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INTRODUCCION

La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada el
primero de diciembre de dos mil cinco, y vigente a partir del primero de enero de
dos mil seis, busca consolidar la evolucion que ha tenido el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, dotandolo de un procedimiento &gil, seguro y
transparente; asimismo, intenta establecer un equilibrio entre los intereses del
Estado y los particulares, a través de nuevos incidentes como la condenacion en

costas y la indemnizacion.

Aunque la adopcion de tales incidentes en el contencioso administrativo,
representa un avance en nuestro sistema juridico para consolidar y fortalecer el
Estado de Derecho en México; aun existen ciertas interrogantes y lagunas en la
ley, que no son faciles de resolver por la complejidad e inexperiencia que implica
ajustar los supuestos procesales al caso concreto, en cuya naturaleza difiere a la
de derecho comun, como los derivados de actos de autoridad que resuelven el
procedimiento de declaracién administrativa de nulidad de reserva de derechos al

uso exclusivo.

De tal suerte que en el presente trabajo, se tratard de despejar algunas dudas
respecto de la reclamacion de la condenacién en costas y la indemnizacién en via
incidental, toda vez que de acuerdo a las respectivas procedencias previstas en el
articulo 6 de dicha ley, se requiere de un trato especial que no cubre en su
totalidad la ley en comento, pese a la remision del articulo 39 del ordenamiento en

cita y a la aplicacién supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

X
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Es por ello que en términos generales y atendiendo a la delimitacién del tema,
para la tramitacion de estos incidentes previstos en el citado articulo, la autoridad
tendra la oportunidad de solicitar a su favor la condenacion en costas, cuando
considere que el particular ha controvertido su resolucidbn con propdsitos
notoriamente dilatorios; en tanto que el actor, tendra derecho a ser indemnizado,
siempre que la lesion haya sido consecuencia inmediata y directa de la falta grave
cometida por el autoridad demandada, cuya resolucién partira en gran parte, de la
sentencia que determine la nulidad o el reconocimiento de la validez de la
resolucion impugnada que derivd de un procedimiento administrativo, como lo es
el relativo al de declaracion de nulidad de reserva de derechos, en el que la

repercusion de sus efectos puede trascender hasta terceros.

Por otro lado, previo a iniciar un procedimiento contencioso, respecto a la figura de
la reserva de derechos, en el presente trabajo se abordard su definicién legal,
naturaleza, contenido, obtencién, vigencia y renovacion, lo cual en este ultimo
aspecto, estara supeditada a la comprobacion de uso de su titular, quien tiene
constituido un derecho exclusivo que la Ley Federal del Derecho de Autor
reconoce dentro de la propiedad intelectual, pero con independencia de los demas
que la integran y, que por tanto, goza proteccion.

Lo anterior cobra relevancia, si consideramos que la reserva de derechos es una
figura creada en nuestro sistema juridico y reconocida implicitamente dentro del
plano internacional como otro de los derecho de propiedad intelectual, a partir del
Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de
septiembre de 1979, en cuyo articulo 2°, inciso viii), precisa que se entendera por

propiedad intelectual los derechos relativos:

“— alas obras literarias, artisticas y cientificas,
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— a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones
de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de

radiodifusion,

a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

a los descubrimientos cientificos,

a los dibujos y modelos industriales,

— a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los

nombres y denominaciones comerciales,

— a la proteccién contra la competencia desleal, y todos los demés
derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos

industrial, cientifico, literario y artistico.” (Enfasis afiadido)

Asimismo, se atenderan las formas en que la reserva de derechos quedara extinta
en el plano juridico, de las cuales, se pondra especial detalle a la declaratoria
administrativa de nulidad, en cuyo procedimiento, habrd la intervencion de la
autoridad que resuelve a fin de confirmar o invalidar el derecho previamente
constituido y que inevitablemente afectara, ya sea al promovente de nulidad de la
reserva o, a su titular, quienes en su caso, podran optar por interponer recurso de
revision ante el propio Instituto Nacional del Derecho de Autor; o bien, juicio
contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa concretamente, a través de su Sala Regional en Materia de

Propiedad Intelectual.

En este orden, la controversia de tal resolucion ante dicho 6rgano jurisdiccional
estara sujeta a una serie de disposiciones retomadas de aquellas que integraran el
Titulo VI, del Cddigo Fiscal de la Federacion para substanciar el también conocido
juicio de nulidad, ademas de que tales preceptos de la Ley Federal de

Procedimiento Contencioso Administrativo, adoptan instituciones emanadas del
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derecho procesal civil, tales como: la condenacion en costas y la indemnizacion,
los cuales son objeto de analisis en la presente tesis, bajo el supuesto de que uno
u otro derive del pronunciamiento sobre el fondo de la nulidad de reserva de
derechos al uso exclusivo, ya sea por resolver el procedimiento origen, o por

interponerse el recurso de revision, segun haya procedido.

Aunado a lo anterior, resulta importante no perder de vista la calidad de las partes
en cada una de las instancias por las que atraviese la controversia, ya que ello
identificara la posible situacién que pudieren afrontar en la determinacion de la
condena en costas o la indemnizacién, segun sea el caso; sin descuidar que de
igual forma el tercero perjudicado tiene relevancia, inclusive, por encima de la
parte actora o demandada, si consideramos que cualquiera que sea el resultado
del acto que ponga fin al procedimiento de nulidad de reserva de derechos,
siempre habr& un particular afectado y otro beneficiado, en razén a los efectos que
recaen a la reserva de derechos cuestionada, y que por tanto, no solo se
resolveria una controversia que pone en duda la legalidad del acto administrativo,
sino también, se reconocerian o restituirian derechos subjetivos de los
administrados que de cierta forma, resolverian sus diferencias respecto la facultad
exclusiva de uso y explotaciéon sobre determinado titulo, nombre o denominacién y
en su caso caracteristicas fisicas, psicolégicas o de operacién original, aplicado a

alguno de los géneros previstos en el articulo 173 de la mencionada ley autoral.

En este sentido, con la inclusion de los incidentes en estudio, la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo ratifica la posicion subjetiva de los
particulares que entran en relacién con la Administracion Puablica. Es por ello, que
trataremos de conocer la eficacia de la condenacion en costas y la indemnizacion,
tanto desde una perspectiva general, como de otra particularizada a la materia
administrativa, especificamente a partir de un acto emanado con base en la

legislaciéon autoral.
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Cabe mencionar que la indemnizacion puede derivar de otras situaciones
previstas en la multicitada ley adjetiva; sin embargo, en el presente trabajo nos
referiremos a la prevista en su articulo 6° de la multicitada ley adjetiva con la
finalidad de analizar en un mismo plano procesal los derechos de la autoridad y
del administrado, los cuales en éstos ultimos, si bien encuentran proteccion
mediante la garantia de legalidad consagrada desde nuestra Carta Magna, ello no
obsta para que puedan reclamar el pago de dafios y perjuicios por la actuacion
ilegal y reprobable que la autoridad ha ocasionado. En tanto que, por su parte, la
autoridad tendra la oportunidad de exigir el pago de costas en contra del actor que

controvirtié su resolucién con propdsitos notoriamente dilatorios.

Posiblemente se haya pensado en estos supuestos normativos, bajo la influencia
del derecho fiscal, absteniéndose el legislador de especificar la materia,
probablemente por la evolucién competencial que ha adquirido el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); sin embargo, ello no sélo obliga al
establecimiento de normas juridicas que justifiquen su propdsito, sino también a su
eficacia, a fin de que se logre un adecuado funcionamiento que permita un

auténtico Estado de Derecho.






CAPITULO 1.






LA RESERVA DE DERECHOS EN MATERIA AUTORAL

1.1. Concepto.

El Cddigo Civil de 1928 contemplaba como antecedente de esta figura el derecho
exclusivo al titulo o cabeza de un perioddico, para quienes hubieren realizado el
depdsito correspondiente; el cual ampliaba su proteccion por todo el tiempo de su

publicacion.?

La primera ley de 1948 en materia autoral, propiamente; adopt6 esta disposicion y
afadio la exclusividad al uso de titulos o cabezas de noticieros cinematograficos,
programas de radio y a toda publicacion o difusion periédica; asimismo, ampli6 el
plazo de proteccién un afio mas luego del tiempo de publicacién. Del mismo modo,
la referida ley otorgaba la exclusividad al uso de caracteristicas gréficas originales

que identificara la obra o coleccion de obras.

Los lineamientos contenidos en la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956,
relativos a las reservas, se conservan esencialmente de la misma forma y
continian en las reformas de 1963, asimismo se advierte la inclusion de
personajes humanos, ficticios o simbolicos y promociones publicitarias, como

materia de reserva de derechos en tanto tengan originalidad.

1 Barroso Montero, Susana, “Reservas al uso exclusivo”, Revista de

Investigaciones Juridicas, afio 22, num. 22, 1998, p.507.
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Actualmente, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA),? vigente a partir de
marzo de 1997, dedica todo un capitulo a las reservas de derechos al uso
exclusivo, toda vez que se tratan de otros derechos de propiedad intelectual y que
son objeto de proteccion de la ley autoral de conformidad con su articulo 1°,

mismo que a la letra sefiala:

“Articulo 1°- La presente Ley, reglamentaria del articulo 28
constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promocién del acervo
cultural de la Nacioén; proteccion de los derechos de los autores, de los
artistas intérpretes o ejecutantes, asi como de los editores, de los
productores y de los organismos de radiodifusion, en relacion con sus
obras literarias o0 artisticas en todas sus manifestaciones, sus
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o
videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos de

propiedad intelectual.”

En este sentido el precitado articulo expresa que el objeto de la ley autoral
vigente, es la salvaguarda y promocion del acervo cultural de la Nacion, incluidos
los simbolos patrios; la proteccién de los derechos de autor y los derechos
conexos, asi como de los “otros derechos de propiedad intelectual,” lo cual se
contempla implicitamente a la figura, materia de investigacion del presente

capitulo, denominada reserva de derechos al uso exclusivo.

Al respecto, el articulo 173 de la LFDA vigente, define esta figura como la facultad

% Véase Ley Federal del Derecho de Autor, publicada el 24 de diciembre de
1996 en el Diario Oficial de la Federacion, [documento en linea], México, 2005,
10/13/2005, formato pdf, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-127.pdf, consultada el 8 de abril
de 2008.



LA RESERVA DE DERECHOS EN MATERIA AUTORAL

de usar y explotar en forma exclusiva titulos, nombres, denominaciones,
caracteristicas fisicas y psicoldgicas distintivas, o caracteristicas de operacion
originales aplicados, de acuerdo a su naturaleza, a alguno de los siguientes

géneros:

v Publicaciones periédicas.

v' Difusiones periodicas.

v" Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbélicos
v" Personas o grupos dedicados a actividades artisticas.

v Publicaciones publicitarias.”

De la anterior definicion legal se desprenden los siguientes elementos:

a) Facultad

Del latin facultas-atis: capacidad, facilidad, poder; de facul y facile: facilmente; de
facilitas-atis: habilidad; de faciles-e: factible; de facio-is-ere-factum: hacer. Significa

el poder o la habilidad para realizar una cosa.®

En estudio del maestro Rolando Tamayo y Salmoran, se advierte que el concepto
juridico de facultad, indica la aptitud o potestad conferida por la norma juridica

para realizar cierto acto que produzca sus efectos juridicos.*

% Tamayo y Salmoran, Rolando, “Facultad”, Diccionario Juridico Mexicano, 22
ed., México, Porrda-UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 1985, t. IlI-D, p.
175.

4 Cfr. Ibidem, p. 176.
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Para el caso de la reserva de derechos al uso exclusivo, ésta constituye una
potestad o aptitud de uso y explotacion que la norma juridica le confiere a su titular
de forma exclusiva, mediante su correspondiente certificado, para que produzca
sus efectos sobre el nombre, titulo o denominacion, caracteristicas fisicas,
psicolégicas o de operacion originales, aplicados a alguno de los géneros antes

mencionados.

b) Uso.

En el sentido de acciéon o comportamiento humano ‘uso’ (del latin: ‘usus’: ‘practica’

‘experiencia’) significa: ‘practica’, ‘costumbre’, ‘habito’.”

En un sentido general, “uso” se utiliza como sinbnimo de costumbre o practica
juridica (ergo, obligatorio). En este sentido los juristas entienden por ‘uso’, la

practica o modo de obrar que tiene fuerza obligatoria.®

En nuestra legislacion autoral vigente no se establece lo que deba entenderse por
uso; sin embargo, el dltimo parrafo del articulo 191 de la LFDA, sefiala
implicitamente que el uso de los titulos, nombres, denominaciones o
caracteristicas, objeto de la reserva de derechos, debe efectuarse en la forma en

gue se expidio el certificado respectivo, para que sea susceptible de proteccion.

Lo anterior es asi, toda vez que si la renovacion esta condicionada a que el titular

®> Schmill Ordofiez, Ulises, Tamayo y Salmoran, Rolando, “Uso”, Diccionario
Juridico Mexicano, México, Porria-UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
1984, t. VII-P-Reo, p. 372.

® Ibidem, p. 373.



LA RESERVA DE DERECHOS EN MATERIA AUTORAL

demuestre haber usado el objeto de la reserva de derechos en la misma forma en
que se otorg0, entonces tal forma de uso es obligatoria para que sea susceptible

de proteccion y continten surtiendo plenamente sus efectos juridicos.

c) Explotacion

Derivado de dicha facultad, puede afirmarse que la explotacién es el derecho a
realizar los actos tendientes a obtener un aprovechamiento sobre la materia de

reserva del cual se es titular.

d) Exclusividad.

La LFDA protege la reserva de derechos para que ésta sea utilizada
excepcionalmente por quien o quienes hayan obtenido su titularidad a través del
correspondiente certificado expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR).”

De tal suerte que, el certificado de reserva puede definirse como el acto
administrativo constitutivo del derecho a favor del particular, cuyo objeto son:
titulos, nombres o denominaciones, y en su caso caracteristicas fisicas y
psicolégicas, o caracteristicas de operacién originales, aplicados a alguno de los
géneros mencionados en el articulo 173 de la LFDA, a fin de garantizarle el uso y
explotacion exclusivas, siempre y cuando se utilice en la misma forma en que fue

otorgada.

"Véase articulo 174 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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Ademas de lo anterior y como lo apunta Luis C. Schmidt,® el titular podra trasmitir
el derecho de uso a favor de terceros o a través de licencias, por tiempo
determinado o indeterminado, y aun podra ceder los derechos de forma total o

parcial.

Por otro lado, el citado autor explica que la LFDA no impone obligaciones de tipo
restrictivo sobre la transmision de reservas, en el entendido, sobre todo, de que el
régimen de limitaciones imperante para el caso de obras definitivamente no se
extiende a reservas. Resulta muy claro que dicho régimen queda reservado
expresamente para los derechos patrimoniales de autor, de naturaleza distinta de

las reservas. °

e) Titulos, nombres o denominaciones.

En este aspecto seran de utilidad las palabras o frases que sirvan para conocer o
identificar publicaciones o difusiones periddicas, personajes humanos de
caracterizacion, o ficticios o simbolicos, personas o grupos dedicados a
actividades artisticas y promociones publicitarias, siempre y cuando sea matera de
reserva de derechos y no se actualice alguno de los impedimentos contemplados
en el articulo 188 de la LFDA, y que mas adelante se abordaran en el presente
trabajo, tales como: la igualdad o semejanza en grado de confusion con otra
reserva previamente otorgada, los subtitulos, las letras o nimeros aislados, entre

otros.

8 Schmidt, Luis C., “Las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo dentro del
Sistema Mexicano de la Propiedad Intelectual”, El Foro, México, decimotercera
época, tomo XVI, nim. 1, 2003, p. 128.

% idem.
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f) Caracteristicas fisicas y psicoldgicas distintivas.

En cuanto a las primeras, se refieren a la cualidad exterior, es decir, a la
constitucion y naturaleza corporea; mientras que las segundas se refieren al

caracter psiquico, o bien, la personalidad.

De tal suerte que las referidas caracteristicas estan dirigidas Unicamente al género
de personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbdlicos, ya que por
exclusion, tales caracteristicas no tendrian ninguna razon de ser aplicables a los

demas géneros.

Probablemente, el legislador quiso que dichas caracteristicas debieran ser
relevantes o0 sobresalientes, para identificar a los referidos personajes y
considerarlas dentro de la figura de reserva de derechos, pese a calificarlas como
distintivas, cuya caracteristica estd mas apropiada al concepto de marca; si
contemplamos que por regla general no son materia de reserva, el nombre,
pseudonimo o imagen de persona determinada, y por excepcion, la obtencién de
la reserva de derechos sobre dichos elementos es posible a través del
consentimiento de la persona, segun lo previsto en el articulo 188, fraccion I,

inciso e) de la propia ley autoral.

Aunado a lo anterior podemos colegir que, si bien el nombre o imagen de un
personaje humano, ficticio o de caracterizacién puede distinguir un producto o
servicio; el objeto de la reserva de derechos a diferencia de las marcas, puede
identificar la personalidad del mismo, a través sus caracteristicas fisicas y

psicoldgicas, en conjunto con el nombre que lo representan.

g) Caracteristicas de operacion originales aplicados.
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A este punto, se refieren las cualidades que deben contener el género de
promociones publicitarias que de acuerdo al propio articulo 173, fraccion V de la
ley en comento, contemplan un mecanismo novedoso Yy sin proteccion tendiente a
promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la
posibilidad al publico en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones
mas favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se

exceptua el caso de los anuncios comerciales.

De lo anterior, los elementos que deben configurarse para su otorgamiento son:

e La existencia de un mecanismo que tienda a promover un bien o0 un

servicio,
e Lainclusion en la promocién de un incentivo adicional y,

e La novedad del mecanismo.

Este ultimo elemento es el mas importante, puesto que constituye el motivo o
razén esencial de la proteccion, ya que la novedad implica que el mecanismo no
haya sido difundido o utilizado con anterioridad, de tal suerte que las
caracteristicas que lo integran puedan considerarse identificativas y originales,
segun lo explica el Dr. Fernando Serrano Migallon en su libro “Nueva Ley Federal

del Derecho de Autor”.*°

Cabe precisar que como lo apunta Julio Javier Cristiani,™* el registro de la reserva

19 Serrano Migallén, Fernando, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor,
México, Porraa, 1998, pp. 95y 96.

1 Cristiani, Julio Javier, “Las Reservas de Derechos y su Regulacién en la
Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. ¢ Proteccion Acumulada o Conflictos por

Acumularse?”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.), Estudios de derecho
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ante la autoridad autoral tiene un caracter constitutivo de derecho, puesto que el
momento en que surge el derecho al uso exclusivo de la reserva, es precisamente,
aguel en gque se expide, por la autoridad competente, el certificado de reserva

respectivo.

Aunado a lo anterior, la obtencién de una reserva de derechos a través de su
correspondiente certificado, previsto en el articulo 174 de la ley de la materia,
como lo afirma el Dr. Fernando Serrano Migallén,*? constituye un derecho oponible

frente a terceros.

Asimismo, la comprobacion de su uso en la misma forma en que fue otorgada
dentro del plazo conferido en la legislacion autoral, dard lugar a las subsecuentes
renovaciones, para que continle surtiendo efectos juridicos, ya que de lo
contrario, la misma produciria su caducidad sin necesidad de declaratoria
administrativa expresa; por lo tanto, la reserva de derechos existe en tanto se use,
y es asi como adquiere un valor econdmico que deriva de la identificacién que

cierto sector del publico reconoce, en virtud del uso correspondiente.

1.2. Naturaleza Juridica.

Como se sefialé en el punto que antecede y de acuerdo al articulo 1° de la LFDA,
el objeto de la ley autoral contempla implicitamente la proteccion de la reserva de
derechos al uso exclusivo, por considerarla un derecho dentro de la propiedad

intelectual con naturaleza distinta a la de los demas. Aunado a que el derecho de

intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Juridicas, 1998, p. 237.

12 Serrano Migallén, Fernando, op.cit., p. 96.
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propiedad intelectual reconoce al derecho de autor y la propiedad industrial, como
las dos grandes vertientes en que, desde el punto de vista juridico, se divide el
objeto de proteccion de dicha materia segun se enfoque hacia la proteccion

literaria o artistica, o la innovacién tecnolégica o industrial.™®

Por lo que hace al derecho de autor, es el reconocimiento que hace el Estado a
favor de todo creador de obras literarias y artisticas, previstas en el articulo 13 de
la LFDA, en virtud del cual otorga su proteccion para que el autor goce de
prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y patrimonial, de
acuerdo al articulo 11 de la ley de la materia; mientras que la propiedad industrial
constituye un derecho patrimonial de caracter exclusivo, que otorga el Estado por
un tiempo determinado a personas fisicas o morales que realizan invenciones o
innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una
maquina o aparato, un disefio original para hacer mas util o atractivo un producto o
un proceso de fabricacibn novedoso; o bien, a aquellas personas que adoptan
indicaciones comerciales para distinguir sus productos o servicios de otros de su

misma especie en el mercado.**

En cuanto a la reserva de derechos, su objeto de proteccion es multifacético, con
peculiaridades diversas, asi como propias que se manifiestan, tanto en el plano

intelectual o artistico por su vinculacién indisoluble con la obra o su autor, como en

13 Schmidt, Luis C. “Propiedad Intelectual y sus fronteras: Proteccion de Arte
e Industria”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual
en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Juridicas, 1998, pp. 33y 34.

4 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, La propiedad industrial en
México, [en linea], México, formato html, disponible en:
http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/promocion/inf_94/3w

anua941.html, consultada el 9 de julio de 2007.
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el comercial, porque en ciertos casos se le considera mercancia; cuya
ambivalencia ha venido a exigir la atencién del derecho de propiedad intelectual,
pero que se manifiesta como institucion autonoma y particular dentro del

mencionado derecho.*®

Asimismo, desde el punto de vista del objeto de proteccion de las reservas de
derechos, se observa que tanto los titulos, nombres o denominaciones, como las
caracteristicas fisicas, psicologicas o0 de operacién original, pueden
interrelacionarse con otros objetos protegidos por derechos de la propiedad
intelectual que mantienen su independencia, en atencién al género de reserva que

se trate:

e En la publicacion periodica, el titulo de la misma puede representar la
conjuncién de obras protegidas (literarias, fotograficas, pictéricas o de
dibujo, de caricatura o historieta, entre otras), y ediciones de la propia

publicacion.

e En la difusién periodica, el titulo de la misma puede asociarse con
creaciones intelectuales (obras literarias, musicales, audiovisuales,
programas de cOmputo...), e interpretaciones, ejecuciones, ediciones

sonoras y audiovisuales, asi como sus emisiones.

e En el personaje humano de caracterizacion, o ficticio, o simbdlico, el
nombre del mismo, asi como sus caracteristicas fisicas y psicologicas,
pueden relacionarse con obras literarias y artisticas (fotogréaficas, pictoricas

o de dibujo), e interpretaciones, videogramas 0 sus emisiones.

15 Cfr. Schmidt, Luis C., op.cit., nota 8, pp. 107 y 114.
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e En la persona o grupo dedicado a actividad artistica, el nombre o
denominacion de éstos, puede conjugarse con obras musicales, pictéricas o
de dibujo, fotograficas, entre otras; asi como con interpretaciones,

ejecuciones, fonogramas, videogramas, 0 Sus emisiones.

e En las promociones publicitarias, el titulo de la misma y sus caracteristicas
de operacion originales, pueden interactuar con obras literarias, escultéricas
o plasticas, fotograficas, pictéricas o de dibujo, asi como ediciones

literarias, videogramas o0 sus emisiones.

De tal suerte que la reserva de derechos, el derecho de autor, el derecho conexo y
el derecho marcario son figuras protegidas dentro de la propiedad intelectual que

mantienen su propia autonomia.*®

Es importante resaltar que en la marca, por si sola no representa ningun derecho,
sino un producto o servicio que permite distinguirse de otros de la misma especie
o clase en el mercado, razén por la cual, se estima conveniente mencionar, al

derecho marcario en comparaciéon con la reserva de derechos.

Ahora bien, en el caso de la reserva de derechos al uso exclusivo es una figura
gue, no obstante la influencia del régimen marcario (ubicado dentro de la
propiedad industrial) para su regulacion, esta protegida por la legislacion autoral,

probablemente por mantener una mayor afinidad con el derecho de autor.*’

Por otro lado, en cuanto a los titulos, nombres o denominaciones aislados, no

16 \yéase Anexo 1.
" |bidem, p. 107.
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estan incluidos en el derecho de autor, por mandamiento expreso del articulo 14,
fraccion V de la LFDA, ni tampoco en el derecho conexo. Sin embargo, pueden
protegerse el nombre del autor o del titular del derecho conexo, asi como el titulo
de la obra, en atencién al derecho de paternidad correspondiente® y en virtud de
que permite la identificacion de la obra, lo cual puede defenderse mediante la
infraccibn en materia de derechos de autor contemplada en el articulo 229,
fraccion Xll de la LFDA y que no debe confundirse cuando el titulo, nombre o

denominacion esta dirigido a alguno de los géneros del articulo 173 de la LFDA.

En el derecho marcario, también pueden protegerse titulos, nombres o
denominaciones, siempre que tengan por finalidad distinguir productos o servicios

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

En tanto que, si los titulos, nombres o denominaciones son utilizados para
identificar publicaciones o difusiones periddicas, personajes humanos de
caracterizacion, simbdlicos o ficticios, personas o grupos dedicados a actividades
artisticas o promociones publicitarias; entonces podran ser objeto de proteccién de
las reservas de derechos, salvo ciertas excepciones que mas adelante se

abordaran.

De aqui podemos desprender que las marcas siempre deberan dirigirse a la
distincién entre productos o servicios de la misma clase, en tanto que, los titulos,
nombres o denominaciones solo podran ser objeto de reservas si son aplicados a
alguno de los géneros mencionados que no estan dirigidos propiamente a
productos o servicios comerciales, sino en todo caso, a la interrelacion que
pudieran mantener con creaciones originales o actividades artisticas y bajo la

sujecion del régimen de la materia.

18 \Véanse articulos 21y 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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Las caracteristicas fisicas y psicolégicas de un personaje, no esti protegidas por
el derecho de autor, el derecho conexo, ni por el derecho marcario, que en todo
caso, reiteramos en este ultimo, estarian dirigidas a la distincion de productos o
servicios. Por lo que, la reserva de derechos, de forma significativa, permite
proteger tales caracteristicas asociadas al nombre del personaje humano de
caracterizacion, simbdlico o ficticio, para cubrir la necesidad de salvaguardar la
identidad de este tipo de personajes que en la mayoria de las ocasiones surge con

motivo de la creatividad humana.

Por dltimo, las caracteristicas de operacion originales para promociones
publicitarias, no estan protegidas por ninguna otra figura que no sea la reserva de
derechos, ya que aun cuando trata de incentivar la compra de productos o
servicios, el objeto de proteccion de la reserva dentro del mencionado género,
radica en la asociacion del titulo con el mecanismo novedoso que logra captar la
atencién del publico para la obtencion de mayores beneficios en el consumo y no

en los productos o servicios que ofrezca, ni en los anuncios comerciales.

De todo lo anterior, se desprende que la reserva de derechos no protege obras
artisticas vy literarias, por tanto, no es derecho de autor; tampoco salvaguarda
interpretaciones, ejecuciones, ediciones de libros, fonogramas, videogramas o
emisiones, razon por la cual no es derecho conexo; ni esta dirigida a la distincién
de productos o servicios como las marcas, de tal forma que no protege signos

distintivos.

En tal virtud, concluimos que la reserva de derechos es la Unica figura reconocida
que protege titulos, nombre o denominaciones, caracteristicas fisicas o
psicolégicas o de operacién original que no estan dirigidos a productos o servicios,
sino mas bien a publicaciones o difusiones periddicas, personajes humanos de

caracterizacion, simbdlicos o ficticios, personas o grupos dedicados a actividades
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artisticas, o promociones publicitarias que pueden estar mas estrechamente
relacionados con objetos protegidos por el derecho de autor y el derecho conexo,
sin que ello obstaculice la autonomia de estos derechos con propia reserva de

derechos al uso exclusivo.

En atencién al punto conceptual de reserva de derechos, y como lo expresa el Dr.
Fernando Serrano Migalldn, las reservas de derechos al uso exclusivo:

“Constituyen derechos de caracter especial dentro de la propiedad
intelectual, que se traducen en el privilegio de utilizar en forma exclusiva
titulos para publicaciones o difusiones periédicas; nombres para ser
aplicados a personajes, ya sean éstos ficticios o simbdlicos o humanos
de caracterizacion; nombres o0 denominaciones que serviran para
distinguir personas o grupos dedicados a actividades artisticas, asi
como el nombre o denominacion con el que se llevaran a cabo
promociones publicitarias. Es importante aclarar que, tratandose de
personajes y de promociones publicitarias, la proteccion que se
adquiere no solamente recae sobre el nombre o denominacion que
pretenda reservarse, sino sobre las caracteristicas fisicas o psicolégicas
para los primeros y, sobre las caracteristicas de operacién originales,

para las segundas.*®

Julio Javier Cristiani?® precisa que las reservas de derechos tiene por naturaleza la
de ser figuras complementarias del derecho de autor que en distintos momentos
legislativos han recaido sobre el uso exclusivo de titulos de publicaciones
periodicas, difusiones perioddicas, personajes ficticios, simbdlicos o humanos de

caracterizacion; nombres artisticos y denominaciones de grupos artisticos, o

19 Serrano Migallén, Fernando, op.cit., p. 94.

20 Cristiani, Julio Javier, op.cit., p. 237.
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caracteristicas de operacion originales.

Para Luis C. Schmidt,®* la reserva de derechos, de acuerdo a su naturaleza
juridica, recae sobre un objeto complejo y ambivalente, cuya funcion principal se
manifiesta en el campo artistico, por lo tanto, el mencionado autor deduce que la
reserva es una forma auténoma, justificable por cuanto a su independencia dentro
del esquema de la propiedad intelectual y del interés juridico que de ésta se
desprende, a favor del creador del personaje o de la promocion publicitaria, o de

quien adopta el titulo o nombre.

En este orden de ideas, la reserva de derechos constituye una potestad exclusiva
otorgada por el Estado para el uso y explotacion de titulos, nombres o
denominaciones, asi como caracteristicas fisicas, psicolégicas y de operacion
originales, que permitan individualizar publicaciones o difusiones periddicas,
personajes humanos de caracterizacion, simbolicos o ficticios, personas o grupos
dedicados a actividades artisticas, ademas de promociones publicitarias, con
independencia de cada uno de los derechos contemplados en el régimen de

propiedad intelectual (latu sensu).

1.3. Objeto.

De acuerdo al punto que antecede, la reserva de derechos es una figura que en si
misma contiene una facultad preferencial o exclusiva de quien acredite la
titularidad a través de su correspondiente certificado, cuyo objeto de uso y

explotacion radica en titulos, nombres, denominaciones y, en su caso,

2L Schmidt, Luis C., op.cit., nota 8, p. 151.
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caracteristicas fisicas y psicoldgicas, o de operacion originales, aplicados a alguno
de los géneros contemplados en el articulo 173 de la ley autoral. Mismos que a

continuacion se enumeran:

1.3.1. Publicaciones Peridédicas.

Mediante Oficio-Circular INDAUTOR 06 publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 29 de abril de 2003, este género contempla como especies, las
siguientes: el periddico, la revista, el directorio, la cabeza de columna, el folleto, el
boletin, el suplemento, el calendario, la gaceta, el catélogo, la guia, la agenda y la

coleccion.

Dentro de este género, los articulos periodisticos, de investigacion, cientificos o de
opinion, asi como las fotografias que se pudiesen encontrar en las citadas
especies son obras objeto de proteccion en el derecho de autor, en tanto que el
titulo de la publicacion peridédica es objeto de la reserva de derechos al uso

exclusivo.

Cabe sefalar que las reservas de derechos aplicadas para este género podran
otorgarse por el INDAUTOR sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia
le son conferidas a la Secretaria de Gobernacion, de conformidad con los articulos
189 de la ley autoral y 70 de su reglamento. Es decir que, sin invadir sus
facultades, dicha Secretaria, a través de la Comision Calificadora de Publicaciones
y Revistas llustradas, otorga certificaciones de licitud y contenido de las
publicaciones a fin de que los interesados cumplan con este requisito

indispensable que les permita la circulacion licita de sus publicaciones periodicas.
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1.3.2. Difusiones Periédicas.

Son las relativas a los programas de television y radio, asi como la difusion via red

de codmputo, en atencion al referido Oficio-Circular.

Al igual que las publicaciones, los titulos de las difusiones peridédicas son objeto de
reserva de derechos, como las obras contenidas en ellas, lo son al derecho de

autor.??

En cuanto a los rasgos caracteristicos del titulo de la publicacion -y difusion-
periddica, Luis C. Schmidt?® comenta que fundamentalmente son originados por el

caréacter de periodicidad de la publicacion o difusion que se aplica.

Asimismo, el citado autor continua explicando que la generalidad de los titulos se
emplea en relacion con una sola obra, a diferencia de los titulos de difusién o
publicaciones periédicas, cuya aplicacion esta dirigida a una serie de obras,
siempre distintas e irrepetibles, sujetas a una determinada secuencia. De esta
forma, bajo el mismo titulo se encasilla un cierto numero de obras agrupadas,
puestas en forma de colecciéon o distribuidas de forma particular, conjuntamente
con informacion general o de otra indole para ser publicadas o difundidas

periédicamente.?*

22 yéanse articulos 13, fracciéon X, y 173, fraccién Il de la Ley Federal del
Derecho de Autor.
%3 Schmidt, Luis C., op.cit., nota 8, p. 100.

24 [dem.
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1.3.3. Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbdlicos.

Luis C. Schmidt® define al personaje como una persona real o ficticia, distinta de
quien la crea o caracteriza, que por lo general toma parte en la accion de las obras
literarias o artisticas. El personaje “personifica” la obra, imprimiéndole vida o
accion, bajo un concepto propio. A su vez, a través de la “personificaciéon”, el
personaje trasporta al publico a un escenario diferente del de la realidad, donde
prevalece lo ficticio o fantastico, donde lo irreal se vuelve real y donde animales,
plantas y objetos corporeos o no, cobran vida y son capaces de expresar ideas

sentimientos y emociones.

De lo anterior, podemos entender al personaje en materia de reservas de
derechos, como un producto de la imaginacion de su creador que al contemplar
tanto un perfil fisico como psicolégico cobra vida en la mente del espectador,
independientemente de la forma en que se represente el personaje, ya sea ficticio
o simbdlico mediante caricatura, o bien, humano de caracterizacién a través de su

personificacion.

Dentro de este género, ademas del titulo, nombre o denominacion, la reserva de
derechos al uso exclusivo contiene las caracteristicas fisicas y psicologicas
propias del personaje que lo identifican, siempre y cuando tales caracteristicas no
sean reales de una persona determinada, como lo advierte el articulo 71 del

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.?®

% |bidem, p. 102.

%6 yéase Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado el
22 de mayo de 1998 en el Diario Oficial de la Federacion, [documento en linea],
México, 2007, 5/22/2007, formato pdf, disponible en:
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1.3.4. Personas o grupos dedicados a actividades artisticas.

Por actividad artistica podemos considerar, aquellos actos relacionados con las
artes, especialmente a las que se denominan bellas, tales como: la musica, la

danza, el teatro, entre otras.

Las personas de actividad artistica que de forma individual o colectiva pretendan
ser identificadas con cierto nombre o denominacion, podran obtener el derecho de
uso exclusivo sobre el mismo, segun proceda, mediante el certificado de reserva
de derechos correspondiente, y en su caso, ser identificados por el puablico dentro

del medio artistico o del espectaculo en que se desenvuelvan.

Al respecto, es atinado el comentario de Susana Barroso Montero, al mencionar

que:

“El derecho de persecucién que se tiene sobre el nombre significa que el titular de
la reserva puede reivindicar su nombre artistico de cualquiera que lo usare sin su

consentimiento.

En este sentido el interés del legislador es proteger el acreditamiento y
reconocimiento que ha logrado el artista con su trabajo y evitar confusiones entre
el publico consumidor, que paga por ver a un artista que identifica a través de un

nombre determinado.”?’

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-112.pdf, consultada el 8 de
abril de 2008.

%’ Barroso Montero, Susana, op.cit., p. 512.
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1.3.5. Promociones publicitarias.

Las cuales deben contener caracteristicas de operacion originales, o bien
contemplar un mecanismo novedoso y sin proteccion tendiente a promover y
ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al
publico en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones mas favorables
que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptla el caso de
los anuncios comerciales, como lo sefiala la fraccion V del articulo 173 de la ley en

comento.

1.4. Supuestos no registrables como Reserva de Derechos al Uso

Exclusivo.

Es posible aseverar, como lo hace el Dr. Serrano Migallon:

“...que toda palabra o conjunto de palabras existentes en el idioma
castellano o alguna otra lengua, las palabras creadas fantasiosa o
artificialmente, asi como cualquier caracteristica fisica o psicolégica o
de operacion, son susceptibles de reservarse, siempre que no se
adecuen a los supuestos de impedimento previstos por el articulo 188

de la ley,...”?®

Asi, el mencionado precepto, advierte que no son materia de reserva de derechos:

e Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracteristicas fisicas o

psicoldgicas, cuando:
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a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual
puedan inducir a error o confusion con una reserva de derechos

previamente otorgada o en tramite.

En este supuesto se trata de observar que las reservas de derechos otorgadas o

en tramite, sean distintivas unas de otras.

b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada;

Al respecto el articulo 72 del Reglamento de la LFDA, sefiala en sus cinco
fracciones lo que se debe considerar por genérico, siendo esto: las palabras
indicativas o que en el lenguaje comun se emplean para designar, tanto a las
especies, como al género en el cual se pretenda obtener la reserva, de
conformidad con el articulo 173 de la ley de la materia; las palabras descriptivas
del género en el cual se solicite la reserva; los nombres o denominaciones de las
ramas generales del conocimiento; los nombres o denominaciones de los deportes
o0 competencias deportivas, cuando pretendan aplicarse a publicaciones
periodicas, difusiones peridédicas o promociones publicitarias, y los articulos, las
preposiciones y las conjunciones. Por ejemplo, no podria ser materia de reserva
de derechos el titulo “revista”, que pretenda emplearse en el género de
publicaciones periodicas.

c) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organizacién o
institucion publica o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorizacion

expresa,

8 Serrano Migallén, Fernado, op.cit. p. 96.
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En este caso se trata de evitar la asociacion de nombres, denominaciones o
razones sociales de las personas morales debidamente constituidas con los
titulos, nombres o denominaciones que pretendan emplearse en materia de

reserva de derechos, a menos que aquellas lo consientan expresamente.

d) Reproduzcan o imiten sin autorizacion escudos, banderas, emblemas o

signos de cualquier pais, estado, municipio o division politica equivalente;

Con ello, se fomenta el respeto y evita realizar el uso indebido de los simbolos

oficiales, tanto nacionales como internacionales.

e) Incluyan el nombre, seudénimo o imagen de alguna persona sin su

consentimiento;

A contrario sensu y como excepcion, el articulo 73 del Reglamento de la LFDA,
son objeto de materia de reserva de derechos los titulos, los nombres, las
denominaciones, las caracteristicas fisicas o psicologicas, cuando incluyan el
nombre, seudénimo o imagen de alguna persona con su consentimiento expreso;
asimismo, la solicitud correspondiente deberd comprender, conjunta o
aisladamente, la reproduccion del rostro de la persona determinada, su expresion
corporal, facciones o rasgos generales, de tal manera que se pueda apreciar que
se trata de la misma persona, aun cuando su rostro, expresion, facciones o rasgos

generales fueran modificados o deformados y su nombre sustituido por uno ficticio.

f) Sean iguales o semejantes en grado de confusion con otro que el
INDAUTOR estime notoriamente conocido en Meéxico, salvo que el

solicitante sea el mismo titular;
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En este punto se entiende por notoriamente conocido, de conformidad con el
articulo 75 del Reglamento de la LFDA, los titulos, nhombres, denominaciones o
caracteristicas que por su difusion, uso o explotacion habituales e interrumpidos
en el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un sector

determinado del publico.

e Los subtitulos;

Se refiere a los titulos secundarios que en ocasiones se incorporan después del

titulo principal.?®

e Las caracteristicas graficas;

Actualmente, estas caracteristicas no son materia de reservas de derechos, en
virtud de que la legislacién autoral ha adoptado brindar proteccion a los editores
de libros al reconocerles el derecho de exclusividad sobre las caracteristicas
tipogréaficas y de diagramacion para cada libro en cuanto tengan de originales, por

un plazo de cincuenta afios a partir de la primera edicién.*

Aunado a que los editores adquieren proteccion sobre la edicion de las
publicaciones periddicas al igual que a la de libros, incluidas las caracteristicas

gréficas, las mismas pueden ser inscritas en el Registro Publico del Derecho de

29 Diccionario de la Lengua Espafiola h-z, t. I, 212 ed., Madrid, Real
Academia Espafiola, 1992, p. 1913.

30 véase articulos 126 y 127 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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Autor.®!

De lo anterior, se advierte que para el caso de publicaciones periodicas solo
podran ser objeto de proteccion, a través del respectivo certificado que expida el
INDAUTOR, los titulos, nombres o denominaciones de aquellas, de acuerdo al
régimen aplicable a la materia de reservas de derechos, mientras que las
caracteristicas gréficas para el editor de la publicacion, a su vez podran estar

protegidas mediante registro que al efecto inscriba el propio Instituto.

Por otro lado, tampoco son materia de reserva de derechos al uso exclusivo, los

siguientes aspectos que no requieren mayor explicacion:

e Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizarse

bajo un nombre que les sea caracteristico;

e Las letras o los nimeros aislados;

e La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la

construccion artificial de palabras no reservables;

e Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean
solicitados para la proteccion de nombres artisticos, denominaciones de
grupos artisticos, personajes humanos de caracterizacion, o simbdlicos o

ficticios; y

31 véase articulos 128 y 163, fraccién X de la Ley Federal del Derecho de

Autor.
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e Los nombres o denominaciones de paises, ciudades, poblaciones o de
cualquier otra division territorial, politica o geografica, o sus gentilicios y

derivaciones, utilizados en forma aislada.

En términos generales, como lo sefiala el Dr. Fernando Serrano Migallén,* este
articulo precisa los casos en que puede haber confusion entre los titulos, nombres,
denominaciones o caracteristicas que pretendan reservarse y aquellos que ya se
encuentren reservados o en tramite; asimismo, establece impedimentos de
otorgamiento que permitan evitar posibles conflictos por la invasién de derechos
de terceras personas, tal es el caso de los derechos notorios y el derecho a la
imagen, y advierte casos en que deberad contarse con la autorizacion de
instituciones o entidades diversas para el otorgamiento de la reserva, como

consecuencia de la ostentacion de patrocinio o de la imitacion de signos oficiales.

Es importante mencionar que las palabras y caracteristicas que no sean materia
de reservas, si bien pueden incluirse en el certificado respectivo, no quedaran
comprendidas dentro de la proteccidon amparada bajo esta figura, de conformidad
con el articulo 175 de la LFDA.

1.5. Titulares.

Aquellas personas que pretendan obtener una reserva de derechos al uso
exclusivo, deberan atender a la LFDA y su Reglamento, como lo ordena el articulo

177 de la ley autoral, para el efecto de realizar los tramites correspondientes.

%2 Serrano Migallén, Fernando, op.cit., p. 98.
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Ahora bien, previa a la obtencion de la reserva de derechos al uso exclusivo, los
interesados tienen la posibilidad de solicitar al INDAUTOR un dictamen previo de
procedencia de la reserva de derechos que se pretende obtener, siendo asi,
presentara los formatos debidamente llenados y sefialados en el propio Instituto,
asi como el pago correspondiente para que una vez recibida la solicitud se expida
el dictamen respectivo en un plazo de quince dias, prorrogandose por treinta dias
mas, tratandose de promociones publicitarias y personajes humanas de
caracterizacion, ficticios o simbdlicos. Sin embargo, el dictamen previo Unicamente
es de caracter informativo y no confiere derecho de preferencia al solicitante,

asimismo tampoco obliga al Instituto en el otorgamiento de la reserva.®

Por otro lado, en el supuesto de que sean ingresadas por separado dos o mas
solicitudes de reserva respecto de una misma propuesta, se debera atender a la
fecha y hora en que hayan sido presentadas tales solicitudes para determinar la
prelacion entre ellas, segun lo dispuesto por el articulo 77 del Reglamento de la

Ley Federal del Derecho de Autor.

Asimismo, una vez que uno o varios solicitantes de una reserva de derechos
presenten los formatos debidamente llenados, asi como el pago de derechos
respetivos, sin que hubiere requerimiento alguno, el Instituto a través de su
Direccion de Reservas de Derechos, autoridad competente para el efecto, emitira
resolucién, que en todo caso, debera cumplir con las formalidades legales que

exige el articulo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA):** ya

3 véase articulo 76 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

% Véase Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 4 de
agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federacién, [documento en linea],
México, 2007, 5/22/2007, formato pdf, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-113.pdf, consultada el 21 de
febrero de 2008.
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sea que niegue la reserva de derechos solicitada por actualizarse alguna de las
causales antes mencionadas en el citado articulo 188 de la LFDA, a través del
cual no se considera materia de reserva, o bien, que proceda su otorgamiento
mediante el correspondiente certificado de reserva de derechos, mismo que
avalara la titularidad de quien o quienes la solicitaron, pues en el caso de dos o
mas solicitantes, todos tendran los mismos derechos por partes iguales, a menos
gue se haya indicado en la propia solicitud, el porcentaje de participacion que les

corresponden a cada uno de ellos sobre la reserva otorgada.

Por ultimo, cabe agregar que las reservas de derechos pueden ser objeto de
transmision al tratarse de un derecho de exclusividad oponible a terceros como se
ha comentado en parrafos anteriores, por lo que de ser asi, los titulares de las
reservas tiene la obligacion de dar cuenta al INDAUTOR, sobre dichas
transmisiones de derechos que amparan los certificados correspondientes a fin de
gue quede debida constancia, y surta efectos frente a terceros.

1.6. Vigencia.

En principio, la reserva de derechos tendra una vigencia de cinco afios a partir de
la fecha en que se expidid el respectivo certificado, para los casos de
otorgamiento de reserva de derechos relativos a nombres y caracteristicas fisicas
y psicoldgicas de personajes, tanto humanos de caracterizacion como ficticios o
simbdlicos, o de nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a
actividades artisticas, asi como, las denominaciones y caracteristicas de

operacion originales de promociones publicitarias.*®

% véase articulo 190 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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A diferencia de los demas géneros aplicables en materia de reservas, la vigencia
del certificado de la reserva de derechos otorgada a titulos de publicaciones o
difusiones peridédicas serd de un afio, contado a partir de la fecha de su

expedicién.>®

El plazo de proteccién que ampara el certificado de reserva de derechos podra ser
renovado por periodos sucesivos iguales, a solicitud del interesado desde un mes
antes, hasta un mes posterior al dia de su vencimiento, pasado el término operara

la caducidad sin necesidad de declaratoria administrativa expresa.>’

Sin embargo, dicha renovacion queda excluida para las promociones publicitarias,
mismas que al término de su vigencia formaran parte del dominio publico por

disposicion legal.®®

Por otro lado, la renovacion podra ser negada cuando de las constancias
exhibidas por el interesado se desprenda que el titulo, nombre, denominacién y/o
caracteristicas, objeto de la reserva de derechos, no han sido utilizados tal y como
fueron otorgados, en atencion a lo dispuesto por los articulos 179, 185, 189, 190 y
191 de la LFDA.

3 véase articulo 189 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
37 véase articulo 79 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

3 véase articulo 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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1.7. Competencia. La Direccion de Reservas de Derechos del Instituto
Nacional del Derecho de Autor.

1.7.1. Marco Legal.

El INDAUTOR, érgano desconcentrado de la Secretaria de Educaciéon Publica
(SEP),*® es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor,
encargada entre otros asuntos relativos, y para efectos del presente trabajo, a
recibir las solicitudes y en su caso otorgar las reservas de derechos, asi como la
substanciacion de las declaraciones administrativas de cancelacion y nulidad de

éstas Ultimas.*°

Para su funcionamiento, el Instituto cuenta con siete unidades administrativas que
en atencion al articulo tercero de su Reglamento Interno, son:

l. Direccion del Registro Publico del Derecho de Autor;

Il. Direccion Juridica;

Il. Direccion de Reservas de Derechos;

V. Direccion de Proteccion contra la Violacion del Derecho de Autor;

V. Direccion de Arbitraje;

39 véanse articulos 90 Constitucional, 26 y 38 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal, asi como 1° y 2° del Reglamento Interior de la
Secretaria de Educacion Publica.

0 véase articulo 103, fraccion IX y X, del Reglamento de la Ley Federal del

Derecho de Autor
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V1. Coordinacion Administrativa, y

VIl. Unidad de Informética.

Dichas Unidades dependen directamente de la Direccion General del Instituto, por
lo que, la Direccion de Reserva de Derechos al igual que cada una de las
mencionadas, le han sido encomendadas tareas especificas para su
cumplimiento, de conformidad con LFDA, su Reglamento, asi como el Reglamento
Interno de la Secretaria de Educacion Publica, el Reglamento Interior del Instituto
Nacional del Derecho de Autor, los convenios y tratados internacionales suscritos

y ratificados por nuestro pais y demas disposiciones aplicables.

1.7.2. Atribuciones.

El articulo 11 del Reglamento Interior del INDAUTOR confiere a la Direccién de

Reservas, entre otras atribuciones, las siguientes:

A. Expedir los dictamenes previos de procedencia para la obtencién de

reservas, derivados de las solicitudes que presenten los usuarios;

B. Autorizar o negar el otorgamiento de reservas y expedir el certificado o

resolucién respectiva;

C. Evaluar, dictaminar y autorizar o negar la procedencia y otorgamiento de las
renovaciones de las reservas, asi como emitir las constancias

correspondientes;
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D. Autorizar o negar las anotaciones marginales que los usuarios le sometan a

dictamen y expedir el certificado o resolucion correspondiente;

E. Admitir o desechar, substanciar y resolver, las solicitudes y procedimientos
de declaracion administrativa de nulidad o cancelacion de reservas,
promovidos por los usuarios, y, cuando proceda, iniciar los mismos de oficio

0 a peticion del Ministerio Publico de la Federacion;

F. Coadyuvar en las actividades de la Comision Calificadora de Publicaciones
y Revistas llustradas de la Secretaria de Gobernacién, asi como informarle
de todas las resoluciones que se emitan relativas a reservas otorgadas

sobre publicaciones periédicas;

G. Supervisar el archivo y resguardo de los expedientes relacionados con

reservas de derechos;

De acuerdo a lo anterior, el INDAUTOR, a través de su Direccién de Reservas,
dentro de sus facultades se encuentra la de expedir el Certificado correspondiente,
a fin de otorgar la reserva de derechos solicitada en cualesquiera de los géneros
establecidos en el articulo 73 de la legislacion autoral, siempre y cuando cumplan
con las formalidades y requisitos previstos en la LFDA y su Reglamento, previo
analisis de la autoridad administrativa sobre la solicitud de reserva de derecho,
frente a la cual no exista antecedentes de reservas previamente solicitadas,
concedidas y vigentes en ese momento, y no se actualice alguno de los

impedimentos legales establecidos en el diverso 188 de la LFDA.

Resulta importante sefialar que la legislacion aplicable carece de lineamientos que

delimiten el comparativo entre un titulo, nombre o denominacion solicitado con otro



35
LA RESERVA DE DERECHOS EN MATERIA AUTORAL

previamente otorgado para determinar si existe semejanza en grado de confusion;
sin embargo, en atencién a los articulos 176, 188 de la LFDA; 76 de su reglamento
y 11, fracciones | y Il del Reglamento Interior del INDAUTOR, la autoridad cuenta
con facultad discrecional para cumplir con los fines que persigue la ley en materia
de reserva de derechos, esto es que a fin de garantizar el uso exclusivo del
derecho constituido, la autoridad administrativa puede analizar y determinar si en
el caso especifico, existe semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual en
grado de confusion entre dos objetos reservables. En este sentido, como lo apunta

Gonzélez Vara:

“...silempre que el ordenamiento juridico no establece cuando debe
ejercitarse, como debe ejercitarse y en qué sentido debe ejercitar. Ello
puede obedecer a una de dos circunstancias: a que no exista una ley
gue regule los tres aspectos o momentos citados, 0 a que, existiendo,
en aras de la eficacia administrativa, permita la discrecionalidad de los

tres o alguno de aquéllos.”**

Asimismo, dicha autoridad podra conceder la renovacion de reserva por periodos
sucesivos iguales, previa comprobacion fehaciente del uso de la misma, que el
interesado presente al Instituto, dentro del plazo comprendido desde un mes antes
hasta un mes posterior al dia del vencimiento de la reserva de derechos
correspondiente, de lo contrario dejaria de surtir sus efectos juridicos,
configurandose la caducidad de la reserva, sin necesidad de declaratoria expresa
por parte de la autoridad administrativa, segun se establece en el articulo 186 de

la ley autoral.

Por otro lado, la autoridad administrativa encargada de esta materia, con

“! Gonzélez-Varas Ibafiez, Santiago, Comentarios a la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), Madrid, Tecnos, 1999, p.
381.
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fundamento en el articulo 11, fraccion VI de la ley autoral, esta facultada para
substanciar los procedimientos de declaracion administrativa de nulidad y de
cancelacion de reserva de derechos, de conformidad con los articulos 183, 184,
186 y 187 de la LFDA, 80 a 85 de su reglamento, asi como de la LFPA de
aplicacion supletoria a ley autoral de conformidad con su articulo 10 y, en el
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles (CFPC),* en términos del articulo 2° de
la citada ley adjetiva federal, y en su caso declarar la nulidad o cancelacion segun
corresponda, cuyas causales de procedencia, respecto a ésta Ultima se
encuentran contenidas en el articulo 184 de la LFDA, mismo que a la letra sefiala

lo siguiente:

“Articulo 184.- Procedera la cancelacion de los actos emitidos por el

Instituto, en los expedientes de reservas de derechos cuando:

I.  El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero,

0 con violacion a una obligacion legal o contractual;
Il. Se haya declarado la nulidad de una reserva;

[ll.  Por contravenir lo depuesto por el articulo 179 esta Ley (sic), se

cause confusién con otra que se encuentre protegida;
IV. Sea solicitada por el titular de una reserva, o

V. Sea ordenado mediante resolucién firme de autoridad

competente.”

En tanto que la Declaracion Administrativa de Nulidad de Reserva de Derechos,

podra ser consecuencia de diversas causales previstas en el numeral 183 de la

42 yéase Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, publicado el 24 de
febrero de 1943 en el Diario Oficial de la Federacion, [documento en linea],
México, 2007, 5/22/2007, formato pdf, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/C-5.pdf, consultada el 20 de
febrero de 2008.
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LFDA, cuyo procedimiento se abordara en el siguiente punto con mayor detalle, a
fin de centrar la atencién a la resolucion del mismo que puede ser objeto de
impugnacion ante el TFJFA, y uno de los elementos determinantes para el
pronunciamiento de la condena en costas o la indemnizacion contemplados en el
articulo 6° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
(LFPCA).®

1.8. El Procedimiento de Nulidad de Reserva al Uso Exclusivo.

Este procedimiento administrativo es de caracter contencioso, toda vez que se
controvierte una resolucion emitida por autoridad administrativa para sujetar su
actuacion a los fines que persigue la ley, es decir, que en el caso concreto se
determina si la reserva de derechos al uso exclusivo otorgada por el Instituto esta
o no afectada de nulidad. En este sentido, previamente se siguen las formalidades
esenciales del procedimiento, tales como la oportunidad de que las partes
interesadas intervengan en el mismo, y ofrezcan pruebas a fin de que se aporten

mayores elementos que permitan resolver el asunto.

Ahora bien, dicho procedimiento puede iniciarse en cualquier tiempo, ya sea de
manera oficiosa o a peticion de parte interesada, incluido el Ministerio Publico de
la Federacion, y se substanciara hasta su conclusion ante la propia autoridad
otorgante de la reserva de derechos, de conformidad con las disposiciones que

para tal efecto establezca el Reglamento de la LFDA, en términos de los articulos

4 Véase Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
publicada el 1° de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federacion,
[documento en linea], México, 2009, 6/15/2009, formato pdf, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-114.pdf, consultada el 25 de
junio de 2009.
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186 y 187 de la ley autoral, respectivamente.

Para el tema que nos ocupa, de iniciarse el procedimiento en estudio a peticion de
parte, podra promoverlo cualquier persona que tenga interés en beneficiarse con
la obtencion de cierta reserva de derechos o de impedir un dafio o perjuicio en su
contra, toda vez que si la LFDA permite solicitar la reserva de derechos a fin de
posibilitar su obtencién, de igual manera se tiene el derecho para promover dicho
procedimiento que posibilita el cese de la reserva de derechos previamente
otorgada a través de una declaracion administrativa, ya que su continuacion

representa un obstaculo para ejercer plenamente esa facultad de uso exclusivo.

Asimismo, sobre el interés juridico de la reserva, coincidimos con la opinion de

Luis C. Schmidt al exponer que:

“Solo el editor de la publicacion o emisor del programa tiene derecho
sobre el titulo. De forma similar, s6lo el creador del personaje ficticio a
quien haya encargado su produccion tiene derecho a la reserva de
personaje; lo mismo por lo que toca a la reserva de personaje de
caracterizacion, que solo corresponde al individuo que lo representa.
Respecto del nombre artistico, éste corresponde en exclusiva al artista
0 grupo a quien identifica; sin embargo, el INDAUTOR no esta obligado
a conocer lo anterior al momento de la concesion de la reserva, a
menos de que se trate de un objeto “notorio”, en términos de los
articulos 188, fraccion I, inciso f), de la LFDA, y 75 del Reglamento. Si
por desconocimiento o error el INDAUTOR otorga una reserva a quien
no le corresponde, el titular legitimo podra recurrir a la nulidad o

cancelacion...”*

4 Schmidt, Luis C., op.cit., nota 8, p. 116.
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En tal virtud, para promover el procedimiento de nulidad en comento, el escrito

inicial debera cumplir con ciertos requisitos previstos en los articulos 15 de la

LFPA y 80 del Reglamento de la LFDA, los cuales a continuacién se enumeran:

VI.

VII.

VIII.

Nombre, denominacion o razén social del solicitante y en su caso de su
representante, asi como de las personas autorizadas para intervenir en el

procedimiento;
Domicilio para oir y recibir notificaciones;

Titulo, nombre o denominacién de la reserva de derechos objeto del

procedimiento de nulidad.
Numero asignado a la reserva de derechos que se trate.

La numeracion y narracion sucinta de los hechos o razones que dan motivo

a la peticion.

Los fundamentos de derecho, es decir, lo preceptos legales o principios
juridicos aplicables.

Las pruebas que en su caso ofrezca, y en el supuesto de actuar a nombre y
representacion de otra persona, el documento mediante el cual se acredite

la personalidad, de conformidad con el articulo 19 de la LFPA.
Las copias de traslado respectivas.

La firma del promovente o de su representante, que de no poder rubricar,

se estamparia la huella de quien se trate.

La ultima disposicion en cita literalmente expresa en su parte final que: “Hecha la

solicitud, el Instituto contara con un plazo de quince dias para admitirla o

desecharla”, sin embargo previo a ello, en caso de no cumplir con alguno de los

requisitos antes sefalados, la autoridad administrativa debera prevenir al
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interesado, por escrito y por una sola vez para subsanar la omisién dentro de un
plazo minimo de cinco dias habiles contados a partir del dia habil siguiente de
practicada la notificacion, bajo el apercibimiento que en caso de no desahogar el
requerimiento correspondiente, se desecharia la solicitud, de conformidad con el
articulo 17-A de la LFPA.

Presentada la promocion con todos requisitos legales, la autoridad la admitira y
ordenard correr traslado con copia de ese escrito y sus anexos al titular de la
reserva de derechos en cuestion para que manifieste lo que a su derecho
convenga dentro del término legal, quien a su vez debera atender los mismos
lineamientos de la prevencién aplicados al accionante del procedimiento, en caso

de que la contestacion no contenga los requisitos exigibles para su admision.

Cabe mencionar que no todas las pruebas son susceptibles de admision segun se
establece en el articulo 83 del reglamento de la ley autoral, mismo que sefala de
manera excluyente a la testimonial, la confesional y las que sean contrarias a la
moral o al derecho; de igual forma se prohibe la confesional de las autoridades
que por disposicion legal se contempla en el diverso 50 de la mencionada ley

adjetiva.

Por otra parte, el desahogo de las pruebas aportadas por las partes, podra
efectuare desde el momento de su admision, si se tratan de documentales, en
virtud de su propia y especial naturaleza, pues de no ser asi, se tomaran en
cuenta para su ulterior desahogo, conforme a las reglas del CFPC, de aplicacion
supletoria a la LFPA, de acuerdo a lo dispuesto en su articulo 2°.

Por ultimo, transcurrido el plazo de contestacion por parte del titular de la reserva
en cuestion, o bien que se haya presentado en tiempo y forma ante el Instituto sin
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que exista cuestion pendiente por desahogar, se concederd un plazo maximo de
diez dias para que ambas partes formulen sus alegatos, segun se advierte en el
articulo 56 de la LFPA, supletoria a la materia, para que con o sin ellos, la
autoridad competente esté en la posibilidad de dictar resolucién que ponga fin al
procedimiento administrativo y en la que se debera valorar cada una de las
pruebas aportadas por las partes, asi como sus argumentos planteados para
concluir en su caso, con la procedencia o no de alguna de las hipétesis de nulidad,

previstas en el articulo 183 de la LFDA, mismas que a continuacion se detallan.*

1.8.1. Supuestos para declarar la Nulidad de la Reserva de Derechos al Uso

Exclusivo.

De conformidad con el articulo 183 de la LFDA, las reservas de derechos seran

nulas cuando:

a) Sean iguales 0 semejantes en grado de confusion con otra

previamente otorgada o en tramite;

Al atender esta causal se verifica que los titulos, nombres, denominaciones,
caracteristicas fisicas, psicolégicas, o de operacion originales aplicados a los
géneros previstos en el articulo 173 de la LFDA, otorgados con posterioridad como
reservas de derechos, han sido o no materia de reserva en términos del diverso

188, fraccion I, inciso a) de la propia ley.

En cuanto a las formas de confusion, el mencionado articulo 188, fraccién I, inciso

45 yéase Anexo 2.
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a), de la ley autoral, sefiala lo siguiente:

“Articulo 188.- No son materia de reserva de derechos:

I.  Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracteristicas
fisicas o psicologicas, o las caracteristicas de operacion que
pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el
articulo 173 de la presente Ley, cuando:

a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o
conceptual puedan inducir a error o confusién con una reserva de

derechos previamente otorgada o en tramite.

Del supuesto antes transcrito, se derivan varias hipétesis que impiden considerar
como reservas de derechos a titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas
fisicas o0 psicolégicas, o las caracteristicas de operacién que se apliquen a
publicaciones o difusiones periddicas, personajes humanos de caracterizacion,
ficticios o simbdlicos, personas o grupos dedicados a actividades artisticas o
promociones publicitarias; cuando exista identidad o semejanza en grado de
confusion con una reserva de derechos previamente otorgada, ya sea de forma

gramatical, fonética, visual o conceptual.

En este sentido, segun corresponda al género aplicable a la reserva de derechos
susceptible de anularse, habria que acreditarse para su procedencia, cualquiera

de estas cuatro formas de confusién mismas que esencialmente consisten en:

a. ldentidad o semejanza gramatical. Es la asociacion derivada de la
combinacion de vocablos, es decir, normalmente se atiende a la
coincidencia de palabras, originada por la misma secuencia de vocales,
longitud, cantidad de silabas y de terminaciones comunes.



43
LA RESERVA DE DERECHOS EN MATERIA AUTORAL

b. Identidad o semejanza fonética. Surge cuando dos titulos, nombres o
denominaciones que se apliquen o pretendan aplicarse a alguno de los

géneros se pronuncian verbalmente de manera similar.

En la practica la confusion fonética es comun, ya que el publico en general

conserva un mejor recuerdo de lo verbal que de lo escrito.

c. Ildentidad o semejanza visual. Se origina de la simple vista en que se
perciben los objetos de reservas de derechos, los cuales pueden ser

facilmente asociados por pensar que son o derivan del mismo.

d. Identidad o semejanza conceptual. Es provocada por la conexién mental
de ideas, palabras o imagenes que representan ambos objetos,

susceptibles a la reserva de derechos.

Ahora bien, como se ha comentado, no existen lineamientos legales que sirvan de
base para determinar en qué momento dos reservas de derechos provocan
confusion entre ellas, aunado a que el analisis se dificulta si consideramos que lo
gue para unos es confundible para otros no lo es. De cualquier forma, la confusion
existira siempre que el parecido entre ambas reservas de derechos sea tal que
impidan su propia autonomia y por tanto puedan inducir al error o engafo

inaceptables.

Dado que la legislacion aplicable carece de lineamientos para determinar la
identidad o semejanza en grado de confusion gramatical, fonética, visual o
conceptual entre dos objetos reservables, podemos apoyarnos en criterios del
Poder Judicial que aunque dirigidos al derecho marcario, sirven de base en el

andlisis comparativo en materia de reserva de derechos en cuanto a la
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confrontacion entre dos titulos, nombres o denominaciones, toda vez que al igual
que las marcas y particularmente las nominativas (aquellos signos distintivos que
representan productos o servicios a través de cierto nombre), las reservas de
derechos siempre estaran asociadas a un titulo, nombre o denominacion, pero que
a diferencia de los signos distintivos, identifican a determinada publicacion
periddica, difusion periddica, persona o grupo dedicado a actividades artisticas,
personaje humano de caracterizacion, ficticio o simbdlico, o promocion publicitaria,

contario a distinguir productos y servicios para el caso de las marcas.

Asi pues, bajo el entendido de que las reservas de derechos divergen de los
signos distintivos, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del
Primer Circuito ha sostenido en jurisprudencia 1.30.A. J/22, visible en la pagina 686
del Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo IX, Novena Epoca del
mes de enero del aflo 1999; ciertos lineamientos que son de gran utilidad de
manera analoga a la materia de reservas con el propésito de evitar el posible error
o0 engafio entre cada una de ellas. Dicha jurisprudencia sefiala textualmente lo

siguiente:

“MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se
presenta el problema de que sOlo hubieran sido reservados
determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas
marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben
seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o0 no parecida a
la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extension,
sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La
exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su
conjunto y su aspecto general, de modo que la imitacion se produce
cuando dos marcas tienen en comun casi todos sus elementos

caracteristicos, aunque existan diferencias entre los elementos
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aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las
diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitacion.
La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los
elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos
semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente
por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que
constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la
semejanza en grado de confusion de las marcas en cuestion y, de
manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles
pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de
septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisiobn 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de

septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revision 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de
1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel.

Amparo en revisidn 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982.

Unanimidad de votos.

Amparo en revision 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982.
Unanimidad de votos.

Amparo en revisidbn 3193/96. Marcas Asociadas, S.A. de C.V. 24 de
octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto

Villasefor. Secretario: Jacinto Juarez Rosas.”

Asimismo, recientemente se ha publicado un criterio judicial que aun cuando
contribuye a identificar la confusién entre dos marcas, reiteramos, puede aplicarse

analogamente a las reservas de derechos, s6lo en cuanto a la comparacion de
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titulos, nombres o denominaciones aplicados a los géneros de la materia.

El referido criterio se encuentra contenido en la tesis aislada 1.40.A.613 A, visible
en la pagina 2793 del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Tomo
XXVII, Novena Epoca, del mes de enero de 2008, dictada por el Cuarto Tribunal
Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito; misma que a la letra

sefala lo siguiente:

“MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN
GRADO DE CONFUSION. A partir de las peculiaridades de una marca
debe considerarse la similitud con algun otro signo o la asociacion con
el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusion).
Estos aspectos deben ser evaluados en funcion de su dimensién
conceptual, denominativa, fonética o grafica, de una manera
proporcional, idonea y adecuada al caso particular, asi como a los
efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los
consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de
semejanza en grado de confusién entre marcas en conflicto, a efecto de
determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse
los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse
considerando la marca en su conjunto; 2) La comparacion debe hacerse
en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las
semejanzas; 3) La imitacion debe apreciarse por imposicion, esto es, lo
que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es
decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y
mensaje, pues se trata de advertir la impresion o informacion que evoca
o produce en los consumidores promedio, y no comparandolas una al
lado de la otra, menos aun de los detalles descontextualizados, ya que
no es tal el impacto publicitario o percepcion que el consumidor aprecia

y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo
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que la confusion pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la
atencién comun y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la
similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o
dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes
aspectos: a) Fonético, considerando que la confusion fonética se
presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se
pronuncian en forma similar. b) Gréafico, dado que la confusién en este
aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son
perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre si, a
tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las
figuras, formas tridimensionales, trazos, lineas, colores, disefios y, en
general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la
vista; y, c¢) ldeolégico o conceptual, que es la representacion o
evocacion de una misma cosa, caracteristica o idea, incluso de las
peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo

marcario.”

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

Secretaria: Mayra Susana Martinez Lépez.”

De las anteriores tesis se advierten ciertas reglas que pueden ajustarse a la

materia de reserva de derechos al atender lo siguiente:

1. La semejanza hay que apreciarla considerando la materia de reserva de

derechos en su conjunto.

2. La comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no

las diferencias.
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3. El cotejo debe realizarse alternandolas.

4. La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusion puede sufrirla el

espectador usual o promedio quien prestaria la atencion comun y ordinaria.

Lo anterior, implica en otros términos que el analisis entre dos posibles reservas
de derechos debe apreciarse en su totalidad, alternando una y otra a primer golpe
de vista, tal como la observaria el publico cotidianamente, sin que pueda
asimilarsele a un examinador minucioso, ni enfatizar las diferencias que pudieran
presentar los aspectos o detalles entre ambas, sino mas bien, atender a sus
semejanzas que resalten de su examen global, para identificar en su caso, los
elementos comunes que impiden su caracter particular; es decir, que esos
aspectos cobran tal importancia para su identificacion al grado de asociarse, ya
sea por inducir pertenencia entre ellas o derivar una de la otra indistintamente, lo
cual provocaria la confusién por error o engafio en la identidad o semejanza entre

ambos objetos reservables.

Ello cobra relevancia, si consideramos que el publico en general merece a su vez
la proteccion de la autoridad administrativa otorgante de la reserva, mediante la
denegacién de otra que simule a su predecesora, a fin de evitar el error o engafio
respecto a la naturaleza y origen de los titulos, nombres, denominaciones,
caracteristicas fisicas, psicolégicas o de operacion original aplicables a alguno de
los géneros mencionados en el articulo 173 de la LFDA, por lo que dicha autoridad
al momento de otorgar una reserva de derechos al uso exclusivo, debe tener en
cuenta que tales nombres o caracteristicas susceptibles de reservar contengan
por lo menos un elemento que los hagan lo suficientemente identificables entre las
ya concedidas y vigentes al momento de la solicitud; de tal manera que el publico
ni siquiera tenga la posibilidad de confundirlas, pues sb6lo de esa manera podra
lograrse una verdadera proteccion, que redundara en incentivar la conservacion
de la reserva de derechos a través de las subsecuentes renovaciones que el

administrado procure.
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En este orden, si la reserva de derechos al uso exclusivo otorgada en su
momento, causa confusion con alguna anterior, entonces se procederia a declarar
la nulidad de la mas reciente a fin de frenar al error o engafio que pudo haber

ocasionado al publico.

b) Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el

reglamento, sean esenciales para su otorgamiento;

En el Reglamento de la LFDA, no se sefialan expresamente los datos que se
consideran esenciales para el otorgamiento de la reserva de derechos al uso
exclusivo; sin embargo, del articulo 53 del ordenamiento en cita se desprende que
la autoridad sélo puede requerir aquellos anexos estrictamente establecido en la
ley, el propio reglamento, el formato respectivo o las disposiciones fiscales
aplicables al caso. Aunque consideramos en opinion personal, que se debieron
sefalar en dicho precepto los términos “exigir requisitos” y no “requerir anexos”, a
fin de poder abarcar tanto los datos como los documentos adjuntos, ya que como
se infiere en dicho precepto, la autoridad sélo podra requerir aquellos anexos

establecidos en los respectivos ordenamientos.

Ahora bien, en el formato oficial aplicable, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 25 de julio de 2002, ademas del titulo y caracteristicas que sean
objeto de analisis para la reserva de derechos, asi como el comprobante de pago

de derechos, se indica sefalar y adjuntar lo siguiente:

Datos del Solicitante:

v Nombre, denominacién o razén social.

v Nacionalidad.
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v Domicilio para oir y recibir notificaciones en los Estados Unidos

Mexicanos.

v" Nombre de su Representante Legal.

Anexos:

v" Documento con el que acredite la legal constitucion de la persona moral,

en su caso.
v" Documento que acredite la personalidad del representante legal.

v' Fotocopia de la identificacion oficial del solicitante y en su caso, del

representante legal.

De los anteriores datos y anexos sefialados dependiendo de la persona solicitante
de la reserva, se observa que cada uno necesita comprobacion a través del
documento idéneo para que se esté en posibilidad de obtener la reserva de

derechos, a excepcion del domicilio para efectos de oir y recibir notificaciones.

Asimismo, en el caso de pretender utilizar el rostro de una persona determinada,
su expresion corporal, facciones o rasgos generales independientemente de que
éstos fueran modificados o deformados y su nombre sustituido por uno ficticio;
para obtener la reserva de derechos sobre el respectivo personaje humano de
caracterizacion, ficticio o simbdlico, se deberd contar con el consentimiento
expreso de aquella persona determinada, segun lo advierte el articulo 73 del
Reglamento de la LFDA.

En este orden podemos deducir que soOlo aquellos datos que necesitan
acreditacion son esenciales para el otorgamiento de la reserva de derechos

solicitada y en cuanto a la autorizacién de persona determinada para el caso de
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los personajes humanos serd indispensable si se pretende utilizar las
caracteristicas fisicas de aquella.

Asi pues, la causal de nulidad en cita sanciona aquellos actos por los cuales se
otorgd una reserva de derechos por medio de la falsedad, la cual implica el
engafio a la autoridad al momento de solicitar la reserva que se trate, si
consideramos que el INDAUTOR tiene por ciertos todos los datos aportados en
dicha solicitud sin cuestionar los documentos que se presentan para acreditar lo
declarado, y con base en aquellos podria concederse la reserva de derechos al
uso exclusivo solicitada, pues de rechazarse la simulacién desde un principio, se
denegaria la reserva; en consecuencia, si se demostrara la falsedad de los datos
en conjuncion con los documentos que hayan sido presentados al momento de la

solicitud de reserva de derechos, se actualizaria la causal de nulidad en comento.

c) Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e

ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.

Aquella persona que acredite haber usado de forma constante e ininterrumpida el
titulo, nombre o denominacion, y en su caso las -caracteristicas fisicas,
psicologicas o de operacion originales con anterioridad al momento en que se

concedio la reserva de derechos vigente, podra declararse la nulidad de ésta.

Derivado de esta causal de nulidad, surgen diversas interrogantes:

1. ¢El uso del titulo, nombre o denominacion puede ser semejante o0
estrictamente debe ser idéntico en comparacion a la reserva de derechos

otorgada?
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2. ¢Cuénto tiempo debid haber transcurrido entre la fecha del uso anterior y el

momento en que se otorgo la reserva de derechos?

3. ¢A partir de qué momento se considera que el uso no es constante o se ha

ininterrumpido?

Al respecto, la legislacion aplicable es omisa, sin embargo, desde nuestro

particular punto de vista, opinamos que:

1°. El objeto de reserva debe ser igual o semejante en grado de confusion que la
reserva de derechos cuestionada, en virtud de que el impedimento para obtenerla
pudo radicar, precisamente, en que la confrontacion de ambas imposibilita su

individualidad.

2° Una vez acreditada la anterioridad al certificado de reserva no es necesario
determinar el transcurso que ha pasado desde la fecha del primer uso, toda vez

que la ley no lo exige.

3° Del cumulo de pruebas aportadas en el procedimiento de merito, deberia
identificarse la frecuencia con la que el promovente ha utilizado el objeto de
reserva y a partir de ella determinar su uso constante, pues de utilizarse de forma
ocasional, no podriamos considerar tal constancia y, la simple omision de uso en
cualguier momento dentro del periodo de anterioridad, bastara para estimar que el

uso se ha interrumpido.

No hay que olvidar que cada una de las hipotesis implicitas en la casual de nulidad

en estudio, deben satisfacerse plenamente para determinar que el promovente
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acredita un mejor derecho frente al titular de la reserva en cuestion, quien en
principio realizé los actos de tramite exigidos en las disposiciones aplicables, para
la obtencion de su reserva de derechos, cuya proteccion esta amparada mediante

su respectivo certificado.

Asimismo, podemos afiadir que invariablemente del tiempo en que se hubiere
usado y explotado esas denominaciones y/o caracteristicas que se traten, de
forma constante e ininterrumpida en nuestro pais, por lo menos hasta antes de
haberse expedido el certificado correspondiente; siempre debera demostrarse que
tales denominaciones y/o caracteristicas han sido aplicadas en el mismo género

en que fue otorgada la reserva cuestionada.

Por dltimo, puede ocasionar conflicto para el legitimo titular de la reserva, el hecho
de que terceros obtengan el registro marcario del objeto de la reserva protegida,
en aprovechamiento a la falta de coordinacion entre IMPI*® e INDAUTOR; para lo
cual, procederia la accion de nulidad de marca, fundada con base en el certificado
de reserva, expedido con anterioridad al dia en que se present6 la solicitud de
registro marcario correspondiente al titulo, personaje, hombre o denominacién
artisticos, o a la fecha de primer uso declarada en la referida solicitud, y con ello
demostrar que se actualiza el articulo 151, fraccion |, en relacion con el diverso 90,

fraccién Xlll, ambos de la Ley de Propiedad Industrial, mismos que sefialan:

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

l.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley
o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accién de nulidad no podra

“% |nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 6rgano descentralizado de la

Secretaria de Economia.
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fundarse en la impugnacién de la representacion legal del solicitante del

registro de la marca;”

“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

XIll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos
de publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o
simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacion, los nombres
artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos que el

titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;”

En virtud de que es necesario la autorizacion del titular de la reserva para la
utilizacion de su objeto como marca, se desprende que existe cierta preferencia
legal de la reserva de derechos al uso exclusivo frente al registro marcario, cuyo
objeto se encuentra limitado al comercio; en tanto que el relativo a la reserva,
ademas de que puede usarse dentro de éste dmbito, su objeto de proteccién

trasciende al plano artistico o cultural.

d) Se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones de este

capitulo.

En esta causal se amplian los supuestos para que una reserva de derechos
vigente sea susceptible de nulidad, si se contraviene alguna de las disposiciones
de la ley autoral, de las cuales, particularmente se remitirian al Titulo VIII, Capitulo
I, relativo a las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo y mas aun al articulo 188
de la propia ley, ya que dicho precepto contiene los supuestos por los cuales no
debe considerarse materia de reserva de derechos, en consecuencia de haberse
otorgado alguna reserva de derechos sin contemplar esos impedimentos, la
misma estaria viciada de nulidad, en concordancia con la fraccion IV, del articulo
183 de la LFDA.
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Tales supuestos, a guisa de ejemplo, pueden derivar de lo previsto en el
mencionado articulo 188 de la LFDA, cuando se haya otorgado una reserva de
derechos sin atender los impedimentos establecidos en dicho precepto, por

ejemplo:
e Que algun vocablo genérico se utilice de forma aislada como reserva de
derechos.

e Que sin autorizacion, se ostente el patrocinio de una organizacion

reconocida oficialmente.
e Que reproduzcan sin autorizacién, emblemas o signos de determinado pais.
e Que incluya la imagen de persona determinada sin su consentimiento.
e Que se utilicen letras o numeros de forma aislada.

e Que se incluya el nombre de cierto pais de forma aislada.”

1.8.2. Medios de Impugnacion.

Es el enlace entre el acto emitido por la autoridad y la inconformidad del

gobernado por considerar que se le estan afectando sus derechos.

El articulo 83 de la LFPA brinda la posibilidad para que toda aquella persona que
considere vulnerada su esfera juridica tras la resolucion definitiva de la autoridad
administrativa, opte por la interposicion del Recurso Administrativo de Revision
ante la propia autoridad o el Juicio de Nulidad ante el 6rgano jurisdiccional
correspondiente, a fin de que se analice y resuelva sobre la legalidad del acto

controvertido.
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En el presente asunto, la resolucion de declaracion administrativa de nulidad de
reserva de derechos al uso exclusivo que ponga fin al procedimiento, y afecten los
intereses juridicos, ya sea del promovente o del titular afectado de la reserva,
podré& interponer el recurso de revision ante la Direccion de Reservas de Derechos
del INDAUTOR, o bien, demanda de nulidad ante la Sala Regional en Materia de
Propiedad Intelectual del TFJFA, creada por Acuerdo G/17/2008 del Pleno de la
Sala Superior, en sesion del dia cinco de marzo de dos mil ocho, publicado en el

Diario Oficial de la Federacién el dia veinticuatro de ese mismo mes y afio.

En ambos casos se estaria en presencia de un asunto contencioso administrativo,
al considerarse como el orden jurisdiccional instituido para controlar la legalidad de
la actuacion administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la

justifiquen.*’

Por su parte Serra Rojas, explica el término de la siguiente manera:

“Formalmente el contencioso administrativo esta constituido por el
conjunto de los 6rganos que tienen competencia para resolver los
litigios entre los particulares y la administracion... Materialmente, el
contencioso administrativo se caracteriza cuando se origina un litigio o
controversia entre un particular agraviado en sus derechos y la

administracion que realiza el acto.”®

“" Diccionario de la Real Academia Espafiola. Vigésima Segunda Edicion,
“Contencioso-administrativo—iva”, [en linea], Espafia, formato html, disponible en:
http://buscon.rae.es/drael/SrvitConsulta? TIPO_BUS=3&LEMA=contencioso,
consultada el 29 de octubre de 2008.

“8 Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, 72 ed., México, Porrta, 1976,
pp. 1121y 1122.
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Se concluye por lo tanto, que el término contencioso-administrativo infiere toda
contienda o controversia suscitada entre la emisibn u omisiébn del acto
administrativo de autoridad por la afectacion que le cause al particular, a fin de que
el 6rgano jurisdiccional competente lo resuelva y se controle con ello, la legalidad

de las actuaciones administrativas.

1.8.2.1. Recurso de Revision.

Para Ramén Martinez Lara, este recurso administrativo representa:

“...un medio de defensa que la ley o el reglamento establecen en favor
del particular afectado en sus derechos o intereses legitimos por un
acto de la autoridad administrativa, con el fin de obtener de la misma o
del érgano superior en el orden jerarquico la revocacion, anulacion o
modificacién del acto lesivo. El recurso administrativo se tramita y
resuelve dentro de la esfera de accion de la autoridad administrativa
emisora del acto impugnado, y en dicho procedimiento no puede

intervenir otra dependencia distinta.”*

En este sentido, el acto administrativo o la omisién de la autoridad podra ser
impugnado por quien resulte afectado mediante la interposicion del Recurso
Administrativo de Revision, ante la Direccion de Reservas del INDAUTOR, dentro
del plazo de quince dias habiles contados a partir del dia siguiente a aquél en que
surta efectos la notificacion de dicho acto, en tanto que la parte a quien le
favorecié la resolucion impugnada podra intervenir como tercero perjudicado para

aportar los elementos que considere pertinentes y apoyar el sentido de la misma

4% Martinez Lara, Ramon. El Sistema Contencioso Administrativo en México,
México, Trillas, 1990, p. 18.
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en dicho recurso, el cual serd resuelto por el Titular de la Direccién General del
Instituto, de conformidad con el articulo 83 de la LFPA.

Por lo que en todo caso se debe atender a los requisitos que para el efecto
establece el articulo 86 de la LFPA, el cual sefiala que dicho escrito debera

expresar y/o contener lo siguiente:

1.- El 6rgano administrativo a quien se dirige: Direccion General del INDAUTOR.

2.- El nombre del recurrente,

3.- El nombre del tercero perjudicado, en virtud de que cualquiera que sea el
sentido de la resolucion del procedimiento de nulidad de reserva de derechos,

habra un derecho incompatible con el recurrente.

4.- Domicilio para oir y recibir notificaciones, tanto del promovente como del
tercero interesado, de lo contrario se atenderd al Gltimo que hubiere sefialado en

el expediente correspondiente.*

5.- El acto recurrido y su fecha de notificacibn o momento en que tuvo

conocimiento del mismo.

6.- Los agravio o conceptos de impugnacion que le causen al promovente del

recurso.

0 Véase articulo 81 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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7.- Copia de la resolucién impugnada y notificacion respectiva.

8.- Las pruebas que ofrezca que tengan relacion inmediata y directa con el acto

impugnado, excepto la confesional de autoridades.

9.- Los documentos por los cuales se acredite la personalidad, cuando se actle a

nombre de otra persona.

Admitido el escrito de revisidn, asi como sus pruebas, se correrd traslado al
tercero interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro de un
plazo de quince dias, similar al del recurrente como lo dispone el articulo 55, en
relacion con el diverso 86, fraccion Il, ambos de la ley adjetiva en comento. En tal

virtud, como lo apunta Gonzalez Pérez:

“Los principios de defensa y contradiccién imponen que se dé audiencia
del recurso a aquellos que sean titulares de derechos subjetivos
derivados del acto y los que ostenten intereses contrapuestos a los del
recurrente 'y hubiesen comparecido como interesados en el

procedimiento en que se dictd el acto.”*

Fijada la litis y desahogadas las pruebas aportadas por las partes, el superior
jerarquico de la unidad administrativa de referencia (Director General del
INDAUTOR), facultado para resolver el Recurso Administrativo de Revision, en

términos del articulo 91 de la LFPA, podra determinar:

51 Gonzalez Pérez, Jesls. Procedimiento Administrativo Federal, 22 ed.,
México, Porraa, 1997, p. 220.
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A) Desecharlo por improcedente o sobreseerlo, y consecuentemente no entrar
al estudio de fondo planteado.

B) Confirmar el acto impugnado.

C) Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o

revocarlo total o parcialmente; y

D) Modificar u ordenar la modificacién del acto impugnado o dictar u ordenar
expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o

parcialmente resuelto a favor del recurrente.

En los dltimos tres supuestos mencionados, la autoridad revisora analizara los
planteamientos de legalidad del acto aducidos por las partes, y valorara las

pruebas de conformidad con lo establecido en el CFPC.>?

1.8.2.2. Juicio Contencioso Administrativo en el ambito Federal.

De lo anteriormente expuesto, es procedente interponer demanda de nulidad ante
el TFJFA, de manera optativa, en virtud de que el citado articulo 83 de la LFPA
establece como medio de defensa, el recurso de revisiéon, razon por la cual el
particular podra agotarlo o intentar el juicio ante el dicho tribunal, siempre y
cuando no se haya interpuesto el medio de defensa aludido, a menos de que se

haya desistido previamente del mismo.

52 \/éase Anexo 3.
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Ahora bien, en el supuesto de que se haya continuado por la interposicion del
recurso de revision, y una vez agotado mediante su respectiva resolucion, en caso
de que ésta sea desfavorable a las pretensiones del recurrente podra interponer el
mencionado Juicio de Nulidad, con la aclaracion de que como lo expresa Margain

Manautou:

“...son distintas las resoluciones recurridas a través de un recurso
administrativo y las que resuelven este medio de defensa, ya que en la
resolucién impugnada en el juicio de nulidad hay que combatir los
argumentos que expone la autoridad que resuelve el recurso
administrativo para confirmar la validez del acto combatido y no insistir
en los agravios expuestos en ese medio de defensa, pues ello daria
lugar a una sentencia adversa al particular por no haber combatido la
fundamentacién y motivacion de la autoridad responsable en su

resolucion.”?

Asi, segun lo afirma el citado autor, la resolucion atacada en juicio de nulidad debe

reunir las siguientes caracteristicas:

e Que sea definitiva.
e Que lesione un interés o cause agravio 0 perjuicio.
e Que sea personal y concreta.

e Que conste por escrito, excepcion hecha de la derivada de una negativa
ficta.

e Que sea nueva.

3 Margain Manautou, Emilio, De lo contencioso administrativo, de anulacién
o de ilegitimidad, 5% ed., México, Porrda 1995, p. 11.
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En el caso que nos ocupa la resolucién derivada del procedimiento de declaracion
administrativa de nulidad de reserva de derechos sera definitiva para efectos de

interponer juicio contencioso administrativo federal, cuando:

1.- La autoridad competente de resolver dicho procedimiento emite el acto
administrativo por el cual pone fin al expediente en que se actud y el afectado opta
por interponer directamente demanda de nulidad.

2.- Promovido el recurso de revisibn en contra de dicho acto administrativo, el
superior jerarquico lo resuelve en términos del articulo 91 de la LFPA, antes

referido.

Existe la posibilidad de que se sobresea el recurso, o se deseche el recurso por
actualizarse alguna de las hipétesis previstas en los articulos 88, 89 y/o 90 de la
citada ley; los cuales también son de naturaleza definitiva; sin embargo, estos
casos serian inutiles para el estudio del presente trabajo, toda vez que de obtener
sentencia favorable ante el TFJFA, se declararia la nulidad lisa y llana para el
efecto de que la autoridad demandada entre al estudio de fondo o admita el escrito

respectivamente.

La afectacion al interés juridico se acreditara si de autos se desprende que la
resolucion emitida por la autoridad facultada para ello es contraria a las
pretensiones del inconforme en el procedimiento de nulidad de reserva, pues de
este modo se acentla que dicha afectacion recae en la persona al haber sido

parte en tal procedimiento y se aplica en concreto con la resolucion combatida.

Generalmente se impugnan los actos emitidos por escrito y en ocasiones se

reclama la figura de la negativa ficta, cuando transcurrido el plazo de tres meses
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para resolver, la autoridad demandada no lo hizo, ademas de no existir constancia
de notificacion, se entendera que la peticion formulada culmina en sentido
negativo, de conformidad con el articulo 17 de la LFPA, es decir que, si pasado
dicho plazo sin constancia de notificacion alguna, una vez agotadas las
intervenciones de las partes; el actor o en su caso el recurrente debera suponer
que el procedimiento de nulidad o medio de impugnacién promovido por él, no
concluyo en satisfacer su pretension, esto es, que no procedié declarar la nulidad

de la reserva cuestionada, o bien, que se confirmad la resolucién controvertida.

Por ultimo, con base en la LFPCA, la resolucién que se combate mediante la
demanda de nulidad debe ser nueva, es decir que no haya adquirido la fuerza de
cosa juzgada, ni sea materia de un recurso o juicio pendiente de resolver a fin de
evitar la duplicidad de medios de defensa y con ello la posible contradiccion de

fallos.

En este sentido, para el efecto de susbstanciarse el juicio contencioso
administrativo federal o de nulidad, se atendera a lo dispuesto por la Ley Organica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (LOTFJFA),>* asi como por
la LFPCA, publicada el primero de diciembre de dos mil cinco y vigente a partir del

primero de enero de dos mil seis.

El proyecto de la LFPCA tiene su base en lo antes previsto por el Titulo VI del

Caddigo Fiscal de la Federacion, cuyas adecuaciones que se estimaron pertinentes

> Véase Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, publicada el 6 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la
Federacion, [documento en linea], México, 2009, 6/15/2009, formato pdf,
disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-190.pdf,
consultada el 25 de junio de 2009.
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tuvieron por finalidad establecer un nuevo procedimiento, que sea "agil, seguro y

transparente”.>

Asimismo, a falta de precepto expreso y en cuanto a lo que prescriba la LFPCA,
se aplicara supletoriamente el CFPC, de conformidad con su articulo 1°, en tanto
no contravengan las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo

federal.

> Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Nuestra Historia.
México, [en linea], México, formato html, disponible en

http://lwww.tfjfa.gob.mx/cont/Historia.htm, consultada el 11 de septiembre de 2007.



CAPITULO 11.






EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJFA CONFORME A LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.

2.1. Competencia del TFJFA

A finales del afio 2000, el Congreso de la Union aprueba las reformas en materias
trascendentales para el orden jurisdiccional, como son: en primer lugar el cambio
de nombre de la Ley Organica y del nombre de la Institucién, por el de Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), reflejando con ello la
competencia que a través de los casi 65 afios de existencia se le ha ido asignado,
asi como la que adicionalmente el propio Decreto de reformas le otorga sefialando
competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las
resoluciones dictadas por las autoridades que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la
LFPA. Asimismo, se le proporcionan facultades al Pleno para determinar las
regiones, el nimero y sede de las Salas, asi como la forma de integrar
jurisprudencia al resolver contradicciones de las resoluciones de las Secciones 0

de las Salas Regionales.*®

Aun cuando el TFJFA no pertenece formalmente al Poder Judicial Federal, si
ejerce el poder jurisdiccional del Estado a través del conocimiento de las

controversias que se susciten entre los administrados y la administracién publica

%6 [dem.

67
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federal, por asi autorizarselo el articulo 73, fraccién XXIX-H, constitucional.®

En este sentido, dicha facultad conferida por mandato constitucional conlleva a
atender, tanto las leyes especiales de caracter administrativo, como la LOTFJFA,
para identificar la competencia material del mencionado 6rgano jurisdiccional; el
cual, particularmente en el articulo 14 de dicha ley organica sefiala en sus
fracciones Xl y XlI en atencion al presente estudio, lo siguiente:

“Articulo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
conocera de los juicios que se promuevan contra las resoluciones

definitivas que se indican a continuacion:

(...)

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un
expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo;

XIl. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las

resoluciones gue se indican en las demas fracciones de este articulo;

...y

Derivado del precepto anterior, se observa que el TFJFA esta facultado para
conocer, tanto la resolucion que pone fin al procedimiento de nulidad de reserva
de derechos al uso exclusivo, como aquella que resuelva el recurso de revision,
contemplado en la LFPA, aunado a que la definitividad de la resolucion que se
impugnare ante dicho Tribunal, contempla indistintamente la resolucion que no
admita recurso administrativo y aquella en la que su interposicion sea optativa,

segun se indica en el antepenultimo parrafo de su referida ley organica. Esto es

5 Jturbe Rivas, Arturo, Elementos de Derecho Procesal Administrativo,

México, Porraa, 2004, p. 96.
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que, para el estudio que nos ocupa, ese tribunal jurisdiccional tiene competencia
para resolver tanto las controversias derivadas de la resolucién que pone fin al
procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de reserva de derechos,
como aquella que se emite con motivo del recurso de revision que en su caso se

hubiese interpuesto en contra del procedimiento origen.

Asimismo, es importante mencionar que por Acuerdo G/17/2008 del Pleno de la
Sala Superior del referido Tribunal, en sesion del dia cinco de marzo de dos mil
ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia veinticuatro de ese
mismo mes y afio, se adiciono el articulo 24 Bis al Reglamento Interior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para establecer lo siguiente:

“Articulo 24 Bis.- Adicionalmente habra una Sala Regional en Materia
de Propiedad Intelectual que tendra competencia en todo el territorio

nacional y sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Esta Sala Regional tendrd competencia material especializada para
tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas a que se refiere el articulo 14, fracciones Xl y XlII de la Ley,
dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley
Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades
Vegetales, asi como en los demas ordenamientos que regulan la

materia de Propiedad Intelectual.”®

Lo anterior, a fin de crear y dotar de competencia material y territorial a un 6rgano
colegiado especializado en la materia de propiedad intelectual que esté facultado

para resolver todos los actos definitivos emitidos por autoridades administrativas,

8 \éase Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, [documento en linea], México, 2009, formato html, disponible en:
http://lwww.tfjfa.gob.mx/cont/RITFJFA.htm, consultada el 23 de junio de 2009.
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conforme a las disposiciones mencionadas en el citado precepto.

Cabe mencionar que la LFPCA emplea los términos “juicio contencioso
administrativo federal” (JCAF), para referir la instancia ante el TFJFA que conoce
las controversias entre particulares y los actos emanados por autoridades
administrativas federales, la cual también ha sido conocida como “juicio de
nulidad”, por lo que en el presente trabajo son empleados de manera indistinta,
aungue con la procuracion de atender a los mismos términos que la propia ley

sefiala.®®

2.2. Partes en el Juicio de Nulidad.

Gonzalo Armienta Calderdn define el término procesal “parte” como:

“...la persona que como titular de una pretension exige (o en cuyo
nombre se exige) al érgano jurisdiccional, la subordinacién de un interés
ajeno, o bien la declaracion o constitucién de una relacion juridica
determinada, asi como aquella persona o personas frente a las cuales
se dirige tal pretensién; por consiguiente, s6lo son partes las personas
que actuan en el proceso, por si o por conducto de su representante,
como titular de una pretension o contrapretension, asi como aquellas
otras personas a las cuales la ley legitima, otorgandoles la posibilidad

de intervenir en el proceso, aun cuando no acttien materialmente.”®°

%9 véase Anexo 4.

0 Armienta Calderén, Gonzalo, “Las Partes y los Terceros en el Proceso”,
Revista de la Facultad de Derecho de México, México, tomo XVI, nimero 62, abril-
junio de 1966, p. 267.
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Para Rafael De Pina y José Castillo Larrafiaga®® existe diferencia entre sujetos
procesales y partes, al exponer que los primeros son quienes conforman la
relacion juridica procesal, mientras que las partes, ademas de ser sujetos del
proceso (lo que implica que existen sujetos procesales que no tienen la calidad de
partes, como el juez y el ministerio publico), se caracterizan porque no actuan por

obligacion sino por defender un interés subjetivo.

En el contencioso administrativo federal son partes: la administracion publica
federal y los particulares, de acuerdo con el precepto constitucional 73, fraccion

XXIX-H antes mencionado. %2

Por su parte, el articulo 3° de la LFPCA, sefiala que son partes en el juicio de

meérito:

l. El demandante. Identificado como aquella persona que impugna el acto
emanado por la Administracion Puablica Federal, con el fin de que se modifique,

revoque o nulifique la resolucion que le perjudica.

Arturo lturbe Rivas® expone que en el caso de que se presentare la pluralidad de

actores (figura procesal denominada litisconsorcio activo), solamente sera

®l De Pina, Rafael y Castillo Larrafiaga, José, Instituciones de Derecho
Procesal Civil, 222 ed., México, Porrta, 1996, pp. 243 y 244.

62 véase Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el
17 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federacion, [documento en linea],
México, 20009, 25/06/20009, formato pdf, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf, consultada el 6 de julio de
20009.

® lturbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 126.



72
CAPITULO Il

admitida cuando el acto reclamado afecte a dos o mas personas y cuando se
impugnen resoluciones conexas. En estos casos, en los que excepcionalmente se
admite una demanda de dos 0 mas personas, los demandantes deben designar un
representante comun y, en caso de que no lo hagan, el magistrado instructor hara

la designacién en el auto admisorio de la demanda.

Lo anterior, de conformidad con el articulo 4°, dltimo parrafo de la LFPCA, como
ocurriria en el supuesto de que se declare la nulidad de cierta reserva de derechos
al uso exclusivo, en la que aparecieran varios titulares invariablemente de la
participacion  porcentual mencionada en el Certificado de Reserva
correspondiente.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el articulo 5° del propio ordenamiento
adjetivo, ante el TFJFA no procedera la gestidon de negocios (representaciéon de
una persona sin mandato); por lo tanto, quien promueva en nombre de otro debe
demostrar que la representacion le fue otorgada, a mas tardar, al dia en que se
presente la demanda, mediante escritura publica o a través de carta poder firmada
con la asistencia de dos testigos; la cual, tanto éstos como aquél deberan ratificar
sus firmas ante notario publico o el secretario correspondiente del Tribunal en
mencion. Asimismo, el demandante podra autorizar por escrito al licenciado en
derecho para que a su nombre reciba notificaciones, facultdndolo para hacer

promociones de tramite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos.

Il. Los demandados. En términos de la fraccion segunda del citado articulo 3°
de la LFPCA, tendran ese caracter:

a) La autoridad que dicté la resolucion impugnada

b) El particular a quien favorezca la resolucién cuya modificacion o nulidad
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pida la autoridad administrativa. (Referido al juicio de lesividad)

C) El Jefe del Servicio de Administracion Tributaria o el titular de la
dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los
juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas
coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de

coordinacion, respecto de las materias de la competencia del Tribunal.

En este sentido, si se impugna la resolucion que pone fin al procedimiento
administrativo de nulidad de reserva de derechos, entonces tendra la calidad de
autoridad demandada: el funcionario que haya emitido la misma, quien debera ser
el Director de Reserva de Derechos del INDAUTOR, por contar con facultad
indelegable para resolver tal procedimiento, en atencion al articulo 11 del
Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor; ®* o en su caso, el
Director General de dicho Instituto, cuando resuelva el recurso de revision de

meérito.

Por su parte, las autoridades demandadas, normalmente estaran representadas a
través de la unidad administrativa de la SEP encargada de defender los actos de
esta dependencia, esto es, la Direccién General de Asuntos Juridicos, en virtud de
que el INDAUTOR es un organismo desconcentrado que forma parte de la

mencionada Secretaria.

Asimismo, en la contestacion de demanda se podra nombrar delgados autorizados

® véase Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor,
publicado el 22 de noviembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federacion,
[documento en linea]. México, 2007, 22/05/2007, formato pdf, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-296.pdf, consultada el 6 de
enero de 2009.
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para recibir notificaciones, hacer promociones de tramite, rendir pruebas,

presentar alegatos e interponer recursos.®

[l El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretension del

demandante.

El tercero interesado resulta ser la persona que tenga un derecho subjetivo
contrario o incompatible con la pretension del actor, es decir, que tenga un interés

(juridico) directo en la subsistencia del acto administrativo impugnado.®®

El Doctor Fix Zamudio®’ coloca al tercero interesado en una posicién paralela a la
de la autoridad demandada, que asume una actitud similar a la del llamado
'tercero perjudicado’ en el juicio de amparo.

En este sentido lturbe Rivas® deduce que el tercero interesado viene a ser un
coadyuvante de la autoridad demandada, y coincide con la postura de Armienta
Calderon, quien considera al tercero interesado como un litisconsorte, pues
interviene en el proceso situado en el mismo plano que la autoridad demandada,
en una relacién de coordinacién con esta ultima, frente a la parte actora, con los
mismos derechos, obligaciones y cargas procesales y sujeto a todos los efectos

de la cosa juzgada.

® véase Articulo 5°, Ultimo parrafo de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.

% |turbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 128.

7 FIx Zamudio, Héctor, “Principios Esenciales del Proceso Fiscal Federal
Mexicano”, Revista del Tribunal Fiscal de la Federacion, segundo numero
extraordinario, México, 1966, p. 308.
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Derivado de lo anterior, el Doctor lturbe Rivas® recalca lo que el coadyuvante
defiende un derecho ajeno (el de la autoridad demandada) pero en interés propio,
de tal manera que no mantiene una posicion independiente de la del actor y de la

demandada.

Por su parte Humberto Brisefio Sierra™ aclara que en materia fiscal ese tercero o
coadyuva o se adhiere, pero no es verdaderamente un interviniente con derecho
distinto y opuesto al de las partes principales, en todo caso, defiende uno de los

puntos de vista en litigio.

No obstante la posicién subordinada del coadyuvante, es evidente que esti
facultado para, con independencia de lo que haga la demandada, contestar la
demanda, presentar pruebas y formular cuantas alegaciones considere pertinentes

con el objeto de que el tribunal desestime la pretensién del actor.”

Sobre este tema, Emilio Margain Manautou’? afirma que el tercero es poseedor de
un derecho que sufrirda menoscabo si la autoridad administrativa que le otorg6 ese
derecho, es vencida en juicio, por lo que debe llamérsele a fin de que exponga lo
gque a su derecho convenga. Y mas adelante expone en palabras de Alcala

Zamora que:

® |turbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 129.

% idem.

0 Brisefio Sierra, Humberto, Derecho Procesal Fiscal, 22 ed., México,
Céardenas Editor y Distribuidor, 1975, p. 358.

I Gonzélez Pérez, Jesus, Derecho Procesal Administrativo Mexicano,
México, Porrda-UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 1988, p. 127.

2 Margain Manautou, Emilio, De lo Contencioso Administrativo; de Anulacién
o de llegitimidad, 102 ed., México, Porrua, 2001, p. 146.
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“El caso suele suscitarse cuando la Administracion ha resuelto como
arbitro legal derechos enfrentados de terceras personas, pues entonces
la que obtuvo resolucion favorable, tiene en rigor mas derecho, y desde
luego, mas interés que la propia Administracion en mantener el acuerdo
de ésta que para la misma serd probablemente un mero problema de
prestigio, de criterio o de estabilidad en su obra. En todos estos casos
no seria justo que, de las varias partes que fueron contendientes ante la
administracion activa, la que por ésta fue declarada sin razén, tuviera el
privilegio de discutir ante el Tribunal, y que la que se declaré con
derecho quedara en la inferioridad de no alegar, convirtiéndose en

desventaja el reconocimiento de su razén.””®

Sin embargo, conforme a la LFPCA, el tercero interesado no es parte obligatoria

en el juicio contencioso, sino potestativa, ya que en su articulo 18 se menciona

que podra apersonarse en juicio en los mismos términos que el actor o

demandado, segun sea el caso; y que ademas debera justificar su derecho para

intervenir en el juicio, pese a la deduccion que se efectle en la relacion procesal,

lo cual infiere que para la ley en comento el tercero interesado es prescindible.

2.3.

La Admision de la Demanda.

La demanda, como lo expresa el Doctor Iturbe Rivas,’ es el acto de peticion, que

debe manifestarse por escrito, a través del cual la parte actora ejercita su acciéon

exponiendo ante el TFJFA la pretension consistente en que se anule un

determinado acto administrativo, abriendo asi el proceso.

3 |bidem, p. 148.
" lturbe Rivas, op.cit., p. 130.
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La accion de demanda debe presentarse por escrito ante la Sala competente del
TFJFA, dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aquél en que haya surtido
efectos la notificacion del acto impugnado, en atencién a lo establecido por el
articulo 13, fraccion I, inciso a) de la LFPCA; en el caso concreto, el afectado
podra iniciar JCAF a partir del dia siguiente en que conocid la resolucion que puso
fin al procedimiento de nulidad de reserva, o bien el acto que resolvio el respectivo
recurso administrativo de revision, segun lo hubiere optado, y antes de haber
transcurrido dicho plazo, tendra la oportunidad de interponer su escrito de

demanda ante la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.

Lo anterior, no obsta para que la demanda pueda ser enviada, por el Servicio
Postal Mexicano, a través del correo certificado con acuse de recibo, en el
supuesto de que la parte demandante tenga su domicilio fuera de la Ciudad de
México, donde se encuentre la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual,
y el envio lo realice desde el lugar donde resida aquél dentro del plazo conferido;
en este sentido, se tendra como fecha de presentacion, el dia en que se haya

efectuado el depdsito en la oficina de correos.”

Por otro lado, el plazo para presentar la demanda podra suspenderse en los casos
previstos por los ultimos dos parrafos del articulo 13 de la LFPCA.

En cuanto a los requisitos de la demandada, Margain Manautou’® los divide en
esenciales y secundarios, bajo la influencia del Cddigo Fiscal de la Federacion,
ordenamiento por el que anteriormente se regulaba el juicio de nulidad, en virtud

de que la ausencia de los primeros daria lugar a desechar la demanda por

> Véase Articulo 13, antependltimo parrafo, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

® Margain Manautou, Emilio, op.cit., pp.175 y 176.
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improcedente, en tanto que la ausencia de los secundarios daria lugar a requerir al

actor para subsanar lo omitido.

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto por los articulos 13, 14 y 15 de la LFPCA, los
requisitos esenciales y secundarios como los define el Doctor. Margain, son los

siguientes:

1. Esenciales. Aquellos sin los cuales (conjunta o separadamente), darian lugar

directamente al desechamiento de la demanda, mismos que se mencionan:

a) Interponer la demanda dentro del plazo de cuarenta y cinco dias contados a
partir del dia siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificacion
del acto impugnado.

b) Especificar el nombre del demandante.

c) Sefialar la resolucién definitiva que se pretende impugnar.””

d) Desarrollar los conceptos de impugnacion.
2. Secundarios. Aquellos sin los cuales, de forma independiente, dan lugar a su
requerimiento a fin de corregir el defecto o la omision dentro del plazo concedido,

pues de no satisfacerse lo solicitado, traerdn consecuencias adversas o

desfavorables. Tales requisitos son:

a. Mencionar la autoridad o autoridades demandadas.

" Se recalca el caracter definitivo del acto impugnado, en virtud de lo
sefalado en el primer y antepenultimo parrafos del articulo 14 de la Ley Organica

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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b. Exponer los hechos, motivo de la demanda.

c. Lo que se pida, seialando en caso de solicitar una sentencia de condena,

las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.

d. Ajuntar copia de la demanda para cada una de las partes, asi como de los

documentos anexos, para efectuar el debido traslado.

e. Anexar el documento idéneo por medio del cual se acredite la personalidad,

cuando se actie a nombre de otra persona.

f. Agregar el documento por el cual conste la resolucién impugnada, cuando

obre en poder del demandante.

g. Manifestar la fecha en que se conoci6 el acto controvertido, y presentar su
constancia de notificacion, a menos de que no haya recibido o se haya
practicado por correo, situacion que en lo particular se debera plantear en la

demanda de nulidad.

De no cumplir con los anteriores requisitos sefialados, o una vez que haya

transcurrido el plazo para su desahogo, se tendra por no interpuesta la demanda.

h. Sefalar y/o adjuntar las pruebas que ofrezca. Si fuere el caso, se debera
presentar cuestionario al perito, firmado por el demandante, y/o el

interrogatorio relativo a la prueba testimonial.

En caso contrario, se tendran por no ofrecidas las respectivas pruebas.

i. Domicilio del demandante, siempre y cuando, aquel se encuentre ubicado

dentro de la sede de la Sala competente.

j.  Segun corresponda, aportar el nombre y domicilio del tercero interesado.
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En cuanto a la omisibn de los dos dultimos requisitos mencionados, las
notificaciones relativas se efectuaran por lista autorizada, que se fijar4 en sitio
visible de la propia Sala, segun se desprende del dltimo péarrafo del articulo 14 de
la LFPCA.

No pasa desapercibido que en dltimas reformas a la LFPCA, actualmente es
posible seguir el “juicio en linea”, a través del “Sistema de Justicia en Linea”,
contemplado en el Titulo Il y especificamente en su Capitulo X de dicha ley
adjetiva, lo cual, motiva la utilizacién de las nuevas tecnologias en beneficio de los
sujetos procesales, y ademdas permite que nuestro sistema juridico pueda
adentrarse cada vez mas a los avances de la ciencia, cuyo contenido se encuentra

altamente relacionado con el derecho de autor.

En consecuencia, una vez cubiertos los requisitos establecidos por los articulos
antes mencionados, dara lugar a la admision de la demanda, a través del
respectivo proveido que al efecto emita el Magistrado Instructor, asimismo, debera
ordenar correr traslado de la demanda y anexos a las partes para que sean
emplazadas y tengan oportunidad de efectuar su contestacion, en atencién a lo

dispuesto por el articulo 19 de la LFPCA.

2.4, La Contestacion.

La contestacion de la demanda constituye el ejercicio, de una accién pero por
parte del demandado. Es el acto a través del cual éste deduce excepciones y

opone defensas, delimitando hechos sobre los que versaran las pruebas asi como
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la materia de la sentencia.”®

Ahora bien, conforme al articulo 19 de la LFPCA, el demandado cuenta con
cuarenta y cinco dias siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento
para contestar la demanda por escrito, y en ella s6lo debera probar los hechos que
motiven sus actos administrativos cuando el afectado los niegue lisa y llanamente,
a menos que la negativa implique la afirmacion de otro hecho, segun se
desprende del articulo 42 de la ley en cita, pues no pasa desapercibido que de
acuerdo a dicho precepto las resoluciones y actos administrativos se presumen de
legales, y sus violaciones estan sujetos a prueba que en principio corresponde la
carga al actor.

Por otro lado, el articulo 20 de la LFPCA, prevé que las autoridades demandadas
al producir su contestacién aludiran, en el orden que se sefiala, a los siguientes

puntos:

a) Los incidentes de previo y especial pronunciamiento.

b) Las causales de improcedencia y sobreseimiento.

c) Los hechos que dan origen a la demanda, afirmandolos, negandolos o

ignorandolos por no ser hechos propios, segun se trate.

d) Los razonamientos por los cuales se desvirtuen los fundamentos de derecho de
la demanda, abundando en los que se apoyl6 la autoridad demandada para

expedir la resolucion, sin modificar los preceptos mediante los cuales se sustenta.

e) Lo argumentos que desvirtien el derecho a la indemnizacion que pretenda la

demandante.

8 lturbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 141.
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f) Las pruebas que ofrezca, y en el caso de la prueba pericial o testimonial, se
precisaran los hechos sobre los que versaran, asi como, los nombres y domicilios

del perito o de los testigos, respectivamente.

La autoridad demandada debe anexar a su escrito de contestacion, segun lo
ordena el articulo 21 de la LFPCA, las copias de traslado para el actor y el tercero
interesado, el cuestionario que desahogue el perito, o bien, la ampliacion del
mismo cuando la pericial haya sido ofrecida por el actor, el cual debera estar
firmado por la propia demandada, segun corresponda; y las pruebas

documentales que ofrezca.

Por otro lado, todos los documentos sefialados en la contestacion que no hayan
sido acompafiados al mismo, son objeto de requerimiento a la luz de la remision al
articulo 15 de la ley en cita, para que se subsane la omision o deficiencia en un
plazo de cinco dias, de lo contrario, se tendria por no presentada la contestacién o
por no ofrecida la prueba, segun corresponda.

Por lo tanto, como lo apunta Margain Manautou,”® la contestacién debe satisfacer,
al igual que la demanda, requisitos esenciales y requisitos secundarios, los cuales
en atencion a lo contemplado en los referidos preceptos, se deducen los

siguientes:

1.- Requisitos Esenciales:

a. Que la contestacion se presente dentro del plazo establecido;

b. Que sea emitida por la autoridad demandada competente o delegado

autorizado;
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c. Que se refiera concretamente a los hechos propios de la demandada
afirmados por el actor;

d. Que abunde en los razonamientos, o fundamentos expuestos en la

resolucion controvertida.

Al presentarse la contestacion a la demanda en forma extemporanea, o en su
caso, no se aluda a los hechos afirmados por el actor en contra de la autoridad,
salvo prueba en contrario, se presumiran por ciertos los mismos, sin que dicha
presuncion, sea sindénimo de allanamiento o invalidez del acto impugnado, como

se advierte en el primer parrafo del articulo 19 de la LFPCA.

Asimismo, no se tomaran en cuenta los argumentos y/o fundamentos modificados
en la contestacibn que no fueron plasmados en el acto de autoridad que se

defiende.

2.- Requisitos Secundarios:

a) Copias de traslados relativas a la contestacion y documentos anexos, para

las demas partes.

b) El documento por el cual acredite fungir como titular del cargo sefalado en
el acto combatido, cuando se trate de persona distinta a la emisora del
mismo, o cuando sea delegado autorizado por la autoridad demandada.

c) Que se presenten las pruebas documentales ofrecidas en la contestacion,
y, en su caso, el nombre del perito y su domicilio, asi como el cuestionario

gue deberan desahogar los testigos.

9 Margain Manautou, Emilio, op.cit., pp.195 a 197.
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En cuanto a los requisitos sefialados como secundarios para el caso de la parte
demandada, de no acompafarlos, previo requerimiento por parte del Magistrado
Instructor, se tendria por no contestada la demanda, a menos de que se trate de

las pruebas, que de no presentarse se tendrian por no ofrecidas.

En ese orden, se sostiene que la contestacion de demanda requiere, a su vez, de
un proveido por el que, expresamente, el Magistrado Instructor la admita o la

deseche.

2.5.  LaAmpliaciéon de la Demanda.

El escrito de ampliacion de demanda constituye el complemento de ésta, mediante
el cual, la parte actora tiene la oportunidad de controvertir actos o argumentos de
la demandada que a decir de aquella desconocia o se realizaron de manera ilegal,
a fin de integrar todos los argumentos y pruebas necesarias para el ejercicio de la

accion.

Ahora bien, la parte actora podra ampliar su demanda dentro de los veinte dias
siguientes a aquel en gue surta efectos la notificacion del acuerdo por el que se
admita la contestacién de la misma, en los casos siguientes, segun se establece
en el articulo 17 de la LFPCA:

a. Cuando se impugne una negativa ficta.

b. Contra el acto principal del que deriva el impugnado en la demanda, asi

como su notificacion, cuando se den a conocer en la contestacion.

c. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue
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ilegalmente.

d. Cuando con motivo de la contestacion, se introduzcan cuestiones que, sin
violar el primer parrafo del articulo 22 de dicha ley, no sean conocidas por el

actor al presentar la demanda.

e. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por

extemporaneidad en la presentacion de la demanda.

Asimismo, se seflalan como requisitos que debera contener la ampliacion:

1.- Que se interponga en tiempo.

2.- Que se mencione el nombre del demandante.

3.- Que se sefiale el juicio en que se actua.

4.- Que se indiquen y presenten las pruebas segun sea el caso.

5.- Que se adjunten las copias de traslado para cada una de las partes.

De los anteriores requisitos, se deduce como Unico requisito esencial la
presentacion del escrito dentro del plazo concedido y sélo como requisitos
secundarios tanto pruebas ofrecidas como copias de traslado, pues aun cuando la
mencion del demandante o el juicio en que se actla sean omisas o incorrectas, ni
amerita requerimiento alguno, ni daria lugar a desechar la ampliacion de

demanda, por no contemplarse el apercibimiento respectivo.

Por lo que hace a la oportunidad de ampliar la demanda, los Tribunales
Colegiados en Materia Administrativa, han sostenido recientemente en el mismo
sentido que, una vez admitida la contestacion a la demanda, mediante el auto
correspondiente, se debe otorgar el plazo de veinte dias, para que el demandante

amplie su escrito inicial, de conformidad con el articulo 17 de la LFPCA. Tesis
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aisladas que a continuacion se transcriben:

“DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACION DE LA SALA FISCAL,
AL ACORDAR SOBRE LA ADMISION DEL ESCRITO DE
CONTESTACION, OTORGAR AL DEMANDANTE, EN TODOS LOS
CASOS, EL PLAZO DE VEINTE DIAS QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA. Si bien es
cierto que el articulo 17 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo no establece obligacion alguna a cargo de
la Sala Fiscal de requerir o prevenir al actor para que amplie su
demanda en los supuestos que prevé, también lo es que tal ampliacion
constituye una formalidad esencial del procedimiento y su ejercicio no
debe ser negado de plano, pues con independencia de que no existe
numeral alguno que asi lo establezca, el que resulte o no infundada la
ampliacion de la demanda s6lo podra dirimirse con las constancias que
al efecto acompafie la contraria a su escrito de contestacion y con los
conceptos de impugnacién que haga valer la actora en el de ampliacion,
por lo que en todos los casos debe otorgarse el mencionado plazo de
veinte dias para ampliar el escrito inicial de demanda, ya que de lo
contrario se dejaria a la actora en estado de indefension, al proscribir su
derecho a controvertir aquellas cuestiones que le son desconocidas o

gue son introducidas por su contraria en la contestacion.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo directo 77/2007. Alejandro Puente Nava. 20 de abril de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral.

Secretaria: Elva Guadalupe Hernandez Reyes.

Amparo directo 160/2007. Proveedora Industrial de Monclova, S.A. de
C.V. 14 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos

Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva Guadalupe Hernandez Reyes.
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Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de marzo de 2009, la Segunda Sala
declaré inexistente la contradiccion de tesis 189/2008-SS, en que

particip6 el presente criterio.”®°

“DEMANDA DE NULIDAD. EN EL PROVEIDO DICTADO AL
RECIBIRSE SU CONTESTACION LA SALA FISCAL DEBE
CONCEDER A LA DEMANDANTE EL TERMINO PREVISTO EN EL
ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA. El numeral
17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
dispone que en las hipétesis ahi referidas, se podra ampliar la demanda
dentro de los veinte dias siguientes a aquel en que surta efectos la
notificacion del acuerdo que admita su contestacion, lo cual implica que,
en estos casos, la Sala Fiscal deba conceder ese término en el
proveido dictado al recibirse aquélla, ya que de lo contrario se dejaria
en estado de indefension a la demandante respecto de las
argumentaciones y pruebas expuestas y ofrecidas por la otra, pues el
que resulte o no fundada la ampliacion de la demanda sélo podra
determinarse con las constancias que al efecto se acomparien al escrito
de contestacion, asi como con los conceptos de impugnacion que
adicione la quejosa en el de ampliacién de la demanda. Lo anterior
obedece al cumplimiento de las formalidades esenciales del
procedimiento, el cual ha de exigirse con rigor a todos los tribunales,
qgue han de respetar la secuencia logico-juridica impuesta en todo
procedimiento y, ademas, a la necesidad de posibilitar el ejercicio de los

derechos procesales de las partes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.

8 Tesis Aislada VII.10.87 A, Semanario Judicial de la Federacién y su
Gaceta, Novena Epoca, t. XXVI, agosto de 2007, p. 1616.
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Amparo directo 462/2006. Aurora Garcia Nevéarez. 2 de febrero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pedroza Carbajal.

Secretaria: Estéfana Sanchez Haro.®!

2.6. LaAmpliaciéon de la Contestaciéon a la Demanda

Sin mayor abundamiento sobre este punto, Unicamente ha de reiterarse que el
plazo para contestar la ampliaciéon de la demanda es de veinte dias, mediante

escrito en lo conducente y conforme a las reglas de la contestacion.

Cabe sefialar que como medio de defensa en contra de las resoluciones del
Magistrado Instructor cuando admita, deseche o tenga por no presentada la
demanda, la contestacion, la ampliacién de cualquiera de las anteriores, o alguna
prueba; asi como aquellas resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento
del juicio antes del cierre de instruccidén, admitan o rechacen la intervencion del
tercero; podra interponerse el recurso de reclamacion ante la Sala o Seccion
respectiva, dentro de los quince dias siguientes a aquél en que surta efectos la
notificacion de que se trate, en términos de lo dispuesto por el articulo 59 de la
LFPCA.

2.7. Los Alegatos y el Cierre de Instruccion.

Como lo explica el Doctor Iturbe Rivas, la instruccion en el juicio de nulidad se

limita a admitir la demanda, emplazar a las partes, recibir la contestacién y la

81 Tesis Aislada XVII.10.P.A.36 A, Semanario Judicial de la Federacién y su
Gaceta, Novena Epoca, t. XXV, abril de 2007, p. 1694.
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intervencion del tercero (si lo hay), desahogar las pruebas y abrir un periodo de
cinco dias para que las partes puedan formular alegatos, concluido el cual, con o

sin alegatos, quedara cerrada la instruccion.®

Ademas de lo anterior, se puede agregar en sentido amplio que la instruccion en el
juicio contencioso administrativo federal abarca substanciar y resolver por parte
del Magistrado Instructor o Sala conocedora del asunto, en su caso, todas

aguellas actuaciones previas a la emision de la sentencia.

En cuanto a los alegatos, el citado autor sefiala que no son mas que los puntos de
vista u opiniones de caracter juridico de las partes respecto del sentido que debera
tener la sentencia, en funcién de los hechos aducidos y las pruebas aportadas. Se

traducen en las conclusiones de las partes.®

Por su parte, Margain Manautou argumenta que:

“Los alegatos sirven, esencialmente a la parte demandante, para que se
haga un examen comparativo entre las causales de ilegalidad
expuestas en el escrito de demanda en contra de la resolucién
impugnada y la contestacion que produce la autoridad demandada a
cada una de ellas, asi como de sus pruebas, con el objeto de destacar
gue esta ultima no alude a todos y cada uno de los agravios expuestos,
o bien alude parcialmente a alguno de ellos, o bien se pretende mejorar
el acto combatido introduciéndose argumentos no expuestos en éste o

invocandose disposiciones no citadas en él.

Ahora bien, como los alegatos sirven para destacar lo expuesto en el

8 |turbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 153.
8 |bidem, p. 159
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escrito de demanda, rebatir lo que la autoridad demandada contesta
exponiendo las irregularidades o excesos de la misma al pretender
mejorar el acto impugnado, asi como para invocar precedentes
jurisdiccionales o jurisprudencias recién establecidas sea por la Sala
Superior o por los Tribunales Judiciales Federales, el contenido de ellos
no puede formar parte de la litis como tampoco la parte actora puede
aprovecharlos para mejorar su defensa introduciendo argumentos no

expuestos en la demanda.”®

En resumen, la instruccion concluye una vez que no exista cuestién pendiente por

resolver, ni prueba por desahogar y haya transcurrido el plazo para formular

alegatos por escrito, invariablemente de que se presenten o0 no, en virtud de lo

previsto por el articulo 47 de la LFPCA.

Sin embargo, actualmente, en dicho precepto, se ordena la emisién de un acuerdo

por el cual se declare expresamente el cierre de instruccion y en caso de que los

alegatos sean presentados en tiempo deberan ser considerados en la sentencia,

al expresar el ordenamiento como sigue:

“Articulo 47.- El Magistrado Instructor, diez dias después de que haya
concluido la sustanciacion del juicio y no existiere ninguna cuestion
pendiente que impida su resolucién, notificara por lista a las partes que
tienen un término de cinco dias para formular alegatos por escrito. Los
alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar

sentencia.

Al vencer el plazo de cinco dias a que se refiere el parrafo anterior, con
alegatos o sin ellos, se emitira el acuerdo correspondiente en el que se

declare cerrada la instruccion.”

8 Margain Manautou, Emilio, op.cit., pp. 301 y 302.
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Ahora bien, es importante sefialar que de actualizarse algun supuesto previsto por
el articulo 8 de la ley procedimental, o bien configurarse alguna de las hipétesis de
sobreseimiento establecidas en el diverso 9° de la propia ley, la Sala competente

estara impedida de dictar sentencia de fondo.

2.8. La Sentencia.

Es el acto jurisdiccional que pone fin al juicio, en virtud de que como lo afirma el

Doctor lturbe Rivas:

“...implica la aplicacion del Derecho objetivo a un caso concreto por
parte del tribunal para concluir en forma normal el proceso, es decir,
para decidir la cuestién principal debatida por las partes, asi como para
resolver las cuestiones incidentales que hubieran surgido durante el
transcurso del desarrollo del juicio. Aun cuando el elemento
fundamental de la sentencia es el juicio l6gico que desarrolla el juez
para aplicar una norma juridica general al caso concreto, no podemos
decir que la sentencia solamente entrafie la simple actuacion de la ley,
puesto que el juez no actia de manera puramente tedrica o automatica,

sino que también pone en juego su voluntad.”®

Este acto jurisdiccional del TFJFA, debe cumplir con ciertas exigencias previstas

en los articulos 49 y 50 de la LFPCA, tales como:

e Pronunciamiento por unanimidad o mayoria de votos de los Magistrados de
la Sala competente, el cual debera estar firmado por cada uno de ellos, al

igual que el Secretario de Acuerdos correspondiente, de conformidad con el

% lturbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 171.
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articulo 41, fraccion Il de la LOTFJFA.

Dentro de los sesenta dias siguientes al acuerdo por el que se dicte el

cierre de instruccion.
Fundamentada en derecho.
Atencion a la pretension deducida en la demanda de nulidad.

Examen previo de aquellos agravios que pudieran llevar a declarar la
nulidad lisa y llana, siempre y cuando no sobreviniere alguna de las
causales de improcedencia y sobreseimiento.

En caso de declararse la nulidad, sefialar la forma en que fueron afectadas
las defensas del particular y trascendieron en el sentido de la resolucion.

Referirse Unicamente a los hechos narrados en la demanda y contestacion.

Tratindose de resolucion del recurso administrativo, contando con
elementos suficientes para ello, se pronunciara sobre la legalidad de ésta

en la parte que no satisfizo el interés juridico del entonces recurrente.

Anulacién o modificacion estricta de lo impugnado expresamente en la

demanda, segun proceda.

Verificacién previa del derecho subjetivo, ademas de la ilegalidad de la
resolucién impugnada; en caso de que se condene a la autoridad a la

restitucion del derecho violado o a la devolucién de cierta cantidad.

En general, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, las sentencias deben

cumplir con ciertos requisitos de fondo, tales como; congruencia, motivacion,
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fundamentacion y exhaustividad.®

Por congruencia se traduce, segun expone el Ministro Genaro Géngora Pimentel:

“...en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo
exclusivamente con las pretensiones, negaciones o excepciones, que
en su caso hayan planteado las partes durante el juicio. El requisito de
congruencia prohibe al juzgador resolver mas alla (ultra petita partium),

o fuera (extra petita) de lo pedido por las partes.”®’

Sin embargo, como excepcion a este requisito, el TFJFA esta facultado para
pronunciar de oficio, la incompetencia de la autoridad demandada, asi como la
ausencia total de fundamentacion o motivacién en la resolucion impugnada, con lo
gue se establece, aunque de manera limitada, la suplencia de la queja, de

conformidad con el penultimo parrafo del articulo 51 de la LFPCA.

La fundamentacién y motivacién son requisitos establecidos en general para todo
acto de autoridad por el articulo 16 de la Constitucion y especificamente para las

decisiones judiciales, por el articulo 14 de la misma ley fundamental.®®

Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito, expone en jurisprudencia 1.40.A. J/43, lo siguiente:

8 Fix Zamudio, Héctor, “Sentencia”, Diccionario Juridico Mexicano P-Z, 132
ed., México, Porria-UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 1999, p. 2893.

87 Géngora Pimentel, Genaro, Introduccién al Estudio del Juicio de Amparo,
62 ed., México, Porrua, 1997.

8 Fix zamudio, Héctor, op.cit., p. 2893.
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“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL DE
LA GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR,
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA
DECISION. El contenido formal de la garantia de legalidad prevista en
el articulo 16 constitucional relativa a la fundamentacion y motivacion
tiene como proposito primordial y ratio que el justiciable conozca el
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a
conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de
manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar
y controvertir el mérito de la decision, permitiéndole una real y auténtica
defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe
una motivacibn pro forma pero de una manera incongruente,
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobacién y defensa pertinente, ni es valido exigirle una amplitud o
abundancia superflua, pues es suficiente la expresion de lo
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa,
asi como para comunicar la decision a efecto de que se considere
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento minimo pero
suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relacion
de pertenencia logica de los hechos al derecho invocado, que es la

subsuncion.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 447/2005. Bruno Lopez Castro. 1o. de febrero de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria;

Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo en revision 631/2005. Jesus Guillermo Mosqueda Martinez. 1o.

de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron
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Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodriguez.

Amparo directo 400/2005. Pemex Exploracién y Produccion. 9 de
febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar

Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales.

Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcén Carrillo. 15 de febrero de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Barcenas Chavez. Secretaria:

Karla Mariana Marquez Velasco.

Amparo en revision 78/2006. Juan Alcantara Gutiérrez. 10. de marzo de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Barcenas Chavez.

Secretaria: Mariza Arellano Pompa.”®

Y en cuanto hace a la exhaustividad, ésta consiste en la obligacion del juzgador de
examinar todas y cada una de las pretensiones formuladas por las partes, es decir

todos los aspectos de la controversia planteada por las mismas.*

En este orden de ideas, la sentencia definitiva del Tribunal de mérito que resuelva
el fondo del asunto, con fundamento en el articulo 52 de la LFPCA, podra concluir

en términos generales, en lo siguiente:
- Reconocer la validez del acto impugnado.

- Declarar la nulidad de la resolucion controvertida para ciertos efectos.

- Declarar la nulidad del acto combatido, y en su caso, reconocer al actor la
existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligacién

correlativa; otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados o,

89 Jurisprudencia 1.40.A. J/43, Semanario Judicial de la Federacién y su
Gaceta, Novena Epoca, t. XXIII, mayo de 2006, p. 1531.
% Fix zamudio, Héctor, op.cit., p. 2893.
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cesar los efectos de los actos de ejecucién que afecten al demandante, incluso el
primer acto de aplicacion que hubiere impugnado. Dicha nulidad no generaré otros
efectos, salvo lo contemplado en la ley de la materia correspondiente; la cual, en
tratandose de la resolucién que pone fin al procedimiento de nulidad de reserva de
derechos al uso exclusivo, no prevé diversos efectos a los mencionados en el

propio precepto en cita.

- Pronunciarse sobre la indemnizacion o condenacién en costas, cuando
hayan sido solicitadas por las propias partes. Sobre este punto se suma
importancia, ya que para efectos del presente trabajo, no debe perderse de vista,
el ultimo parrafo del citado articulo 52, al mencionar expresamente que la
sentencia se pronunciard sobre la indemnizacion o pago de costas, solicitados por
las partes, cuando se adecue a los supuestos del articulo 60. de la ley en

comento.

Por otro lado, de no reconocerse la validez del acto controvertido, se declararia la

nulidad del mismo, y como lo afirma Jesus Gonzalez Pérez:

“Serd, por tanto, la propia sentencia la que dejara sin efecto el acto que
infringiere el ordenamiento juridico. Pero, como para establecer el orden
juridico perturbado no bastara por lo general dejar sin efecto el acto, se
establece la obligacion de la administracién publica como parte procesal
de realizar todo aquello que fuere necesario para restablecer el orden
juridico, como reconocer al demandante los derechos que le fueren
negados por la administracion o restituirle en el pleno goce de los

mismos.”®?

Paralelamente al control de legalidad, los ciudadanos obtienen ventajas

personales, a través de ejecuciones forzosas que el propio érgano jurisdiccional

%1 Gonzalez Pérez, Jesls, Procedimiento Administrativo Federal, 22 ed.,
México, Porraa, 2000, p. 29.
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impone como consecuencia de haber constatado la actuacion ilegal de la
demandada, lo que se traduce en el reconocimiento inequivoco de que el
administrado es titular de verdaderos derechos subjetivos; en este sentido, la
legalidad del actual Estado administrativo no se limita a precisar competencias y
procedimientos, sino también el contenido, total o al menos parcial, de la actuacion
administrativa, el cual parte necesariamente de las posiciones subjetivas de los

ciudadanos que entran en relacién con la Administracién Publica.®

Aunado a lo anterior, se hace constar que de acuerdo a que las sentencias del
TFJFA resolveran sobre la pretension del actor que se deduzca de su demanda,
segun lo prevé el articulo 50, primer parrafo de la LFPCA, nuestro sistema
contencioso-administrativo federal sigue la tendencia subjetivista, ya que al igual
gue el sistema espafiol de justicia administrativa, el objeto del proceso es siempre

enjuiciar las pretensiones que deduzcan los demandantes.®

No obsta resaltar lo expresado por Eduardo Garcia de Enterria en su analisis
histérico comparatista de los sistemas contenciosos-administrativos objetivo y
subjetivo, al considerar que de ser un medio de orden publico de proteccion de la
legalidad de la Administracion, el contencioso-administrativo ha pasado a finales
del siglo XX, a ser en varios paises de la Union Europea y aun, con todas las

prevenciones que se quieran, incoativamente al menos, en Francia misma, pais

%2 Garcia de Enterria, Eduardo, “Contencioso-administrativo objetivo y
contencioso-administrativo subjetivo a finales del siglo XX. Una visién historica y
comparatista”, [documento en linea], Madrid, Centro de Estudios Politicos y
Constitucionales, 2003, Revista de Administracion Publica (num. 152, mayo-
agosto de 2000), formato pdf, disponible en:
http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=pc4t4nyxha2uat55dghzvi55_ 133887&A
RT=1,24308,2000_152_ 093.pdf, consultada el 27 de julio de 2009, pp. 97 y 98.

% |bidem, p.102.
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que forj6 brillantemente el modelo; un sistema de tutela o proteccion de derechos
e intereses legitimos de los ciudadanos.®*

Al respecto, qué mejor ejemplo que el derivado de la actuacion administrativa que
resuelve el destino de cierta reserva de derechos, ya sea por su anulacion, ya sea
por la improcedencia de tal declaracion, en que los derechos subjetivos de los
particulares se ven involucrados, incluidos los del tercero interesado y, que el
TFJFA, a través de la Sala Especializada, tiene competencia para decidir sobre los

mismos para su efectiva proteccion.

2.8.1. Clases de Sentencia.

En sentido estricto, la sentencia es la resolucion que pone fin al proceso
decidiendo el fondo del litigio, se han calificado como tales otras resoluciones que
no tienen estas caracteristicas y a la inversa, lo que ha provocado confusion

especialmente en la legislacion y en la jurisprudencia.®

De lo anterior, diversos tratadistas mexicanos consideran las siguientes clases de

sentencia:

A) Segln su contenido, Margain Maunatou®® las clasifica en sentencias “de fondo”
y “de sobreseimiento”, siendo éstas, las que no resuelven la litis o cuestion de

fondo planteada por las partes y se limitan a declarar que la pretension es

% |bidem, p.104.
% Fix Zamudio, Héctor, op.cit., p. 2891.

% Margain Manautou, Emilio, op.cit., p. 313.
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inadmisible por falta de algin presupuesto procesal, mientras que aquéllas
deciden sobre la legalidad del acto impugnado.

B) Por otro lado, las sentencias pueden ser “interlocutorias” y “definitivas”, en
funcién del objeto procesal, ya sea accesorio o principal. Esto quiere decir -explica
lturbe Rivas®- que las interlocutorias resuelven un aspecto o incidente del
proceso, por lo que sélo tienen efectos intraprocesales y, por el contrario, las
definitivas, como su nombre lo indica, deciden la litis principal, por lo que, son las

gue se emiten para finalizar el proceso y sus efectos son extraprocesales.

C) El articulo 51 de la ley en estudio, indica las causales por las cuales una
resoluciébn administrativa es ilegal, ya que de configurarse alguno de esos
supuestos se declararia la nulidad lisa y llana o para efectos, segun proceda; de lo
contrario, se estaria en presencia de la legalidad del acto impugnado y por tanto,
el Tribunal, mediante su Sala competente, reconoceria la validez del mismo. En
este sentido, las sentencias pueden ser “estimatorias” o “desestimatorias”, segun
su resultado; considerando la satisfaccion de la pretension que aduce el actor en
su demanda de nulidad, por lo que las primeras seran aquellas que declaran la
nulidad en cualquiera de sus modalidades, mientras que las segundas, seran las

que se limiten a manifestar la inexistencia del derecho invocado.?®

D) Asimismo, el Dr. lturbe Rivas® deduce que el articulo 1° del CFPC, sefiala
indirectamente que de acuerdo a su finalidad, las sentencias pueden ser

declarativas, constitutivas y de condena, al contemplar lo siguiente:

97 Cfr. Iturbe Rivas, Arturo, op.cit., pp. 186 y 187.
9 Cfr. Ibidem, pp. 188y 189.
% |bidem, p. 204.
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“Articulo 1°.- So6lo 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.”

En efecto, se puede mencionar como lo advierte el Doctor Fix Zamudio,'® en
nuestro sistema procesal se han configurado tres sectores sefialados por la
doctrina cientifica del proceso, los que no son contemplados expresamente por los
codigos respectivos, pero se pueden deducir implicitamente de sus disposiciones,
es decir, las llamadas puramente declarativas, de condena y constitutivas,
entendiendo por las primeras aquellas que clarifican el derecho o la situacion
juridica controvertida; las segundas sefialan la conducta que debe seguir el
demandado con motivo del fallo, y finalmente las terceras que fijan nuevas
situaciones juridicas respecto del estado anterior, es decir que no comprueban lo

que ya existe, sino que crean algo nuevo que antes no existia.

2.8.2. Diferenciay efectos entre sentencia declarativa y de condena.

La sentencias declarativas son aquellas que clarifican el derecho o la situacion
juridica controvertida,'® en otras palabras, estas resoluciones tienen por objeto
unicamente la declaracion de existencia o inexistencia de un derecho, como lo
afirma Hugo Alsina, citado por el autor Iturbe Rivas, ' quien a su vez comenta
gue son de esta naturaleza, los fallos del TFJFA, que reconocen la validez de la
resolucion impugnada, asimismo podemos agregar aquellos que se limitan a

nulificar lisa y llanamente el acto combatido.

190 Fix Zamudio, Héctor, op.cit., p. 2892.
101 fdem.

192 Cfr. Iturbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 204.
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En tanto que como lo expone Héctor Fix Zamudio'®

en su articulo “Principios
Esenciales del Proceso Fiscal Federal Mexicano”, publicado en la Revista del
Tribunal Fiscal de la Federacion: las sentencias de condena, se caracterizan por
‘la obligacion expresa o implicita de que la parte en cuya contra se ha dictado el
fallo observe determinada conducta, y en todo caso, las resoluciones de nulidad

implican una obligacion genérica de resarcimiento’.

Asimismo Iturbe Rivas, cita a Alfredo Rocco, quien distingue las sentencias

declarativas y de condena, de la siguiente forma:

“...la primera es una sentencia pura simple o sea un juicio légico sobre
la existencia o0 no existencia de una relacion o estado juridico; la
segunda es una sentencia, a la cual se afiade una especifica
conminatoria de ejecucion forzosa dirigida al obligado; la primera es un
puro juicio légico, la segunda un juicio l6gico mas un acto de voluntad.
Pero en cuando es sentencia, también la sentencia condenatoria es un
juicio logico; la conminatoria es ya un acto preparatorio de la
ejecucion.”*%*

De lo anterior y en atencién a los efectos expresados por Margain Manautou,'® se

exponen las siguientes diferencias a manera de cuadro comparativo:

103 Fix Zamudlo, Héctor, op.cit., p. 308.
194 Iturbe Rivas, Arturo, op.cit., p. 187.

195 Margain Manautou, Emilio, op.cit., p. 310.
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Sentencia Declarativa Sentencia de Condena

Ademas de determinar el derecho,
Produce el efecto de determinar el | produce el efecto de constituir un
derecho. titulo para la realizacion forzosa de

la relaciéon declarativa.

La pretension del actor sOlo es | Se declara cdmo debe satisfacer

declarada como existente. dicha pretension.

Comprueba un derecho que
Afirma un derecho a la pretension. ademas debe  también ser

satisfecho.

_ Afirma que este derecho debe ser
Afirma sélo el derecho. . _
cumplido o satisfecho.

Es un puro juicio légico y no puede | Es un juicio I6gico més un acto de

derivarse una ejecucion forzosa. voluntad.

En este orden de ideas, la sentencia declarativa s6lo concluye en afirmar o negar
la existencia del derecho deducido de la pretension expresada en la demanda de
nulidad, a lo cual se estaria a su vez en presencia de una sentencia estimatoria o

desestimatoria, respectivamente; como se expuso en el punto anterior.

Finalmente, podemos concluir que en un juicio de nulidad derivado de una

controversia de indole autoral en el que el TFJFA Unicamente se pronuncie sobre
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la resolucion que puso fin al procedimiento de nulidad de reserva de derechos al
uso exclusivo, se estaria en presencia de una sentencia declarativa, si el fallo se
limita a reconocer la validez de la resolucion impugnada o bien, a declarar la

nulidad lisa y llana del acto controvertido.

Por otro lado, se trataria de una sentencia de condena, si del fallo en cuanto al
fondo, se resuelve declarar la nulidad del acto combatido para que se realicen
ciertos efectos, por la omisién de los requisitos formales exigidos por las leyes o
por vicios del procedimiento, debiéndose en estos dos casos sefialar en qué forma
afectaron las defensas del particular y trascendieron en el sentido de la resolucion,
segun lo prevé el articulo 50, segundo parrafo, y 51, fracciones Il y lll de la
LFPCA; toda vez que la autoridad demandada estaria obligada a dar, hacer, o no

hacer algo, como resarcimiento de los derechos afectados al demandante.

Asimismo, seria sentencia de condena, tanto la declaracion de nulidad de dicho
acto en cualquiera de sus modalidades (ya sea lisa y llana o para efectos), como
el reconocimiento de validez del acto impugnado, si el Tribunal de mérito ademas
resuelve de conformidad con el ultimo parrafo del articulo 52 de la LFPCA;
estimado el primer caso, la procedencia de la indemnizacién a favor del actor, o
verificado el segundo, la procedencia de la condenacion en costas a favor de la

demandada.

2.8.3. La sentencia firme de conformidad con el articulo 53 de la LFPCA.

Dentro de este punto, cabe sefalar como otra clase de sentencias, las que han
adquirido firmeza en su fallo, por lo que a su vez conviene separarla de las

llamadas definitivas; segun la posibilidad de impugnacion.
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La sentencia definitiva es aquella que, si bien ha sido dictada para resolver el
conflicto sometido a proceso, todavia es susceptible de ser impugnada a través de
algun recurso o proceso impugnativo, el cual puede concluir con la confirmacion,

modificacion, revocacion o anulacion de dicha sentencia definitiva. '

En cuanto a que la sentencia firme es aquella que ya no puede ser impugnada por
ningtin medio; es aquella que posee la autoridad de la cosa juzgada.'®’

El efecto de cosa juzgada constituye una garantia esencial de la seguridad juridica
gue se configura como la vinculacion que produce el fallo de una sentencia firme
en otro proceso ulterior, como consecuencia de un mandato imperativo de
naturaleza juridico-publica dirigido al Juzgador con la finalidad de evitar
resoluciones judiciales contradictorias o, incluso, nuevas decisiones sobre lo ya

juzgado.'®®

Ahora bien, el articulo 53 de la LFPCA, indica que la sentencia definitiva
pronunciada por el Tribunal de mérito, queda firme cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.

II. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el
recurso o juicio de que se trate haya sido desechado, sobreseido o hubiere
resultado infundado, y

106 Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil, 8% ed., México, Oxford
University Press, 2001, p. 202.
197 Ibidem, pp. 202 y 203.
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Ill. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legitimos.

En otras palabras, del articulo arriba citado, se advierte que la sentencia definitiva

obtiene el caracter firme cuando sea:

a) Inadmisible en su contra, recurso o juicio alguno,

b) Consentida tacitamente al no interponer recurso o juicio dentro del plazo
conferido para impugnarla, en el entendido de que la notificacion de dicho

acto fue realizada conforme a derecho.

c) Desechado, sobreseido o resultase infundado el recurso o juicio intentado,

o

d) Consentida expresamente por las partes involucradas.

En este orden de ideas, la sentencia del TFJFA que resuelve la controversia
principal del juicio, puede ser impugnada a través del amparo directo por regla
general dentro de los quince dias siguientes a aquél en que surta efectos la
notificacién de la sentencia'® y adquiere firmeza cuando habiendo o no contra ella
recurso o juicio, no es capaz de alterar su contenido, o bien por consentimiento
tacito o expreso; por lo que podemos concluir que toda sentencia firme es

definitiva, pero no toda sentencia definitiva ha quedado firme.

198 Gonzalez-Varas Ibafiez, Santiago. Comentarios a la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), Madrid, Espafia, Tecnos,
S.A., 1999, pp. 377 y 378.

199 vgase articulos 21 y 158, segundo pérrafo de la Ley de Amparo.






CAPITULO 111.






EL INCIDENTE DE CONDENACION EN COSTAS.

Las costas son un instituto de naturaleza procesal que el derecho romano creo
con el fundamento de resarcir los gastos que tenian ciertos funcionarios y

profesionales en el proceso.*°

En cuanto a los gastos y propiamente los de naturaleza procesal, Maria Luisa
Freire Diéguez' explica que, tales desembolsos se originan como consecuencia
de la sustanciacion de un procedimiento, los cuales deben ser soportados por las

partes a fin de defender sus intereses contrapuestos.

Asimismo, la citada autora expresa que:

“...el concepto de gasto procesal es genérico y engloba todos los
desembolsos de caracter econdmico que realiza una persona que

acude a los tribunales en solicitud de tutela judicial.”**2

De tal suerte que en palabras de Alcala Zamora y Castillo, “...la existencia de los
gastos procesales es una necesidad evidente que no puede ser eliminada, puesto

gue el proceso como toda obra humana exige intervenir en él cantidad de riqueza

110 Gozaini, Osvaldo A., Costas Procesales. Jurisprudencia y Doctrina, 22 ed.,
Buenos Aires, EDIAR, Sociedad Andnima Editora, 1998, p.27.

11 Freire Diéguez, Maria Luisa, La Tasacién de Costas en el Orden
Jurisdiccional Civil. Préactica Juridica, Madrid, Tecnos, p. 15.

112 Ibidem, p. 16.

109
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que es en lo que consiste el gasto precisamente.”*

Asi pues, como lo aclara Jaime Guasp citado por Gozaini, no todos los gastos
procesales son verdaderas costas, y por lo tanto, éstas constituyen una parte de
los gastos procesales, una especie de un género mas amplio que abarca todos los

desembolsos de carécter econémico que el proceso pueda originar.™*

Asimismo, en “Comentarios a la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa”
de origen espafiol, se diferencian los gastos del proceso de las costas procesales,

al mencionarse que:

“...los primeros se refieren a todas las expensas de muy variada
naturaleza producidas con ocasion de la actividad procesal y las
segundas, que tienen un ambito mas restringido, pueden definirse como
aguellos gastos que han de satisfacer los litigantes como consecuencia
de un proceso, de lo que una de las partes puede reembolsarse si

produce la condena en constas de la contraria.”**

Finalmente, Freire Diéguez,'® luego de analizar las definiciones de diversos
autores de la doctrina espafiola, deduce que ellos coinciden en que las costas

procesales contienen cuatro caracteristicas esenciales que las distinguen:

1. Forman parte de los gastos procesales. En virtud de que no todos los

gastos originados en un litigio revisten el caracter de costas en sentido

113 Gozaini, Osvaldo A., op.cit., p. 18.

114 Ibidem, p. 16.

15 Agirreazkuenaga, Ifiaki, (et. al.), Comentarios a la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa, 22 ed., Valladolid, Lex Nova, 2001 p. 584

118 Freire Diéguez, Maria Luisa, op.cit., p. 18.
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estricto aun cuando tengan relacion inmediata o directa con el proceso, se

concluye que las costas son una subespecie de los gastos procesales.

2. La causalidad. Las costas procesales encuentran directamente en el
proceso su causa generadora, y mantienen con el procedimiento una

relacion de causa-efecto.

3. La necesidad. El gasto originado en el proceso, cuando es imprescindibles

se convierte en costa procesal.

4. La imputabilidad. Las costas procesales deben ser soportadas por las

partes en un litigio, bien sea como actora bien como demandada.

Por lo que hace a la condenacion en costas, Ramiro J, Podetti, citado por Gozaini,

precisa que:

‘La peticion de proteccion juridica del actor (demanda) y del
demandado (responde), real o ficta en cuanto a este Ultimo y en general
cualquier instancia de los litigantes, son los actos que originan la
responsabilidad procesal de las costas; la instruccion del proceso es la
gue ocasiona y produce los gastos que integran las costas, y el érgano
jurisdiccional es quien declara la obligacién de pagarlas. De tal manera
que las costas surgen, se producen y reconocen mediante las tres
instituciones  béasicas consideradas por la ciencia procesal

contemporanea: accion, proceso y jurisdiccion.”*’

A mayor abundamiento, Gozaini en su analisis para abordar el tema de la

condenacion en costas, expone que:

“...la imposicién de costas fue considerada como un instituto de corte
sustancial, cuya naturaleza reposa en la obligacion de responder por los
dafos y perjuicios causados en el patrimonio del litigante, a cuyo fin la

117 Gozaini, Osvaldo A., op.cit., p. 24.
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condena obra como un resarcimiento fundado en la culpa, en la

presuncion de culpa y en el articulo 1328 del Cédigo Napoleon.”8

Asimismo, mas adelante cita diversos autores a fin de fundamentar esta institucion

procesal, entre los cuales se destacan:

Alcald Zamora y Castillo, quien “...consideré que las costas en el
proceso constituyen una sancion de la conducta procesal aplicable en
consecuencia a ambas partes, sea para aquél que resista, complique, o
prolongue el proceso por culpa de temeridad o con el dolo de mala fe;
sea para el actor que en tales condiciones demanda; o para el
demandado que en los mismos supuestos obligé a aquél a requerir la

justicia y no se allané a la pretension.”*°

Couture, quien “...destacdé que todo cuanto se haga para usar un derecho
(constitucional) en defensa de un derecho efectivo, seria moverse dentro de las
suposiciones naturales del orden constitucional; de manera que todo cuanto se
haga para ejercerlo en perjuicio ajeno, sera en contra de las suposiciones

naturales del orden constitucional.”*?°

13

Y finalmente agrega que serd Chiovenda, “...quien al desarrollar la teoria del
vencimiento puro y simple, obligarad a un replanteo de todas las posiciones, para
llegarse a la estimacion actual de su postura.”, y concluye sobre este punto que:
“La simple deduccion del resultado del proceso, conlleva la atribucion de soportar
los gastos procesales; en suma: la condena en costas se determina por el simple

hecho de la derrota, sin consideracion a la existencia o inexistencia de culpa, mala

118 Ibidem, p. 21.
119 |pidem, p.30.

120 fdem.
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o buena fe, ejercicio abusivo del derecho, etc.”**

En este sentido se puede definir a la condena en costas, segun transcripcion de
Freire Diéguez en referencia a la Sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete

de 9 de febrero de 1982, de la siguiente manera:

“...la imposicién, por resolucion judicial, a una determinada parte
procesal o persona, del pago de ciertos gastos del procedimiento que,
sin tal imposicioén, no tendria la obligacidon de satisfacer, cuando ella no

esté expresamente impuesta por una norma legal”*??

En nuestra actual legislacion procesal civil dentro del ambito federal, las costas se
establecen de la siguiente manera, de acuerdo al penultimo péarrafo del articulo 7
del CFPC:

“...Las costas procesales consisten en la suma que, segun la
apreciacion del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias,
debié o habria debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el

gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos...”

De lo anterior, se deduce que las costas procesales son el resultado de los gastos
indispensables generados por la parte vencedora con motivo del proceso que los
ocasiona, segun la determinacion del organo jurisdiccional correspondiente y en
concordancia con las disposiciones arancelarias; asimismo, en cuanto a su
condenacion, se adopta la “teoria del vencimiento puro y simple” desarrollada por
Chiovenda, en armonia con el diverso 8° del propio ordenamiento en cita al
establecer Unicamente las excepciones por las cuales se exonera del pago de

costas al vencido.

121 |bidem, p.31.

122 Freire Diéguez, Maria Luisa, op.cit., p. 17.
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Por otro lado, en materia contenciosa-administrativa, no se contemplaba la
imposicién de costas, hasta que la actual LFPCA, publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el primero de diciembre de dos mil cinco y vigente a partir del
primero de enero del afio siguiente, conforme a su articulo 6, textualmente preve
por regla general que: “En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habra
lugar a condenacion en costas. Cada parte sera responsable de sus propios
gastos y los que originen las diligencias que promuevan”; sin embargo, por
excepcion: “Unicamente habra lugar a condena en costas a favor de la autoridad
demandada, cuando se controviertan resoluciones con propdsitos notoriamente

dilatorios.”

En este sentido, podemos deducir que la propia ley del contencioso-administrativo
estima que la condenacidn en costas es una sancion excepcional a la parte actora,
si consideramos que vencida en juicio de nulidad, se declar6 la validez del acto
que controvirtié con el propésito de beneficiarse econémicamente por el retraso en
el cobro, ejecucion o cumplimiento de dicho acto administrativo, mediante

conceptos de impugnacion notoriamente improcedentes o infundados.

3.1. Causa.

El articulo 6° de la LFPCA, segundo parrafo a la letra sefiala que: “...Unicamente
habr& lugar a condena en costas a favor de la autoridad demandada, cuando se
controviertan resoluciones con propositos notoriamente dilatorios...”, y mas
adelante establece que los propdsitos notoriamente dilatorios surgen “...cuando al
dictarse una sentencia que reconozca la validez de la resolucién impugnada se
beneficia econdmicamente por la dilacién en el cobro, ejecuciéon o cumplimiento,
siempre que los conceptos de impugnacion sean notoriamente improcedentes o

infundados...”
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De lo anterior, se puede desprender que la causa de la condenacion en costas
proviene del propoésito notoriamente dilatorio por parte del actor desde que
impugna la resolucion de autoridad administrativa a través del juicio contencioso
federal y hasta que se resuelva, si en el caso concreto, se obtuvo un beneficio
econémico por el retraso en el cumplimiento del acto impugnado, al cual
previamente debio haberse reconocié su validez mediante sentencia dictada en la

correspondiente Sala del TFJFA.

En especifico, si el afectado del acto que resuelva la nulidad de reserva de
derechos (ya sea resolucion de procedimiento o de recurso de revision), interpone
juicio contencioso federal, mediante escrito inicial de demanda donde exprese
conceptos de impugnacion notoriamente improcedentes, cuya finalidad sea
retrasar el cumplimiento de dicho acto para obtener un beneficio econdémico;
podria ser condenado al pago de costas procesales, siempre que la Sala
Especializada del TFJFA resuelva en su momento reconocer la validez del acto
impugnado, y la autoridad demandada en su contestacion solicite tal reintegro,
para que la Sala se pronuncie en su sentencia, de acuerdo a lo previsto por el

articulo 52, altimo parrafo de la LFPCA.

Por lo tanto, la causa por la cual se puede originar la condena en costas a favor de
la autoridad enjuiciada es cuando se acredite que el actor ha obtenido beneficios
econémicos a través del retraso en el cumplimiento de la resolucién que
controvierte mediante conceptos de impugnacion notoriamente improcedentes en

el juicio contencioso administrativo federal.
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Sujetos.

Como se expuso en el capitulo anterior del presente trabajo, a diferencia de las

partes, los sujetos procesales son aquellas personas que directamente intervienen

en el proceso por la relacion juridica que originan.

En este sentido, los sujetos que entablan esa relacion juridica en el juicio

contencioso administrativo son:

La autoridad demandada quien en principio defiende y sostiene la validez
de su resolucion impugnada, ademas de reclamar a su favor la

condenacion en costas.

En el caso concreto, la autoridad emisora del acto impugnado por el que se
resolvio la solicitud de nulidad de reserva de derechos, adscrita al
INDAUTOR, o6rgano desconcentrado de la SEP, ya sea mediante el
procedimiento origen o recurso de revision, serd la demandada, por tanto
podra estar representada por la Direccion General de Asuntos Juridicos de

la mencionada dependencia.

El actor, quien promueve JCAF a fin de dilatar presuntamente el
procedimiento y obtener beneficios econdmicos, podra ser aquella persona
que no le favorecio el resultado de procedimiento de declaracion
administrativa de nulidad de reserva de derechos, ya sea mediante el acto
gue puso fin a dicho procedimiento, o bien, a través del recurso de revision

gue en su caso se hubiere interpuesto.
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e El tercero perjudicado quien tiene una pretension contraria a la del actor y
puede intervenir en el juicio contencioso administrativo para coadyuvar a la
autoridad y mantener la validez del acto impugnado. Es decir, que derivado
del procedimiento de declaracién administrativa de nulidad de reserva de
derechos, sera la persona a quien le haya beneficiado el acto que haya

resuelto tal procedimiento 0 en su caso, el recurso de revision.

e La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del TFJFA, que
conoce del acto administrativo en el que se resolvid el asunto relativo al
procedimiento de nulidad de reserva de derechos, ademas de resolver el

juicio contencioso y pronunciarse sobre la condenacién en costas.

Ahora bien, para el caso de que se promueva el incidente de condenacion en
costas en el juicio de contenciosos administrativo interpuesto en contra del acto de
autoridad que resuelva sobre el procedimiento de nulidad de reserva de derechos,
las partes que defienden su interés y forman la relacién juridica en el incidente en
especifico son la autoridad demandada y el actor, sin contemplar al tercero
perjudicado, toda vez que si bien es cierto, éste ultimo tiene un derecho
incompatible con la parte demandante en el juicio, también lo es que no tiene tal
caracter en el pago que por concepto de costas procesales corresponderia
Unicamente a la demandada, de acuerdo al articulo 6° de la LFPCA.

Sin embargo, como el incidente en comento se encuentra estrechamente ligado al
asunto principal en virtud de que debe demostrarse la nulidad del acto impugnado,
se considera que el tercero perjudicado debe también ser parte en el tramite que
se dé al incidente en estudio, toda vez que, por un lado, se le ha reconocido con
tal caracter en el asunto principal, de conformidad con el diverso 3°, fraccion Il de
la ley en cita, y por otro, el diverso 39 de la propia ley infiere correrle traslado de la
promocion para que aporte las pruebas y realice las manifestaciones pertinentes;
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maxime que la sentencia de dicho incidente a favor a de la demandada, podria
servirle de apoyo para demandar en la via civil, los dafios y perjuicios ocasionados
por el uso de la reserva de derechos que efectud indebidamente la actora en el

contencioso-administrativo.

3.3. Objeto.

El objeto del incidente en comento recae en el pago de costas generadas por el
retraso en el cumplimiento de la resolucion que pone fin al procedimiento
administrativo porque desde la impugnacion y hasta que se resuelve el litigio se

verificaran los propdsitos notoriamente dilatorios.

Por tanto, para el caso en que se interponga JCAF con propdsitos notoriamente
dilatorios, en contra del acto que resuelva sobre la nulidad de reserva de
derechos, dentro del procedimiento origen o mediante recurso de revision segun
se hubiere optado; el objeto de este incidente recaera en el pago que por concepto
de costas procesales, el INDAUTOR dependiente de la SEP ha reclamado a

través de la Unidad Administrativa antes sefalada.

3.4. Forma.

El dltimo parrafo del articulo 6 de la LFPCA sefiala de manera expresa que la
condenacion en costas establecida en dicho articulo se reclamara por la via

incidental, de acuerdo al cuarto parrafo del articulo 39 de la Ley en cita.
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Ahora bien, en cuanto al término incidente, Eduardo Pallares, citado por Tron Petit,
lo define como: “...las cuestiones que surgen durante el juicio y que tienen relacién

con la cuestién litigiosa principal o con el procedimiento.

Arellano Garcia apunta que los incidentes son toda cuestion controvertida que

surge dentro del proceso como accesoria de la controversia principal.

Y por su parte José Becerra Bautista considera que los incidentes son
procedimientos que tienden a resolver controversias de caracter adjetivo

relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal.

En este sentido, la condenacion en costas surgird de la reclamacion que la
autoridad demandada realice dentro del juicio contencioso federal, toda vez que
de actualizarse alguno de los presupuestos previstos en la ley de la materia habra
lugar a la determinacién del pago de costas en contra del actor en el juicio,
tramitAndose de manera accesoria a la cuestion litigiosa principal, es decir de

forma incidental.

Derivado del articulo 39 de la LFPCA, se deduce que la ley en cita contempla dos
tipos de incidentes, los de previo y especial pronunciamiento y, los que no lo son,

es decir, los que Unicamente son de especial pronunciamiento.

Al respecto, Pallares’®* afirma que los incidentes de previo y especial

pronunciamiento paralizan el curso del juicio y, naturalmente, deben resolverse

123 Tron Petit, Jean Claude, Manual de los Incidentes en el Juicio de Amparo,
62 ed., México, Themis, 2006, p. 31.
124 Ibidem, p. 49.
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antes de que se pronuncie la sentencia definitiva y los que no tienen tal caréacter,

se sustancian juntamente con el juicio.

Por su parte, Cabanellas comenta que: “Toda cuestion que exija un
pronunciamiento especial es un incidente. En cuanto a sus efectos, los incidentes
pueden resultar de previo y especial pronunciamiento, los que impiden la
prosecucion del juicio principal y se substancian en la misma pieza de autos.”*?
Asimismo, el autor en cita menciona que los de sélo especial pronunciamiento no
oponen obstaculos a la tramitacidén de la cuestion principal, ni suspenden el tramite

inicial.

Los incidentes son de previo y especial pronunciamiento, cuando surgen durante
el juicio y lo interrumpen hasta que sean resueltos en un procedimiento especial;
de otra forma, si los incidentes que se promuevan no nhecesitan un
pronunciamiento previo a la sentencia del juicio, entonces se continuara el tramite

del proceso sin interrupcion.

En este orden de ideas, el incidente de condenacidén en costas no es de previo y
especial pronunciamiento, ya que no suspende el trdmite del juicio contencioso-
administrativo, y por el contrario esta estrechamente ligado al fondo por atenderse
primeramente a que la autoridad demandada haya obtenido sentencia favorable
con el reconocimiento de la validez de su resolucion impugnada, para que
entonces la Sala conocedora del asunto se pueda pronunciar sobre los propésitos

notoriamente dilatorios y determine la condena al pago de costas.

125 |bidem, pp. 48 y 46.
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3.4.1. Regulacion.

El incidente de condenacién en costas esta regulado en el articulo 6° de la
LFPCA, el cual prevé la posibilidad de que, como una excepcion a la regla, la
autoridad demandada obtenga a su favor el pago de costas cuando se
controviertan sus resoluciones con propdsitos notoriamente dilatorios. Sin
embargo, como no es exhaustiva la reglamentacién ahi prevista, el propio articulo
en cita remite al diverso 39 de la ley en comento para substanciar dicho incidente;
asimismo, son aplicables las disposiciones del CFPC, en tanto no se opongan a
aguellas que regulan el juicio contencioso administrativo federal como lo establece

el articulo 1° de la ley en cita.

3.4.2. Requisitos de Procedencia.

La autoridad demandada tendra la posibilidad de solicitar la condenacion en
costas a partir de la contestacion de la demanda de nulidad o su ampliacién si ésta
procediere, y durante la tramitacion del incidente en estudio, hacer notar que los
conceptos de impugnacion formulados en el escrito de demanda son notoriamente
improcedentes o infundados, aunado a sostener la validez de la resolucion

controvertida.

Sin embargo, es posible que en la sentencia se declare la nulidad del acto

impugnado, y con ello descartar el supuesto condenatorio al pago de costas.

Por otro lado, la validez de la resolucidon controvertida en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo no presupone el pago de costas en contra del actor, de

tal suerte que la mera validez de la resolucion administrativa no determina en
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forma automatica la condenacion en costas, porque precisamente se debe probar
el beneficio econémico del actor por la dilacion en el cobro, ejecucion o
cumplimiento del acto administrativo, para determinar la condenacion de las

costas procesales.

3.4.2.1. Oportunidad para su Ejercicio.

El articulo 52 de la LFPCA establece que la sentencia se pronunciara sobre el
pago de costas solicitado cuando se adecue a los supuestos del articulo 6° de
dicha ley, el cual contempla que sélo habr& lugar a la condenacion de costas a
favor de la autoridad cuando la parte actora impugne la resolucion con propositos
notoriamente dilatorios, lo cual significa que la autoridad demandada podra
solicitar el pago de costas procesales al momento de presentar su contestacion de
demanda o inclusive en su ampliaciéon de ser el caso, en la que aduzca que los
conceptos de impugnacion son notoriamente improcedentes o infundados,
sostenga la validez de su actuacion administrativa, para que demuestre el
beneficio econdmico del actor por la dilacion en el cumplimiento de la resolucion
impugnada, mediante la tramitacion del incidente respectivo conforme articulo 39
de la LFPCA.

Sin embargo, para que se condene al pago de costas, debe determinarse la
validez de la resolucion controvertida en la sentencia de Sala competente, y a su

vez reconocer el pago de costas generadas a favor de la autoridad demandada.

En este sentido la Direccion General de Asuntos Juridicos, encargada de defender
los actos de los servidores publicos de la SEP, como son las resoluciones emitidas
por autoridad adscrita al INDAUTOR, podra solicitar el pago de costas procesales
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desde la presentacion de su contestacion de demanda o inclusive en su
ampliacion, segun proceda, para que una vez que la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual, se reconozca la validez del acto impugnado, asi como el
pago de costas generadas a favor de la demandada, se esté en posibilidad de

tramitar del incidente relativo conforme al mencionado precepto.

3.4.2.2. Competencia del TFJFA.

En estos asuntos, el TFJFA es competente para resolver el incidente en comento,
de acuerdo al articulo 14, ultima fraccion de su Ley Orgénica, en relacion con los
articulos 1° y 6°, vinculado a su vez este ultimo, con el diverso 52, ultimo péarrafo
de la LFPCA.

En el caso especifico, por Acuerdo G/17/2008 del Pleno de la Sala Superior del
TFJFA, en sesion del dia cinco de marzo de dos mil ocho, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia veinticuatro de ese mismo mes y afio, se adiciono el
articulo 24 Bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para crear la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de
dicho Tribunal, misma que sera la encargada de atender el incidente en comento,
al conocer sobre el juicio contencioso federal recaido a la resolucion relativa a la

nulidad de reserva de derechos al uso exclusivo.

3.4.3. Tramitacion.

El articulo 6° de la LFPCA, contempla que tanto el incidente de condenacion en

costas como el de indemnizacion se tramitaran de acuerdo a lo establecido por el
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diverso 39, de la propia ley de la materia, el cual, en su ultimo parrafo, a la letra

sefala que:

“Si no estd previsto algun tramite especial, los incidentes se
substanciaran corriendo traslado de la promocion a las partes por el
término de tres dias. Con el escrito por el que se promueva el incidente
o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerdn las pruebas
pertinentes y se presentaran los documentos, los cuestionarios e
interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas

pericial y testimonial las reglas relativas del principal.”

Sin embargo, como se expuso anteriormente, la Sala debe pronunciarse de forma
preliminar sobre el derecho al pago por concepto de costas procesales, segun
puede desprenderse del articulo 52, ultimo péarrafo de la LFPCA y en atencion a
los numerales 6°, 17y 20 de dicha ley, toda vez que para estar en posibilidad de

tramitar este incidente, primeramente deben concurrir los siguientes presupuestos:

1. Que lo solicite expresamente la autoridad demandada, en la contestacion de la

demanda o la ampliacion, segun procediere.

2. Que los conceptos de impugnacion sean notoriamente improcedentes o

infundados, y

3. Que se reconozca la validez de la resolucién impugnada.

De tal suerte que se tramite el incidente respectivo promovido por la autoridad
demandada al considerar que existe retraso en el cumplimiento de la resolucion
que provoque un beneficio economico al particular, debera ofrecer las pruebas
para demostrarlo, y sea entonces cuando se le corra traslado al actor para que en
el término de tres dias manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las
pruebas pertinentes. Sin embargo, la LFPCA es omisa respecto al momento y

plazo en que la autoridad debe de promover el incidente que nos ocupa.



125
EL INCIDENTE DE CONDENACION EN COSTAS

Cabe sefalarse que, en el supuesto de que alguna o ambas partes del incidente
ofrezcan como pruebas la pericial o la testimonial, en ese mismo ofrecimiento
deberan presentarse los cuestionarios de los peritos o los interrogatorios de los
testigos, segun corresponda y su desahogo se llevara a cabo, de acuerdo a las
reglas relativas al asunto principal. Asimismo, es aplicable de manera supletoria el
CFPC de acuerdo al articulo 1° de la LFPCA, en tanto no se contravengan

disposiciones de dicha ley.

3.4.4. Sancioén.

En el supuesto de que se resuelva el incidente de condenacién en costas a favor
de la autoridad, el actor del juicio contencioso tendra la obligacion de pagar el
monto determinado por la propia Sala que se pronunci6 sobre el asunto principal,
quien a su vez realizada la tasacion en costas, entendida como la fijaciéon del

monto a cubrir por el desfavorecido.

“

Como lo apunta Freire Diéguez, “..esa cuantificacibn de las costas queda
sometida tanto a los conceptos legales que regulan el procedimiento de su
practica como a los que establecen los principio que facilitan las reglas generales
concernientes a los conceptos que deben ser soportados por el litigante
condenado a su pago a favor del beneficiado por el pronunciamiento de condena

en costas.”?®

Sin embargo, sera hasta el momento en que la autoridad demandada, parte en el
juicio contencioso, le requiera al particular el importe por concepto de condenacion

en costas para que éste pueda efectuar su liquidacion, pues no cabe duda alguna

126 Freire Diéguez, Marfa Luisa, op.cit., p. 20
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de que la parte que ha obtenido dicho pronunciamiento a su favor goza de

legitimacién para reclamarla.?’

Sin mayor abundamiento, resulta cuestionable la naturaleza del pago de costas
gue en su caso se condene al particular, toda vez que si bien, por una parte, se
trata de un ingreso que podra percibir la Federacién, por otra, no cumple en
estricto sentido, con las cualidades de aquellos conceptos previstos en la articulo
1° de la Ley de Ingresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2009,'?® sin
embargo la propia ley trata de comprender todos los ingresos que obtengan las
dependencias y entidades que integran la Administracion Publica Federal, aun
cuando sean de naturaleza distinta a los conceptos enumerados en dicho

precepto, de acuerdo a lo previsto por el diverso 12 de la citada ley.

3.4.5. Impugnacién.

Por dltimo, la sentencia que resuelva el incidente de condenacion en costas a
favor de la autoridad demandada podra ser impugnada por el particular, dentro de
los quince dias siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificacion
respectiva, mediante demanda de amparo por escrito que se presente ante la
sede del Pleno, Seccion o Sala Regional a que corresponda, para que ésta a su
vez la remita al Tribunal Colegiado competente.

127 Ibidem, p. 21.

128 yvéase Ley de Ingresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2009,
publicada el 10 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federacion,
[documento en linea], México, 2009, 3/9/2009, formato pdf, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2009.pdf, consultada el 7 de
octubre de 2009.
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Asimismo, la autoridad demandad podra interponer recurso de revision dentro del

mismo plazo en caso de que el fallo en la sentencia le sea desfavorable.

Cabe la posibilidad que ambas partes impugnen la misma sentencia del TFJFA,
para lo cual el articulo 64 de la LFPCA prevé que en esos casos el tribunal ad

guem se pronunciara de ambos en la sesién que decida el amparo.
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EL INCIDENTE DE INDEMNIZACION.

En palabras del maestro Ignacio Galindo Garfias, podemos considerar que:

“Tradicionalmente, el autor del dafio injustamente causado, es quien ha
debido soportar las consecuencias de la accion pasiva. Hasta épocas
relativamente recientes, el problema de la responsabilidad civil se cifra
en la indagacién de la persona que habia causado el dafio, para

imponer a su cargo la obligacién de repararlo.

Pero a partir de que en el derecho civil aparecio el concepto de riesgo
creado, como fuente de la obligacion de reparar el dafio, la
responsabilidad civil dejé de ser necesariamente la consecuencia de un
hecho ilicito: el dafio debe ser reparado, porque la victima tiene derecho

a ser indemnizada.”*?°

En este sentido, la responsabilidad no radica en cuanto a la culpabilidad del dafio,

sino que més bien, se funda en la obligacién de repararlo.**°

De acuerdo a lo anterior, podemos entender a la responsabilidad como la

129 Galindo Garfias, Ignacio, “Responsabilidad, Seguro y Solidaridad Social
en la Indemnizacion de Danos”, Comunicaciones Mexicanas al VIII Congreso
Internacional de Derecho Comparado, [documento en linea], México, UNAM,

Instituto de Investigaciones Juridicas, 1971, 24/02/1991, Cuadernos de Derecho

Comparado, (NUm. 10), formato pdf, disponible en:
http://www.bibliojuridica.org/libros/2/693/6.pdf, consultada el 11 de agosto de 2009,
pp. 95y 96.

130 Ibidem, p 96.

131
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necesidad de reparar los dafios y perjuicios producidos a otros, ya sea por culpa
(responsabilidad subjetiva) o por creacion de un riesgo (responsabilidad objetiva).
De tal forma que el contenido de dicha obligacion es la indemnizacion, es decir,

dejar sin dafo.

En nuestra legislacion, se definen los términos de dafio y perjuicio en los articulos
2108 y 2109 del Codigo Civil Federal, respectivamente, mismos que a la letra

sefalan:

“Articulo 2108.- Se entiende por dafio la pérdida o menoscabo sufrido

en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligacién.”

“Articulo 2109.- Se reputa perjuicio la privacién de cualquiera ganancia
licita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la

obligacion.”

De los articulos transcritos, se desprenden los conceptos de dafio emergente y
lucro cesante, en el entendido de que el primero se refiere a una pérdida real y
efectiva, en tanto que el segundo, es una pérdida invisible debida a la incidencia

del acto dafioso en lo que iba a ser una ganancia racionalmente prevista.**

En atencion al articulo 1915 del Cadigo Civil Federal, se contemplan dos tipos de
indemnizacién al sefalarse que: “La reparacion del dafo debe consistir a eleccion
del ofendido en el restablecimiento de la situacion anterior, cuando ello sea

posible, o en el pago de dafios y perjuicios”. De aqui se desprende:

1) El restablecimiento de la situacion anterior, el cual consiste en eliminar los

efectos nocivos y coloca al ofendido de nueva cuenta en el goce y disfrute de sus

131 puig B. B. José, Compendio de Derecho Civil, México, Casa Editorial,
1997, p. 661.
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derechos e intereses lesionados. (Indemnizacion restitutoria)

2) El pago de dafios y perjuicios, mismo que consiste en reintegrar al
patrimonio del afectado un valor equivalente a aquél del cual ha sido privado.

(Indemnizacién compensatoria)

En los casos en que por naturaleza del dafio no sea posible el restablecimiento de
la situacion anterior, el pago por equivalente (indemnizacion compensatoria) debe
ser suficiente para compensar a la victima del dafio sufrido y para restablecer en

lo posible el equilibrio juridico y econémico destruido por el dafio.**?

Por otro lado, el articulo 2110 del cddigo en cita establece que los dafios y
perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento
de la obligacion, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban
causarse. Es decir, que debe haber una correlacién o nexo causal entre la falta
cometida y los hechos contraproducentes que verifiquen los dafios y perjuicios
resarcibles, en este sentido y como lo sefiala Jesus Gonzalez Pérez: “El que por
accién u omision causa dafios a otro por culpa o negligencia esta obligado a
reparar el dafio causado. Es éste un principio general del derecho por exceder del

ambito del derecho administrativo.”**3

En la LFPCA, por primera vez se adopta dentro de este ambito, el derecho a la
indemnizacién compensatoria cuando se acredite la falta grave cometida por la
autoridad demandada, quien en ese caso debera pagar por el importe de dafios y

perjuicios causados al afectado, de acuerdo con el articulo 6° de la ley en cita.

132 Galindo Garfias, Ignacio, op.cit., p. 160.

133 Gonzalez Pérez, Jesus, op.cit, p. 34.
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4.1. Causa.

En las causas por las cuales un acto administrativo puede ser contrario a la norma
de derecho, doctrinalmente se ha distinguido a la incompetencia, el vicio de forma,
el vicio de fondo, la desviacion de poder y el vicio de los motivos, al precisar que la
incompetencia y el vicio de forma afectan la “juridicidad externa” del acto, en tanto
que la violacion de la regla de derecho en cuanto al fondo, la desviacién de poder

y el vicio de los motivos afectan la “juridicidad interna”.***

Para el caso de la indemnizacién a través del incidente que se estudia en este

capitulo, el articulo 6°, cuarto parrafo de la LFPCA, a la letra sefiala que:

“La autoridad demandada debera indemnizar al particular afectado por
el importe de los dafios y perjuicios causados, cuando la unidad
administrativa de dicho érgano cometa falta grave al dictar la resolucion
impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de
impugnacion de que se trata. Habra falta grave cuando:

I. Se anule por ausencia de fundamentacién o de motivacion, en cuanto

al fondo o a la competencia.

Il. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia

134 Greif, Jaime, “El Proceso Contencioso Administrativo en Uruguay’, en
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La
Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-
Zamudio en sus cincuenta aflos como investigador del derecho, Tomo XII,
Ministerio Publico, Contencioso Administrativo y Actividad Juridica, [documento en
linea], México, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 2008, 20/08/2008,
formato pdf, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2564/18.pdf,
consultada el 27 de julio de 2009, p. 283.


http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
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de la Nacion en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con
posterioridad a la contestacion no hay falta grave.

[ll. Se anule con fundamento en el articulo 51, fraccién V de esta Ley.”

En atencion a la ultima fraccion del precepto transcrito, se remite al diverso 51,

fraccion V de la LFPCA, mismo que en su parte conducente sefiala:

“Articulo 51.- Se declarara que una resolucién administrativa es ilegal

cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

V. Cuando la resolucién administrativa dictada en ejercicio de
facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la

ley confiera dichas facultades.

De la transcripcion de ambos articulos, se observa que la causa por la cual el
particular tiene derecho a una indemnizacién es la falta grave derivada del acto
administrativo de la autoridad demandada y que se determina en la sentencia del

juicio contencioso federal.

De tal suerte que la nulidad de la resolucion administrativa debera ser
consecuencia del acto ilegal de autoridad calificado como falta grave en cualquiera

de los siguientes supuestos:

I. Que carezca de fundamentacién o de motivacion, ya sea en cuanto al

fondo o ala competencia.

Sobre la fundamentacion y motivacion, Adolfo Trevifio Garza comenta que:
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“La violacion de la ley o no haberse aplicado la disposicion debida, es el
principio elemental de la indebida fundamentacion, o sea la garantia de
legalidad prevista por los articulos 14 y 16 constitucionales. El primero,
al establecer que no puede haber una privacion de las propiedades,
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo, que protege al
particular de cualquier acto de molestia, si no existe de por medio un
mandamiento escrito, de autoridad competente, que funde la causa

legal del procedimiento.”**

Por su parte el maestro Gabino Fraga ha sefialado que:

“El motivo del acto es el antecedente que lo provoca, es la situacion
legal o de hecho prevista por la ley, como presupuesto necesario de la
actividad administrativa. intimamente ligado con el concepto del motivo
se encuentra el de la motivacién, que sin embargo son diferentes,
puesto que esta Ultima viene a ser el juicio que se forma la autoridad al
apreciar el motivo y al relacionarlo con la ley aplicable. Tanto el motivo
como la motivacion representan elementos que operan como garantias
de la seguridad personal y real, pues como veremos mas adelante, la

ley constitucional los exige cuando el acto agravia a particulares”.**

Il. Que sea contraria a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacion en materia de legalidad.

En el caso de que la autoridad administrativa resuelva determinado asunto que

sea contrario a alguna jurisprudencia en materia de legalidad de nuestro Maximo

135 Trevifio Garza, Adolfo, Tratado de Derecho Contencioso Administrativo,
México, Porraa, 1997, p.107.
136 |bidem, p. 100.
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Tribunal, también se considerara falta grave.

De lo anterior, cabe hacer mencién que tal jurisprudencia no necesariamente debe
provenir del Pleno de la Corte, ya que el propio precepto en cita no especifica esta
situacion, sino que simplemente hace referencia a la Ultima decision sobre
cuestiones de legalidad emanada por el Organo Superior de Justicia de la
Federacion, ya sea mediante el Pleno o alguna de las Salas de la Corte, pues de
no ser respetada dicha jurisprudencia por las autoridades administrativas en
determinacién de sus actos, de cierta forma se estaria desconociendo a uno de los
Poderes por los cuales esta conformado el Supremo Poder de la Federacion, en
atencion al articulo 49 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos.

Sin embargo, en la segunda parte de la fraccién Il, del articulo 6° en comento, se
excluye como falta grave, la jurisprudencia publicada con posterioridad a la
contestacion de la demandada en el juicio contencioso federal. En decir, que al no
existir un criterio definitivo en materia de legalidad sobre cierto aspecto que la
autoridad haya considerado para sostener la validez de su acto al momento de
realizar su contestacion a la demanda, no podra determinarse falta grave, porque
se deduce del precepto en cita, la irretroactividad en los efectos de la

jurisprudencia.

lll. Que en el ejercicio de las facultades discrecionales no corresponda a los

fines para los cuales la ley de la materia confiera dichas facultades

La arbitrariedad, desproporcion, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra
causa similar, tratandose de actos discrecionales, son conceptos que los vincula

una caracteristica fundamental: cobran vigencia solamente tratdndose de actos
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discrecionales, es decir, de actos en los que la autoridad tiene libre albedrio y
potestad para resolver.**’

Tales conceptos debemos relacionarlos con el significado de la palabra
“discrecional”’, porque, como se expuso, solo se presentan en actos en que la
autoridad tiene facultades discrecionales: “Que se hace libre y prudencialmente...
Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no

estan regladas”.**®

En cuanto a las actividades reglada y discrecional, Gonzalez-Varas menciona que:

“El ordenamiento juridico prevé unas veces en todos sus aspectos la
actividad de la Administracion, y otras, la mayoria, no ocurre asi. Se
contraponen, por ello, la actividad administrativa reglada y la
discrecional. Cuando se da la primera, en el caso de que funcione
normalmente la administracion, quien entra en contacto con ella conoce
de antemano la resolucion que recaerd, puesto que bastard con
subsumir el supuesto de hecho en la norma aplicable. En cambio,
cuando la actividad administrativa es discrecional no cabe efectuar esta
prevision.

Una potestad es, pues, discrecional siempre que el ordenamiento
juridico no establece cuando debe ejercitarse, cobmo debe ejercitarse y
en qué sentido debe ejercitar. Ello puede obedecer a una de dos

circunstancias: a que no exista una ley que regule los tres aspectos o

137 Ibidem, p. 110.

138 Real Academia Espafiola, Diccionario de la Lengua Espafiola, [en linea],
224 ed., 2001, formato html, disponible en:
http://buscon.rae.es/drael/SrvitGUIBusUsual?LEMA=discrecional&origen=RAE,
consultada el 20 de febrero de 2009.
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momentos citados, 0 a que, existiendo, en aras de la eficacia
administrativa, permita la discrecionalidad de los tres o alguno de

aquéllos.” 1%

De lo anterior, constituye un requisito imprescindible para que pueda hablarse de
discrecionalidad, y no de arbitrariedad, es que los fines que se persiguen o hayan
de perseguirse por cada potestad, estén concretamente enunciados en el

ordenamiento juridico.**°

Para Francisco M. Conrnejo Certucha, arbitrariedad “...es la inadecuacién de un
acto o mandato imperativo e inexplicable, emitido por un érgano de autoridad, con
respecto a una o varias normas de caracter general que deben regir en la

situacién en que dicho acto se produce.”***

Aunado a lo anterior, el término arbitrariedad puede definirse como lo expone
Treviilo Garza de la siguiente manera: “Acto o proceder contrario a la justicia, la

razon o las leyes, dictado sélo por la voluntad o por el capricho”.**?

Cabe destacar que so pretexto de actuar discrecionalmente, la autoridad
administrativa pudiera provocar desviacion de poder, la cual es un concepto que
se aplica comunmente a las cuestiones administrativas, toda vez que en esta
materia, las autoridades tienen facultades para actuar dentro de los parametros

qgue la ley contempla al caso, aun cuando la actividad en especifico no esté

139 Gonzalez-Varas Ibafiez, Santiago, Comentarios a la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de Julio), Madrid, TECNOS, S.A.,
1999, p. 381.

140 fdem.

41 Trevifio Garza, Adolfo, op.cit, pp. 111y 112.

142 Ibidem, p. 110.
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reglada, y si no hace un uso efectivo de esa discrecionalidad o bien va méas alla
del uso de la discrecionalidad, se considera, que existe desvio de poder al abusar

de esa facultad.'*

Asi, Hauriou, citado por Trevifio Garza, expresa que la desviacion de poder se da:

“‘Cuando una autoridad administrativa, aun cumpliendo un acto de su
competencia, aun observando las formas y aun cuando no cometa
ninguna violacion a la ley, usa de su poder para otro fin y por otros
motivos que aquellos, en vista de los cuales este poder le ha sido
conferido, es decir, otros no queridos por la moral administrativa. Es
esta una nocién emparentada con aquella del abuso del derecho, y en
este sentido, la desviacion de poder es €l mismo una clase de
incompetencia ratio materiae. Se puede sefialar también que es una
violacion a la buena fe, porque la administracién debe obrar de buena

fe, la que es parte de su moralidad.”***

Asimismo cita a Foignet quien afirma la existencia de desviacion de poder:

“...cuando un representante de la Administracion ha usado de su
autoridad con otro fin que aquel en vista del cual esa autoridad le ha
sido conferida por la ley; por ejemplo, si la Administracion usa de su
poder de policia, no en el interés general, por un pensamiento de
seguridad o de salubridad publica, sino con una finalidad financiera, o
para favorecer empresas particulares en perjuicio del publico o de

empresas rivales”.'*

143 Gonzalez-Varas Ibafiez, Santiago, op.cit., p. 381.
144 Trevifio Garza, Adolfo, op.cit, p. 117

145 fdem.
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En resumen, de los tres supuestos en los que se considera falta grave derivada de
una ilegal actuacion por parte de la autoridad demandada se deduce que: la
ausencia de fundamentacién y motivacion, contrariar una jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion en materia de legalidad y obstaculizar los
fines para los cuales la ley de la materia confiere facultades discrecionales, son
actos que en esencia violan los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio publico, y que ademas incurren en

responsabilidad administrativa.

4.2. Sujetos.

Las personas que directamente intervienen en el proceso, por la relacién juridica

gue originan en el juicio contencioso administrativo, son:

e El actor, quien interpone Juicio Contencioso Federal y reclama a su favor la
indemnizacién, por considerar que el acto impugnado representa un
obstaculo para la utilizacion y en su caso, el otorgamiento de la reserva de
derechos al uso exclusivo, derivado de la falta grave cometida por la

autoridad de dicho acto emitido de forma ilegal.

e La autoridad demandada, adscrita al INDAUTOR, 6rgano desconcentrado
de la SEP, a quien se le imputa la falta grave por emitir de forma ilegal el
acto administrativo que impide la utilizacion o en su caso el otorgamiento de

la reserva de derechos al uso exclusivo.

e El tercero interesado quien tiene una pretension contraria a la del actor y

puede intervenir en el juicio contencioso administrativo para coadyuvar a la
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autoridad y sostener la validez del acto impugnado. Es decir, que derivado
del procedimiento de declaracién administrativa de nulidad de reserva de
derechos, sera la persona a quien le haya beneficiado el acto que haya

resuelto tal procedimiento 0 en su caso, el recurso de revision.

e La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del TFJFA, que
conoce del acto administrativo en el que se resolvié el asunto relativo al
procedimiento de nulidad de reserva de derechos, ademas de resolver el

juicio contencioso y pronunciarse sobre la indemnizacion.

Ahora bien, para el caso del incidente de indemnizacion en el juicio contencioso
administrativo interpuesto en contra del acto de autoridad que resuelva sobre el
procedimiento de nulidad de reserva de derechos, en estricto sentido, las partes
que defienden su interés y forman la relacién juridica en el incidente en especifico
son la autoridad demandada y el actor, sin contemplar al tercero perjudicado, toda
vez que si bien es cierto que éste ultimo tiene un derecho incompatible con la
parte demandante en el juicio, también lo es que es irrelevante para esa persona,
el pago que por concepto de indemnizacién corresponderia a favor de la
demandante, de acuerdo al articulo 6° de la LFPCA.

4.3. Objeto.

La indemnizacién prevista en el articulo 6° de la LFPCA tiene por objeto el
resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados de los actos u omisiones por
parte de la demandada, consecuencia inmediata y directa de la falta grave

cometida por la autoridad administrativa en detrimento del particular.
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Por tanto, para el caso en que se interponga JCAF con propdsitos notoriamente
dilatorios, en contra del acto que resuelva sobre la nulidad de reserva de
derechos, dentro del procedimiento origen o recurso de revision segun se hubiere
optado; el objeto de este incidente recaera en el pago de dafos y perjuicios
generados por la autoridad adscrita al INDAUTOR, 6rgano desconcentrado de la
SEP, tras haber cometido falta grave con la emisién de dicho acto.

4.4. Forma.

Al igual que la condenacién en costas, la indemnizacion que reclama la parte
actora se resuelve mediante la via incidental en el juicio contencioso administrativo
federal, de acuerdo al ultimo parrafo del articulo 6 de la LFPCA, el cual sefiala de
manera expresa que la indemnizacion establecida en dicho articulo se reclamara

por la via incidental, de acuerdo al cuarto parrafo del articulo 39 de la Ley en cita.

Asimismo, el incidente de indemnizacion, por exclusion, es de especial
pronunciamiento, ya que no opone obstaculos a la tramitacion de la cuestion
principal, ni suspenden el tramite inicial; sin embargo, se encuentra estrechamente
ligado a la cuestion litigiosa, toda vez que la Sala debera primeramente resolver la
nulidad de la resoluciéon impugnada, de acuerdo a las causales que prevean la
falta grave de la autoridad emisora del acto administrativo, para estar en
posibilidad de resolver sobre la procedencia o no de la indemnizacion reclamada

por parte del actor en el juicio contencioso federal.
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4.4.1. Regulacion.

Este incidente también se encuentra regulado en el articulo 6° de la LFPCA, el
cual prevé la posibilidad de que el actor obtenga a su favor una indemnizacion
cuando la autoridad emisora del acto controvertido haya cometido falta grave. Sin
embargo, como no es exhaustiva la reglamentacion ahi prevista, el propio articulo
en cita remite al diverso 39 de la ley en comento para substanciar dicho incidente,
asimismo el ultimo parrafo del numeral 52 de la propia ley adjetiva advierte
determinar el derecho a la reparacion del dafio en la sentencia de Sala cuando se
solicite a peticion de parte y se adecuen a los supuestos del articulo 6° de la ley en

comento.

De igual forma, son aplicables las disposiciones del CFPC, en tanto que no se
opongan a las que regulan el juicio contencioso administrativo federal como lo

establece el articulo 1° de la ley en cita.

4.4.2. Requisitos de procedencia.

De acuerdo a la LFPCA, la parte actora en su demanda o ampliacién si
procediere, estaria en posibilidad de solicitar la indemnizaciéon y durante la
tramitacion del juicio contencioso, tendr4a que acreditar que la autoridad
demandada emitié un acto ilegal, cometiendo falta grave, para que se reunan los
elementos necesarios a considerar por la Sala, y ésta se pronuncie en la sentencia

sobre el derecho a la reparacién del dafio.

En este orden, la Sala del TFJFA puede llegar a la conclusion de declarar la

validez del acto administrativo impugnado, y desaparecer por tanto, el supuesto
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indemnizatorio.

Por otro lado, la nulidad de los actos, en el orden jurisdiccional, no presupone
derecho a indemnizacion, de tal suerte que la mera anulacion de la resolucion
administrativa no determina en forma automatica el resarcimiento de dafios y
perjuicios, porque precisamente se debe verificar que las causales anulatorias del
acto de autoridad controvertido han provocado falta grave por disposicion legal, en
primer lugar, para la procedencia del incidente en estudio y en segundo, para la

determinacion del dafo resarcible.

4.4.2.1. Oportunidad para su Ejercicio.

El articulo 39 de la LFPCA no especifica el momento en que la parte actora deba

promover el incidente de indemnizacion, al mencionar Unicamente que:

“Articulo 39.- (...) Cuando se promuevan incidentes que no sean de

previo y especial pronunciamiento, continuara el tramite del proceso.

Si no estd previsto algun tramite especial, los incidentes se
substanciaran corriendo traslado de la promocion a las partes por el

término de tres dias. (...)"

De lo anterior, el sélo precepto infiere que se podra solicitar la indemnizacion en
cualquier tiempo, sin embargo, tal reclamo debe efectuarse en la demanda, toda
vez que en armonia con los articulos, 14, fraccion VIII, 17 y 52, ultimo parrafo de la
LFPCA, la sentencia de Sala debera pronunciarse sobre la indemnizacion, a
peticion de parte, cuando se adecuen a los supuestos del articulo 60. de la ley en

comento.
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Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha
sostenido en jurisprudencia 2a./J. 194/2007, visible en la péagina 239 del
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, tomo XXVI, del mes de octubre
de 2007, novena época; que la referida sentencia sélo debe reconocer el derecho
a la reparacion del dafio, si en el caso se declaré la nulidad de la resolucion
impugnada por la que la demandada cometi6 falta grave y no se allan6 en la
contestacion o su ampliacion, segun haya procedido, para estar en posibilidad de
determinar si los dafios y perjuicios son consecuencia inmediata y directa de la
resolucién nulificada y su cuantia especifica, lo cual se debera demostrar en via
incidental a través de la tramitacién que al efecto sefiala el articulo 39 de la citada
ley procesal; asimismo, la oportunidad para el reclamo a la reparacion de los
dafios que se hubieren causado debe realizarse desde el momento en que se
interpone la demanda de nulidad ante el TFJFA o bien, cuando proceda la
ampliaciéon a ésta, para que una vez declarada la nulidad de la resolucién
controvertida se verifigue mediante el incidente respectivo el reclamo al pago de

dafios y perjuicios y se determine el monto indemnizatorio.

En este sentido, existe un primer momento para reclamar la indemnizacion desde
la etapa inicial del juicio contencioso, y uno segundo, para determinar los dafios y
perjuicios ocasionados una vez que se determine el derecho a su pago en la
sentencia que contenga los elementos de procedencia para tramitar el incidente
de indemnizacion, de acuerdo a la jurisprudencia por contradiccion que a

continuacion se transcribe:

“DANOS Y PERJUICIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6o0.,
CUARTO PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA SENTENCIA DEBE
RECONOCER SOLO EL DERECHO A LA INDEMNIZACION
SOLICITADA POR ESE CONCEPTO, MIENTRAS QUE LA
DEMOSTRACION DE LA AFECTACION PATRIMONIAL, DEL NEXO
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CAUSAL RELATIVO Y DE SU CUANTIA DEBEN RESERVARSE AL
INCIDENTE RESPECTIVO. De la interpretacion de los articulos 60.,
cuarto parrafo, 17, 20 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, se concluye que la indemnizacion a que se
refiere el primero de los preceptos debe solicitarse en la demanda o en
la ampliacion, si procede, y cuando se estime demostrado que la unidad
administrativa correspondiente incurrié en falta grave, siempre que la
autoridad no se hubiese allanado al contestar la demanda, la sentencia
debe declarar en forma preliminar que el particular tiene derecho a ser
resarcido en su patrimonio; mientras que la existencia de los dafios y
perjuicios, si éstos son consecuencia directa e inmediata de la
resolucién nulificada y su cuantia especifica, deben ser materia de
prueba en el incidente que habra de tramitarse en términos del articulo
39 de la ley procesal citada. Lo anterior es asi, porque hasta la
sentencia que declare la nulidad podra evidenciarse la existencia de la
falta grave y la conducta procesal de la autoridad enjuiciada,
consistente en no allanarse al contestar la demanda, aunado a que el
monto de los dafos y perjuicios que en su caso se hayan producido
s6lo puede conocerse hasta que cesen los efectos de la resolucién
viciada; de ahi que la exigencia de que tales elementos sean
demostrados en el procedimiento contencioso impligue una carga

excesiva al particular.

Contradiccién de tesis 182/2007-SS. Entre las sustentadas por el
Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, antes
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, y el
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ambos del
Décimo Cuarto Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente:
Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: Rdmulo Amadeo Figueroa

Salmoran.

Tesis de jurisprudencia 194/2007. Aprobada por la Segunda Sala de

este Alto Tribunal, en sesion privada del diez de octubre de dos mil
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siete.”14®

Consecuentemente, podemos deducir que el actor que interpone JCAF en contra
de la resolucién que resuelve sobre la nulidad de reserva de derechos, ya sea en
el procedimiento relativo o recurso de revision segun se hubiere optado, podra
solicitar el pago de dafios y perjuicios desde la presentacion de su demanda o
inclusive en su ampliacion, segun proceda, para que una vez que la Sala Regional
en Materia de Propiedad Intelectual declare la nulidad de la resolucion
controvertida y se pronuncie sobre el pago indemnizatorio a favor de la actora,
esté en posibilidad de tramitar el respectivo incidente conforme al mencionado
articulo 39 de la LFPCA.

4.42.2. Competencia del TFIFA.

En el caso especifico, la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del
TFJFA conocedora de la resolucién impugnada, es la encargada de resolver el
incidente en comento, de acuerdo al articulo 14, fraccién Xl y Xll de la LOTFJFA
en relacion con los articulos 1° y 6° de la LFPCA, y por Acuerdo G/17/2008 del
Pleno de la Sala Superior en sesion del dia cinco de marzo de dos mil ocho,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia veinticuatro del mismo mes y

ano.

1% Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena

Epoca, Segunda Sala de la SCJN, Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 194/2007, pag. 239. (Registro No.
171203)
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4.4.3. Tramitacion.

De acuerdo al ultimo péarrafo del articulo 6 de la LFPCA, el incidente de
indemnizacion sera tramitado conforme al articulo 39 de dicha ley, el cual nos
remite a su segundo parrafo por tratarse de un incidente de especial
pronunciamiento, con base en los articulos, 14, fraccion VIIl, 17 y 20 de la ley
adjetiva en cita, y la jurisprudencia que se expuso en el punto que precede:

El actor debera solicitar expresamente la indemnizacion en su escrito de demanda
o de ampliacion y en caso de que consten probados en autos elementos

suficientes, la sentencia de Sala determinara de forma preliminar el derecho a la

reparacion del dafio, en la que también se ordenara correr traslado a la autoridad
demandada quien tendra un término de tres dias para que tenga la oportunidad de

oponerse a la existencia de dafios y perjuicios.

En el supuesto de que alguna o ambas partes del incidente ofrezcan como
pruebas la pericial o la testimonial, en ese mismo ofrecimiento deberan
presentarse los cuestionarios de los peritos o los interrogatorios de los testigos,
segun corresponda y su desahogo se llevard a cabo, de acuerdo a las reglas
relativas al asunto principal. En este sentido, es aplicable de manera supletoria el
CFPC de acuerdo al articulo 1° de la LFPCA, en tanto no se contravengan

disposiciones de dicha ley.

4.4.4. Sancion.

En el supuesto que se resuelva el incidente de indemnizacion a favor de la actora,

la demandada en el juicio contencioso tendra la obligacion de pagar el monto
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determinado por la Sala que conocio el asunto principal y cuantificé los dafios y

perjuicios ocasionados.

Sin embargo, de conformidad con el articulo 58 de la LFPCA, se podra exigir el
pago indemnizatorio a la autoridad administrativa, cuando ésta no ha dado
cumplimiento a la sentencia firme de Sala y haya transcurrido el plazo de cuatro
meses previsto en el articulo 52 de la citada Ley, ya sea que la propia Sala le
requiera de manera oficiosa, o bien mediante la queja formulada por la
demandante cuya sancion podra consistir desde una multa de apremio hasta
alguna otra que determine la responsabilidad administrativa de la autoridad
renuente, segun se desprende en lo preceptuado en el articulo 58, fracciones | y Il

de la multicitada ley adjetiva.

Aunado a lo anterior, podemos considerar a las cantidades que en su caso pague
la autoridad enjuiciada, como un gasto publico federal a cargo del presupuesto de
la SEP para cubrir la obligacién impuesta en la Sentencia firme emitida por la Sala
Regional Especializada del TFJFA, segun se desprende del articulo 47 de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**’

4.4.5. Impugnacion.

La sentencia que resuelva el incidente de indemnizacion a favor del particular

147 véase Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
publicada el 30 de marzo de 2006 en el Diario Oficial de la Federacion,
[documento en linea], México, 2009, 1/13/2009, formato pdf, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf, consultada el 7 de
octubre de 2009.
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podra ser impugnada por la autoridad demandada, dentro de los quince dias
siguientes a aquél en que surta efectos la notificacion respectiva, mediante
recurso de revision que se presente ante la sede de la Sala Regional en Materia
de Propiedad Intelectual que conoci6 del asunto, para que ésta a su vez la remita
al Tribunal Colegiado competente, en términos de lo dispuesto por el articulo 63,
fraccion VIl de la LFPCA.

Por altimo, existe la posibilidad que ambas partes impugnen la misma sentencia
del TFJFA, para lo cual el articulo 64 de la ley en comento, prevé que en esos
casos, el tribunal ad quem se pronunciara sobre ambas impugnaciones en la

sesion que decida el amparo.






CAPITULO V.






PROBLEMATICA PARA INTERPONER LA CONDENACION EN
COSTAS Y LA INDEMNIZACION EN MATERIA DE NULIDAD DE
RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

La LFPCA vigente a partir del primero de enero de dos mil seis, se establecen dos
tipos de incidentes que no se habian contemplado antes en la legislacién que
regulara la materia contenciosa administrativa y que son objeto de analisis en el

presente estudio.

Tales incidentes se encuentran previstos en el articulo 6 de la ley en comento,

mismo que a la letra sefiala lo siguiente:

“Articulo 6°.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habra
lugar a condenacion en costas. Cada parte sera responsable de sus

propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan.

Unicamente habra lugar a Condena en Costas a favor de la autoridad
demandada, cuando se controviertan resoluciones con propdsitos

notoriamente dilatorios.

Para los efectos de este articulo, se entendera que el actor tiene
propdésitos notoriamente dilatorios cuando al dictarse una sentencia que
reconozca la validez de la resolucion impugnada, se beneficia
econdémicamente por la dilacion en el cobro, ejecuciéon o cumplimiento,
siempre gue los conceptos de impugnaciéon formulados en la demanda
sean notoriamente improcedentes o infundados. Cuando la ley prevea
que las cantidades adeudadas se aumentan con actualizacion por
inflacion y con alguna tasa de interés o de recargos, se entendera que
no hay beneficio econémico por la dilacion.

155
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La autoridad demandada deberé indemnizar al particular afectado por el
importe de los dafios y perjuicios causados, cuando la unidad
administrativa de dicho 6érgano cometa falta grave al dictar la resolucion
impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de

impugnacion de que se trata. Habra falta grave cuando:

|. Se anule por ausencia de fundamento o de motivacion, en cuanto al

fondo o a la competencia.

Il. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con
posterioridad a la contestacion no hay falta grave,

lll. Se anule con fundamento en el articulo 51, fraccion V de esta ley.

La condenacidon en costas o la indemnizacion establecidas en los
parrafos segundo y tercero de este articulo se reclamara a través del
incidente respectivo, el que se tramitard conforme lo previsto por el

cuarto parrafo del articulo 39 de esta ley.”

A partir del sentido de la resolucion a través de la cual se ponga fin al
procedimiento de nulidad de reserva de derechos y, en su caso, se resuelva el
recurso de revision administrativa, podremos deducir el caracter en que las partes
acudirian al JCAF.

En este orden, se tratar4 de explicar cada una de las situaciones en las que el
INDAUTOR resuelva el fondo sobre la nulidad de reserva de derechos, de la

siguiente manera; 8

148 para mayor claridad, se presenta al final del presente trabajo (ANEXO 5),
un cuadro mediante el cual se hace un desglose de cada una de las instancias por

las que pasarian las partes involucradas.


http://leyco.org/mex/fed/LFPCA.html#a39#a39
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Donde:

A es el titular de la reserva de derechos al uso exclusivo “X” y pretende

conservarla.

B es el promovente de la nulidad de reserva de derechos y pretende obtener o
proteger el uso exclusivo de “Y” (titulo, nombre o denominacién igual o semejante
a X).

SITUACION 1: PROCEDE LA DECLARACION DE NULIDAD DE LA RESERVA.

En la resolucion del procedimiento de nulidad de reserva de derechos se

determina procedente declarar la nulidad de la reserva dubitable (X).

Efectos: Deja de surtir efectos la reserva de derechos “X”.

Entonces:

Si B es titular de “Y”, protege el derecho constituido.

Si B no es titular de “Y”, podra solicitarla para obtenerla.

En caso de que el afectado (A) interponga recurso de revision.
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Las posibles resoluciones sobre el fondo del asunto, atenderian los siguientes
sentidos:

a) Confirmar la validez de la resolucién recurrida (Acto desfavorable para el

recurrente (A)).

Efecto: Continua sin efectos la reserva de derechos “X”.

b) Revocar la resolucion recurrida para efectos de restituir el derecho constituido.

(Acto desfavorable para el tercero interesado (B)).

Efecto: Restituye la vigencia de la reserva de derechos “X”.

Entonces: Como el recurrente (A) es titular de “X”, protege el derecho constituido.
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SITUACION 2: NO PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESERVA.

En la resoluciébn del procedimiento de nulidad de reserva de derechos se

determina improcedente declarar de nulidad de la reserva cuestionada.

Efectos: Continua vigente la reserva de derechos “X”.

En el caso de que el afectado (B) interponga recurso de revision.

Las posibles resoluciones sobre el fondo del asunto, atenderian los siguientes

sentidos:

a) Confirmar la validez de la resolucién recurrida (Acto desfavorable para el

recurrente (B)).

Efecto: Continua vigente la reserva de derechos “X”.

b) Revocar la resolucion recurrida para efectos de anular reserva. (Acto

desfavorable para el tercero interesado (A)).

Efectos: Deja de surtir efectos la reserva de derechos “X”.

Entonces:
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Si el tercero interesado (B) es titular de “Y”, protege el derecho constituido.

Si el tercero interesado (B) no es titular de “Y”, podra solicitarla para obtenerla.

Por otro lado, en la impugnacién del acto por el que se resolvio el fondo sobre la
nulidad de reserva, ya sea en el procedimiento origen o el recurso de revision,
podemos resumir los efectos de la resoluciébn controvertida dentro del juicio

contencioso en dos supuestos:

Cuando:

1) Se dejan sin efectos la reserva de derechos.

2) Continua vigente la reserva de derechos.

En ambos efectos de la resolucién impugnada, la autoridad demandada sera la
emisora del acto controvertido, quien regularmente estard adscrita al INDAUTOR

dependiente de la SEP.

En este orden, de acuerdo a las situaciones planteadas podemos deducir que en

el primer supuesto, se entenderia que:

El actor es quien pretende recuperar el derecho de uso exclusivo, en tanto que el
tercero, coadyuvara a la autoridad demandada para mantener sin efectos la

reserva de derechos.
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Donde:

A es el actor (Titular Afectado), y

B es el tercero interesado (Promovente de la nulidad de reserva)

En este orden, los posibles fallos que resuelva el fondo del asunto podrian ser los

siguientes:

a) Reconocer la validez del acto impugnado. (Acto favorable para la autoridad

demandada y el tercero interesado (A))

Efecto: Continua sin efectos la reserva de derechos.

b) Declarar la nulidad de la resolucidon controvertida para efectos de que se
emita otra en la que se restituya el goce del derecho constituido. (Acto

favorable para el actor A)

Efectos: Restituye la vigencia de la reserva de derechos.

En el segundo supuesto, se entenderia que:

El actor (B) es quien pretende dejar sin efectos la reserva de derechos, en
tanto que el tercero, coadyuvara a la autoridad demandada para continuar

con la vigencia de la reserva de derechos.
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Donde:

B es el actor (Promovente de la nulidad de reserva), y

A es el tercero (Titular de la reserva cuestionada).

En este orden, los posibles fallos que resuelvan el fondo del asunto podrian ser los

siguientes:

a) Reconocer la validez del acto impugnado (Acto favorable para la autoridad

demandada y el tercero (A))

Una vez causada ejecutoria: Continda la vigencia de la reserva de

derechos.

b) Declarar la nulidad de la resolucidon controvertida para efectos de que se
emita otra en la que se declare la nulidad de la reserva de derechos

cuestionada. (Acto favorable para el acto (B))

Una vez causada ejecutoria: Dejara sin efectos la reserva de derechos.

Ahora bien, en cuanto a la impugnacion del acto de autoridad por el que se
resuelva el fondo sobre la nulidad de reserva de derechos y de la transcripcion
anterior, se observa que para poder satisfacer el supuesto normativo y obtener el

beneficio de la condenacién en costas a favor de la SEP, se debera acreditar lo
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siguiente:

Los propositos notoriamente dilatorios por parte del particular

demandante.

En relacién a esta situacion, el precepto en cita exige a su vez que se

comprueben tres supuestos:

a. Que la Sala del TFJFA reconozca la validez de la resolucion
impugnada. Es decir, cuando el fallo le sea favorable a la autoridad

demandada.

b. Que los conceptos de impugnacion presentados en la demanda sean

notoriamente improcedentes e infundados.

c. Que el particular se beneficie econdmicamente por la dilacion en el
cobro, ejecucion o cumplimiento de tal resolucién, es decir, que el
retraso mencionado sea un factor positivo en el patrimonio del actor.
Se exceptia del supuesto, cuando las cantidades adeudadas
aumentan por recargo, inflacion o alguna tasa de interés, claramente

dirigido a la materia fiscal.

La existencia de costas procesales susceptibles a reclamar y que la
propia autoridad pueda comprobar, toda vez que es necesario determinar
gué erogaciones son consideradas dentro del concepto de costas
procesales y la forma de acreditarlos por la demandada al momento de

cuantificar el monto correspondiente.
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En atencion a lo anterior, para que se acredite la condenacion en costas a favor de

la autoridad; primeramente, en la sentencia de Sala se debera reconocer la validez

de dicha resolucion, que en su momento pudo traer como efectos:

1.

b)

2.

a)

b)

Nulidad de la reserva de derechos al uso exclusivo. Efecto que

probablemente devino de:

La procedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen y en su caso, se confirmé la validez del acto al

resolver el recurso administrativo de revision.

La improcedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen, en tanto que en el recurso de revision, se resolvid
revocar el acto administrativo para el efecto de que se declare la nulidad de

reserva de derechos.

Continuidad de los efectos de la reserva de derechos. Efecto que

probablemente fue consecuencia de:

La improcedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen y en su caso, se confirmé la validez de dicho acto al

resolver el recurso administrativo de revision.

La procedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen, en tanto que en el recurso de revision, se resolvio
revocar el acto administrativo para el efecto de que se restituya el derecho

constituido. (Anexo 5)
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Ahora bien, para acreditar el beneficio econdmico por el retraso en el cumplimiento
de la resolucion de nulidad de reserva de derechos, habria que considerar lo

siguiente:

En el supuesto que la parte afectada interponga JCAF en contra de la resolucion
que resuelva el fondo sobre la nulidad de la reserva de derechos (ya sea en el
procedimiento origen o recurso de revisién), no podria considerarse que hubo
beneficio econémico por el retraso en el cumplimiento de dicho acto impugnado,
simplemente porque no hay tal dilacién, en virtud de que con la emision del
referido acto administrativo se hacen efectivas las consecuencias sobre los
efectos de la reserva de derechos, es decir no se prevé un acto intermedio para
llevar a cabo su cumplimiento y la mera impugnacion de la resolucion

controvertida no afecta su existencia y validez.

En este sentido, la actora en el JCAF que impugnd la resolucion que deja sin
efectos la reserva de derechos sobre la que habia sido titular, ya no esta facultada
para hacer uso exclusivo de aquel titulo, nombre o denominacién aplicado a
alguno de los géneros previstos en la LFDA; pero si podra seguir usandolo, en
tanto no se haya concedido a otra persona que sea igual o semejante en grado de
confusién. Pues aun cuando se haya beneficiado econémicamente, luego de la
impugnacién del acto, no fue consecuencia de la exclusividad que tenia, sino del
libre uso que cualquiera puede efectuar sobre la denominacién que se trate

cuando no esta concedida y vigente como reserva de derechos a persona alguna.

Asimismo, si se impugna la resolucion de fondo que concluyo en la continuidad de
los efectos de la reserva otorgada, la demandante en el JCAF, quien no goza de
uso exclusivo sobre cierta denominacion, esta impedida de obtener la reserva de
derechos del titulo, nombre o denominacion semejante al previamente concedido

y, la impugnacion del acto, ni deja sin efectos la reserva, ni le da la libertad de
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hacer uso de dicho titulo para beneficiarse econémicamente.

Por otro lado, si el actor es titular de una reserva de derechos que considera igual
0 semejante a la controvertida en el procedimiento origen, cuya resolucion no le
favorecié ni siquiera mediante recurso de revisidbn, en su caso; entonces al
interponer JCAF en contra de la resolucion de fondo que concluyé en la
continuidad de los efectos de la reserva otorgada con posterioridad, tampoco
habria dilacion en el cumplimiento de la resolucion porgue su impugnacion no deja
sin efectos la reserva de derechos cuestionada, y aun cuando se beneficie
econdmicamente por el uso del titulo, nombre o denominacion aplicado a algun
género del articulo 173 de la ley autoral (objeto de controversia en el
procedimiento origen), podra realizarlo libremente en tanto sea tal y como le fue

concedido a su favor, en el respectivo certificado.

En cuanto a los conceptos de impugnacion mediante los cuales el actor basa su
demanda, deberan ser “notoriamente improcedentes o infundados”, para lo cual,
primeramente debieran definirse en la legislacion aplicable lo que se entiende por
tales términos, toda vez que el vocablo “notorio” implica subijetividad, si la ley
adjetiva en comento no cuenta con parametros que le den significado para efectos
de la condenacion en costas, pues de manera genérica para algunos juzgadores,
puede suponer que el concepto de impugnacién es notoriamente infundado,
mientras que para otros no lo es, y aun asi definiéndolos pudieran no cubrir el
elemento clarificativo, provocando mas complicaciones; de tal forma que

pugnamos por la eliminacion del mencionado presupuesto.

Por lo que hace a la existencia de costas procesales, atento a lo dispuesto por el
cuarto parrafo del articulo 7 del CFPC, de aplicacion supletoria a la LFPCA
conforme su articulo 1°, y como se expuso en el capitulo tercero del presente

trabajo, consisten en: “...la suma que, segun la apreciacion del tribunal y de
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acuerdo con las disposiciones arancelarias, debié o habria debido desembolsar la
parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados

superfluos.”

Por tanto, las costas pueden provenir de diversos conceptos, tales como:

o Los honorarios del Abogado;

o Los honorarios de los Peritos;

o Gastos de los Fedatarios Publicos;

o Copias, Certificaciones, Testimonios y documentos que se soliciten a

alguna Dependencia y éstos tengan un gasto;

o Publicaciones o Edictos necesarios.

Ahora bien, para el caso de la SEP, de la que depende el INDAUTOR por ser un
organo desconcentrado de aquella, cuenta con un presupuesto previsto en la Ley
de Egresos, que le otorga el Estado a nivel federal, mediante la aprobacion de la
Camara de Diputados sobre el Presupuesto de Egresos de la Federacion, de
conformidad con el articulo 74, fraccion IV de la Constitucidn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, y con el propésito de llevar a cabo las actividades
encomendadas a dicha Secretaria. En este sentido, y a guisa de ejemplo, tal
Entidad Publica no contrata abogados particulares para la defensa de sus actos

dirigidos a los administrados, sino que, dentro de su propia estructura se
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contempla una unidad administrativa encargada de tal actividad, como lo es la
Direccién General de Asuntos Juridicos™*®, que la representa en la defensa legal
de sus actos, por lo que, si el pago de sus funciones esta previsto en el
presupuesto asignado, no pueden entonces considerarse esas actividades como
costas generadas a la Administracion Publica; asimismo podria ocurrir con los
demdas conceptos susceptibles de reclamar y comprobarlos como costas, y
Gnicamente podrian acreditarse algunos que impliquen un gasto que sobresalga

del presupuesto asignado para defender el acto de autoridad.

En cuanto a la indemnizacién, el referido articulo prevé que la autoridad
demandada estara obligada al pago de dafios y perjuicios causados a la

demandante, cuando concurra lo siguiente:

1. Cometa falta grave al dictar la resolucion que se impugno.

Para lo cual, en el propio precepto en cita sefiala los supuestos con los que
se entenderd que hubo falta grave al dictarse la resolucién combatida,
mismos que se expusieron en el capitulo anterior del presente trabajo y que

consisten en:

e Ausencia de fundamentacién o de motivacién, en cuanto al fondo o a la

competencia.

e Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacién en materia de legalidad, publicada con anterioridad a la emision del

acto impugnado.

149 ver articulo 8, fraccién VIl y 13 del Reglamento Interior de la SEP
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e La incompatibilidad del ejercicio de facultades discrecionales con los fines

para las cuales fueron creadas.

2. No se allane en el momento de emitir su contestacion de demanda o

ampliacion, en su caso.

En esta tesitura, para acreditar el derecho al resarcimiento de dafos y perjuicios
por la emision del acto en el que resolvié el fondo sobre la nulidad de reserva de

derechos, habria que ocurrir lo siguiente:

I. La declaracion de nulidad sobre la resolucion impugnada en la
sentencia que dicte la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.
Es decir, que se entre al estudio de fondo y no sélo de forma del acto
controvertido para que se declare la nulidad del mismo; de igual manera no
se sobresea el juicio contencioso administrativo federal, ya que de no
analizarse los motivos y fundamentos que dieron lugar al sentido de la
resolucién de nulidad de reserva de derechos, no podria en su caso,

deducirse la falta grave cometida por la autoridad demandada.

Por otro lado, en caso de que la sentencia de Sala se pronuncie sobre el
fondo del asunto, debera declarar la nulidad de la resolucion controvertida,

misma que pudo haber traido como efectos:

1. Nulidad de la reserva de derechos al uso exclusivo. Efecto que

probablemente devino de:

a) La procedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
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procedimiento origen y en su caso, se confirmé la validez del acto al

resolver el recurso administrativo de revision.

La improcedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen, en tanto que en el recurso de revision, se resolvio
revocar el acto administrativo para el efecto de que se declare la nulidad de
reserva de derechos.

La continuidad de los efectos de la reserva de derechos. Efecto que

probablemente fue consecuencia de:

La improcedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen y en su caso, se confirmé la validez del acto al

resolver el recurso administrativo de revision.

La procedencia de declarar la nulidad de reserva de derechos en el
procedimiento origen, en tanto que en el recurso de revision, se resolvio
revocar el acto administrativo para el efecto de que se restituya el derecho

constituido. (Anexo 5)

La falta grave cometida por el servidor publico que emitié la resolucion
declarada nula con base en alguno de los tres supuestos antes sefialados,
de los cuales se reducen a dos para el caso de estudiar la legalidad de la
resolucién de nulidad de reserva de derechos, toda vez que es posible
comprobar la ausencia de fundamentacion o de motivacion, en cuanto al
fondo o a la competencia, cuando en el acto impugnado se evidencie la
falta de cualquiera de esos elementos, restringiendo la posibilidad a que

esa incuria verse Unicamente en el fondo del asunto o su competencia;
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asimismo, podria demostrarse la incompatibilidad del ejercicio de facultades
discrecionales con los fines para las cuales fueron creadas, cuando por
ejemplo, la autoridad administrativa en uso de sus facultades discrecionales
en materia de reserva de derechos, permita la coexistencia de dos reservas
de derechos iguales o semejantes en grado de confusién o no atienda las
disposiciones que impiden el otorgamiento o la existencia juridica de la

reserva de derechos.

lll. Los dafios y perjuicios ocasionados.

Derivado de la resolucién de nulidad de reserva de derechos, por la que se dejo
sin efectos la reserva de derechos cuestionada (ya sea en el procedimiento origen
o recurso de revision), el actor en el JCAF a fin de obtener resolucién favorable y
recuperar la titularidad de la reserva de derechos declarada nula, puede reclamar
el resarcimiento de dafos y perjuicios derivados de tal acto de autoridad, toda vez
que a partir de la declaracion de nulidad de la reserva que fuera titular, el
demandante ha perdido el derecho constitutivo de ejercer el uso y explotacion
exclusivos del titulo, nombre o denominacion aplicado a alguno de los géneros
contemplados en el articulo 173 de la LFDA, en tanto no se resuelva a su favor a
través de los respectivos medios de impugnacion; por lo que durante todo ese
tiempo, el antes titular de la reserva de derechos probablemente sufra un
detrimento a su patrimonio, si la utilizacion que venia ejerciendo era de caracter
econdémico, ya que de no ser asi, no habria una dafio o perjuicio susceptible de
resarcir si atendemos a la definicion establecida en los articulos 2108 y 2109 del
Caodigo Federal Civil, en virtud de que la ley de la materia no aporta ninguna al
respecto; de otra forma pudiera reclamarse dafos y perjuicios que no
necesariamente tengan el caracter de econdémico, sin embargo resultaria mucho

mas dificil probar su existencia y mas aun su cuantificacion.
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En ese sentido, seria més factible la comprobacion de dafios y perjuicios, cuando
el uso que venia haciendo su legitimo titular antes de declarada nula, represente
su explotacion que le brindaba ganancias econdmicas; de otro modo, la
verificacion del detrimento patrimonial seria minima, si consideramos que la
reserva de derechos al uso exclusivo guarda estrecha relacion con el beneficio
econOémico, ya que ese derecho constituido abarca a su vez la explotacion de la
denominacion reservada, la cual sélo puede ser aprovechada a través del

comercio.

Asi pues, el demandante debe demostrar la existencia de los dafios y perjuicios
ocasionados con motivo del acto que se impugnd en el multicitado juicio; es decir,
gue debe acreditar el detrimento a su patrimonio por haber sido desplazado de la
reserva de derechos de la que fue titular, desde el momento en que la misma se
declaré su nulidad y hasta que la autoridad emisora del acto impugnado cumpla
con la sentencia ejecutoriada en la que le restituyan el goce del derecho.

En otro supuesto, si el actor es titular de una reserva de derechos que considera
igual o semejante a la controvertida en el procedimiento origen, cuya resolucion no
le favorecioé ni siquiera mediante recurso de revision, en su caso; entonces al
interponer JCAF en contra de la resolucion de fondo que concluyé en la
continuidad de los efectos de la reserva otorgada con posterioridad, entonces
podria tener derecho al resarcimiento de dafios y perjuicios, si demuestra la falta
grave cometida por la autoridad emisora del acto ilegal que no declaré la nulidad
de la reserva de derecho que controvirtid y que sigue vigente a la que obtuvo
previamente, pese a la igualdad o semejanza en grado de confusidén entre ambas,
lo que pudo haber provocado pérdidas econdmicas tras no haberse reconocido la

facultad de uso exclusivo de la que es titular.

Sin embargo, si el demandante en el JCAF no ha sido titular de reserva de
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derechos e impugna la resolucion de fondo que concluyo en la continuidad de los
efectos de la reserva controvertida, entonces dificilmente podria demostrar dafios
y perjuicios por el obstaculo de obtener la reserva de derechos pretendida, porque
en ningln momento ha ejercido exclusividad sobre el titulo cuestionado como
reserva de derechos y por tanto no podrian acreditarse los dafios y perjuicios
sobre un uso inexistente, aun cuando se haya denegado la declaracién de nulidad
que le permita obtener la reserva de derechos anhelada, simplemente porque se
careceria de bases reales para determinar la afectacibn y mas aun su

cuantificacion para el resarcimiento de dafios.

IV. El nexo causal entre esa falta grave cometida y los dafos y perjuicios

ocasionados.

Tal detrimento recaido al patrimonio de quien es legitimo titular de la reserva de
derechos debe ser consecuencia inmediata y directa de la falta grave por parte de
la autoridad demandada, quien insiste en su acto al no allanarse en su
contestacion o ampliacion a ésta, segun sea el caso, para lo cual el actor en el
incidente respectivo, debe demostrar tal vinculacion asi como la cuantia especifica
gue considere suficiente para resarcir los dafios y perjuicios causados con motivo
del derecho que le asiste sobre el titulo nombre o denominacion aplicado a alguno
de los géneros previstos por el articulo 173 de la LFDA en atencion a las posibles

circunstancias que se mencionaron en parrafos precedentes.

De todo lo anterior, podemos observar que cada uno de los conceptos a reclamar
presenta dificultades para su acreditacion por ausencia o imprecision en la propia
LFPCA; de tal suerte que ademas de los complicados presupuestos mencionados
en el incidente respectivo, podemos sefalar otros aspectos que no debemos
desatender y que coinciden en ambos incidentes, para los cuales se efectuara el

analisis de los mismos en los tres puntos siguientes de este trabajo.
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5.1. La Omision del Tercero Perjudicado en el articulo 6° de la LFPCA.

Como se expuso en el capitulo segundo del presente trabajo, el tercero interesado
es un coadyuvante que se adhiere a las pretensiones de una de las partes a fin de

que la resolucion impugnada mantenga su validez.

En el procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de reserva de
derechos regularmente son parte en el mismo, el particular promovente y el titular
de la reserva de derechos quien recibe éste ultimo el nombre de “Titular afectado”
en términos del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, para que
expongan los razonamientos y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes a
fin de determinar la procedencia o no de dicha declaracion; por tanto, en el caso
concreto aquella persona, parte desde el procedimiento origen, que le favorezca la
resolucion de fondo sobre la declaracion de nulidad de reserva de derechos al uso
exclusivo, serd quien podra intervenir en el juicio contencioso administrativo

federal para apoyar los razonamientos que dieron lugar al acto de autoridad.

Sin embargo, no basta que sea sefialado por alguna de las partes para que
intervenga en el juicio, sino que ademas de cumplir con los requisitos de la
demanda o contestacion, en su caso, debe justificar su derecho para intervenir en
el asunto, de lo contrario, podria ser rechazada su intervencion. Lo cual infiere
gue, como se expuso en el capitulo segundo del presente trabajo, el tercero puede
prescindir en el juicio contencioso administrativo federal, ya que aun cuando la
intervencion de éste sea potestativa, el articulo 18 de la LFPCA, le ordena
justificar su derecho para intervenir en el juicio, pese a su deduccion en el propio

acto impugnado.

En el caso de los incidentes en estudio, ¢el tercero perjudicado podra intervenir en
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el respectivo, justificandose al efecto como al inicio del juicio contencioso

administrativo federal?

Al respecto, el articulo 6° de la LFPCA es omiso, sin embargo, es importante
mencionar que si bien al tercero ni le beneficia, ni le perjudica el pago que por
concepto de costas procesales o indemnizacién corresponderia a la autoridad
demandada o actor, respectivamente, conforme al propio precepto en cita, no
menos cierto es que para efectos de comprobar algunos de los presupuestos de
cada incidente, el tercero perjudicado como parte en el juicio contencioso podria
aportar mayores elementos mediante los cuales el 6rgano jurisdiccional se

apoyaria para deducir la condena.

Lo anterior es asi, toda vez que en cuanto a la condenacion en costas, la
autoridad demandada dificilmente podria acreditar el beneficio econdmico por
parte de la actora que interpuso la demanda con propésitos dilatorios, en tanto que
para el incidente de indemnizacion, el tercero podria coadyuvar con la autoridad

en la inexistencia de dafios y perjuicios.

5.2. LaFaltadel Plazo parainterponer el Incidente respectivo.

Cada uno de los incidentes que se estudian en el presente trabajo carecen de un
plazo determinado para interponerse por la parte interesada, lo que implica una
total inseguridad, si ademas no se determina durante qué etapa procesal, las

partes estaran en posibilidad de solicitar la tramitacion del incidente respectivo.

Ahora bien, en remision al cuarto parrafo del articulo 39 de la LFPCA, por el

diverso 6° de la propia ley en cita, sefiala que para llevar a cabo la tramitacion de
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los incidentes, con la promocién se correra traslado a las partes por el término de
tres dias, lo cual significa que al momento en que el 6rgano jurisdiccional ordene
correr traslado se les otorgara el plazo de tres dias para que manifiesten lo que a
su derecho convenga, ofrezcan pruebas, presente la documentacion necesaria,
asi como de ser el caso, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos,
cuyas reglas para la pericial y testimonial seran aplicables las relativas al asunto

principal.

Sin embargo, no se contempla en tales articulos u otro de la ley, plazo para que el
incidente respectivo deba promoverse y mucho menos a partir de qué momento se
deba computar su término, pues ello podria suponer que durante la instrucciéon e
inclusive después de su cierre, sea permitido interponer el incidente que atafie a
las partes en cualquier momento, aunado a que para su tramitacion como lo infiere
el articulo 39 de la ley adjetiva, s6lo podra efectuarse con la debida promocion
para estar en posibilidad de correr el traslado correspondiente.

5.3. Oportunidad para su Ejercicio.

El articulo 52 de la LFPCA establece que la sentencia se pronunciara sobre la
indemnizacion o condena de costas solicitadas cuando se adecue a los supuestos

del articulo 6° de dicha ley, el cual contempla:

En cuanto a la condenacion de costas que serd a favor de la autoridad cuando la
parte actora impugne la resolucién con propdésitos notoriamente dilatorios, lo cual
significa que si en la sentencia de Sala se pronunciard sobre la condena de
costas, la autoridad demandada podra solicitar el pago de costas procesales al

momento de presentar su contestacion de demanda o inclusive en su ampliacion
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de ser el caso, en la que aduzca que los conceptos de impugnacion son
notoriamente improcedentes o infundados, sostenga la validez de su actuacion
administrativa y demuestre el beneficio econdmico del actor por la dilacion en el

cumplimiento de la resolucién impugnada.

En tanto que la indemnizacion a favor del particular podra efectuarse cuando la
unidad administrativa de la autoridad demandada cometa falta grave al dictar la
resolucién impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de
impugnacion de que se trata, lo cual infiere que si en la sentencia la Sala debe

pronunciarse sobre este la indemnizacion solicitada, entonces

Hecho lo anterior en cada uno de los reclamos condenatorios, se estara en
posibilidad de tramitar el incidente respectivo conforme al articulo 39 de la LFPCA

que a la letra sefala:

“Articulo 39.- (...) Cuando se promuevan incidentes que no sean de

previo y especial pronunciamiento, continuara el tramite del proceso.

Si no estd previsto algun tramite especial, los incidentes se
substanciaran corriendo traslado de la promocion a las partes por el

término de tres dias. (...)"

De lo anterior, el solo precepto inferiria que se podra reclamar la condenacion en
costas o la indemnizacion en cualquier tiempo, sin embargo, en armonia con los
articulos, 14, fraccién VIII, 17 y 52, ultimo parrafo de la LFPCA, tal reclamo
deberia efectuarse desde el escrito inicial de la parte correspondiente, 0 su
ampliacion, segun proceda; es decir, en el caso de la indemnizacion, el actor
debiera solicitarla en su escrito de demanda, o ampliacion, y en la condena en
costas, la autoridad demandada la solicitaria en su contestacion o ampliacion.



178
CAPITULO V.

Sin embargo, no se establece el momento procesal, para que la Sala corra
traslado de la promocion y se tramite el incidente respectivo, para que se acrediten
cada uno de los presupuestos procesales que derivaran en todo caso, luego de
gue se emita fallo a favor de la parte reclamante de la condena, y mas aln carece
de certeza, si tal sentencia de Sala esta sujeta a recurso de revisiébn y amparo, de
acuerdo al articulo 63, fraccion VIl de la LFPCA.

En este sentido, existe un primer momento para reclamar la condena en costas o
indemnizacion desde la etapa inicial en el JCAF, y uno segundo, para determinar
las costas procesales o los dafios y perjuicios ocasionados, segun sea el caso,
una vez que se determine el derecho a la parte reclamante, en la sentencia que

contenga los elementos de procedencia para tramitar el incidente correspondiente.

5.4. Alternativa de Solucion.

En cuanto a la intervencién del tercero perjudicado en el incidente respectivo,
podemos agregar por una parte, que si bien, ni le beneficia, ni le perjudica la
sentencia que resuelva el incidente que se trate, por otra, podria serle de utilidad
para demandar en la via civil, los dafios y perjuicios ocasionados por el uso de la

reserva de derechos que efectuod indebidamente la actora en el JCAF.

En tal virtud, consideramos que el tercero perjudicado, cuando sea parte en el
JCAF, deben correrse traslado de la promocion para que manifieste lo que a su
derecho convenga en el plazo establecido y atenderse sus argumentaciones, a fin
de que la Sala pueda allegarse de mayores elementos que le permitan resolver el

incidente correspondiente.
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Lo anterior puede sustentarse de la interpretacion a los articulos 3°, 6°, dltimo
parrafo y 39 de la LFPCA, si atendemos a que el ultimo precepto en cita, infiere la
intervencion del tercero perjudicado cuando éste sea parte en el JCAF, toda vez
que dicho precepto ordena correr traslado de la promocién “a las partes”, sin
distincion alguna, por el término de tres dias para substanciar el incidente
respectivo, lo cual significa que si el particular cuyas pretensiones son contrarias a
las del actor desde el procedimiento origen y tiene el caracter de tercero
perjudicado, considerado parte en el juicio conforme al articulo 3° de la propia ley,
podemos deducir que a su vez, se le debe correr traslado de la promocion para
que aporte las pruebas y realice las manifestacion que a su derecho le convengan,
sin necesidad de justificar su intervencion, en virtud de que en el incidente no se

prevé la misma exigencia que en el asunto principal.

La falta de plazo y la oportunidad para tramitar el incidente respectivo, son
aspectos que se encuentran relacionados para substanciar el incidente que se

trate, cuya solicitud esta dividida en dos momentos procesales:

Una etapa preliminar que se efectuara desde el inicio del JCAF hasta la resolucion
definitiva en la que se pronuncie sobre el derecho al correspondiente pago
indemnizatorio o de costas procesales, y otra sustantiva en la que se tramite el
incidente relativo para determinar la existencia y cuantificacion de dafios y
perjuicios o de costas procesales ocasionados, segun sea el caso, en armonia de
lo dispuesto por los articulos, 14, fraccion VIII, 17 y 52, dltimo parrafo de la
LFPCA.

Lo anterior, sigue el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion en jurisprudencia 2a./J. 194/2007, visible en la pagina 239
del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, tomo XXVI, del mes de

octubre de 2007, novena época, misma que a la letra sefiala lo siguiente:
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“DANOS Y PERJUICIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6o0.,
CUARTO PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA SENTENCIA DEBE
RECONOCER SOLO EL DERECHO A LA INDEMNIZACION
SOLICITADA POR ESE CONCEPTO, MIENTRAS QUE LA
DEMOSTRACION DE LA AFECTACION PATRIMONIAL, DEL NEXO
CAUSAL RELATIVO Y DE SU CUANTIA DEBEN RESERVARSE AL
INCIDENTE RESPECTIVO. De la interpretacion de los articulos 60.,
cuarto péarrafo, 17, 20 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, se concluye que la indemnizacion a que se
refiere el primero de los preceptos debe solicitarse en la demanda o en
la ampliacion, si procede, y cuando se estime demostrado que la unidad
administrativa correspondiente incurrié en falta grave, siempre que la
autoridad no se hubiese allanado al contestar la demanda, la sentencia
debe declarar en forma preliminar que el particular tiene derecho a ser
resarcido en su patrimonio; mientras que la existencia de los dafios y
perjuicios, si €stos son consecuencia directa e inmediata de la
resolucién nulificada y su cuantia especifica, deben ser materia de
prueba en el incidente que habra de tramitarse en términos del articulo
39 de la ley procesal citada. Lo anterior es asi, porque hasta la
sentencia que declare la nulidad podra evidenciarse la existencia de la
falta grave y la conducta procesal de la autoridad enjuiciada,
consistente en no allanarse al contestar la demanda, aunado a que el
monto de los dafios y perjuicios que en su caso se hayan producido
s6lo puede conocerse hasta que cesen los efectos de la resolucion
viciada; de ahi que la exigencia de que tales elementos sean
demostrados en el procedimiento contencioso implique una carga

excesiva al particular.

Contradicciéon de tesis 182/2007-SS. Entre las sustentadas por el
Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, antes

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, y el
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Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ambos del
Décimo Cuarto Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente:
Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: ROmulo Amadeo Figueroa

Salmoran.”

Tesis de jurisprudencia 194/2007. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesién privada del diez de octubre de dos mil

siete.”

La anterior tesis, si bien esta dirigida a la indemnizacion prevista en el articulo 6°
de la LFPCA, puede equipararse procesalmente a la condenacién en costas, en
virtud de que si en la sentencia de la Sala se pronunciara sobre el pago de costas
solicitado, cuando se adecue a los supuestos de dicho precepto, entonces la
autoridad demandada podra solicitar el pago de costas procesales al momento de
presentar su contestacion de demanda o inclusive en su ampliacion de ser el caso,
en la que aduzca que los conceptos de impugnacion son notoriamente
improcedentes o infundados, sostenga la validez de su actuacion administrativa y
demuestre el beneficio econdmico del actor por la dilacién en el cumplimiento de la
resolucién impugnada, por lo tanto la referida sentencia sélo debe reconocer el
derecho al pago de costas procesales, si en el caso se reconocié la validez de la
resolucién impugnada por demostrarse que el actor controvirtié la resolucion de
autoridad con propdsitos notoriamente dilatorios, para estar en posibilidad de
determinar qué erogaciones se consideraran costas procesales, su existencia y

cuantificacion especifica, lo cual se debera demostrarse en via incidental.

No obstante lo anterior, aun no se contempla en qué momento la parte a quien le
favorecié el fallo, tiene la oportunidad de presentar la promocion respectiva para
iniciar el tramite incidental correspondiente, toda vez que dicha sentencia es
susceptible de impugnacion, inclusive por ambas partes, segun lo prevé el articulo
64 de la LFPCA.
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En este orden, consideramos no solo que se haya emitido fallo a favor de alguna
de las partes reclamante de la indemnizacion o del pago de costas, sino que
ademas, por cuestion de seguridad juridica, la resoluciéon definitiva de la Sala haya
guedado firme, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la LFPCA,

cuyo texto se transcribe:

“Articulo 53.- La sentencia definitiva queda firme cuando:
I. No admita en su contra recurso o juicio.

II. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando,
habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado
0 sobreseido o hubiere resultado infundado, y

lll. Sea consentida expresamente por las partes 0 sus representantes

legitimos.

Cuando haya quedado firme una sentencia que deba cumplirse en el
plazo establecido por el articulo 52 de esta Ley, el secretario de
acuerdos que corresponda, hara la certificacion de tal circunstancia y
fecha de causacion y el Magistrado Instructor o el Presidente de
Seccion o del Tribunal, en su caso, ordenara se notifique a las partes la

mencionada certificaciéon.”

Ahora bien, luego de que la Sentencia de Sala quede firme sobre el
pronunciamiento relativo a la indemnizacion o condenacién en costas a favor de
su solicitante, de acuerdo a lo establecido en el ultimo parrafo del precitado
articulo, se hara la certificacion de tal circunstancia a fin de que se les notifique a

las partes involucradas en el JCAF resuelto.

Sin embargo, la LFPCA es omisa para establecer un plazo determinado, para que
la parte correspondiente presente la promocién por la que se exigira hacer efectivo

el derecho al “pago condenatorio”, lo cual remitiria a aplicar de forma supletoria el
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CFPC, en cuyas disposiciones se adecuaria su articulo 297, mismo que a

continuacion se transcribe:

“Articulo 297.- Cuando la ley no sefale término para la practica de
algun acto judicial o para el ejercicio de algun derecho, se tendran por

sefialados los siguientes:
|.- Diez dias para pruebas, y
Il.- Tres dias para cualquier otro caso.”

En este aspecto, como alternativa de solucién, al momento en que se
haga del conocimiento a las partes sobre la certificacion de sentencia
firme; asimismo se podra apercibir al solicitante de indemnizacion o
condena en costas, segun sea, para que presente su promocion
incidental durante los proximos tres dias siguientes en que surta efectos
su notificacion, de lo contrario se tendria por perdido el derecho a
ejercitarlo, de conformidad con los articulos 297, fraccion I, 288 del

CFPC, de aplicacion supletoria a la materia.

No obstante lo anterior, aun cuando el mencionado articulo establece el plazo de
tres dias para cualquier otro asunto que podria aplicarse al caso de promover el
incidente correspondiente, luego de certificarse que la sentencia relativa ha
guedado firme; consideramos que dicho plazo es insuficiente si atendemos a que

el interesado debera acreditar:

Para la condena en costas, la existencia de costas procesales, las cantidades

devengadas por tal concepto.

En tanto que para la indemnizacion, la existencia de dafios y perjuicios
ocasionados, el nexo causal con la resolucion impugnada en el JCAF, y las

cantidades que ascienden por tales conceptos.
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Mas aun, la propia ley no se limita en cubrir las cantidades que por los conceptos
sefialados recibiran las partes afectadas sin contemplar sus respectivas
actualizaciones y por si fuera poco, a cargo de que autoridad y bajo que facultades

podra entregar o exigir los montos correspondientes.

En ese sentido, lo m&s conveniente serd conceder un mayor plazo que permita
recabar los datos y la documentacion necesaria al respecto, el cual debera
otorgarse de igual forma a las partes involucradas para que manifiesten lo que a

su derecho convengan y aporten las pruebas necesarias.

Lo anterior, aplicado al JCAF con motivo de la impugnacién del acto por el que
resuelve el fondo sobre la nulidad (ya sea en el procedimiento origen o recurso de
revision), las partes podran solicitar la indemnizacibn o el pago de costas

procesales, en atencion a lo siguiente:

El actor, parte afectada por la resolucion de nulidad de reserva de derechos, podra
solicitar la indemnizacion en la demanda o ampliaciéon en su caso, mediante la
cual impugné dicho acto y demuestre falta grave cometida por la Direccion de
Reserva de Derechos y/o INDAUTOR dependiente de la SEP, para que la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual emita sentencia a su favor y le reconozca a
su vez el derecho a la indemnizacion, para que en su caso, de quedar firme dicho
fallo, se le notifique tal situacion a las partes involucradas en el JCAF y el
interesado tenga la oportunidad dentro del plazo de tres dias siguientes, de
presentar la promocion del incidente de indemnizacion en la que debera demostrar
la existencia de dafos y perjuicios ocasionados que sean consecuencia inmediata
y directa de la falta grave cometida por la autoridad, asi como las cantidades que

justifiquen el resarcimiento y en su caso, la actualizacién de las mismas.
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Por su parte la SEP, autoridad demandada por la resolucion de nulidad de reserva
de derechos, emitida por el INDAUTOR, podr& solicitar condena en costas en la
contestacion o su ampliacién, segun proceda, y demuestre los propositos
notoriamente dilatorios del actor, para que la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual emita sentencia reconozca la validez del acto y se pronuncie sobre el
pago de costas a su favor, para que en su caso, de quedar firme dicho fallo, se le
notifique tal situacion a las partes involucradas en el JCAF y la autoridad tenga la
oportunidad de presentar la promocion del incidente de condenacién en costas
dentro del plazo de tres dias siguientes, mediante la cual deberd demostrar la
existencia de costas procesales, las cantidades devengadas por tal concepto y en

su caso, la actualizacion de las mismas.

Una vez hecho lo anterior, se correr traslado de la promocion para que en el
mismo término las partes puedan realizar las manifestaciones y aportar las

pruebas que a su derecho convengan, conforme al articulo 39 de la LFPCA.

En virtud de que consideramos que la LFPCA no especifica cada una de las
particularidades arriba expuestas, y la supletoriedad del CFPC, no satisface un
término Optimo para la promocion del incidente respectivo, en el presente trabajo

se establece lo siguiente propuesta.

5.5. Propuesta de Reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo en cuanto a la tramitaciéon de los incidentes de condenacién

en costas y la indemnizacion previstos en su articulo 6°.

Consideramos que para llevar a cabo la tramitacion de cada uno de los incidentes

analizados en el presente trabajo, en la LFPCA se deberia:

e Adoptar la intervencion del tercero perjudicado para que de forma expresa
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sea parte en el incidente a fin de no causar incertidumbre, ni sujetarse a

interpretaciones.

Indicar que debe solicitarse en la demanda, contestacion o sus
ampliaciones, segun proceda, para que la sentencia se pronuncie al

respecto de manera preliminar.

Establecer expresamente que debe quedar firme la sentencia en la que se
pronuncie a favor del derecho solicitado.

Contemplar el plazo en que la parte beneficiada de la sentencia firme pueda
promover el incidente respectivo, mismo que debera ser mayor a tres dias,
en consideracion a los elementos que deben aportar las partes para fundar

Sus pretensiones.

Excluir el término “notoriamente” para definir la causa en que se acreditaria

el incidente respectivo.

Ajustar los términos “dilacion en el cumplimiento, cobro o ejecucion” con los
casos en que no necesariamente se da alguna de estas situaciones para
beneficiarse econémicamente, como lo puede ser la indebida utilizacion de

la reserva de derechos.

Eliminar el término “condena en costas”, a fin de evitar que las cantidades
demandadas no cumplan con la definicion de “costas procesales” y que tal
pago esté determinado con base en el propio beneficio econébmico que

obtuvo el actor.
Prever los pardmetros de cuantificacion de los montos.

Procurar que las cantidades derivadas del pago correspondiente deben ser

liquidas y exigibles, asi como efectuarse su actualizacion.

Sefialar la autoridad facultada y/o encargada del cobro de las cantidades

determinadas y exigibles en la sentencia del incidente respectivo.



CONCLUSIONES:

PRIMERA: La naturaleza juridica de las reservas de derechos constituye una
potestad exclusiva otorgada por el Estado, para el uso y explotacion sobre
nombres, caracteristicas fisicas, psicolégicas y de operacién originales, por tiempo
determinado y renovable segun proceda, con independencia de cada uno de los

derechos contemplados en el régimen de propiedad intelectual (latu sensu).

SEGUNDA: La reserva de derechos al uso exclusivo tiene por finalidad fomentar
el uso y explotacion de los nombres, titulos o denominaciones aplicados a los
géneros especificados en el articulo 173 de la ley autoral, asi como la proteccién,

tanto de su titular como del publico al que esta dirigido.

TERCERA: El procedimiento administrativo de nulidad podra promoverlo cualquier
persona que tenga interés de beneficiarse con la obtencion de cierta reserva de
derechos o de impedir un dafio o perjuicio en su contra, toda vez que si la LFDA
permite solicitar la reserva de derechos a fin de posibilitar su obtencién, de igual
manera se tiene el derecho para promover dicho procedimiento que posibilita el
cese de la reserva de derechos previamente otorgada a través de una declaracion
administrativa, ya que su vigencia representa un obstaculo para ejercer

plenamente la facultad de uso exclusivo.

CUARTA: La resolucion derivada del procedimiento de declaracién administrativa
de nulidad de reserva de derechos sera definitiva para efectos de interponer juicio

contencioso administrativo federal, cuando:

187
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1.- La autoridad emite el acto administrativo por el cual, pone fin al expediente en

que se actud.

2.- Promovido el recurso de revision en contra de dicho acto administrativo, el

superior jerarquico lo resuelve en términos del articulo 91 de la LFPA.

QUINTA: EIl sentido en que se haya resuelto el procedimiento de nulidad de
reserva de derechos o el recurso de revision, determinara la calidad de las partes
en el juicio contencioso administrativo federal, en cuyo caso se le dara vista al
tercero perjudicado, ya sea por la titularidad de la reserva de derechos que ha
conservado o, por haber promovido el procedimiento origen que concluy6 en la
declaracion de nulidad de la reserva cuestionada.

SEXTA: Conforme a la LFPCA, el tercero interesado no es parte obligatoria en el
juicio contencioso sino potestativa, ya que en su articulo 18 se menciona que
podra apersonarse en juicio en los mismos términos que el actor o demandado,
segun sea el caso; y que ademas debera justificar su derecho para intervenir en el
juicio, pese a la deduccién que se efectle en la relacion procesal, lo cual infiere

gue para la ley en comento el tercero interesado es prescindible.

SEPTIMA: Si bien es cierto que para el tercero en el juicio (JCAF), no es relevante
la determinacion de la condena en costas o la indemnizacion previstos en el
articulo 6° de la LFPCA, también lo es que para tramitar el incidente respectivo, el
articulo 39 de dicha ley, implicitamente lo reconoce como parte del mismo vy, por
tanto, podra efectuar las manifestaciones y aportar las pruebas pertinentes para
coadyuvar de forma integral a la autoridad enjuiciada. Sin embargo, lo idoneo
seria que en la ley en cita se contemplara de forma expresa la intervenciéon del

tercero perjudicado, cuando lo hubiere, a fin de evitar incertidumbre y criterios
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contradictorios al respecto.

OCTAVA: Los incidentes de indemnizacion o de condena en costas se consideran
de especial pronunciamiento, por tanto no suspende el juicio principal y nada

impide que los mismos se promuevan después de emitida la sentencia.

NOVENA: Los presupuestos procesales de los incidentes en estudio se
encuentran estrechamente ligados al asunto principal, lo cual apoya para que tales

incidentes se tramiten, luego de dictar sentencia que lo resuelva.

DECIMA: Cabe la posibilidad que ambas partes impugnen la misma sentencia del
TFJFA, para lo cual el articulo 64 de la LFPCA prevé que en esos casos el tribunal
ad quem se pronunciara de ambos en la sesién que decida el amparo; por lo tanto,
ello reafirma que debe quedar firme la sentencia para interponer el incidente

correspondiente a fin de garantizar la seguridad juridica entre las partes.

DECIMA PRIMERA: En atencién a los dos Ultimos puntos anteriores, para
promover el incidente relativo, la ley adjetiva debiera sefialar como presupuesto
procesal la constancia de que la sentencia a favor de la parte beneficiada le haya
reconocido su derecho indemnizatorio o al pago de costas y haber quedado firme,
ya que a su vez se deduce que de acuerdo al articulo 53 de la LFPCA, toda

sentencia firme es definitiva, pero no toda sentencia definitiva esta firme.

DECIMA SEGUNDA: En el juicio contencioso administrativo federal, los propdsitos
notoriamente dilatorios del particular es la causa de la condena en costas como la

falta grave de la autoridad, lo es de la indemnizacion.
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DECIMA TERCERA: Previo a promover el incidente relativo, el actor debera
solicitar el reconocimiento al derecho indemnizatorio en su escrito inicial de
demanda o ampliacion segun sea el caso, en tanto que la autoridad demandada
debera solicitar el derecho al pago de costas en su contestacion de demanda o

ampliacion segun corresponda.

DECIMA CUARTA: La oportunidad para ejercer el derecho sobre la condena en
costas y la indemnizacion tiene dos momentos procesales, uno preliminar para
gue se reconozca el derecho y otro sustantivo donde se iniciara el incidente

relativo para que en su caso, se cumpla o haga efectivo el pago determinado.

DECIMA QUINTA: De la solicitud de condena en costa y la indemnizacién la Sala
del TFJFA se pronunciard mediante sentencia declarativa al respecto, en tanto
gue la peticion sobre el incidente correspondiente podra culminar con la sentencia

de condena.

DECIMA SEXTA: La validez de la resolucion controvertida en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo no presupone el pago de costas en contra
del actor, de tal suerte que la mera validez de la resolucion administrativa no
determina en forma automatica la condenacion en costas, porque precisamente se
debe corroborar el beneficio econdmico del actor por la dilacion en el cobro,
ejecucion o cumplimiento del acto administrativo, en primer lugar, para la
procedencia del incidente respectivo y en segundo, para la determinacion de

costas procesales.

DECIMA SEPTIMA: Por su parte, la nulidad de los actos administrativos en el
JCAF, no presupone derecho a indemnizacién, de tal suerte que la mera anulacién

de la resoluciéon administrativa no determina en forma automatica el resarcimiento
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de dafos y perjuicios, porque precisamente se debe verificar que las causales
anulatorias del acto de autoridad controvertido han provocado falta grave por
disposicion legal, en primer lugar, para la procedencia del incidente relativo y en

segundo, para la determinacion del dafio resarcible.

DECIMA OCTAVA: Aun cuando el mencionado articulo 297, fraccion 1l del CFPC,
establece el plazo de tres dias para cualquier otro asunto que podria aplicarse al
caso de promover el incidente correspondiente, luego de certificarse que la
sentencia relativa ha quedado firme; consideramos que dicho plazo es insuficiente,
si atendemos a que el interesado debera acreditar: la existencia de costas
procesales, o bien, de dafios y perjuicios ocasionados y su nexo causal, segun
sea el caso, asi como las cantidades devengadas por tales conceptos; entonces lo
Optimo seria que la ley previera un plazo mayor a tres dias que permita recabar los
datos y la documentacion necesaria al respecto, el cual debera otorgarse de igual
forma a las partes involucradas para que manifiesten lo que a su derecho

convengan y aporten las pruebas necesarias.

DECIMA NOVENA: En el supuesto que la parte afectada interponga JCAF en
contra de la resolucién que resuelva el fondo sobre la nulidad de la reserva de
derechos (ya sea en el procedimiento origen o recurso de revision), no podria
considerarse que hubo beneficio econdmico por el retraso en el cumplimiento de
dicho acto impugnado, simplemente porque no hay tal dilacion, en virtud de que
con la emision del referido acto administrativo se hacen efectivas las
consecuencias sobre los efectos de la reserva de derechos, es decir no se preve
un acto intermedio para llevar a cabo su cumplimiento y la mera impugnacién de la

resolucién controvertida no afecta su existencia y validez.

VIGESIMA: El vocablo “notorio” implica subjetividad, si la ley adjetiva en comento

no cuenta con parametros que le den significado para efectos de la condenacion
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en costas, pues de manera genérica para algunos juzgadores, puede suponer que
el concepto de impugnacion es notoriamente infundado, mientras que para otros
no lo es, y aun asi definiéndolos pudieran no cubrir el elemento clarificativo,
provocando mas complicaciones, por tanto lo mas recomendable es su

eliminacion.

VIGESIMA PRIMERA: En virtud de que la SEP no contrata abogados particulares
para la defensa de los actos derivados de sus unidades administrativas u
organismos desconcentrados como lo es el INDAUTOR, sino que, dentro de su
propia estructura se contempla un area encargada de tal actividad, como lo es la
Direccién General de Asuntos Juridicos™®, que la representa en la defensa legal
de tales actos administrativos, por lo que, si el pago de sus funciones esta previsto
en el presupuesto asignado, no pueden entonces considerarse esas actividades
como costas generadas a la Administracion Publica; asimismo podria ocurrir con
los demas conceptos susceptibles de reclamar y comprobarlos como costas, y
Gnicamente podrian acreditarse algunos que impliquen un gasto que sobresalga
del presupuesto asignado para defender el acto de autoridad, lo cual se estima

poco probable.

VIGESIMA SEGUNDA: Por lo que hace a la indemnizacion contemplada en el
articulo 6° de la LFPCA, se desprende que de los tres supuestos en los que se
considera falta grave derivada de una ilegal actuacién por parte de la autoridad
demandada, esto es: la ausencia de fundamentacion y motivacion, contrariar una
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en materia de
legalidad y obstaculizar los fines para los cuales la ley de la materia confiere
facultades discrecionales, son actos que en esencia viola los principios de

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio publico,

130 ver articulo 8, fraccién VIl y 13 del Reglamento Interior de la Secretaria

de Educacion Publica.
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ademas de incurrir en responsabilidad administrativa.

VIGESIMA TERCERA: Cada uno de los conceptos a reclamar presenta
dificultades para su acreditacion por ausencia o imprecision en la propia LFPCA,
tanto de forma como de fondo. Sin embargo es mas probable que se acredite la
indemnizacion al actor, que la condena en costas a favor de la autoridad
demandada en virtud de que se emplean términos que dificiimente satisfagan la
norma, tales como “propdsitos notoriamente dilatorios”, “conceptos de
impugnacién notoriamente improcedentes o infundados”, o inclusive, “costas
procesales” desde la optica de la administracion publica que cuenta con recursos
humanos y materiales para la defensa de los actos emanados por sus

dependencias y organismos.

VIGESIMA CUARTA: La LFPCA no es exhaustiva en la tramitacion del incidente
de condenacion en costas y el de indemnizacidn prevista previstos en el articulo
6°, ni con la remisién al diverso 39 de la propia ley, ni con la suplencia del CFPC,
por tanto, dicha ley es objeto de reforma en cuanto a la tramitacion de la condena

en costas y la indemnizacion previstos en el primero de los citados preceptos.

VIGESIMA QUINTA: No obstante lo anterior, si en el mejor de los casos, se
resolviera alguno de los incidentes en estudio a favor de su reclamante, ello
resultaria nugatorio, si no se contempla en la ley las respectivas actualizaciones
de los montos determinados, bajo qué concepto ingresaria o egresaria del erario
publico tales cantidades y a través de qué autoridad seria la encargada de
cobrarlas o pagarlas segun sea el caso; en consecuencia, el articulo 6° de la
LFPCA es ineficaz para la condenacion en costas y la indemnizacion mediante el
incidente relativo derivado de la resolucién que ponga fin al procedimiento de
declaracion administrativa de nulidad de reserva de derechos al uso exclusivo o

resuelva el respectivo recurso de revision.
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VIGESIMA SEXTA. Si bien el articulo 6° de la LFPCA presenta diversas
dificultades para llevar a cabo la condena en costas y la indemnizacion, estos
conceptos son un claro avance de que el TFJFA, no sélo se limita a un control
“objetivo” de la legalidad del acto administrativo que se impugnaba, sino que
ademas se pronuncia sobre el contenido de la actuaciébn administrativa, la cual
parte necesariamente de posiciones subjetivas de los gobernados que entran en

relacion con la Administracion Publica.

VIGESIMA SEPTIMA: Por dltimo, concluimos que en situaciones como las
derivadas del procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de reserva
de derechos, en el que se enfrentan derechos subjetivos de los administrados y la
autoridad que lo resuelve puede ser demandada ante el TFJFA, cuya competencia
recaera en la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, necesariamente
existira el tercero perjudicado, cuyas pretensiones contrarias al actor, nuevamente
son confrontadas ahora en juicio; pugnamos por un sistema contencioso
administrativo eficaz a través de normas que cumplan con el mismo caracter para
gue incluso ese tercero intervenga de forma mas activa al grado de demandar
posibles indemnizaciones o por qué no, de responder también sobre sus actos que
muy probablemente estén vinculados con los propios de la autoridad, a fin de
alcanzar una verdadera tutela jurisdiccional efectiva a favor del Estado de

Derecho.
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Sujeto de
Derecho

Objeto de
proteccién

Finalidad

Forma de
proteccion

Inicio de
proteccién

Vigencia

El uso como
forma de
conservacion

Renovacion
de vigencia.

Forma de
Extincion

1. CUADRO COMPARATIVO

RESERVAS DE DERECHOS

DERECHO DE AUTOR

DERECHO CONEXO

DERECHO MARCARIO

El titular de la reserva de derechos puede ser persona
fisica o moral. (Art. 186 LFDA)

El Autor sdlo puede ser persona
fisica y siempre sera titular del
derecho moral.

El titular del derecho patrimonial
puede ser persona fisica o moral,
no necesaramente es el autor de
la obra. (Arts. 12, 18 y 25 LFDA)

Cualquier persona que ejecute o interprete
una obra literana o artistica.

Los Editores de Libros y Productores de
Fonogramas y Videogramas pueden ser
personas fisicas o morales.

Los Organismos de Radiodifusién seran
personas morales. (Art. 116, 117, 130, 136 y
139 LFDA)

El titular de la marca puede
ser persona fisica o moral
(Art. 87 LPI)

Titulos, nombres o© denominaciones, asi como
caracteristicas fisicas, psicologicas o de operacion
originales, aplicados a alguno de los géneros del articulo
173 de la LFDA.

Identificar publicaciones o difusiones periddicas,
perscngjes humanos de caracterizacion, ficticios o
simbdlicos, personas o gnupos dedicados a actividades
artisticas, asi como promociones publicitarias. (Art. 176
LFDA)

Obras artisticas y literarias en sus
diversas ramas contempladas en el
articulo 13 de LFDA.

Goce de prerrogativas y derechos
sobre obras literarias y artisticas.
(Art. 11 LFDA)

Interpretaciones,  ejecuciones, ediciones,
producciones de fonogramas y videogramas,
asi como emisiones o transmisiones por
medio de ondas radioeléctricas. (Art. 116, 126,
129, 135 y 140 LFDA)

Proteger los intereses legitimos de ciertas
personas fisicas o morales que contribuyen a
poner las obras a disposicion del publico.

Signos visibles que distinguen
productos o servicios de otros
de su misma especie o clase
en el mercado. (Art. 88 LPI)

Distinguir productos o]
servicios de ofros de su
misma especie o clase en el
mercado. (Art. 88 LPI)

Certificado de Reserva. (Art. 174 LFDA)

Creacion de la obra original filada
en un soporte material. No requiere
formalidad. (Art. 5 LFDA)

Fijacién del objeto de proteccidon mediante un
soporte material. No requiere formalidad. {(Art.
5 LFDA)

Registro marcario.
LPI)

(Art. 87

A parir de la fecha en que el INDAUTOR expide el
certificado correspondiente. (Art. 191 LFDA)

Desde el momento en que la obra
haya sido fijada en un soporte
material. (Art. 5 LFDA)

A partir de la fijacion de su objeto de
proteccion en un soporte material. (Art. 5
LFDA)

A partir de la presentacion de
su saolicitud ante el IMPI. (Art.
95 LPI)

1 afio para publicaciones y difusiones periadicas. (Art.
189 LFDA)

5 aflos personajes, nombres o denominaciones
artisticas, y promociones publicitarias. (Art. 190 LFDA)

Pemetuidad del dereche moral
(Art. 18 LFDA)

En cuanto al patrimonial, la vida del
autor, mas 100 afios después de
su muerte. (Art. 20 LFDA)

75afios. (Art. 122 y 134 LFDA)
50afios. (Art. 146, 138, y 127 LFDA)

10 afos. (Art. 85 LPI)

Indispensable para renovar el plazo de la reserva y por
tanto conservarla. (Art. 191 LFDA)

No es necesaro usar las obras
para mantener el derecho sobre las
mismas.

No es necesario usar su objeto de proteccién
para conservar el derecho sobre el mismo.

Si es necesario el uso del
signo distintivo para conservar
el derecho sobre el mismo.
(Art. 134 LPD)

Por pericdos sucesivos iguales cada vez que la conceda
el INDAUTOR.
No aplica en promociones publicitarias. (Art. 191 LFDA)

No aplica

Mo aplica

Por periodos de la misma
duracion, cada wvez que la
conceda el IMPI. (Ar. 95 y
133 LPI)

Nulidad, cancelacion y caducidad. (Art. 183, 184 y 185
LFDA)

Una vez transcumido el plazo de
proteccion. (Art. 29 LFDA)

Una vez transcumido el plazo de proteccion.

Nulidad, caducidad ¥
cancelacion. (151, 152 y 153
LFDA)
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2. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE RESERVA DE DERECHOS

5 dias como minimo.

NO (Art. 17 A LFPA)

T » Prevencién

(17-A LFPA}

éCumple con
Requisitos?

Promocién del é¢Cumple con
Procedimiento Prevencién?

NO

15 dias. (Art. 80 RLFDA)
|

Admisién RLFDA} 15 dias,
{Art. 80

RLFDA)

L

Desechamiento

¢Cumple con

Si contesta 3

A

Requisitos?

NO | NO contesta [«

15 dias. (Art. 81 RLFDA) ( Emplazamiento al
Titular Afectado

10 dias.
(Art.a | Desahogo de
RLFDA) i Pruebas

admitidas en el

: rocedimiento
NO ‘( Desechamiento P Entre 5 —
5 dias como minimo. 10 dias. (Art. 4 RLFDA) L de Contestacién 4 y 10 !
Art. 17-A LFPA) dias.
" ( s éCumple con gl 3 meses.
Prevencién o : {Art. 81
Prevencién? LFPA) LFPA)

Periodo de objecién
de pruebas que en
su caso opongan las
partes

10dias. (art 4 Rirpa)| S| ‘( Admisién de
'L Contestacién

Conclusién
del Tramite vy
Término para
Alegatos que
en su caso se
presenten
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5 dias como

minimo

sl

éCumple con

Reguisitos?

NO

10 dias

Prevencion

3. RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISION

Promocién del
Recurso de Revisién

15 dias después de notificar
el acto recurrido

15 dias

Si contesta

4{ Emplazamiento

NO contesta

NO

»  Prevencion

éCumple con

o 10 dias
Requisitos?

Admisién

A 4

de Recurso

|

10 dias

¢Existe
Tercero?

—

NO

5 dias como

NO

minimo

Dependerade la
naturaleza de la prueba

;( Desechamiento Desahogo de

¢Cumple con

Prevencién?

Pruebas
admitidas en el
procedimiento

'L de Contestacion

10 dias

i

b
‘( Admisién de 1

'L Contestacién J

¢Cumple con
Prevencion?

10dias

Desechamiento
de Recurso

3 meses
Resclucién
A

Entre 5y
10dias

L »| Alegatos

¢ 5 dias como
minimo

NO

201






4. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Presentacion

N

Improcedente

.~/

Y

Ay
Irregular

y

de Demanda
de Nulidad

45 dias después de

notificar el acto de
autoridad

20 dias

20 dias
Contestacion a

la Ampliacion
de Demanda

Ampliacion de

Demanda

¢Cumple con

N

Procedente

45 dias

5 dias

Prevencion

é¢Cumple con
Prevencién?

Admision de
Demanda

A 4

Emplazamiento ]

Requisitos?

( Desechamiento

éCumple con

Prevencidn

Prevencion?
5 dias

A 4

L del escrito

|

escrito

‘( Admisién del ]

Dependera de la
naturaleza de la prueba

Desahogo de
Pruebas
admitidas en el
procedimiento

h

10 dias

)

Desechamiento

45 dias

Sentencia

Cierre de
Instruccion

A

5 dias

» Alegatos

203






5. CUADRO PROCESAL EN MATERIA DE NULIDAD DE RESERVA DE DERECHOS

Procedimiento de Nulidad

Recurso de Revision

Juicio Contencioso Administrativo Federal

Partes Sentido df la Partes Sentido_c!e Partes Sentido de la Sentencia
Resolucién Resolucién
Reconoce la Validez del acto impugnado,
Contivma b Actor (A) por tanto, contindia sin efectos la reserva de
resolucién recurrida. Autoridad derechos.
L Demandada (SEP-
Continta sin efectos la INDAUTOR) Declara la Nulidad del acto impugnado para
Procede declararla |, = . | resera de derechos. efectos de que se emita otra resolucién en la
Nulidad de la Reserva | o /0 A) Tercero (B) que se restituya el derecho constituido.
de Derechos.
; i Tercero Revoca para el Reconoce la Validez del acto impugnado
Deja d rtir efectos | pgib '
reij:rvae ds: d:rzcizgs a Perjudicado (B) efecto de que se Actor (B) por tanto, continia vigente la reserva de
restituya el derecho Autoridad derechos.
constituido. Demandada (SEP-
Restituye la vigencia INDAUTOR) Declara la Nulidad del acto impugnado para
Titular da. 1 rosend do efectos de que se emita otra en la que se
afectado (A) araarae Tercero (A) declare la nulidad de la reserva de derechos.
Promovente Reconoce la Validez del acto impugnado,
de nulidad de Confivmalla Actor (B) por tanto, continuara vigente la reserva de
resenva,(B) resolucién recurrida. Autoridad dprschos:
- | Demandada (SEP-
s ; ontinda vigente la INDAUTOR) Declara la Nulidad del acto impugnado para
Declaracién de Nulidad !
de Reseivs do Promoventede | 2582 de derechos. L — efectos de que se emita otra en la que se
e Recurso (B) declare la nulidad de la reserva de derechos.
improcedente. | )
. . Terg:erp Reconoce la Validez del acto impugnado,
Continua vigente la | Perjudicado (A) Revoca para el Actor (A) por tanto, continuard sin efectos la reserva
reserva de derechos. efecto de que se Autoridad de derechos.
declare la nulidad. Demandada (SEP-
Deja sin efectos la INDAUTOR) Declara la Nulidad del acto impugnado,
fectos de que se emita otra resolucion
reserva de derechos Tercero (B) para e

en la que se restituya el derecho constituido.

' Los espacios sombreados pueden excluirse cuando no se haya interpuesto Recurso Administrativo de Revision, sin que afecte la situacion de las partes.
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