
interés juridico no se refiere a otra cosa sino a la titularidad que corresponde al
actor, en relacion con los derechos o posesiones que se encuentren en juego, de
lo que se deriva que, a efecto de que proceda la accidn, es necesario que se

acredite la afectacion o perjuicio de los derechos que se invocan.

De lo anterior, se concluye con total claridad que ostenta un legitimo interés
juridico aquel que encuentra una agresién, lesién, dafio 0 menoscabo a su esfera
de derechos juridicamente protegidos, en este caso los derivados de la propiedad
intelectual, por parte de un tercero.

Ahora bien, queda claro que las partes pueden actuar en el procedimiento por
propio derecho, o bien por conducto de apoderado o representante legal. En este
sentido la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 181 sefiala la forma en que
deberan acreditar su personalidad los mandatarios para poder presentar
solicitudes o promociones, en tratandose de personas fisicas sus apoderados
podran acreditar su personalidad, para cualquier solicitud o promocion, mediante

carta poder simple suscrita ante dos testigos.

14 OVALLE FABELA, Joseé, Teoria General del Proceso, Ed. Harla, México 1992, Pag. 165.
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Sin embargo, en lo que se refiere a los mandatos conferidos por personas morales
de nacionalidad mexicana existen dos posibilidades. La primera de estas se
circunscribe al representante que pretende acreditar su personalidad a efecto de
presentar Unicamente solicitudes de patentes y registros, o bien solicitudes de
inscripcion de licencias de uso y transmisiones de derecho en cuyo caso, al igual
que en el supuesto de que el otorgante sea persona fisica, debera exhibir carta
poder simple suscrita ante dos testigos, sin embargo, en dicho documento deber4
manifestarse que quien otorga el poder cuente con facultades para ello y citar el

instrumento en el que consten dichas facultades.

Para cualquier otra solicitud o promocién ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, incluidas aquellas relativas a los procedimientos de
declaracion administrativa, que se presente en representacion de una persona
moral mexicana el apoderado deberd acreditar su personalidad mediante
instrumento publico o carta poder, con ratificacién de firmas ante un Notario o
Corredor Publico, debiendo acreditarse de igual forma las facultades del otorgante

y la legal existencia de la sociedad en favor de quien se pretende actuar.

Finalmente, cuando el mandante sea una persona moral extranjera, y no se trate
de los tramites de solicitud de patentes o registros de la inscripcion de licencias de
uso o transmisiones de derechos, el poder debera ser otorgado conforme a la
legislacion aplicable del lugar en el que se otorgue, o bien de conformidad con lo

dispuesto por los tratados internacionales.

Estos documentos, por ser de procedencia extranjera deberan estar legalizados
para producir efectos legales en nuestro pals. Para ello los paises firmantes de la
Convencién de la Haya firmada en 1962, a la cual México se adhirié el 1° de
diciembre de 1994, cuentan con la legalizacién mediante Apostilla por virtud de la
cual se da fe de que aquél funcionario ante el cual se otorgd el documento en

cuestion es efectivamente un funcionario del pais de origen.
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En aquellos casos en los que el pais donde se otorgue el documento no sea parte
de la Convencion de la Haya, la legalizacién de los mismos debera realizarse
mediante la legalizacion consular que consiste esencialmente en que el Consul
Mexicano en dicho pais certifique que el funcionario ante quien se otorgd el

documento se encuentra acreditado como autoridad ante el Consulado Mexicano.

Por lo que encontramos que las reglas para acreditar la personalidad de un
mandatario, en tratandose de los procedimientos de declaracién administrativa
cuyo estudio nos ocupa establecen, en el caso de personas fisicas la necesidad
de una carta poder simple suscrita ante dos testigos, para el caso de personas
morales mexicanas el otorgamiento de poder mediante instrumento puablico o carta
poder con ratificacion de formas ante Notario o Corredor Publico, debiéndose
acreditar la existencia de la mandante y las facultades del otorgante, y finalmente,
en aquellos supuestos en l0s que el poderdante sea una persona moral extranjera
un documento de poder que se otorgue conforme a las leyes del lugar en el que se
confiera, o bien de acuerdo con los tratados intemacionales, pero que en todo

caso debera estar legalizado y de preferencia certificado.

No obstante que la ley dispone que debe acreditarse la personalidad de los
mandatarios en cada expediente, también se prevé el acreditamiento de la
personalidad a través de una constancia de inscripcién en el Registro General de
Poderes. En este registro, que se encuentra a cargo del propio Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, se inscribiran los documentos de poder, en original o en
copia certificada, a cambio de lo cual se expedira en favor del poderdante una
constancia de registro que podra exhibir en copia simple a efecto de acreditar su

personalidad.

Para finalizar se debe mencionar que el Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 16, fraccion I, establece que para la presentacién de las
solicitudes de declaracién administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion e

infraccion administrativa los apoderados podran acreditar su personalidad
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mediante copia de la constancia de inscripcion del poder en el Registro General de
Poderes, siempre que en el mismo se contengan facultades para pleitos y

cobranzas.

Como otra regla de caracter general encontramos que todos los documentos que
sean presentados ante el Instituto deberan ser redactados en idioma espanol, y
que aquellos documentos que se encuentren inscritos en otro idioma deberan
acompaniarse de su traduccion al espafiol. Al respecto es aplicable lo dispuesto
por el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en el que se
establecen los requisitos que deben reunir las solicitudes o promociones que se
presenten ante el Instituto, y que en su parrafo antependltimo establece que
aquellas que no cumplan con el requisito de estar acompariados de su respectiva
traduccion serdn desechadas de plano en caso de que dentro del término de dos
meses, contado a partir de su presentacion, no se exhiban las traducciones

correspondientes.

Ahora bien, la aplicacion del articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, en especial a lo referente al plazo de dos mes para presentar la
traduccion de documentos, no siempre es aceptada, ya que en algunas ocasiones
se ha estimado que la citada disposicion no resulta aplicable en tratAndose de
procedimientos de declaracion administrativa, mientras que en otras se ha
concedido dicho plazo para que los promoventes exhiban las traducciones de

documentos redactados en idioma distinto al espafiol.

Lo anterior queda de manifiesto con los dos oficios emitidos por la entonces
Direccion de Proteccion a la Propiedad Industrial con fechas, catorce de mayo de
1998, con numero de folio de salida 3168, y doce de abril de 1999, con nimero de
folio de salida 1029.

En el oficio identificado en primer termino, la autoridad administrativa en la parte

conducente sostuvo:
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", cabe sefialar que no es aplicable lo dispuesto por el articulo 5 del Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que dicho precepto aplica a los
trémites de solicitud de marca. Por lo que respecta a la prueba sefialada con el
numeral 6, digase al promovente que la misma se desecha por no haber

acompafiado la traduccion correspondiente... "

En contraposicién, en el segundo de los oficios relacionados, la autoridad
administrativa concedi6 el plazo adicional de dos meses para que la parte actora
exhibiera las traducciones correspondientes a los documentos que ofrecia como

n

prueba manifestando " ... Asimismo en términos del articulo 5° fraccion Vil
antepenuftimo parrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se fle
requiere que en un termino de dos meses contados a partir de la fecha de
presentacién del escrito que nos ocupa, presente la traduccion al idioma espafiol
de los documentos sefialados bajo los numerales 5,6,7,8,9 y 10 del capitulo de

pruebas... "

De lo anterior, se desprende con total claridad que la aplicacion del articulo 5° del
multicitado Reglamento no siempre ha sido uniforme, sino que, muy por el
contrano, queda al libre arbitrio de la autoridad que conozca del asunto particular,
lo que nos lleva a la inseguridad del promovente al solicitar una prérroga para

exhibir la traduccién de los documentos que exhibe en idioma diverso del espafiol.

Cualquier procedimiento de declaracién administrativa ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial se inicia con una solicitud o denuncia presentada por la
parte interesada, o bien de oficio, la cual debe presentarse por escrito, en idioma
espanfol y con los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industnal, tales
como nombre del promovente, domicilio para oir notificaciones, nombre y domicilio
del titular afectado o presunto infractor, pretensiones, narracién de hechos y los

fundamentos de derecho en los cuales funde su accién.
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Una vez que sea presentada la solicitud o denuncia, el Instituto admite o desecha
la misma, y en el primero de los supuestos ordena correr traslado a la parte
demandada o al presunto infractor para que dentro del plazo concedido por la ley
produzca, por escrito, su contestacion manifestando o que a su derecho
convenga, esta notificacion debe ser de caracter personal, se debe practicar en el
domicilio que el titular del registro cuya nulidad, caducidad o cancelacion se
pretenda haya manifestado en el expediente oficial de marca, o bien en el
domicilio en el que se estén llevando a cabo las conductas consideradas como

infracciones.

Ahora bien, en caso de que no sea posible realizar la notificacion en término del
parrafo anterior, y se desconozca el nuevo domicilio, la notificacion se hara por
medio de la publicacién de un extracto de la solicitud de declaraciéon administrativa
en el Diario Oficial de la Federacion, y en uno de los peridédicos de mayor

circulacion, por una sola ves, a costa de quien intente la accion.

Transcurrido el plazo concedido por la ley para que la parte demandada o
denunciada produzca su contestacion, se cierra la litis. Lo anterior es importante
en virtud de que los procedimientos de declaracidn administrativa contemplados
por la Ley de la Propiedad Industrial son procedimientos sumarios que no
requieren del cumplimiento de todas las formalidades establecidas para los
procesos judiciales, razon por la cual el propio articulo 199 del citado
ordenamiento legal establece que el procedimiento se conforma de solicitud de
declaracion administrativa y la contestacién a la misma, en caso de que |a haya.
En caso de que el demandado o presunto infractor no produjera contestacion, no
obstante haber sido emplazado de forma personal, se le tendra por confeso de los

hechos contenidos en el escrito inicial.
En tratdndose de un procedimiento administrativo sumario, y en consecuencia

tener por objeto que las controversias se diriman en poco tiempo, las partes

deberan acompasar a sus escritos de demanda y de contestacion las pruebas con
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las que pretendan acreditar sus pretensiones o excepciones, con el apercibimiento

de que aquellas que sean presentadas con posterioridad les seran desechadas.

A lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial contempla como casos de
excepcion en los que se deben admitir aquellas pruebas exhibidas con
posteriondad a la presentacion del escrito inicial de demanda o contestacion, a
saber, las pruebas supervenientes, las que no hubieran sido conocidas por la
parte que las ofrece, o las que tengan por objeto el desvirtuar alguna excepcién
opuesta por la parte demandada, las cuales deberan ser admitidas en el momento
que se presenten, siempre y cuando sean ofrecidas con anterioridad al cierre de la

instruccion.

Asimismo, el articulo 198 establece que el titular afectado o el presunto infractor,
en su caso, podran exhibir, dentro de un plazo de quince dias, las pruebas que
provengan del extranjero, siempre y cuando se haya hecho el sefalamiento

respectivo en el escrito en el que se ofrezcan.

En este sentido es importante preguntarse si el plazo adicional de quince dias se
cuenta a partir de que la autoridad admite el escrito en el que se ofrezcan las
pruebas provenientes en el extranjero, y si ambas partes, actor y demandado,
gozan de este beneficio, ahora bien bajo nuestro punto de vista este plazo se debe
contar a partir de la fecha de presentacion del escrito en el que se ofrezcan las
pruebas que provengan del extranjero y que éste solo favorece a la parte
demandada o denunciada.

Por otro lado, el multicitado articulo se refiere a aquél que no puede exhibir las
pruebas dentro del plazo concedido, es precisamente al demandado, o el presunto
infractor, a quienes se concede un plazo para dar contestacion a la accién
ejercitada .en su contra, bien de nulidad, de caducidad, de cancelacion o de

infraccion.
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Las pruebas de las cuales pueden valerse las partes son las documentales,
publicas y privadas, la pericial, la visita de inspeccion, la instrumental de
actuaciones, la presuncional legal y humana y todas las demas que no vayan en
contra de la moral y las buenas costumbres, a excepcion de la confesional y la
testimonial que solo seran admitidas de encontrarse contenidas en un documento,
Y que son comunmente presentadas como declaraciones juradas ante Notario
Puablico.

Una vez fijada la litis, que como ya se dijo se conforma de la solicitud de
declaracién administrativa y la contestacion a la misma, cuando la haya, y siempre
y cuando no existan pruebas pendientes de desahogar, el Instituto debe emitir la
resolucién administrativa en la que resuelva la controversia planteada. La referida
resolucién debe cumplir con los requisitos de cualquier sentencia en el sentido de

que debe ser fundada y motivada.

En contra de la resolucion dictada por el Instituto no existe en la Ley de la
Propiedad Industrial recurso alguno, por lo que tradicionalmente la via para
impugnarla ha sido mediante un juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata
de una resolucion definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, el cual debera interponerse ante un Juzgado de Distrito en Matenia
Administrativa.

Por otra parte, la sentencia dictada por el Juez de Distrito, al tratarse de una
resolucion dictada en un amparo indirecto, puede ser recurrida mediante revisién

ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

No obstante lo anterior, no podemos pasar desadvertido el hecho de que, en virtud
de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, actuaimente la
impugnacion de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial debe efectuarse en un primer término ante sede

administrativa.
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a) Declaracion Administrativa de Nulidad.

La solicitud de declaracién administrativa de nulidad tiene como fin el invalidar los
efectos legales de un registro o patente, con base en algun vicio en su concesion.
A efecto de obtener la declaracién administrativa de nulidad de un registro o
patente el interesado debera presentar un escrito ejercitando la accién de nulidad
que estime procedente, acreditando su interés juridico para ello, y ofreciendo las

pruebas que acrediten su accion.

En este orden de ideas, es importante sefialar que la declaracién administrativa de
nulidad, tiene como objeto el destruir retroactivamente los efectos de un registro o
patente, esto es, sus efectos se destruyen hasta la fecha en que fue presentado
creandose la ficcién de que el registro o patente de que se trate nunca existié.
Esto es relevante en virtud de que aquellos que hubieran tenido una licencia de
uso respecto del registro o patente nulificado podran solicitar 1a devolucion de los
pagos por concepto de regalias que hubiera pagado a su titular, ya que se podria

entender como un pago de lo indebido.

Una vez notificada la parte "demandada”, o titular afectado, de la solicitud de
declaraciébn administrativa de nulidad interpuesta en contra de su registro o
patente, contar4 con un plazc de un mes a efecto de producir por escrito su
contestacién, ofrecer las pruebas que estime pertinentes y oponer las excepciones
que considere procedentes. Dicho plazo correra a partir de! dia siguiente a aquel

en el que se lleve a cabo el emplazamiento correspondiente.

Las causases por las cuales se puede nulificar una patente o un registro de
modelo de utilidad, disefio industrial 0 esquema de trazado de circuitos integrados,
asi como los plazos dentro de los cuales puede solicitarse, se encuentran

contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 78.
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Las patentes y registros de modelo de utilidad, disefios industriales y esquemas de
trazado de circuitos integrados seran nulos cuando se hayan otorgado en
contravencion a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para su

otorgamiento, lo que se refiere esencialmente en la observancia de tres reglas.

En primer término cualquier invencion para ser patentable debe ser novedosa,
resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicacién a la industria,

asimismo no debe estar considerada en la ley como una excepcion.

Por otra parte, los modelos de utilidad y disefios industriales a efecto de poder ser

registrados deben ser nuevos y susceptibles de aplicacién industrial.

Del mismo modo, el titular de un esquema de trazado de circuitos integrados tiene
la facultad de solicitar la declaracién administrativa de nulidad de otro registro,
cuando estime que éste fue otorgado en contravencion a lo dispuesto por la ley de
la materia, cuando la solicitud hubiere incurrido en abandono, o bien se encuentra
viciado por error, inadvertencia o fue concedido a quien no tenia derecho de

obtenerto.

Finalmente, deben ser cumplidos los requisitos que establece el articulo 47 de la
ley en cuanto a los documentos que deben acompaniarse 2 la solicitud de patente
o registro. Tan es asi, que el referido numeral contempla como otra causa de
nulidad el que los registros o patentes cuando se hayan otorgado en
contravencién a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o de
aquella que se encontrara vigente en el momento de su concesion. Esto significa
que podra solicitarse la nulidad de una patente o registro que se haya otorgado
durante la vigencia de otra ley que se hubiese encontrado vigente al momento de
su concesion, si se otorgd en contravencion a lo dispuesto por dicho ordenamiento
legal, razdn por la cual en algunos casos la nulidad se solicitara con fundamento a

preceptos de leyes abrogadas como la de Invenciones y Marcas.
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Otra causal de nulidad se refiere al hecho de que la solicitud hubiere incurrido en
abandono durante su tramite. Como se mencioné anteriormente, la concesion de
una patente o registro se encuentra sujeta a la revision de la autondad
administrativa, quien puede requerir el cumplimiento de un requisito o bien la
presentacién de informacién o documentacion adicional, para lo cual concede al
solicitante un plazo de dos meses, y que en caso de no cumplir con lo requerido la
solicitud se debe considerar como abandonada. La hip6tesis de nulidad que nos
ocupa se refiere al hecho de que durante la tramitacion de la solicitud, ésta
hubiera incurrido en abandono y que la Autondad indebidamente la hubiera

otorgado.

Finalmente, si la concesién del registro o la patente se encuentra viciada por error
o inadvertencia grave, o bien hubiere sido concedida a quien no tenia derecho

para obtenerla, procedera la declaracion administrativa de nulidad.

Por lo que hace a los plazos que la ley sefiala para ejercitar una accién de nulidad,
estos varian dependiendo de la causal que se invoque. Asi, la causal de nulidad
que derive del otorgamiento de un registro o patente en contravencion de las
disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, o en lo aplicable al
momento de su concesion, o a las disposiciones sobre los requisitos y condiciones
para su otorgamiento podran ser ejercitadas en un plazo de cinco afos, mientras
que las acciones de nulidad derivadas del abandono de la solicitud de registro o
patente, o bien del otorgamiento viciado por error, inadvertencia graves, o a aquél
que no tuviera derecho para su obtencion, podra ejercitarse en cualquier tiempo.
Los plazos a los que nos referirnos se cuentan a partir de la fecha en que fue
puesta en circulacién la Gaceta en la que se hubiere hecho la publicacion

correspondiente.

Por lo que se refiere a las marcas, el articulo 151 de la Ley de la Propiedad

Industrial establece cuales son las causases de nulidad de un registro de marca.
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En primer lugar, un registro marcario sera nulo cuando se haya otorgado en
contravencion a las disposiciones de la Le de la Propiedad Industrial, o bien de
aquella que se encontrara vigente al momento de su concesion Esta causal de

nulidad puede ser ejercitada en cualquier momento.

En segundo lugar, podra solicitar la nulidad de un registro marcario aquél que
cuente con un derecho prioritario sobre el uso del registro marcario, ya sea en el
pais o en el extranjero, y que acredite haber usado la marca ininterrumpidamente,
antes de la fecha de presentacion de la marca cuya nulidad se pretende, o bien de
la fecha de primer uso que hubiere dectarado quien la registro El interesado debe
solicitar la declaracién administrativa de nulidad de! registro dentro de los tres
anos siguientes a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacién del

registro en la Gaceta.

Asi mismo, una marca sera nula cuando se haya otorgado con base en datos
falsos contenidos en la solicitud de registro. Al respecto, nuestros tribunales han
sostenido que esta causal tiene por objeto el de sancionar a aquel que ha obtenido
un beneficio indebido de la falsedad de los datos vertidos en la solicitud, como lo
seria el caso de que se manifestara una fecha de uso anterior a aquella, en la que
reaimente se empezé a usar el signo distintivo. Esta causal de nulidad debe ser
ejercitada dentro de los cinco afios siguientes a la fecha en que fue puesta en
circulacion la Gaceta en que aparecié publicado el registro.

Por otra parte, una marca sera nula cuando haya sido otorgada, no obstante la
existencia de otra marca registrada vigente que resulte igual o semejante en grado
de confusion, y sea aplicada a iguales o similares productos o servicios. Esta
causal podra ser ejercitada en un plazo de cinco afios, contados a partir de la
fecha en que fue puesta en circulacion la Gaceta en la gque hubiera aparecido

publicado el registro cuya nulidad ser pretende.
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Finalmente, una marca sera nula cuando el agente, representante, usuario
autorizado o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero haya
solicitado, y obtenido, a su nombre el registro de ésta u otra semejante en grado
de confusion sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Esta
causal de nulidad atiende a la mala fe con la que actu6 el solicitante por lo que el
registro se reputa como obtenido de mala fe, y quiza por eso esta causal de

nulidad puede ser ejercitada en cualquier tiempo.

Ahora bien, por lo que se refiere a la nulidad de nombres y avisos comerciales, no
existen en la Ley de la Propiedad Industrial disposiciones expresas al respecto, sin
embargo debemos tener en mente que los articulos 104 y 112 de la propia Ley
establecen que tanto los avisos como los nombres comerciales se regiran, en lo
que no haya disposicion especial, por lo establecido en la Ley para las marcas de
lo que es dable concluir que las casuales de nulidad previstas para los registros

marcanos son aplicables a éstas Instituciones de Propiedad Industrial.

Por otra parte deberiamos aclarar que, tratdndose de nombres comerciales, los
mismos no son declarados nulos, sino que se debe solicitar la cesacion de los
efectos de su publicacion en la Gaceta, ya que estos signos distintivos no son

registrados sino publicados.

Ahora bien, la resolucidon emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industnal, en el sentido de declarar administrativamente la nulidad de una patente
o del registro, o en su defecto negar dicha declaracién, no es recurrible por
ninguna via ante el propio Instituto ya que la Ley de la materia no prevé ningin

medio de impugnacion.

En virtud de lo anterior, la resclucion del multicitado Instituto solo podra ser
impugnada mediante juicio de garantias ante un Juzgado de Distrito en Materia
Administrativa, cuya sentencia podra ser recurrida mediante revision de la que

debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma materia.
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Sin embargo, debemas tener en mente que, debido a la reforma de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo actualmente las resoluciones emitidas por el
Instituto Mexicano de la Propiedad industrial deben impugnarse mediante un

recurso ordinario, antes de estar en posibilidad de acudir al juicio de garantias.

b) Declaracién Administrativa de Caducidad.

Para una mejor comprensién de las causales por las que caducan las patentes y
los registros, tanto de modelos de utilidad y de esquemas de trazado de circuitos
integrados, como de marcas, nombres y avisos comerciales dividiremos su estudio
en tres partes: patentes, registros de modelos de utilidad y esquemas de trazado,

y finaimente, los signos distintivos.

En primer término las patentes, como ya ha sido explicado deben ser explotadas,
ya sea directamente por su titular, o bien por un tercero que cuente con una
licencia de uso inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya

que de lo contrario cualquiera puede solicitar una licencia obligatoria.

Ahora bien, cuando una patente, respecto de la cual ya se haya otorgado una
primera licencia obligatoria, no es explotada por su titular, o bien por un usuano
autorizado, dentro del plazo de dos afios contados a partir de la concesion de la
licencia obligatoria, el Instituto podra declarar administrativamente su caducidad, lo

que acarrea dos consecuencias importantes:

La primera es que el licenciatario (por virtud de la licencia obligatoria) ya no se
encuentra obligado a pagar regalias por la explotacion de la patente, lo cual ocurre
también en caso de que la patente sea declarada nula, y segundo que la invencion
reivindicada cae en el dominio publico, esto es, cualquiera la puede usar sin

necesidad de autorizacién por parte de su inventor o causahabiente.
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Asimismo, las patentes, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado de
circuitos integrados, caducan cuando no se cubre el pago de las anualidades
contempladas por la tarifa en vigor, que deben pagarse como un acto
conservatono del derecho de explotaria en exclusiva, por lo que a falta de pago la
patente caducara. El pago de las anualidades debe realizarse dentro de los seis
meses siguientes al aniversario de la fecha legal de la patente o en el mes de

enero del afio correspondiente.

Finalmente, como se ha sefalado, aun cuando la ley no establece si existe la
obligacién del titular de un disefio industrial de explotarlo, consideramos que en
atencién a la prohibicion expresa de no exigir la explotacién de los mismos
contenida en el Convenio de Paris para la Proteccién de [a Propiedad Industrial,
del cual México es parte, los disefios industriales no caducan por falta de

explotacion.

Por lo que se refiere a la caducidad de las marcas, como se mencioné con
anterioridad, la vigencia de una marca es de diez afios contados a partir de la cual
fue solicitada a registro, esto es, de su fecha legal. Sin embargo, los registros
marcarios pueden ser renovados por periodos iguales, siempre y cuando se

cumpla con los requisitos que la propia Ley establece.

Si entendemos que la caducidad es la perdida de un derecho, por no llevar a cabo
los actos conservatorios del mismo, resultan claras las causas por las cuales un
registro marcario puede caducar, de pleno derecho, o bien como resultado de una

solicitud de declaracion administrativa de caducidad.

Asi, el articulo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como primera
causal de caducidad |a falta de renovacion en términos de lo dispuesto por dicho
ordenamiento legal, esto es, dentro del plazo de seis meses anteriores a su

vencimiento, o bien dentro del plazo de gracia concedido por la propia ley, asi
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como en aquellos casos en los que, aun cuando se haya solicitado la renovacion,

no se cumple con los requisitos contenidos en ley.

Este ultimo supuesto se puede actualizar cuando por ejemplo, la solicitud de
renovacion no sea presentada por el titular de la marca, o bien que la misma haya
sido presentada, de ser el caso, por un tercero que no acredite su personalidad
como apoderado segln lo establecido por el articulo 181 de la multicitada
legislacion.

Cabe mencionar que la causal de caducidad que nos ocupa opera de pleno
derecho, esto es, para que opere no se requiere de declaracion administrativa por
parte del Instituto, lo cual no implica que cualquier tercero no pueda solicitar la
caducidad de un registro invocando para ello la faita o indebida renovacion de una

marca.

Por otra parte, encontrarnos que, en términos del citado articulo, la marca
caducara cuando se haya dejado de usar durante los tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la Presentacion de la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, como una sancién al incumplimiento de la obligacién

a cargo del titular de usar la marca.

Al respecto es conveniente reiterar que la marca debe ser usada tal y como fue
registrada, o bien con modificaciones que no aiteren su caracter distintivo, es
decir, su esencia. Si bien es cierto que el registro de una marca nominativa
permite la variacion de tipo, color y tamario de letra, también lo es que la marca no
puede ser usada suprimiendo alguno de sus elementos esenciales o afiadiendo
otros que no hayan sido registrados, ya que en todo caso se estaria frente a una

marca nueva.
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Asimismo, el registro marcaric debe ser usado por lo menos, en uno de los
productos o servicios para los cuales fue solicitada, esto en atencién al principio

de especialidad que rige a las marcas.

Por otra parte, es importante sefialar que la marca debe ser usada por su titular,
esto es, aquella persona que se encuentre inscrita ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como su propietario, 0 bien por un tercero que cuente con

licencia de uso inscrita ante el referido Organismo.

Lo anterior es importante, en virtud de que el uso realizado por cualquier tercero
distinto de las personas sefnaladas en el parrafo que antecede, no surte efectos y
en consecuencia se entendera que la marca registrada no esta en uso, lo que

conlleva su caducidad.

En algunos casos se ha entendido que la falta de inscripcion de un contrato de
licencia de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impide que el

mismo surta efectos ante terceros.

En este orden de ideas, podemos concluir, que aquel titular al que se le demande
la caducidad de un registro de marca de su propiedad, debera acreditar al Instituto
que ha usado, en lo personal, o por conducto de tercero que cuente con licencia
inscrita ante ia autoridad administrativa, la marca de forma ininterrumpida corno
fue registrada, durante los tres afios inmediatos anteriores a la presentacion de la
solicitud de declaracibn administrativa de caducidad, en por o menos uno de los
productos o servicios para los cuales fue otorgada, a efecto de que la accién de

caducidad con base en esta causal, no prospere.

Para ello puede valerse el titular afectado de documentales privadas corno lo son
las facturas expedidas por él mismo, a las cuales la l.ey de la Propiedad Industrial
reconoce valor probatorio, de visitas de inspeccion en su propio establecimiento,

de testimoniales contenidas en documentales, a cargo de terceros que ameriten
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que los productos o servicios a los cuales se aplique la marca cuya caducidad se

solicite se encuentran en el mercado, o bien de material publicitario.

En este orden de ideas, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en el
articulo 62, establece que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o
servicios a los cuales se aplica han sido puestos en el comercio, o se encuentran
en el mercado nacional, en la cantidad y modo que corresponde a los usos y
costumbres en el comercio, o bien cuando los productos estan destinados a la

explotacion.

Las causales de caducidad son aplicables de la misma forma a los nombres y
avisos comerciales, en virtud de lo establecido por los articulos 104 y 112 de la
Ley de ia Propiedad Industrial.

No obstante, cabe aclarar que los nombres comerciales no son registrados, sino
publicados en la Gaceta, por lo que desde nuestro punto de vista no se debe
solicitar su caducidad, sino la cesacién de los efectos de su publicacién por falta

de uso, falta de renovacién o defectos en la tramitacion de esta Gltima.

La resolucion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sélo
puede ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto que debe
promoverse ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa, y la sentencia de
éste serd recurrible ante un Trbunal Colegiado de Circuito en Materia

Administrativa mediante el recurso de revision.

c) Declaraciéon Administrativa de Cancelacion.

Una de las principales caracteristicas de la marca es la distintividad, esto es, que
efectivamente diferencie los productos o servicios a los cuales se aplique de los

demas que concurren en el mercado, razoén por la cual cuando una marca se
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transforma en la denominacién genérica con la que se conoce el producto o

servicio que pretende distinguir el registro marcario podra ser cancelado.

A efecto de que un registro de marca sea cancelado, su transformacién en
denominacién genérica debid ser cancelada por su titular, por lo que en primera
instancia la cancelacion de un registro, se encuentra sujeto a dos supuestos, a
saber, que la marca haya perdido su caracter distimtivo, y que ello haya sido

considerado o provocado por su titular.

El procedimiento de cancelacién, como cualquier otro procedimiento contemplado
en la Ley de la Propiedad Industriai, se debe iniciar con la solicitud la cual debe
presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumpliendo con
los requisitos sefialados en el Titulo correspondiente para tales efectos, a saber,
nombre y domicilio, tanto del promovente como del titular del registro cuya
cancelaciéon se pretenda, una descnpcion de hechos y los fundamentos de

derecho base de la accioén.

En cuanto a quién ostenta un legitimo interés juridico para intentar esta accién,
sera todo aquel que pretenda utilizar esa marca, no para distinguir sus productos o
servicios de los demas que se encuentran en el mercado, sino como una
designacion del producto que fabrica o comercializa, o bien del servicio que
presta, por considerar que la marca protegida por el registro que se busca

cancelar se ha convertido en un genérico.

En materia de prueba, Ia actitud procesal que debe tomar la parte demandada de
negar la procedencia de la accién no debe limitarse a esto, ya que una de sus
principales excepciones consisten en el hecho de que su marca si es distintiva, lo

que tendra que probar con los medios idéneos a su alcance.

Mas aun, si bien es cierto que el que niega no esta obligado a probar, en términos

de lo dispuesto por el articulo 82 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de
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aplicacién supletoria a la materia marcaria, también lo es que el propio
ordenamiento legal dispone que cuando la negacion envuelva la afirmacién

expresa de un hecho si existe la obligacion de probar este uitimo.

Es decir, la parte demandada, al negar la procedencia de |la accién, argumentara
(afirmara) que su marca si es distintiva, por lo que se vera obligado a acreditarlo

de forma fehaciente.

Por otra parte, uno de los requisitos que contempla el articulo 153 de la Ley de la
Propiedad Industrial, a efecto de que proceda la cancelacién de un registro
marcarlo, es el que su titular haya consentido o provocado, expresa o tacitamente,
el que su marca se haya convertido en la denominacién genérica con la que se

conoce el producto o servicio que distingue.

Asi, nuevamente nos encontramos con que no basta la negativa lisa y llana por
parte del demandado, sino que debera probar que &l ha intentado impedir, por
todos los medios a su alcance, el que su marca se convierta en una denominacion
genérica. A efecto de acreditar lo anterior, el titular afectado, podria ofrece como
pruebas de su parte las documentales publicas consistentes en todos aquelios
procedimientos administrativos por los cuales ha impedido, o tratado de impedir, el
uso como genérico de su marca, tales como las denuncias de infraccion
planteadas ante el instituto o bien material de publicidad del que de desprenda que

ha usado su signo distintivo como marca.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias juridicas que acarrearia una
declaracién administrativa de cancelacion de registro, estas se traducirian
esencialmente en la posibilidad que tendria cualquier persona de utilizar ese
signo, sin estar invadiendo la esfera de derechos de aquel que habla tenido
reservado el uso exclusivo de determinado signo distintivo para designar

genéricamente determinados productos o servicios.
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Por su parte, aun cuando la resolucion mediante la cual el Instituto declarare la
cancelacion de un registro de marca es susceptible de impugnacién,
tradicionalmente podia ser efectuada mediante un juicio de amparo promovido
ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia podia a su vez
ser objeto de revision por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma
materia, debemos’ reiterar que debido a la reforma a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo todo parece indicar que la impugnacién de estas

resoluciones debe efectuarse en sede administrativa.
d) Denuncia de Infracciéon Administrativa.

Las infracciones administrativas se encuentran contempladas en el articulo 213 de
la Ley de la Propiedad Industrial. Como un estudio general del citado numeral
podemos decir que en su primera fraccién se encuentra contemplada cualquier
conducta que implique un acto de competencia desleal por ser contraria a los

buenos usos y costumbres en Ia industria, el comercio y la prestacién de servicios.

En sus demas fracciones, el citado articulo desarrolla a detalle las conductas que
se consideran como infraccion administrativa, por constituir actos de competencia
desleal.

Podemos clasificar a las infracciones dependiendo del sujeto al que perjudica su

comision:

En primer término, a aquellos actos que dafian a la sociedad por ser contrarios a
los buenos usos y costumbres del comercio y constituir actos de competencia
desleal. Dentro de esta categoria podriamos mencionar a la fraccién 1 del articulo
213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que precisamente sanciona los actos
contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales. En segundo término,

aquellas conductas que lesionan al publico consumidor por engariarlo o inducirlo al
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error. En este grupo encontramos a la mencién de que una marca se encuentra

registrada o un producto patentado, cuando en realidad no lo esta.

Finalmente, el tercer grupo lo constituyen aquellas conductas que infringen el
derecho de propiedad industrial de un tercero. Este rubro comprende aquellas
invasiones de marca o patentes, la imitacion de un aviso o nombre comercial, la

reproduccién no autorizada de un modelo de utilidad, etc.

La declaracion de una infraccion administrativa se inicia con la denuncia de
hechos constitutivos de infraccion administrativa, presentada por el titular de un
derecho de propiedad industrial que estime que el mismo esta siendo infringido
por un tercero. Asimismo, la investigacion de infracciones administrativas puede

ser iniciada de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal.

Ante la denuncia presentada a peticion de parte, el Instituto debera iniciar la
investigacion correspondiente y se encuentra facultado para adoptar las siguientes

medidas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial:

Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las mercancias que
infrinjan derechos de los tutelados por la Ley, los objetos fabricados o usados
ilegalmente, los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, matenal
publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley,
los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por el multicitado ordenamiento legal y los utensilios o
instrumentos destinados o utilizados en la fabricacién, elaboracién, elaboracion u

obtencién de cualquiera de los mismos.

También se podra prohibir la comercializacion o uso de los productos con los que
se viole un-derecho de los protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, asi
como el aseguramiento de bienes, ordenar al presumo infractor, o a terceros, la

suspensién o el cese de los actos que constituyan una violacion a las
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disposiciones de la Ley, y ordenar se suspenda la prestacién del servicio, o se
clausure el establecimiento cuando asi se requiera para prevenir o evitar la

violacién de los derechos de propiedad industnal.

A efecto de que proceda la aplicaciéon de las medidas a fas que nos referimos, la

Ley de la Propiedad Industrial requiere el cumplimiento de varios supuestos.

En primer lugar aquél que solicita la medida debe acreditar ser titular de un
derecho y que existe una violaciéon inminente al mismo, asi como la posibilidad de
sufrir un dafo irreparable y que exista temor fundado de que las pruebas se
puedan destruir, ocultar o alterar.

Por otra parte quien solicite la medida debera otorgas una fianza suficiente para
responder de los dafios y perjuicios que se pudieran llenar a ocasionar a las

personas en contra de quien se hubiere solicitado la medida.

Con el objeto de acreditar que efectivamente se estan desplazando conductas que
constituyen actos de competencia desleal, y en consecuencia infracciones
administrativas, la prueba idonea es la visita de inspeccion en el establecimiento
industrial, comercial o de servicios en el que se cometan, la cual debera ajustarse

a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

Las visitas de inspeccidén deberan ser practicadas en dias y horas habiles por el
personal comisionado para tal efecto por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial mediante una orden de inspeccién, la cual contendra la fecha sefialada
para el desahogo de la visita de inspecciéon, el nombre de aquellas personas
autorizadas para llevaria a cabo, el nombre del presunto infractor, el domicilio en el

que deba llevarse a cabo la diligencia y los puntos sobre los que versara la misma.
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Con motivo del desahogo de la visita de inspeccion se levantard un acta
circunstanciada en la que se hara constar su desarrollo, asi como las

manifestaciones de las personas que intervengan en ella.

Si durante la visita de inspeccion, el inspector comisionado para su desahogo
determina que se ha comprobado la comisién de una infraccién administrativa
pueda, y debe asegurar de forma cautelar los productos con los que
presumiblemente se estan cometiendo las mismas, haciendo un inventario de los
bienes asegurados, los cuales quedaran en calidad de deposito en deposito en

establecimiento industrial, comercial o de servicios o bien en el propio Instituto.

El presunto infractor contara con un plazo de diez dias para contestar la denuncia
de hechos presentada en su contra, y para objetar el contenido del acta
circunstanciada que se hubiere levantado durante el desahogo de la visita de

inspeccién.

Una vez transcurrido el plazo para que el presunto infractor produzca por escrito
su contestacién, y si no existen pruebas pendientes por desahogar, el Instituto
deberé dictar la resolucién administrativa en la que declare o no la comisién de
una infraccién administrativa, y en su caso, la sancién que corresponda. Las
sanciones contempladas por la ley consistenn en multa, clausura, temporal o

definitiva, y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Ademas de las sanciones administrativas, el infractor se encontrara obligado al
pago de dafios y perjuicios que deberan ser reclamados por via ordinaria
mercantil. Al respecto la ley de la materia establece que en ningun caso la
reparacion del dafio debe ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta de
cada producto o prestacion de servicio, que hayan implicado la violacién de

derechos de propiedad industrial.
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En contra de la resolucién emitida por el Instituto tradicionalmente solo se podia
interponer juicio de amparo del que conoceria un Juez de Distrito en Materia
Administrativa y cuya sentencia podia ser recurrida a través de un recurso de

revision a substanciarse ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Sin embargo, actualmente y en atencion a la reforma a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, y a los criterios adoptados por las autoridades
judiciales, debemos sefalar que, aungue sin fundamento juridico, las resoluciones
emitidas por el Instituto con relacién a declaraciones administrativas de infraccion
deben ser impugnadas mediante recurso ordinario en sede administrativa, antes

de poder ser reclamadas en el juicio de garantias.
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CAPITULO SEGUNDO

LA SUPLETORIEDAD DE LEYES.

A. Concepto

Para poder referimos a la supletoriedad de leyes, su naturaleza, y los requisitos
necesarios para que opere, se hace necesario, en primer término, tratar de
entender el origen de la supletoriedad, esto es, el por qué de su existencia, y su
justificacién como figura juridica.

Lo cual, hace necesario referimos a las lagunas de la Ley, ya que son estas las
que hacen necesaria su existencia en virtud de que es a partir de la existencia de
éstas que se requiera de la aplicacién supletoria de ordenamientos juridicos,
principios generales del derecho o costumbres.

Por lo que tenemos que iniciar por preguntamos qué son las lagunas de la Ley,
encontrando que son varias y distintas las acepciones y criterios adoptados
entorno a su existencia, funciones y criterios de aplicacion o procedencia.

Encontramos por ejemplo que para Rafael de Pina Vara las lagunas de la Ley son
aquellas fallas u omisiones que pueden presentarse en las leyes y que el juez se
encuentra autorizado a cubrir mediante la aplicacion, en su caso, de normas
subsidiarias establecidas al efecto por el legislador"'®; asimismo, considera que "la
laguna de la ley, como la del derecho, es un fenémeno excepcional”.

'* DE PINA VARA Rafael, Ob. cit.,, Pag. 347.
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El referido autor considera que las lagunas de la Ley no son una cuestion
ordinaria, sino que en forma excepcional pueden encontrarse, siendo el propio
legislador quien las contempla y por ello admite la aplicacion subsidiaria de otras
normas mediante, por ejemplo, la aplicacion supletoria de otros ordenamientos
juridicos.

Por otro lado, Hans Kelsen considera que las lagunas de la ley no son mas que
una ficcion juridica, toda vez que al no existir reglamentada una figura juridica
dentro de un ordenamiento legal, ello no permite la aplicacién de otra disposicion
sino la introduccion por parte del juzgador de dicha figura, con lo que no se
subsana ninguna laguna ya que la misma no existe al darse la actividad del juez.

A su vez E. Roca Trias, define al derecho supletorio desde dos puntos de vista
distintos, a saber “bien como una técnica de relacién entre ordenamientos que
provienen de distintas fuentes, bien como una técnica de integracién de leyes

w16

especiales o de ordenamientos incompleto™”, agregando que esta técnica “se

utiliza a través de lo que se denomina heterointegracion” .

El citado autor se refiere en primer término a la aplicacién supletoria del Derecho
del Estado Espafiol a aquellos ordenamientos juridicos emanados de las
autonomias existentes en dicho pais, mientras que en segundo plano, el que
reviste especial interés en el presente trabajo, se refiere a la complementacién de
los vacios o lagunas de algunas leyes mediante la aplicacién de otro ordenamiento
legal, es el caso del Codigo Civil Espafiol, su aplicacién implica que la institucion a
regular parta de idénticos principios en ambos ordenamientos en virtud de que, en
caso de que la institucion a suplir no se encuentre contemplada o tenga una
regulacién totalmente incompatible, no sera posible la aplicacién supletoria.

18 ABELLAN HONRUBIA, Victoria Enciclopedia Juridica Basica, Ed. Civitas S.A., Tomo I, Madrid 1995, Pag.

2374,
' idem, Pag. 237
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Por ultimo el doctrinario E. Roca Trias afirma que "en todo caso la actuacion del
derecho supletorio debe servir para suplir las lagunas de un ordenamiento

incompleto, pero nunca para introducir instituciones nuevas"'®,

A su vez, Guillermo Cabanellas, define al término derecho supletorio como la
“coleccion de normas juridicas, o cuerpo legal, que se aplica a falta de
disposiciones expresas contenidas en un cédigo o ley™'®.

Del mismo modo, el derecho supletorio también ha sido definido como "aquel que
rige en el supuesto de falta o insuficiencia de norma en el sistema considerado
principal para el caso que se trata"®.

B. Reglas para que opere

No obstante el contenido de las definiciones mencionadas, se debe decir que la
supletoriedad de leyes es solo uno de los medios para integrar o colmar las
lagunas de la ley, pero no es el Unico, ya que también encontramos que estas
lagunas pueden ser subsanadas mediante la aplicacién, también de forma
supletoria, de principios generales del derecho, o bien mediante la aplicacion
analbgica de otra disposicion al caso concreto.

La diferencia entre la aplicacion supletoria de las normas, o bien la aplicacion
supletoria de principios generales de derecho o la costumbre, y la aplicacion
analégica de normas, estriba en el hecho de que las dos primeras recurren para la
integracién del derecho atendiendo a fuentes diversas de aquella cuya omision se

pretende colmar, esto es, existe un reenvio a disposiciones legales contempladas

'8 ABELLAN HONRUBIA, Victoria, Ob. cit., Pag. 2374.

'® CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. Heliasta, Tomo Ill, ed. 21,
anuenos Aires, 1989, Pag. 152.
GARRONE, José Alberto, Diccionario Juridico, Alberto- Perrot, Tomo | Buenos Aires, 1986, Pag. 735.
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en cuerpos normativos diversos o bien a principios y usos que no se encuentran
en la disposicion a subsanar.

Ahora bien, se han clasificado los métodos de integracion de la ley en dos rubros,
de autointegracion o bien de heterointegracion, dependiendo de la forma en que
sus omisiones son subsanadas.

Asi, la supletoriedad ha sido encuadrada dentro de los métodos de
heterointegracion de las lagunas de la ley en virtud de que las mismas, son
suplidas utilizando para ello elementos diversos de la ley cuyas omisiones o
vacios se pretenden integrar.

Por otra parte, el Maestro Eduardo Pallares considera que estamos en la
presencia de un método de heterointegracion del ordenamiento Juridico, cuando
"se suplen los vacios utilizando elementos diversos de la ley como son la
costumbre, la equidad, las doctrinas juridicas, los preceptos de las leyes

extranjeras, etc."?!

Ahaora bien, tanto los métodos de autointegracion, como de heterointegracién del
ordenamiento juridico encuentran una de sus razones de existir en el principio de
hermenéutica juridica por virtud del cual el juez se encuentra obligado a siempre
juzgar los asuntos que le son planteados.

Asi, el juzgador se ve obligado a resolver aquellas controversias de las que
conoce, asi sea mediante la aplicacién de normas juridicas contempladas en la
legislacion invocada, mediante la aplicacion de los principios generales del
derecho, la costumbre, o bien mediante la aplicacién de normas contenidas en
cuerpos normativos diversos, esto es, mediante la aplicacién supletoria de las

leyes.

4 PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porria, México 1993, Pag. 1225,
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El vocablo supletorio deriva del vocablo latin "suppletorium” que a su vez
encuentra su origen en una palabra del propio latin "supplere” que se refiere a
"cumplir o integrar lo que falta en una cosa, o remediar una carencia"*

De lo expuesto con anterioridad, podremos entender que la supletoriedad de leyes
es aquella figura juridica que tiene por objeto el esclarecer las omisiones o
lagunas de un ordenamiento legal, tanto en lo que se refiere a la aplicacion del
mismo, como a su interpretacién, mediante la aplicacion de principios generales

contenidos en la ley supletoria.

El primer origen del concepto de ley supletoria se encuentra en la Teoria de
Frederich Carl Von Savigni quien determind que existian dos tipos de leyes, las
imperativas o absolutas, y las supletorias, definiendo a las primeras como aquellas
en las que no habia lugar a la voluntad individual, mientras que las segundas
permitian la aplicacién de acuerdos de voluntad.

Como podrd observarse, dicho concepto de ley supletoria dista mucho del
significado que actualmente entrafian estas disposiciones, por lo que para su
mejor diferenciacion a las leyes que Savigni denominaba supletorias, actualmente
se les conoce como normas supletivas.

Ahora bien, para algunos, la supletoriedad de leyes, dependiendo de la forma que
le da origen, puede operar de manera expresa o tacita dependiendo de si el
ordenamiento legal, al cual habrd de aplicarse supletoriamente otro, sefiala de
forma clara o expresa dicha supletoriedad.

Hay quienes consideran que, aun cuando un ordenamiento legal no reenvie
expresamente a otro cuerpo legislativo, es posible aplicar supletoriamente

*2 ARELLANO GARCIA, Carlos, Practica Forense Mercantil, E. Porria, 5* Edicion, México, 1991, Pag. 15.
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aquellas disposiciones contenidas en Leyes de caracter general que contengan los
principios esenciales a ambas legislaciones, para asi subsanar sus omisiones o
llevar a cabo una mejor interpretacion de la norma suplida.

La explicacién o razén de existir de la supletoriedad encuentra su fundamento en
la existencia de una pluralidad de leyes especializadas que impide que las mismas
contengan todos los principios generales que deben privar para su aplicacion e
interpretacion, para lo cual es necesario recurrir 2 ordenamientos legales mas
complejos, en cuanto a su generalidad, para subsanar las denominadas lagunas
de la ley.

Asi, cuanto mas especializada es una legislacion, mayores son las lagunas que en
ella pueden existir, razén por la cual prevén la aplicaciéon supletoria de otro
ordenamiento legal que si contenga los lineamientos generales para, por ejemplo,
la substanciacion de un procedimiento.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros tribunales, tal y como
puede observarse de la jurisprudencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito (Novena Epoca, Semanario Judicial de
la Federacion y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Tesis 1.30A.JI 119) al

sostener:

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, CUANDO SE APLICA. La
supletoriedad sélo se aplica para integrar una omision en la ley o para
interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios
generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a
otra es expresa, debe entenderse que la aplicacién de la supletoria se hara
en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementara
ante las posibles omisiones o para la interpretacion de sus disposiciones.
Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinacion de las fuentes

a las cuales una ley acudird para deducir principios y subsanar sus
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omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos
que la legislacion establece. De esta manera, la supletoriedad en la
legislacion es una cuestion de aplicacién para dar coherencia al sistema
juridico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes
de contenido general. El caracter supletoric de la ley, resulta, en
consecuencia, una integracion, y reenvio de una ley especializada a otros
textos legislativos generales que filen los principios aplicables a la
regulacion de la ley suplida; implica un principio de economia e integracién
legislativas para evitar la reintegracion de tales principios por una parte, asi
como la posibilidad de consagraciéon de los principios especiales en la ley
suplida.”

En atencién al contenido de la jurisprudencia aqui transcrita, nos parece
importante el precisar que la aplicacion supletoria de una norma debe ser
cuidadosa, en virtud de que la supletoriedad no debe implicar la integracion en la
norma suplida, en el sentido de incorporar una nueva figura juridica no
contemplada.

Lo anterior obedece a que, si bien es cierto que una ley puede ser interpretada o
aplicada a la luz de otro ordenamiento legal mas complejo, en ningn momento
éste puede introducir figuras juridicas novedosas al ordenamiento legal suplido.

Por otra parte, resulta importante el establecer la diferencia que existe entre
introducir una figura juridica no contemplada en la ley y la labor de integracion que
deben llevar a cabo los juzgadores o tribunales respecto de las lagunas de la ley.

La integracion es aquella actividad mediante la cual el juzgador, a la luz de los
principios generales de derecho o a la equidad establece la norma que debe
aplicar en el caso concreto, sin que ello signifique que este incorporando una
figura juridica al hacerlo.
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En relacion estrecha con lo aqui expuesto, se debe reiterar que la supletoriedad
de la ley tiene por objeto integrar una omisién de la misma, o bien para interpretar
sus disposiciones, sin que la ley supletoria deba integrar nuevas figuras juridicas
no contenidas en la ley suplida.

Lo anterior en virtud de que, si la finalidad de la supletoriedad es el
esclarecimiento de una norma para cubrir sus deficiencias, resulta claro que a
efecto de que un ordenamiento legal pueda clarificar la aplicacion o interpretacion
de una institucion juridica en la ley a suplir, en primer término, es indispensable
que dicha institucién juridica, exista, esto es, se encuentre contemplada en la ley a
suplir, y ademas, en una forma deficiente.

En efecto, no se puede suplir la deficiencia u omisién de una institucion juridica, si
la misma no se encuentra contemplada en el ordenamiento legal a suplir, ya que
ello implicaria la inclusién de una nueva figura juridica en dicha legislacién, lo cual
irfa en contra de la finalidad inherente a la supletoriedad.

Al respecto, los Tribunales han sostenido cuales son los supuestos necesarios a
efecto de que opere la supletoriedad de un ordenamiento legal, los cuales son:

A) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y
sefiale el estatuto supletorio.

B) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucién juridica
de que se trate.

C) Que no obstante esa prevision, las normas existentes en tal cuerpo

juridico sean insuficientes para su aplicacion a la situacion concreta
presentada, por carencia total o parcial de la reglamentacion necesaria, y
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D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la
deficiencia no contrarien, de algin modo, las bases esenciales del
sistema legal de sustentacion de la institucion suplida.”

En este orden de ideas, a efecto de que opere la supletoriedad de un
ordenamiento legal, es necesario, en primera instancia, que el mismo contemple
de forma expresa la permision de aplicar supletoriamente otro cuerpo legislativo.

En segundo término, a efecto de poder aplicar supletoriamente una disposicién
contenida en un ordenamiento legal, cuya aplicacién esté expresamente prevista
en la ley a suplir, se debe determinar si la figura juridica, a la cual se pretende
aplicar una disposicion de forma supletoria, se encuentra contemplada en la ley a
suplir, para entonces precisar si la misma se encuentra o no reglamentada de
forma suficiente, y en consecuencia si se puede dar dicha aplicacién.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales, tal y como
se aprecia de los criterios sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer
Circuito, que a continuacion se transcriben para su mejor ilustracion:

CADUCIDAD EN LA INSTANCIA. NO OPERA EN MATERIA
MERCANTIL, POR NO HABER Supletoriedad. La caducidad en la
instancia no es una institucion prevista en el Codigo de Comercio
para los juicios mercantiles, de tal forma que no puede haber
supletoriedad de las normas del derecho comun, ya que aquella
s6lo opera en el evento de que se esté en presencia de una figura
juridica procesal deficientemente reglamentada por el Codigo de
Comercio y no es el caso de que la suplencia sea a tal grado de traer
tal figura como regulacion completa de una institucién no prevista en
el citado ordenamiento mercantil y que por alguna razén el legislador

no la quiso incluir para este tipo de procedimientos, por lo cual es
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intranscendente que haya existido en la especie algin periodo
prolongado de inactividad procesal, ya que ello no daba pauta para
extinguir el procedimiento.

Amparo directo 4421/92. Maria Elena Diaz Buitrén. 27 de agosto de
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma
Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. 32

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTIAS. LA LEY DE
AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO, POR
LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL CODIGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. EIl articulo 151 de la
Ley de Amparo contempla las normas a que debe sujetarse el
ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca
la que prevé que, al promoverse esa prueba, el juez hara la
designacién de un perito o de los que estime convenientes para la
practica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda
designar también un perito para que se asocie al nombrado por el
juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposicion legal faculta
al juzgador de amparo para apercibir a las partes con tenerias por
adheridas al dictamen del perito oficial, en caso de que no nombren
perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rinda su
dictamen o no lo ratifique, en los plazos que les conceda. Por lo que
al existir la disposicion expresa que regula el desarrollo de la
probanza, no es procedente la supletoriedad del Codigo Federal
de Procedimientos Civiles, acorde con lo que establece el articulo
20, de la Ley Reglamentaria de los Articulos 103 y 107
Constitucionales.
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Queja 54/93. Servimotriz de Qaxaca, S.A. de C.V. 15 de
octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo
lturbe Pivas. Secretario: José Eduardo Téllez Espinoza. 33

Ahora bien, la supletoriedad es una institucion juridica que opera en ramas del
derecho tan variadas como la fiscal, la agraria, la laboral, la mercantil, la
administrativa, y dentro de ésta, la propiedad intelectual entre otras, sobre todo en
lo que se refiere a las normas de caracter adjetivo, es decir, aquellas disposiciones
que regulan la substanciacién de procesos, procedimientos y recursos.

Lo anterior quizd obedece al hecho de que la mayoria de las legislaciones
especializadas contemplan solamente algunos de los aspectos esenciales,
constitucionalmente hablando, para la substanciacién de sus procedimientos sin
entrar a detalle en lo que se refiere a las formalidades que se deben seguir para la
substanciacion de los procesos o procedimientos que prevén.

Por ofra parte, en los procedimientos de indole administrativos, los cuales han sido
ideados por el legislador como procedimientos sumarios con el objeto de hacerlos
mas expeditos, al no tener que observar todas las formalidades requeridas para
substanciacién de un proceso judicial, es comin encontrar que los mismos se
encuentran contenidos en el ordenamiento legal aplicable, de forma escueta, que
en ocasiones convierten su funcién sumaria en disyuncion juridica.

Si bien es cierto que seria dificil contener en todas las legislaciones de nuestro
sistema juridico aquellos principios esenciales para la interpretacion y aplicacion
de sus normas, también lo es que deben contemplarse, si los lineamientos
generales, pero sin excluir aquellas figuras juridicas que de forma practica son

necesarias para la aplicacion correcta de la ley suplida.
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C. El Cédigo Federal de Procedimientos Civiles como
ordenamiento juridico supletorio a la Ley de la Propiedad
Industrial.

Ahora bien, la supletoriedad de un ordenamiento adjetivo a la legislacion en
materia de propiedad industrial no siempre ha estado del todo clara en las leyes

que han regido nuestra materia.

Asi por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, y que estuviera vigente
hasta el afio de 1976, fecha en la que entré en vigor la Ley de Invenciones y
Marcas, contemplaba en su Titulo Sexto la tramitacion y resolucién de los
procedimientos de declaraciones administrativas, pero en ninguno de los
preceptos contenidos en el referido Titulo, determinaba los requisitos formales que
debia contener las resoluciones administrativas.

En cuanto a las disposiciones adjetivas, la entonces vigente Ley de la Propiedad
Industrial solamente consignaba la supletoriedad de la ley Civil, y de los Cédigos
de Procedimientos Federal o Local, cuando se ejercitaran acciones civiles que
deriven del referido ordenamiento legal.

No obstante, los criterios Jurisprudenciales sostenidos en aquella época
consideraban que al ser la materia de propiedad industrial de orden administrativo,
le resultaban aplicables, salvo disposicion expresa en contrario de la ley
respectiva, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por su parte, la Ley de Invenciones y Marcas, vigente para el 11 de febrero de
1976, ya contemplaba en su articulo 193 que las solicitudes de declaracién
administrativa, y en consecuencia los procedimientos que de ellas derivaran, se
ajustarian a las disposiciones del ordenamiento legal en comento y a aquellas
contenidas en el Codigo Federal de Procedimientos Administrativos.
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Con la abrogacién de la Ley de Invenciones y Marcas, y la entrada en vigor de la
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial se conservo la remision
expresa de la Ley a las disposiciones adjetivas del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles.

Finalimente, la vigente Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 187,
contempla la supletoriedad del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles en
cuanto a la substanciacion de los procedimientos en ella contenidos, por lo que a
falta de una regulacién adecuada de algunas de las figuras procésales contenidas
en la Ley resultan aplicables las disposiciones del referido Cédigo Federal
adjetivo.

Como se puede observar, la supletoriedad de un ordenamiento legal adjetivo, y en
concreto del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, a la legislacion en materia
de propiedad industrial no siempre ha sido clara ni expresa, sino que, por el
contrario, su aplicacion inicid por el reenvio al ordenamiento aplicable a la materia
administrativa general, tal y como ocurria en la hoy abrogada Ley de la Propiedad
Industrial de 1943.

Sin embargo, hoy en dia, la aplicacién supletoria del multicitado Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles opera por remisién expresa de la Ley de la Propiedad
Industrial que preceptia que los procedimientos de declaracién administrativa en
ella contenidos se deberan tramitar de conformidad con las disposiciones del
capitulo correspondiente y del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles,
mediante su aplicacién supletoria.

Ahora bien, se reitera, el hecho de que un ordenamiento legal contemple la
aplicacion supletoria de las disposiciones de otro cuerpo legislativo, no implica el
que las mismas puedan ser aplicadas de forma arbitraria o abusiva, sino que
existen ciertos lineamientos que deben seguirse, y supuestos que deben
colmarse, a efecto de que proceda la referida aplicacion supletoria.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha establecido cuales son los
requisitos que deben colmarse a efecto de aplicar supletoriamente las
disposiciones de un ordenamiento legal a otra, quizd en aras de evitar la
aplicacion indiscriminada de disposiciones so pretexto de la supletoriedad.

Asi, se ha determinado que a efecto de que proceda la aplicacién supletoria de
una norma juridica, dicha supletoriedad debe, en primer término, estar
expresamente contemplada en la ley a suplir, esto es, la ley a suplir debe prevenir
expresamente la supletoriedad y ademas especificar cual es el ordenamiento legal
que le sera aplicable de forma supletoria.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha mencionado, es |a propia Ley de la
Propiedad Industrial la que contempla en su articulo 187 que los procedimientos
de declaracion administrativa seran substanciados de conformidad con sus
disposiciones y, en cuanto no haya disposiciéon en contrario, por el Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles.

Por lo que se refiere al segundo y tercer supuestos, que para su mejor
comprension deben estudiarse de forma conjunta, y probablemente como el mas
importante, es necesario que la institucion a suplir se encuentre expresamente
contenida en la ley a suplir, es decir, que el ordenamiento legal la contemple
dentro de su texto. Como consecuencia de esta hipdtesis nos encontramos con
que si la misma no se colma es imposible el aplicar supletoriamente las
disposiciones de otro cuerpo legislativo.

Mas aun, la figura juridica no solamente debe estar contemplada, sino que
ademas debe encontrarse regulada, pero de forma deficiente con lo que se
justifique que, a falta de una adecuada reglamentacion, el ordenamiento legal
sefialado por la propia ley supla dichas carencias.
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Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos que, si una figura juridica no
se encuentra contemplada por el ordenamiento legal al que se pretende aplicar
otro de forma supletoria, ello no sera posible en virtud de que no se estaria dando
una aplicacion supletoria, sino la incorporacién de una nueva figura juridica que
quiza no fue contemplada por el Legislador por no estimarla procedente.

Del mismo modo, si una figura se encuentra reglamentada de forma integra en
una ley, ello impedira la aplicacién supletoria de las disposiciones que la regulen,
contenidas en diverso ordenamiento legal, ya que al existir una regulacién
adecuada no existen lagunas que subsanar y por ende se debera estar a lo
estipulado por la legislacién que la contiene.

En la vigente Ley de la Propiedad Industrial nos encontramos con ambas
hipétesis, esto es, figuras juridicas que no se encuentran reguladas, y que en
consecuencia la aplicacion supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles es improcedente, y, por otro lado figuras juridicas que se encuentran
expresa e integraimente reguladas por la multicitada ley, resultando que, del
mismo modo, no hay lugar a la aplicacién supletoria del multicitado ordenamiento
adjetivo en lo que a ellas se refiere,

A manera de ejemplo, entiéndase que la vigente Ley de la Propiedad Industrial
establece los medios de prueba reconocidos para acreditar los extremos de una
accion o excepcion dentro de la substanciacion de un procedimiento de
declaracion administrativa, sin embargo omite el proveer una regulacién
exhaustiva en cuanto a la forma en que dichos medios probatorios deben ser
preparados, desahogados y mas aln valorados por la autoridad competente. En
este caso, se hace necesaria la aplicacion supletoria de las normas en materia de
prueba del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, dispositivo legal aplicable
de forma supletoria en términos de lo dispuesto por la ley en comento.
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Poar otra parte, se puede encontrar que, por ejemplo, a las facturas, en términos de
lo dispuesto por el articulo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial les reconoce
valor probatorio, por lo que no existe razén para aplicar supletoriamente lo
dispuesto por el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles en su articulo 203, que
establece que el documento privado, como lo es una factura, hace prueba de los
hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su
autor.

Finalmente, y retornando los supuestos necesarios para que opere la aplicaciéon
supletoria de un ordenamiento juridico a otro, ésta no debe contrariar los principios
esenciales o bases sobre los cuales se sustente el primero de los mencionados,
esto es, en aras de la aplicacion supletoria de una Ley no debe violentarse el
espiritu creador de la legislacién a suplir, ya que con ello no se estaria dando una
complementacién para la mejor interpretacién de la Ley sino que se estarian
contrariando sus principios.

Ahora bien, como se ha mencionado, la supletoriedad en tratidndose de
procedimientos de declaracién administrativa en materia de propiedad industrial,
se encuentra contemplada de forma expresa en el articulo 187 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

En virtud del contenido del citado articulo de la Ley de la materia se establece que
los procedimientos de declaracion administrativa en ella contenidos se regularan
de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se oponga a las
disposiciones de la citada legislacion.

Asi, el Codigo Federal adjetivo en materia civil es el cuerpo legislativo -que habra
de aplicarse supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial, en lo que se
refiere a los procedimientos de declaracion administrativa por ella regulados, a
saber, de nulidad, caducidad, cancelacién, infraccién administrativa y las
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denominadas infracciones en materia de comercio, segln lo explicado en los
capitulos que anteceden.

Frente a esta disposicion expresa de reenvié al Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles cabe hacer dos reflexiones de caracter competencial en cuanto a materia y
jurisdiccién.

El primero de ellos se refiere al por qué la Ley de la Propiedad Industrial remite
para la substanciacién de sus procedimientos de declaracién administrativa a un
Cddigo adjetivo en materia civil, y no asi a uno de naturaleza mercantil, si
tomamos en cuenta que las instituciones juridicas en ella consagradas se
encuentran referida, de forma preponderante a la industria y el comercio, esto es,

a actos de comercio realizados por comerciantes.

El articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos, cuyo contenido es
conocido como la rectoria econdmica del Estado, es el precepto que da
fundamento a la concesion y proteccién de los bienes de propiedad industrial,
refiriéndose a privilegios que por tiempo limitado se otorgue a los autores y artistas
para la reproduccion de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por su parte, el articulo 89, fraccion XV, que contiene las facultades del Poder
ejecutivo, dispone que es facultad de este poder el conceder privilegios exclusivos
por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun
ramo de la industria,

De todo lo anterior, podemos concluir que los bienes de propiedad industrial se
encuentran inevitablemente vinculados al comercio y a la industria, por estar
destinados a la fabricacion y comercializacion de productos y a la prestacion de
servicios.
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Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la Ley Mercantil, en concreto por el
Codigo Federal de Comercio, por acto de comercio debemos entender toda
aquella actividad que tenga por objeto primordial la especulaciéon comercial y la
obtencién de un lucro.

En este sentido, podemos encontrar que tanto las creaciones nuevas como los
signos distintivos no solo forman parte de los bienes de la empresa, sino que
ademas constituyen verdaderos bienes susceptibles de ser comerciados.

Siguiendo este orden de ideas, las creaciones nuevas, mediante su patente o
registro, seglin sea el caso, otorgan a su titular inventor o causahabiente el
derecho de explotarlas en su provecho, lo que nos indica que ese derecho
persigue un fin de lucro o especulacion mercantil.

Tan es asi, que la propia Ley de la Propiedad Industrial sanciona la falta de
explotacién de la invencién con la perdida del derecho exclusivo, ya que el
privilegio temporal que se otorga al titular de una patente o registro tiene por
objeto permitirle obtener un beneficio econémico como recompensa a su labor de
investigacion que las mismas implican.

Mas aun, debemos recordar que las creaciones nuevas a efecto de ser
susceptibles de proteccién, ya sea mediante su patente o registro, deben ser
susceptibles de aplicacién industrial, esto es, debe ser posible su produccién o
utilizacién en cualquier rama de la actividad econdmica.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 87 establece que los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios podran hacer uso de marcas
en la industria, el comercio o los servicios que prestan, debiendo recordar que esta
disposicién le resulta aplicable a los demas signos distintivos en términos de lo

dispuesto por el referido ordenamiento legal.
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De todo lo anterior, es dable el concluir que la propiedad industrial es una rama del
derecho de naturaleza eminentemente mercantil, ante lo cual nos preguntamos de
nueva cuenta el por qué la Ley de la materia reenvia al Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles para su aplicacién supletoria en tratandose de los
procedimientos de declaracién administrativa cuyo estudio nos ocupa.

La respuesta a este cuestionamiento parece tener un caracter mas practico que de
naturaleza juridica en vitud de que la supletoriedad del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, desde nuestro punto de vista, nos parece méas acertada a
que el legislador hubiere pretendido llevaria al Cédigo de Comercio.

En efecto, si bien es cierto que el Cdodigo de Comercio contiene disposiciones
procedimentales en su libro quinto, también lo es que, al ser la propiedad industrial
una materia cuya naturaleza procedimental es administrativa, y de cuyas
resoluciones forzosamente deberan conocer los Juzgados de Distrito y Tribunales
Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, resulta claro que dichos
organismos jurisdiccionales se verian impedidos de aplicar o interpretar las
normas procedimentales de caracter mercantil.

Finalmente, es conveniente precisar que hasta el 20 de abril de 2000, la ley
Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los actos
administrativos emanados de los organismos descentralizados, como lo es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por gozar precisamente de esta
naturaleza.

En efecto, la referida Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federacién con fecha
4 de agosto de 1994, y en vigor a partir del 1' de junio de 1995, estatuia en su
articulo 1' que sus disposiciones eran aplicables, exclusivamente a los actos,
procedimientos y resoluciones de la Administracién PUblica Federal Centralizada.

ESTA TESIS NO SALL
UE LA BIBLIOTECA
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Sin embargo, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion con
fecha 19 de abril de 2000 se establecié en su articulo 1' que la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo también se aplicarA a los organismos
descentralizados de la Administracién Publica Federal Paraestatal respecto de sus
actos de autoridad.

Asl las cosas, la referida Ley, que resultaba ajena al campo de estudio que nos
ocupa, ha cobrado gran relevancia sobre todo en cuanto a la forma en que habra
de aplicarse por la autoridad, y si en realidad habra de aplicarse por encima,
inclusive, del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, en virtud de que el propio articulo 2 de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo dispone que la ley en comento se aplicara
supletoriamente a las diversas leyes administrativas, y que a su vez a ella le sera
aplicable supletoriamente el Cédigo Federal de Procedimientos Administrativos.
Toda vez que en la reforma a la multicitada Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, se ha dispuesto que éste ordenamiento legal resulta también
aplicable a los organismos descentralizados, y que sus disposiciones habran de
aplicarse supletoriamente a las leyes administrativas, como lo es la Ley de la
Propiedad Industrial, resulta importante hacer algunas breves reflexiones entorno
a su aplicacién supletoria y las consecuencias que, desde nuestro punto de vista,
puede implicar.

Asi por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla en sus
articulos 16 y 56, referentes a las disposiciones generales de los procedimientos
administrativos y a la tramitacion de los mismos, respectivamente, que la
administracién publica federal tendrda la obligacion de admitir las pruebas
permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberan ser tomadas en cuenta por
el érgano competente al emitir su resolucién.
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Mas alin, en su articulo 51, establece el otorgamiento de un plazo probatorio que
no deberd ser menor a tres dias, ni mayor a quince, contados a partir de su
admision.

Las disposiciones aludidas contravienen frontalmente lo preceptuado por los
articulos 199 y 217 de !a Ley de la Propiedad Industrial, preceptos que disponen
que una vez transcurrido el plazo para que el fitular afectado, o presunto infractor
en su caso, produzcan su contestacion a la solicitud de declaracion administrativa,
Y no emitiendo pruebas pendientes por desahogar, las cuales por lo general son
desahogadas por su propia naturaleza, el Instituto procedera a emitir la resolucién
que conforme a derecho corresponda.

Esto es, la ley en materia de propiedad industrial establece categ6ricamente que
para la substanciaciéon de un procedimiento de declaracion administrativa
solamente se requeriria de la presentacion de la solicitud, y el transcurso del plazo
otorgado a la contraparte, no siendo necesario inclusive que exista una
contestacion, sin prever un plazo probatorio o el otorgamiento de un plazo
especifico para la presentacion de alegatos.

De lo anterior, resulta valido el cuestionar si ahora, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se tendra que dar
un plazo a las partes para que ofrezcan y desahoguen pruebas y produzcan sus
alegatos, figuras juridicas no contempladas en la multicitada ley, y si los mismos
deberan ser efectivamente tomados como parte de la litis y considerados al
momento de emitir una resolucion.

Por su parte, el articulo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo
dispone que transcurridos tres meses después de ser presentada una solicitud, sin
que medie respuesta por parte de la autoridad, la misma se entendera resuelta en

sentido negativo al promovente.
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Al respecto es conveniente, precisar que este plazo pugna con el de cuatro meses
que ha sido el establecido por lo tribunales como pertinente para que la autoridad
emita una resolucion, transcurrido el cual el gobernado se encuentra en posibilidad
de solicitar el amparo y proteccion de la Justicia de la Unién por la violacién a su
derecho de peticién consagrado como garantia individual en su favor por el
articulo 8° de nuestra Carta Magna.

Lo anterior, nos hace pensar que este precepto legal tiene por objeto el impedir
que el gobernado haga valer su derecho de peticién mediante la presentacién de
un amparo por violacién a la referida garantia y tener, en cambio, la necesidad de
impugnar dicha negativa ficta, pero no por violacién al multicitado derecho de
peticion sino por falta de fundamentacién y motivacion de la negativa.

En la practica, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no existe
precepto alguno que contemple la negativa ficta, por lo que cabe preguntarse sila
autoridad puede pretender ahora determinar que sin un plazo de tres meses no se
da cabal respuesta a una solicitud de declaracion administrativa, se debe entender
la omision de la autoridad como una resolucién en sentido negativo.

En cuanto a las notificaciones, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo
estatuye en su articulo 37, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial en su
articulo 194, que en caso de no conocerse el domicilio del titular de los derechos
afectados por los actos de autoridad, las mismas deberan hacerse mediante la
publicacion de edictos en el Diario Oficial de la Federacién y en un periédico de los
de mayor circulacion.

Sin embargo, la referida legislacion en materia de propiedad industrial contempla
la publicacién de edictos por una sola ocasién para llevar a cabo la notificacién
correspondiente, mientras que la Ley adjetiva en materia administrativa ordena la
publicacién de edictos por tres dias consecutivos, lo cual evidentemente resulta
contradictorio con lo dispuesto por el ordenamiento especial aplicable.
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Asi, nuevamente nos encontramos con la disyuntiva de cual habra de ser el
criterio a seguir ante la aplicacion supletoria de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por ofra parte, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su articulo 83 y
siguientes, contempla como recurso en contra de las resoluciones de las
autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una
instancia o resuelvan un expediente, el de revisién, el cual debera interponerse
ante la propia autoridad dentro de un plazo de quince dias, contados a partir del
siguiente a aquel en el que surta efectos la resolucién cuya impugnacioén se
pretenda.

El recurso de revisién administrativa sera resuelto por el superior jerarquico de la
autoridad que haya emitido el acto que se recurra, contemplando el articulo 87 de
la multicitada Ley Federal del Procedimiento Administrativo la suspensién del acto
impugnado siempre y cuando se cumplan con los requisitos contemplados por el
articulo en comento, a saber:

I.  Que el recurrente solicite expresamente la suspension.

I Que el recurso sea procedente y que no se siga perjuicio al interés

social o se contravengan disposiciones de orden publico.

IV. Que no se ocasionen dafios o perjuicios a terceros, a menos que se
garanticen éstos para el caso e que la resolucién del recurso no sea
favorable, y

V. Que tratandose de multas el recurrente garantice el crédito fiscal.

Asimismo, el referido articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo también contempla como medio para impugnar las resoluciones
emitidas por la autoridad administrativa la interposicion de la via jurisdiccional que
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corresponda, que ha sido entendida como el juicio de nulidad que debe iniciarse
ante el denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ante este panorama, se debe reflexionar si con la reciente inclusion de los
organismos descentralizados de la administraciéon publica paraestatal, y en
consecuencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del &mbito
de aplicacién de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo las resoluciones
emitidas por el referido organismo descentralizado habran de ser impugnadas
mediante recurso de revision administrativa antes de poder acudir al juicio de
amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

Al respecto, nos péarese que a la luz de los principios o requisitos que, como se ha
mencionado, deben reunirse a efecto de que proceda la aplicacion de un
ordenamiento legal a otro, resulta claro que por lo menos los preceptos de la
referida Ley Federal del Procedimiento Administrativo a los que nos hemos
referido resultan inaplicables.

Partamos de la base de que, como se ha apuntado, a efecto de que proceda la
aplicacion de un ordenamiento a otro éste Gltimo debe contemplar la aplicacion
supletoria de dicho ordenamiento, supuesto que en la especie no se actualiza,
toda vez que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 187
solamente la aplicacién supletoria de las disposiciones contenidas en el Cadigo
Federal de Procedimientos Civiles, no asi de las que conforman la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo.

En este orden de ideas, si la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo no se encuentra expresamente contemplada por el aludido articulo
187 de la Ley de la Propiedad Industrial, el hecho de que la ley primeramente
mencionada disponga su aplicacién supletoria a las leyes administrativa resulta
irrelevante, por lo que en primer término dicha aplicacion careceria de sustento
juridico.
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A mayor abundamiento, las figuras juridicas analizadas en paginas que preceden,
a saber, el término probatorio, la negativa ficta, los alegatos y el recurso de
revision, no se encuentran contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial,
esto es, no existen como tales dentro del ordenamiento juridico al que se
pretenderia aplicar supletoriamente la multicitada legislacion adjetiva en materia
administrativa federal.

Lo anterior, conlleva el incumplimiento de otro de los supuestos o hipotesis que
deben surtirse a efecto de que se pueda dar la aplicacién supletoria de un
ordenamiento juridico a otro, a saber, que la institucién juridica cuya suplencia se
pretende se encuentre, por lo menos, regulada.

Quiza, uno de los aspectos méas sensibles entorno a la reforma de la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo lo sea la aplicacion supletoria de dicho
ordenamiento legal en lo que se refiere a los recursos consignados en el articulo
83 de la Ley, a saber, el de revision administrativa y la interposicién de la via
jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud
de la duda que surge al determinar si una resolucién administrativa emitida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda ser impugnada, como hasta
ahora, de forma directa mediante un juicio de amparo indirecto, y el riesgo de que
se pueda llegar a sobreseer por carecer de definitividad, por lo que a continuacién
se hace una breve reflexion al respecto.

Efectivamente, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 107 dispone que el juicio de amparo procedera en materia administrativa
en contra de resoluciones que causan un agravio no reparable mediante algin
recurso, juicio, o medio de defensa.

Sin embargo, el referido numeral también contempla, como excepcién a lo
expuesto en el parrafo que antecede, aquellos casos en los que la ley que
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establezca los recursos, exija para otorgar la suspension del acto reclamado,
mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria en materia de
amparo.

Por su parte, el articulo 114 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los articulos
103 y 107 de la Constitucién, en su fraccion Il establece que los amparos
promovidos en contra de actos que provengan de procedimientos seguidos en
forma de juicio, solo podran promoverse contra la resolucién definitiva.

Esta necesidad de que el particular agote todos los recursos a su alcance para
impugnar la resolucion que en el amparo constituiria el acto reclamado, constituye
uno de los principios fundamentales sobre los que descansa la accién de amparo,
a saber, el principio de definitividad.

El principio de definitividad en materia de amparo consiste en que el amparo no
puede ser promovido en contra de un acto que pudo haber sido recurrido mediante
algun otro recurso o medio ordinario de defensa contemplado en la Ley que rige al
acto.

La falta de definitividad de una resolucion al momento de interponer una demanda
de amparo, esto es, que existiendo un recurso mediante el cual se pudiera
modificar la resoluciéon cuya inconstitucionalidad se argumente no se hubiere
agotado, conlleva el que la accién de amparo sea improcedente.

Asi las cosas, surge la inquietud de si para poder interponer un juicio de amparo
en contra de una resolucién emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial se debe agotar el recurso de revision administrativa o bien el juicio de
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contemplados
por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahora aplicable a los actos de
los organismos descentralizados de la Administracién Publica Paraestatal.
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Nos parece que la respuesta debe ser en sentido negativo en atencion a dos
cuestiones fundamentales.

En primer término, como se ha mencionado, la supletoriedad de un ordenamiento
a ofro se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados supuestos, aunque
sean solo doctrinarios o Jurisprudenciales, a saber;

1) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y sefiale
el estatuto supletorio,

2) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucion juridica de
que se trate,

3) Que no obstante esa prevision, las normas existentes en tal cuerpo juridico
sean insuficientes para su aplicacion a la situacién concreta presentada, por
carencia total o parcial de la reglamentacién necesaria, y

4) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia
no contrarien, de algin modo, las bases esenciales del sistema legal de
sustentacion de la institucion suplida.

En este orden de ideas, cabe recordar que la Ley de la Propiedad Industrial no
contempla mas recurso que el de reconsideracién en contra de una negativa de
patente, de modelo de utilidad o de disefio industrial.

En efecto, el articulo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, textualmente
dispone:

ARTICULO 200.- Procede el recurso de reconsideracién contra la
resolucion que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y disefio
industrial, el cual se presentara por escrito ante el propio Instituto en un
plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de notificacién de la
resolucién respectiva. Al recurso se acompafaran la documentacion que

acredite su procedencia.
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Asi las cosas, en contra de cualquier acto o resolucion del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, léase negativa de registro de marca, negativa de inscripcién
de usuarios autorizados o resoluciones emitidas en atencién a solicitudes de
declaracion administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién, infraccién
administrativa en materia de comercio, no existe en la Ley de la Propiedad
Industrial recurso alguno.

En esta tesitura encontramos que si la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, ahora reformada, pretende tener el caracter de ley supletoria a las
leyes administrativas, dicha supletoredad no podria aplicar en materia de recursos
por lo que se refiere a la propiedad industrial en virtud de que, por lo menos para
los casos no comprendidos por el articulo 200 de la Ley de la materia, no existe
recurso alguno, esto es, no existe figura juridica a suplir.

En tratandose del multicitado recurso de reconsideracion contemplado por la Ley
de la Propiedad Industrial podemos decir que las disposiciones contenidas en la
Ley Federal del Procedimiento Administrativo en relacion con el recurso de
revision administrativa también resultarian inaplicables supletoriamente, por
cuanto a que aquel se encuentra exhaustivamente regulado, lo que impide la
aplicacion supletoria.

Por lo que se refiere a los demas casos en los que en la Ley de la Propiedad
Industrial no se contempla un recurso, en consecuencia nos encontrariamos con
que al no existir la figura del recurso tampoco podria aplicarse supletoriamente el
recurso contenido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por cuanto
a que no tendria materia sobre la cual aplicar supletoriamente.

No obstante lo anterior, y suponiendo que se insistiera en la aplicacion supletoria

de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en materia de recursos o
medios ordinarios de impugnacién, so pretexto de que los supuestos a los que nos
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hemos referido en los parrafos que anteceden son producto de la doctrina y
criterios Jurisprudenciales, tampoco seria aplicable por una segunda cuestion que

si encuentra su fundamento en Ley.

Si bien es cierto que, como se ha mencionado, el juicio de amparo indirecto es
procedente solo en contra de aquellas resoluciones que gocen del caracter de
definitivas, también lo es que no existe la obligacién de agotar recurso alguno en
tanto éste no prevea la suspensién del acto que da origen a la violacion de
garantias, o que para ella se exijan mas requisitos que aquellos establecidos en la
Ley de Amparo.

En efecto, del articulo 73 de la Ley de Amparo, que contempla los casos de
improcedencia del amparo, y en concreto de su fraccion XV, se desprende que no
habra necesidad de agotar un recurso, a efecto de cumplir con el principio de
definitividad, cuando éste no contemple la suspensién del acto violatorio de

garantias, o bien, exija mayores requisitos para conceder la suspension.

El maestro Burgoa define la suspension como "aquel proveido judicial, creador de
una situacién de paralizacién o cesacion, temporalmente limitada, de un acto
reclamado de caracter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o
iniciacion, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada
paralizacion o cesacion, sin que invaliden los estados o hechos anteriores a éstas

y que el propio acto hubiese provocado”. %

Ahora bien, el articulo 124 de la ley en comento que establece como requisitos
para que proceda la suspension del acto reclamado en los amparos promovidos
ante un Juez de Distrito, es decir, amparos indirectos, los siguientes:

* Que la solicite el agraviado.

s Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan

disposiciones de orden publico, y

2 BURGOA ORIGUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, Ed. Pornia, México 1891, Pag. 683.
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« Que sean de dificil reparacién los dafios y perjuicios que se
causen al agraviado con la ejecucion del acto.

Como podra observarse, si bien el recurso de revision administrativa previsto en la
Ley Federal del Procedimiento Administrativo si contempla la suspensién del acto
recurrido, también lo es que exige mas requisitos que aquellos contemplados por
la Ley de Amparo en su articulo 124 para su procedencia.

Asi por ejemplo, para que se suspenda un acto impugnado mediante recurso de
revisién administrativa es necesaria que el mismo sea procedente, situacion, que
la Ley de Amparo no requiere en virtud de que la procedencia de la demanda de
amparo no sera resuelta sino hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

A mayor abundamiento, la Ley de Amparo no contempla el otorgamiento de una
garantia para reparar los posibles dafios y perjuicios que se causen con la
suspension, si la sentencia no le fuera favorable como un requisito para decretar la
suspensién del acto reclamado, mientras que la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo si contempla el otorgamiento de la referida garantia como un
requisito para la procedencia de la suspension del acto impugnado.

Mas aun, el articulo 130 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que, en
aquellos casos en los que proceda la suspensién en atencién a la inminente
ejecucion del acto reclamado, el juez con la sola presentacién de la demanda de
amparo puede solicitar que las cosas mantengan el estado que guardan a ese
momento, tomando las medidas necesarias para garantizar los posibles dafios y
perjuicios que con ello se ocasiones al tercero perjudicado.

De igual forma, para la obtencién de la suspension del acto impugnado mediante
un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se
requiere, como requisito indispensable, el que la parte actora, esto es, quien

solicita la nulidad de la resolucién, otorgue garantia suficiente para garantizar los
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dafios que se pudieran ocasionar al tercero interesado, esto es, a su contraparte
en el procedimiento original.

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que al exigir los medios de
impugnacion contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo méas
requisitos que aquellos contemplados por la Ley de Amparo a efecto de que
proceda la suspension del acto de autoridad, no es necesario que se impugnen
mediante recurso de revision administrativa o la interposicion de juicios de nulidad
las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
antes de acudir al juicio de garantias, a efecto de agofar el principio de
definitividad.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la figura juridica de los edictos, no obstante
que la misma si se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad
Industrial, la misma se encuentra exhaustivamente regulada, por lo que de nueva
cuenta nos encontramos con que uno de los supuestos necesarios para que opere
la aplicacién supletoria de un ordenamiento juridico no se surte.

En efecto, al encontrarse una figura juridica cabalmente contemplada no hay lugar
para la aplicacién supletoria de su reglamentacién en otro ordenamiento legal,
pues ello pugnaria con el espiritu que llevo al legislador a regularla de una forma y
no de otra.

Ahora bien no obstante lo expuesto en las paginas que antecede con relacion a la
aplicabilidad de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en materia de
Propiedad Industrial, debemos sefialar que, las autoridades judiciales se han
pronunciado en el sentido de que la dicho ordenamiento adjetivo si resulta
aplicable con relacién a los actos, procedimientos o resoluciones emanados del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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En efecto, si bien en un principio, tanto los Jueces de Distrito en Materia
Administrativa, como los Magistrados de los Tribunales de Circuito en Materia
Administrativa, consideraron que la reforma practicada a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo resultaba ajena al &mbito de la propiedad industrial,
recientemente han cambiado su criterio para sostener que, el referido
ordenamiento si es aplicable a las resoluciones emanadas del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, y que por tanto existe la obligacién de agotar los
recursos ordinarios contenidos en su articulo 83 antes de poder acudir al juicio de
garantias.

Asi, se ha impuesto la obligacién al particular de interponer recurso de revision
administrativa ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien
impugnar la legalidad del acto, procedimiento o resolucion mediante un juicio de
nulidad ante el hoy denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Finalmente, si lo que se busca es armonizar la substanciacion de los
procedimientos tramitados ante la administracién publica federal, lo que se deberia
hacer, en un primer término, es armonizar las legislaciones en las que dichos
procedimientos se encuentran contemplados para asi poder lograr una aplicacion
supletoria uniforme de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
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CAPITULO TERCERO.

LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

A. Concepto.

La caducidad de la instancia es una figura juridica, de orden publico, por medio de
la cual se termina el procedimiento como sancién a la inactividad procesal de las
partes durante un determinado periodo de tiempo, y tiene como consecuencia la

extincién del proceso.

En el vocablo juridico se han introducido el vocablo “caducidad” para significar una
de las especies de extincién del proceso, sin llegarse a la sentencia definitiva por
causa de inactividad de quien ha de preocuparse de incrementar la dinamica de

eSse proceso.

Sefiala el clasico procesalista Guiseppe Chiovenda que la caducidad “ es un modo
de extincién de la relacién procesal, que se produce después de cierto periodo de
tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales. La caducidad, dice la

ley no extingue Ia accién, pero hace nulo el procedimiento".24

Caducidad de la instancia. Extincion anticipada del proceso debido a la inactividad
procesal de las dos partes, y en ocasiones, de una de ellas, durante un periodo
amplio, si se encuentra paralizada la tramitacion. En la primera instancia quedan

sin efecto los actos procesales y en segundo grado, se declaran firmes las

24
ARELLANO GARCIA, Carlos. Teoria General del Proceso, Ed. Porrua, México 1980 P4ag.448.
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resoluciones impugnadas. En el ordenamiento mexicano se regula esta instancia

en matena civil, laboral y en el derecho de amparo.

Se trata de una sancion a la inactividad procesal de las partes en un proceso civil,
en el cual predomina el principio dispositivo, entendido en su sentido tradicional.
La caducidad de la instancia, que no puede ser objeto de convenio entre las
partes, se produce ipso iure, pero puede ser declarada expresamente por el
juzgador, ya sea de oficio o0 a peticidn de parte interesada. Contra la declaracion
del juzgador que reconozca ¢ niegue que se ha producido la caducidad de la

instancia, las partes pueden interponer el recurso de apelacion.

La extincion del proceso por caducidad afecta a los actos procésales, pero no a
las pretensiones de fondo de las partes, las cuales pueden ser exigidas en un
proceso posterior, y produce en la primera instancia la ineficacia de todos los
actos procésales, con excepcion de las resoluciones firmes sobre competencia
litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de las partes; las pruebas

rendidas en el proceso caduco puede ser ofrecidas en otro posterior.

Esta forma de terminacién del proceso, cuando no se produce dentro de la
tramitacion de un recurso, tiene como efecto la extincion de la instancia pero no la
accion, esto es, solo nulificara los actos llevados a cabo en el proceso, pero no
implicara el que la parte actora pierda el derecho de volver a ejecutar su acciéon
en un procedimiento diverso en virtud de que la controversia no es resuelta en

cuanto al fondo.

La justificacién de la caducidad de la instancia escrita en la necesidad de
sancionar la falta de intereses de las partes que, una vez iniciada la accién

jurisdiccional, la abandonan.
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B. Naturaleza juridica.

Las partes, al acudir al 6rgano publico en defensa de intereses controvertidos, se
encuentra con que las distintas etapas del procedimiento se hayan intima y
necesariamente correlacionadas por una agil y debida secuencia, hasta culminar

normalmente en un acto definitivo de pronunciamiento jurisdiccional.

La tramitacion oportuna de actuaciones en las distintas fases del juicio, asegura la
pronta y cabal terminacion de las instancia, por otra parte puede ocurrir que una
vez puesto en movimiento el aparato judicial, las partes se abstengan, por pérdida
de interés o simple abandono de causa, por asi convenir a sus intereses o por
llana negligencia, de ejercitar precisamente aquellos actos, cuya naturaleza es de
definido impulso procesal, interrumpiendo en consecuencia el ritmo de la actividad
jurisdiccional o de plano ocasionando sus mas completa paralizacion. De lo que se
deduce que la caducidad de la instancia es una institucion juridica procesal,
reglamentada por las leyes con el objeto de acelerar el ritmo normal de los litigios,
evitando asi la aglomeracion en los tribunales de expedientes sin importancia para

nadie o procesos tapizados por polvo, el olvido y la indiferencia.

Por lo anteriormente expuesto se desprende que la naturaleza juridica de dicha
institucién es precisamente la de ser un medio anormal o extraordinario de concluir
los procesos judiciales, cuyo efecto, producto o resultado, es trascendental y de
gran importancia para las partes, por la situacion creada y consecuencias legales

congruentes.
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C. Causales de caducidad.

a) Transaccién.

La legislacién civil define la transaccidon como aquel contrato por virtud del cual las
partes, mediante reciprocas concesiones, pone termino a una controversia
presente o previenen una futura. En el caso que nos ocupa, la transaccién dentro
de un proceso pone fin a un conflicto que ya existe, y la forma adecuada de
hacerlo es mediante la presentacion del convenio al que lleguen las partes ante la
autoridad competente, el cual una vez ratificado adquirird la autoridad de cosa
juzgada.

b) Allanamiento.

El allanamiento es una de las actividades que puede adoptar la parte demandada
al momento de producir su contestacién a la demanda, y consiste en la expresién
de su conformidad con el contenido de las pretensiones del actor. Con esta actitud
se pone fin a la controversia, toda vez que ya no existe el conflicto entre accion y
excepcion, razon por la cual, ante el allanamiento se procede a emitir una
resolucién cuya Unica finalidad sera la homologacion de la auto composicion de
las partes, suprimiendo la etapa probatoria y de alegatos. Aun cuando pudiera
parecer que este modo de terminacién del proceso no es anticipado o
extraordinario, en virtud de que se dicta una resolucion, la realidad es que la
sentencia que se emite en este caso no lo es en sentido estricto en atencién a que

no pone fin al conflicto, sino que solamente da fe la auto composicion entre las
partes.

¢) Desistimiento.
El desistimiento, a diferencia del allanamiento, corresponde a la parte actora quien

renuncia a los actos del proceso o a su pretensién. Hay que distinguir, ya que en

primero de los casos nos encontrariamos ante el desistimiento de la instancia, lo
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cual permite que el actor de nueva cuanta su demanda, y en el segundo, ante el
desistimiento de la pretension o del derecho, que implica una renuncia a la accién
por virtud de la cual ya no podra volver a reclamarla en ningun proceso ulterior.
Asimismo, debemos precisar que el desistimiento no siempre extingue el proceso
por la simple voluntad del actor, ya que en aquellos casos en los que las parte
demandada ya haya sido emplazada, esta debera otorgar su consentimiento para

que el desistimiento produzca sus efectos legales.

d) Caducidad de la instancia.

Ahora bien, refiriéndonos a causas diversas a la auto composiciéon de las partes
encontramos a la caducidad de la instancia que es una figura juridica, de orden
publico, por medio de la cual se termina el procedimiento como sancion a la
iniciativa procesal de las partes durante un determinado periodo de tiempo, y tiene

como consecuencia la extincién del proceso.

Esta forma de terminacién del proceso, cuando no se produce dentro de la
tramitacion de un recurso, tiene como efecto la extinciéon de la instancia pero no de
la accidn, esto es, solo nulificara los actos llevados a cabo en el proceso, pero no
implicara el que la parte actora pierda el derecho de volver a ejercitar su accion en
un procedimiento diverso en virtud de que la controversia no es resuelta en cuanto

al fondo.

La justificacion de la caducidad de la instancia estriba en la necesidad de
sancionar la falta de intereses de las partes que, una vez iniciada la accién
jurisdiccional, la abandona, y asi evitar la pendencia de un proceso por tiempo

indefinido.
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D. La declaracién de caducidad y sus efectos.

El juez la declara de oficio o a peticion de cualquiera de las partes cuando

concurran las circunstancias a que se refiere la ley.

Esta forma de declaracién es una consecuencia de la afirmacién de que la
caducidad de la instancia es de orden publico, irrenunciable y no puede ser

materia de convenios entre las partes.

Pero viendo el fondo, estimamos que se trata de una resolucién puramente
declarativa, ya que el juez para hacer la declaratoria respectiva, deberd comprobar

que quedaron satisfechos los extremos legales que determinan la caducidad.

En nuestra practica los jueces para evitar que permanezcan en los registros los

procesos inactivos, tendran buen cuidado de hacer la declaracién correspondiente.

E. Interrupcién de la caducidad de la instancia por falta de actividad

procesal.

El término de la caducidad solo se interrumpird por promociones de las partes o
por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que

tenga relacion inmediata y directa con la instancia.

La extincién del proceso por inactividad de las partes a que se refiere el articulo
307 del Codigo ltaliano 1940, antes de las reformas del 14 de julio de 1950, asi
como el precepto actual habla de un termino perentorio para la realizacion de
actos de las partes y el 309 de aquella legislacion, derogada, ordenaba a la
segunda audiencia que sefalara el Juez, después de que las partes no se

hubieren presentado a la primera audiencia.
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Dado el caracter odioso (en sentido técnico) de esta institucion, debemos
interpretarla estrictamente y, por tanto, estimamos que cualquier acto de parte
realizado dentro del plazo de ciento ochenta dias es suficiente para interrumpir la

caducidad, sin que sea necesario que se trate de promociones validas.

F. La caducidad de la instancia en el Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles.

En nuestro Codigo Federal de Procedimientos Civiles, la caducidad se encuentra

regulada en el articulo 373 el cual indica lo siguiente:

“Articulo 373. El Proceso caduca en los siguientes casos:

I. Por convenio o transaccion de las partes y por cualquiera otra causa que haga
desaparecer substancialmente la materia del litigio;

Il.- Por desistimiento de la prosecucion del juicio, aceptando por la parte
demandada. No es necesaria la aceptacién, cuando el desistimiento se verifica
antes de que se corra traslado de la demandada;

[l.- Por cumplimiento voluntario de la reclamacion antes de la sentencia, y

IV.- Fuera de los casos previstos en los dos articulos precedentes, cuando
cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado ningun acto
procesal ni promocion durante un término mayor de un afio, asi sea con el solo fin

de pedir el dictado de la resolucion pendiente.

El termino debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el dltimo

acto procesal o en que se haya hecho la tltima promisién.

Lo dispuesto por esta fraccion, es aplicable a toda las instancias, tanto en el
negocio principal como en los incidentes, con excepcién de los casos de revision
forzosa, caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los
incidentes solo produce la del principal, cuando hayan suspendido el

procedimiento en éste.
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G. Casos especificos en donde se declara la caducidad de la instancia por el
IMPI.

Ahora bien, la aplicacion supletoria del articulo 373 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
ha sido muy poco feliz, ya que en algunos casos nos encontramos con gue se
aplica al pie de la letra, en otros se determina que nos es aplicable
supletoriamente y finalmente en otros mas lo aplica pero solo en algunas de sus

fracciones.

En efecto, hasta hace algunos afos el Instituto caducaba los procedimientos por
inactividad procesal de las partes, aplicando la fraccion IV del multicitado numeral,
sin embargo, el criterio acertadamente adoptado hasta hace algunos afos por la
autoridad era el sostenido en oficios como el de fecha 3 de noviembre de 1998,
dentro del procedimiento de declaracion administrativa identificado con el numero
de P.C. 274/96, en el que la autoridad administrativa en su parte conducente

sostuvo lo siguiente:

“No ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que la Ley
sustantiva no prevé la Caducidad del Procedimiento por inactividad del mismo,

manifestando que la Ley Adjetiva no esta por encima de la Ley Sustantiva....”

H. Inaplicabilidad de la caducidad de la instancia por falta de actividad
procesal en los procedimientos administrativos previstos en la Ley de la

Propiedad Industrial.

Si recordamos los presupuestos necesarios a efecto de que proceda la aplicacion
supletoria de una norma a otra, estimamos que el criterio de aplicar
supletoriamente el articulo 373 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles es

incorrecto, ya que en ninguno de sus preceptos contempla la caducidad de los
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procedimientos que regula, como consecuencia de una transaccion, desistimiento,
allanamiento o caducidad de la instancia, por lo que no es aceptable el que se

aplique discrecionalmente.

Por otra parte estimamos que la caducidad del procedimiento si deberia de operar
respecto de los procedimientos de declaracion administrativa contemplados en la
Ley de la Propiedad Industrial, razéon por la cual, y en congruencia con lo aqui
expuesto consideramos que para ello es indispensable la inclusion de un articulo
que incorpore esta figura a la ley por intentando subsanar algunos inconvenientes

que nos parece contener el articulo 373 del Codigo adjetivo Federal.

En primer término, no encontramos ninguna razoén por la cual no se deba incluir

también el desistimiento de la accién si esa es violatona del actor.

Asimismo, pensamos que la caducidad de la instancia debe ser incluida, pero
atendiendo a lo contemplado por el Codige de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, en el sentido de que operara por falta de promocién de las partes
pero hasta la contestacién de la solicitud de declaracidn administrativa y el
desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, ya que, reiteramos, después de
concluidos estos actos la emision de una resolucion no dependera de las partes

sino de la propia autoridad.

Mediante la aplicacion supletoria que el Instituto hace del articulo 373 del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, en particular de la caducidad de la instancia,
pretende dar por terminados asuntos que quiza ya no interesan a las partes y que
solamente generan rezago para dicho organismo, lo cual es valido ya que, aunado
al conflicto de cifras que esto puede implicar a la autoridad, sobre todo genera
inseguridad juridica en virtud de que la declaracion de la nulidad de un registro o
patente se puede encontrar pendiente por afios e inclusive quiza resolverse en

definitiva.
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Sin embargo, se reitera, lo que no es admisible es que el Instituto incorpore,
aunque sea solo de forma temporal y particular, figuras juridicas no contempladas
en la Ley de la Propiedad Industrial mediante la supuesta aplicacion supletoria del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, utilizando como escudo lo preceptuado

por el articulo 187 de la referida Ley.

I. Criterio tomado por autoridades judiciales que hayan revisarado las

decisiones del IMPI

Cabe sefialar que el criterio sostenido por la autoridad del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial fue confirmado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito
en Ejecutoria de fecha 26 de octubre de 1999 en el R.A 2145/99, en la que en lo
conducente, se dijo que, en la especie, el Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles no resultaba aplicable de manera supletoria ya que la falta de actuacion de
las partes por un periodo mayor a un afio no se encuentra sancionada por la Ley
de la Propiedad Industrial tal y como se desprendia de la revisién de los

preceptos que competen la referida Ley.

Sin embargo, actualmente nos encontramos con que desafortunadamente este
criterio ha cambiado de nueva cuanta para ahora determinar que si es procedente
caducar los procedimientos de declaracién administrativa por inactividad procesal,
aplicando, de forma por demas incorrecta, desde nuestro parecer la fraccion 1V del

articulo 373 del Codigo Federal de Procedimientos civiles.

En este sentido, por ejemplo se pronuncio la autoridad administrativa emitir la
resolucion contenida en el oficio de fecha veintitrés de marzo de 2000, con nimero

de folio 4242, en la que en la parte conducente sostuvo;

“...De tat manera se puede advertir que ha transcurrido en exceso el plazo de un
afo contado a partir de la ultima promociéon del actor, por lo que procede, en

consecuencia, declarar la caducidad del procedimiento en estudio, tal y como lo



establece la fraccion 1V del articulo 373 del Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles de aplicacion supletoria a la materia.”

Como se puede observar del texto aqui transcrito, la autoridad administrativa, en
supuesta aplicacion supletoria del Cddigo Federal adjetivo en materia civil,
determina caducar un procedimiento de declaracién administrativa sin que pueda
encontrar un fundamento juridico para ello en la propia Ley de la Propiedad

Industrial.

Lo anterior obedece quiza a la necesidad que tiene el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de combatir el rezago que actualmente maneja, mediante la
terminacion de procedimientos que quizd ya no interesan ni siquiera a los
promoventes, razén que podria llegar a ser concedida como valida, sin embargo lo
que no es aceptable es que, mediante la supuesta aplicacion supletoria del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles, se incorpore una figura no prevista en la Ley
de la Propiedad Industrial, lo que sin lugar a dudas conlleva una enorme

inseguridad juridica.

Del mismo modo, la autoridad administrativa si aplica el articulo 373 del Cédigo
adjetivo para caducar un procedimiento por otras causas. Asi, cuando una marca
cuya nulidad se solicita ha sido nulificada con anterioridad, el Instituto determinara
no entrar al estudio del fondo del asunto por haber desaparecido la materia del
mismo, lo que en realidad se traduce en la caducidad del procedimiento por la

causa contemplada en la fraccién | del articulo en comento.

Asimismo, también es admitido el desistimiento de la parte actora como una forma
de concluir los procedimientos de declaracion administrativa en materia de
propiedad industrial, y resuelve aplicando la fraccion Il del articulo 373 del

ordenamiento legal en comento.
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CONCLUSIONES
La caducidad de la instancia, es la institucién juridica procesal en virtud de la cual

concluye la relacion procesal en forma anormal o extraordinaria cuando las partes

no impulsan el procedimiento durante el plazo establecido por la ley.

PRIMERA.- La Ley, como fuente formal del derecho, al ser elaborada por el Poder
Legislativo, esto es, por provenir de seres humanos, puede llegar a tener
deficiencias u omisiones en cuanto a las figuras que contempla, y su regulacion,

las cuales son conocidas como lagunas de la ley.

SEGUNDA.- Dichas lagunas de la Ley respecto de algunas figuras juridicas tienen
como consecuencia el que la aplicacion e interpretacion de los ordenamientos

Juridicos se torne dificil.

TERRCERA.- Las lagunas de la Ley son una cuestion excepcional, es decir, 10
comun y deseable es que la legislacion contenga, si no de forma exhaustiva, si
todas aquellas figuras juridicas necesarias para la correcta aplicacion e

interpretacion de la norma.

CUARTA.- Entre mas especializada es una legislacion, mas frecuente es
encontrar las lagunas de la Ley en virtud de que la especializacion impide, o
dificulta, la inclusién de todas las normas necesarias para su correcta aplicacion e
interpretacion.

QUINTA.- Sin embargo, las lagunas de la Ley no exime al juzgador de la
obligacion de resolver las controversias planteadas ante el, por lo que debe

recurrir a otros medios a efecto de poder aplicar e interpretar la norma juridica.
SEXTA.- Uno de los medios por virtud de los cuales el juzgador puede y debe

subsanar las deficiencias de la norma juridica es la aplicacion supletoria de las

leyes, principios generales del derecho y la costumbre.
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SEPTIMA.- Debido a su naturaleza, la supletoriedad de leyes es un método de
heterointegracion de la Ley, en virtud de que se colman las deficiencias de la
norma juridica, al recurrir a elementos no contenidos en ella, sino a aquellas

contempladas en un ordenamiento legal diverso.

OCTAVA.- La supletoriedad de leyes, como medio de integracién de la Ley,
encuentra su justificacion en la necesidad de evitar la multiplicidad de
disposiciones en diversos ordenamientos Legales, sin que ello afecte o impida la

correcta aplicacién e interpretacion de las normas.

NOVENA.- Es necesario que la legislacion especializada contemple el reenvio
expreso a otro ordenamiento legal, mas complejo en cuanto a lo detallado de sus
contenidos, indicando ademas aquel que sera el cuerpo normativo aplicable de
forma supletoria para que asi la autoridad competente sepa a que legislacion

acudir de forma supletoria.

DECIMA.- Sin embargo, la supletoriedad de leyes no implica una aplicacién
indiscriminada e irregular de las disposiciones del ordenamiento legal supletorio

por parte de la autoridad competente.

UNDECIMA.- En materia de procedimientos de declaracion administrativa
contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial debe aplicar la supletoriedad
del Codigo de Procedimientos Civiles, por cuanto a que es el propio ordenamiento

legal el que asi lo sefiala expresamente.

DECIMO SEGUNDA.- No obstante, la aplicacién supletoria del referido Codigo
adjetivo civil no debe llevarse a cabo de una forma casuistica, ni tampoco

irregular, como en ocasiones ocurre.

DECIMO TERCERA.- Por lo anterior, es de suma importancia, atender a los

principios establecidos por los Tribunales con relacién a los requisitos que deben



cumplirse a efecto de que sea procedente la aplicacion supletoria de un

ordenamiento legal a otro, a saber:

A) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y
sefiale el estatuto supletorio.

B) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucion
juridica de que se trate.

C) Que no obstante esa prevision, las normas existentes en tal cuerpo
juridico sean insuficientes para su aplicacion a la situacion concreta
presentada, por carencia total o parcial de la reglamentacién necesaria.

D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llevar la
deficiencia no contrarien de algiin modo las bases esenciales del sistema

legal de sustentacion de la institucién suplida.

DECIMO CUARTA.- La aplicacion supletoria de una ley, en ningin momento
puede operar respecto de instituciones juridicas no contempladas en la Ley a
suplir, ya que de lo contrario no se estaria ante un fenémeno de integracion de la
norma sino por el contrario, ante la incorporacion de una figura juridica, la cual

carecia de fundamento y motivacion.

DECIMO QUINT.- Asimismo, no es procedente la aplicacion supletoria de un
ordenamiento legal respecto de figuras juridicas que se encuentren
exhaustivamente reguladas en al Ley a suplir, ya que en este caso no existiria

deficiencia u omision a subsanar.

DECIMO SEXTA.- Por su parte, la aplicacion supletoria de un ordenamiento legal
a otro no debe operar si con ello se contraviene los principios de la legislacion, ya
que con ello se corre el riesgo de estar contrariando el espintu que dio origen a la
propia Ley.
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DECIMO SEPTIMA.- Si una vez Limitada Ja aplicacion supletoria del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, a los procedimientos de declaracion
administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con
los requisitos anteriormente mencionados, se describe que, como en la practica
ocurre, se requiere para la substanciacion de los mismos de la aplicacién de otras
figuras juridicas contempladas en el ordenamiento legal primeramente
mencionado, es entonces menester el levar a cabo una reforma legal a efecto de

incorporar, aunque sea de forma escueta, dicha figura juridica.

DECIMO OCTAVA.- De lo contrario, nos encontramos con que la aplicacion
supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles para la substanciacion de
los procedimientos de declaracién administrativa contemplados en la Ley de la
Propiedad Industrial, en vez de construir un método de integracién de la Ley, para
su mejor aplicacidn e interpretacion, constituye en realidad un factor de
inseguridad juridica para los gobernados ante los criterios discrecionales de la

autoridad para su aplicacién.
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