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INTRODUCCION.

La naturaleza juridica de fa Propiedad Industrial es la de proteger los derechos de
las personas, fisicas o morales, relacionadas con la industria, a fin de impulsar e!
desarrolio econdmico y cientifico de la humanidad, mientras que ia marca es todo
signo distintivo utilizade por el comercio o la industrial para distinguir productos vy
servicios que se ofrecen, de ofros de su misma especie, por ko que su principal
funcién es servir como elemento de certificacién de los satisfactores disponibles,
en el comercio y en la industria.

Es por ello que el uso exclusivo de la marca representa, primero, dar a su titular la
proteccidn necesaria para la consesvacion de sus derechos de propiedad, y
segundo, garantizar la capacidad y derecho de eleccidn del consumidor.

Para fa proteccién de estos derechos es necesario estimular una legitima
competencia en su comercializacion, combatiendo aqueflos actos que impliguen
una competencia desleal en perjuicic de los creadores industriales.

Resulta evidente |la necesidad de proteger en dicha materia a ios tituiares de los
productos que amparart las marcas, y a su vez, proteger a las empresas que son
una fuente importante de trabajo para la economia del pais.

Es por ello necesario que la conducta consistente en; “Usar una marca registrada
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o
servicios iguales o simfares a los que la marca se aplique®, se traslade al 4mbito
penal, debido a que las sanciones administrativas aplicadas actualmente, resultan
ineficaces.

La inclusion de este delito en el Marco Legisiativo de nuestro pais, permitirs
ampliar la proteccion de la Propiedad Industrial, vigilar y combatir el uso de los
productos debidamente registrades que lesionen las actividades industriales y
comerciales.

Se protegerd al industrial, al comerciante, pero sobre todo, al piblico consumidor
que es el destinatario finat de este tipo de satisfactores y que casi siempre resuita
engafiado al adquirir un producto que ampara una marca de su preferencia y
compye un producto totalmente ajeno a la misma.

Debido a que [a sockedad evoluciona constantemente, resulta indispensable
adaptar dichos cambios al Marco Juridico Penal, para evitar la impunidad que
impera en el comercio actual, tomando en cuenta et daito causado al puablico
consumidor, por lo que, considero indispensabie tipificar como delito el acto ilicito
de: "Usar una marca registrada sin el consentiméiento de su titular ¢ sin la licencia
respectiva, en productes o servicios iguales o similares a fos que 1a marca se
apligue”.

Lo anterior, con la finalidad de dofar a la autoridad de facultades que permitan
prevenir y sancionar |a realizacion de actos de competencia desleal que afectan ef



ejercicio pleno de fos derechos de Propiedad industrial, dentro del marco de
respeto de las Garantias tndividuales y el Principio de Seguridad Juridica.

Por lo que e! objetivo det presenta trabajc de tesis es: Tipificar como Delito la
conducta que se describe en el articido 213 Fraccién XVIii de la Ley de la
Propiedad Industriaf, la cual consiste en: “Usar una marca registrada sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios
iguales o similares a los que |la marca se aplique”.

Para lo cual se propone una iniciativa de Ley que adicione al articulo 223,
Capitulo fil, De los deftos, una fraccién mds, la cual actualmente es contemplada
en la fraccitn XV, Capitulo ), De las infracciones; y por consecuencia se
reforme el articulo 224, el cual establece las sanciones comespondientes de los
delites contemplados en el articulo 223, todos de la Ley de la Propiedad Industrial,
para quedar de la siguiente manera:

CAPITULO Ill. De los delitos:

Articulo 223.- Son delitos:

L-..

l-...

i.-...

V.-..

V.-

Vl.-...

Vil.-*"Usar una marca registrada sin el consentimientc de su fifular o sin la licencia
respectiva, en productos o Serviclos iguales o simdares a los que la marca se

apique”.

Articulo 224 .-Se impondrdan de dos a seis afios de prisién y multa de cien a diez
mil dias de salaric minimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa
alguno de los delitos que se sefiaian en las fracciones, |, IV, V, o V1 def articulo
223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones i, it y Vi
dei mismo articulo 223, se impondran de tres a diez aflos de prision y multa de
dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.



CAPITULO 1.
LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.1.- LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Entre juristas ha existido un gran debate respecto a la definicion de ko que es la
Propiedad Intelectual, asi como para defimitar su campo de estudio, por o que a
continuacién transcribiremos algunas de las definiciones que han elaborado
diversos especialistas en la materia,

El maestrc David Rangel Medina, a seguido la idea de que la Propiedad
Intefectual es lo general y kos Derechos de Autor y la Propiedad Industrial lo
particular y dice af respecto:

Por Derecho Intelectuai se entiende: “El conjunto de normativas que requlan las
prefrogativas y beneficios que ias leyes reconoce y establecen a favor de fos
autores y de sus causahabientes por la creacién de obras artisticas, cientificas,
industriales y comerciales”.

En la medida que las obras apuntan a la satisfaccion de sentimientos estéticos o
tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura general, las reglas
que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido o Derecho de
Autor. Atafien al campo de los Derechos de Autor las cuestiones, reglas,
conceptos y principios relacionades con los problemas de los creadores
intelectuales en su acepcion mas amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la busqueda de
soluciones concretas de problemas especificos en ef campo de la industria y el
comercio ¢ a la seleccion de medios diferenciadores de establecimientos,
mercarcias y servicics, entonces los actos son objeto de la Propiedad Industrial |

Mientras que el autor argentino Isidro Satanowsky define a la Propiedad
Intelectuat como: “El resuftade de la creacién de algo inmaterial fijado por medio
de algo material, que se caracteriza por su novedad u originalidad. Es el premio o
el privilegio correspondiente a la facultad de crear algo nuevo. No se apropia de
algo que no existia antes y que ahora tiene existencia en virtud del trabajo
creador de un individuo o conjunto de individuos o de un ents formado por ellos,
que asumen et rol de autor ¢ autores.?

El Lic. Ramoén Obén Ledn en su obra Los Derechos de Autor en México, Hega a
la siguiente conciusién:

! RANGEL MEDMHA, DAVID. PANCRAMA DEL DERECHO MEXICANO. 1* EDNCICH, ED WAC GRAW HILL MEXIDO. 1960 p 4z
? SATANOWSKY [SIDRO PROPEDAD INTELECTUAL £D. BUENCS AIRES. ARGEHTINA. 1998, p.198.



"La Propiedad Intelectual es un derecho auténomo, de estructura dualista, que
forma parte del Derecho social, con caracter dindmico, ecuménico, siempre
vigente y conformado por normas luridicas que tutelan los derechos morales y los
derechos patrimoniales del autor”.

Por su parte en nuestro pais ef Instituto de !Investigaciones Juridicas de la
Universidad Nacional Auténoma de México, a través de sus investigadores a
propeorcicnado su propio concepto de lo que es |a Propiedad Intelectual v la define
asi:

"Concepto que comprende aguellos derechos que se ejercen sobre bienes
incorpéreos como son la produccion artistica, cientifica o fiteraria, es decir los
dereches de autor, asimilando estos derechos y sus ejercicio a los derechos de
propiedad™*

Federico Puig Pefia, afima que la Propiedad Intefectual, es una propiedad
incorporal, que comprende la facuitad que tiene ef hombre de explorar las obras
de su infefigencia, aprevechando en exdlusiva sus rendimientos econdmicos; Asi
mismo constituye el cardcter de Propiedad Intetectual el derecho de publicacion
de las obras cientificas, literarias o artisticas sobre que recae, estando prohibidas
1a reproduccitn ilicita y la imitacion o semejanza ®

Mientras que Castan por su parle define la Propiedad Intelectual como “Ei
conjunto de derechos que la ley reconoce el autor sobre ia obra products de su
inteligencia y fundamentalmente, la faculiad de autorizar o negar la reproduccién
de aquello™.

Considerada la maxima autoridad a nivel mundial en matera de Propiedad
Intefectual, La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.1.), no da
una definicién de lo que considera como Propiedad Intelectual, pero sefiala:

‘La Propiedad Intelectual se divide en dos ramas, a saber, Propiedad Industrial y
Derecho de Autor”.

Analizando el contenido de las anteriores definiciones considero y coincido con el
maestro David Rangel Medina, que la Propiedad Intelectual es el continente y los
derechos de autor y la Propiedad Industrial son el contenido, este mismo criterio
lo sostiene la O.M.P.I.

Los origenes de la O.M.P.| se remontan desde la creacién del Convenio de Paris
en 1833, que establecid la Oficina Inteinacional de la Propiedad Industrial, fo
mismo acontecid respecto del Convenio de Berma (1886) que dio lugar a la
Oficina Intemacional de la Propiedad Literaria y Artistica. Ambas oficinas tenian
una gran analogia en cuanto a sus funciones, lo que permitié que se fusionaran
en una sola en 1893 recibiendo en el ftranscurso del tiempo varias
denominaciones, siendo fa titima ta de “Oficinas Intemacionales Reunidas para ia
Protecci6n de la Propiedad intelectual” (BIRPY). En esa virtud, la OMPl es un

? 0BG, LEGH LOS DERECHOS DE AUTOR ER MEXIOD. £D PORRUA. MEXICO 1599, p 445,
‘JAUFEDQ{'E{MRDD.MEEWDWTE.ECMESSTA MEXICO. 2000, p. 467,
¥ PLRNG PERA, FEDERICO LA PROFPIEDAD INTELECTUAL ED. CIYITAS. MEXICD, 1958 0. B8
‘mmmm.mmmmmmmenmwmm.pm



Organismo Administrativo Internacional que desde 1970, como anteriormente las
BIRPI tienen como objetos fundamentales: a) Fomentar la proteccion de la
Propiedad (ntefectual en todo ei mundo, y b) asegurar la cooperacion
administrativa entre ias Uniones de Propiedad Intelectual.

La Organizacién de la Propiedad Inteiectual O.M.P.I, fué creada por el Convenio
de Estocolmo de 14 de julio de 1957, qus entré en vigor el 26 de abril de 1970.

Meéxico, pais signatario del Convenio, depositd su instrumento de ratificacién ef
dia 14 de marzo de 1975, ante el Director General de la OMP1 entrando en vigor
para México.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual es una Organizacion
especializada, con una vocacién universal que posee una personalidad juridica
internacional, es un sujeto de derecho intemacional que tiene como objeto
instaurar un orden juridico auténomo, diferente de aquel de los estados y de otras
Organizaciones Internacionales.

La O.M.P.| dispone mdudablemente de la capacidad juridica para negociar en el
plano intemacional. 7

T RANGEL MEDRA, CAVID, Op Ci , p B4,



1.2.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los primeros cuerpos legistativos gue se ocuparon de esta materia fueron
fundamentaimente de los paises europeos; En el Continente Europeo en donde
emant la iklea de la unificacion legisiativa de los diversos paises del mundo, a
través de un Ordenamienfo Juridico Uniforme Intemacional, dando como
resultado que el 20 de marzo de 1883, once paises suscribiefon la Convencion
de la Unién de Paris para la Proteccion de ia Propiedad Industrial, la cual en el
franscurso del iempo ha sido objeto de constantes revisiones; En Bruselas el 14
de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de
noviembre de 1825, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958 y en Estocolmo e 14 de julio de 1967 y el 1 de enero de 1983 ya se
habian adherido 92 paises.

El sistema de la Propiedad Industrial se crea con e propdsito de proteger las
invenciones, para recompensar al inventor y promoverlas para beneficio de la
comunidad. En este sentido, desde su origen se nos presenta estrechamente
vinculada al desasolfo tecnolégico.

Como sefiala la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual; *Cuanto mas
modema sea la tecnologia y méds elevado sea el grado de especiafizacion det
procedimiento y del producto, tanto mas probable es que esa fecnologia esté
sujgta a derechos de Propiedad Industrial y que esa informacion técnica,
cafificaciones o expesiencia profesional, esté controfada en forma exclusiva porun
particular o una empresa que a menudo opera en muchos paises”.

La Ley de la Propiedad Industrial en México, ha sufrido modificaciones, reformas
y adiciones, con la finalidad de adecuarse a la modemidad y a fa nueva
tecnologia.

A-Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionamiento de
algln Ramo Industrial, de fecha 7 de mayo del afio 1832, protegia el derecho de
los inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria y hacerlo similar
al de propiedad; los derechos de patentes eran vigentes por diez afios y las
mejoras por seis arios; sin embargo, no sefialaba derecho a renovar la patente.

B.-Ley de marcas de fabricas, de fecha 28 de noviembre del afio 188%, protegia
las marcas industriakks o mercantiles que amparaban bienes fabricados o
vendidos en el pals; La duracion de la propiedad de la marca era indefinida.

C.-Ley de Patentes de Invencidon o Perfeccionamiento, de fecha 7 de junio de
1890, fa cual protegia el derecho de los inventores o perfeccionadores, nacional ¢
exiranjeros de alguna industrial o arte; La duracidn de la patente era por veinte
afios, con renovacién de cinco aflos, y podia ser expropiada por e} Ejecutivo
Federal.

D.-Ley de Fatentes de Invencion, de fecha 25 de agosto de 1903, establece los
privilegios de dar a terceros una licencia de explotacion de lo patentado si en los
tres primeros anfos el titular no lo hacia, con un pago al mismo.



E.-Ley de Marcas y de Avisos Comerciales, de fecha 2 de septiembre de 1903,
define por primera vez o que debe entenderse por MARCA, detalla los requisitos
para su registro y &f derecho exclusivo sobre la misma.

F.-Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de fecha 21 de junio de
1928, los efectos det registro duraban veinte afios y podia ser renovable en forma
indefinida en periodos de diez afios.

G.-Ley de Patentes de Invencion, de fecha 26 de junio de 1928. consideraba
como patentes de invencién, un nuevo producto industrial o composicién de
materia, ef empleo de medios nuevos para obtener un producto o resuitado
industrial. La duracién de la patente sigue siendo de veinte affos y las de
perfeccionamiento terminan con la principal. Ambas eran impromogables,

H.-Ley de ia Propiedad Industrial, de fecha 31 de diciembre de 1942. Establece la
patentabilidad por quince afios impromogables.

l.-Ley de Invenciones y Marcas, de fecha 31 de diciembre de 1975, reguiaba las
patentes de invencién, de mejoras, certificados de invencitn, registro de modelos,
dibujos industriales. La vigencia de la patente se establece en catorce afios
improrrogables. &

La situacion cambia y para 1991, la legislacién a fin de adecuarse a [a nueva
politica def Estado Mexicano con relacién a la gicbalizacion de la economia
mundiat y con ef proyecte de unidn comercial con Norteamérica, se crea una
nueva Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, con una postura
de mayor apertura, la cual, una vez concluidos satisfactoriaments ios trabajos de
Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sigue la tendencia hacia la
fiberalizacion y Wevar a niveles similares de los prevalecientes en a legislacitn
mundial.

La Ley de Fomento y Proteccin de fa Propiedad Industrial, de fecha 25 de junio
de 1991, adopto e mismo criterio que la de 1975, para el castigo de quienes
infingen los derechos de Propiedad Industrial; La nueva ley tambéén clasifice en
dos grupos dichas conductas ilicitas, por un lado el catilogo de las infracciones
de caracter administrativo definidas por el articulo 213 con once fracciones, cuya
comisién se sanciona de modo directo por ef Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, con penas consistentes en multa, clausura y arresto administrativo, y
por otro enumers los delitos, cuyo inventario quedo consignado en el articulo 223,
cuompuesto de seis fracciones.

Entre los cambios mas notables operados porlas reformas de 13 de julio de 1994
a ta ley promulgada en 1991, debe mencionarse la nueva politica adoptada en
esa reforma legislativa para penalizar la violacion de los derechos de Propiedad
Industriai.

‘A@m&mm LA PROPIEDAD INDUSTRIAL BN EL DERECHO INTERMAGICHAL 1 EDICIOM. ED MALTA
ESPARNA. 1965 p. 55t



El nuevo sistema punitivo vigente convierte Jos delitos sobre invasion de patentes,
de modelos de utitidad y de disefios industriales, en infracciones administrativas.

Lo misme ocurre con las violaciones de los derechos scbre marcas, nombres
comerciales, denominaciones de origen y avisas comerciales, que dejan de ser
consideradas como defito para ampliar la lista de infracciones administrativas
previstas por el articulo 213 en sus veintitrés fracciones que dan forma al
precepto.

Por lo que respecta a los delitos originalmente previstos por el articulo 223, ahora
solo tienen ese caracier. La reincidencia en las conductas previstas coma
infracciones administrativas en las fracciones If a XXH del articulo 213, La
falsificacién de marcas en forma dolosa y 2 escala comercial; Asfi como las tras
madalidades de la violacion al secreto industrial, como la revelacion del secreto,
apoderamiento del secreto y usc de la informacién contenida en el secreto
industrial (articulo 223 fracciones IV, V y V).

Una novedad mas que se incorpora a las reformas vinculadas con los delitos en
materia de Propiedad Industrial catalogados por el articulo 223, es el que se
perseguiran por querella de parte ofendida.

La ey de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, fue reformada en
1994 para adoptar of nombre que hasta la fecha conserva como LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL {LPI). En esencia se conservo la mayorfa de la Ley
intacta, pero se hizo mas especifica en cuanto a las infracciones administrativas y
los delitos, imponiendo sanciones mucho mas severas que las contempladas en
su antecesora.

En 1998 se incluyen los esquemas de trazado de circuitos integrados como objeto
de proteccion, relativamente nuevos en el campo de la Propiedad Industrial los
esquemas de trazade de drcuitos integrados desempefian un importantisimo
papel en la industrial actual. Estos esquemas son la base para muches
instrumentos, maguinas y aparatos que utiizamos dia a dia en nuestras distintas
actividades, es por eso que surge la necesidad de protegerios a fin de garantizar
que la investigacién que llevo a concluir que dicho esquema era ef adecuado para
desarroflar tal o cual funcidn, reditué ko necesario para recuperar la inversién
erogada en su desarmolio y, mas alin, rinda ganancias a sus creadores. ®

Existen muchas criticas al tenminoe de Propiedad Industrial, basandose en dos
argumentos:

a) Los diversos derechos de Propiedad Industrial desbordan el dominio de [a
industria, porque existen no solamente marcas de fabrica sino también
marcas de comercio.

b) &l vocablo Propiedad no esta justificado. Ei ha suscitado las criticas mas
severas por parte de ks juristas, seglin los cuales los bienes inmateriales
no son susceptibles de una verdadera apropiacién.

'mmm.mmammxmmmmsmvm ED MC GRAW-HILL 00,
1995 p. 256



El empleo del termino “Propiedad” no debe concebirseie en la actualidad como
una simple analcgia con la propiedad ordinaria {privatista-romanista), es decir e
concepto de propiedad ha dejado de tener su significado tradicional en virtud de
que las nuevas tendencias que los diversos palses han adoptado con el objeto
primordial de salvaguardar los intereses pubticos por encima de los privados, el
titular de una marca tiene sobre esta un derecho de propiedad en su carécter de
funcion social.

En cuanto al termino “fndustrial® e} mismo deber ser concebido dentro de una
concepcidn general o sea comprendiendo toda {a gama del trabajo humano. *°

La Propiedad Industrial es definida en diferentes paises del mundo:
En Francia: Yves Saint-Gal.

*La Propiedad Industrial designa un conjunto de derechos que concurren a una
misma finalidad: asegurar a un individuo o a un grupo el pieno ejercicio de sus
medios industiales y comerciales y garantizaro contra las usurpaciones y
maniobras ilicitas de los terceros”.

Por su parte, Albert Chavanne y Jean Jacques Burst, sostiene que los derechos
de Propiedad Industrial forman parte de un conjunto denominado de la Propiedad
Intelectual. Esta, comprende en efecto, todas las reglas tendientes a la proteccion
de los derechos de la Propiedad Industrial, de los Derechos del Autor y del
conocimiento...”.

En Esparia: Baylos Caroza, Arturo Cauqui y Montere Palacios en sus recientes
obras, tan sélo se concretan a comentar el concepto vertido sobre Propiedad
Industrial en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 25 de julio de 1929 que
establece en su articulo 1° "Propiedad Industrial es la que adquiere por si mismo
el inventor o descubridor con la creacién o descubrimiento de cualquier invento
relacionada con la industria y ef productor, fabricante o comerciante, con la
creacidn de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares jos
resultados de su trabajo”. 1

En los Estados Unidos: El profesor Stephane Ladas afima que: “La Propiedad
Industrial, no es mas que un nombre colective que designa la suma de los
derechos deducidos de fa actividad industrial o comercial de una persona”.

Es importante comentar que el profesor Stephane Ladas menciona que el término
francés “Proprieté Industrielle™ dio lugar af termino inglés "Industrial Property” y a
expresiones similares en otras lenguas, aungue diche termino o considera
inapropiado en el fondo, sin embargo, considera que no existe ningdn
inconveniente en el empleo de dicho término para designar los diversos derechos
e intereses antes mencionados, e induso indica que, nada impide la division de fa
Propiedad Intelectual, en Propiedad Artistica y Literaria y Propiedad Industrial,
que es generaimente muy aceptada. 2

"DHISERAO“SIS\LA,PNJ:LAPRCHE}QDINTE.ECTMEJFNH.EARCE.G&A1%?.;L3‘21. -
! BAYLOS CARROZA, HERMENEGRDG. TRATADG DE DERECHO NDUSTRIAL 1" EHCICN, ED. CIWTTAS. ESPARA. 1978, p 402
'? LADAS STEPHANE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ED AMGELES ESTADGS UNIDOS. 1989 p.298.
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En América Latina: Leopolde Palacios indica: “La Propiedad Industrial es el
nombre genérico con el cual se designa la institucién o las normas juridicas que
regufan los derechos que una persona adquiere sobre un nombre, figura o
simbolo usado para distinguir los productos que fabrica, con los cuales comercia,
losquepmducecomms&adodesuacﬁvidadagropecuaﬁa.bsqueemede
la tierra o su establecimiento o empresa. Igualmente comprende los derechos def
inventor, a quien se le garantiza el privilegio de explotar y disponer de) objeto de
su inventiva o creacion”.

En México: El catedratico Justo Nava Negrete refiere: “La Propiedad Industrial es
el sistema de normas juridicas de orden piblico y de interés social que tienen
como finalidad asegurar y proteger la propiedad de ks bienes inmateriales,
particularmente las creaciones nuevas y los signos distintivos, producto de las
relaciones industriales y comerciales de cuak‘qu‘rer persona fisica o juridica; Asi
como la represién de la competencia desleal”. ™

Cesar Augusto Osorio y Nieto a definido a la Propiedad Industrial de la siguiente
manera:

“El conjunto de derechos que tienen por funcién proteger a la negociacion o
empresa y/o conceder una explotacién exclusiva y temporal de patentes, marcas,
disefnos industriales, emblemas, avisos comerciales, denominaciones de ongen y
otros bienes que protegen a al ley de ia materia”. 5

El maestro David Rangel Medina al proporcionar su definicidn de Propiedad
Intefectual determina las caracteristicas de la Propiedad Industrial ¥ nos dice que:
“En cuanto al derecho de Propiedad Industrial, considerado como el privilegio de
usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de
productos, establecimientos y servicios...”,

La Organizacion Mundial de Propiedad Industrial, respecto de [a Propiedad
Industrial no proporciona una definicion o concepto de lo que es, pero determina
su ambito de proteccidn y las dreas contenidas en esta materia y dice que: "Entre
los objetos de la Propiedad Industrial se encuentran las invenciones, asi como los
disefios 0 modelos industriales, 1as marcas, las marcas de servicio, los nombres
comerciales y las designaciones, incluyendo las denominaciones de crigen”. ¢

11 PALACIOS, LEOPOLDO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ED BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1969, p 430
v NAVA NEGRETE. JUSTO. DERECHO DE LAS MARCAS. 1° EDICION. PORRUA, WEXICD, 1855 p. 534,

* OSORO Y NIETO, CESAR AUGUSTO. LA PROPIEDAD SIDISTRIAL EM MEXICO, ED. LIMUSA MEXICO. 1099 p. 37,

" CASTREION GARCIA, GABINO EDUARDC, TRATADIO TEORICO-PRACTION DE LOS DERECHOS DE AUTOR ¥ DE LA PROFEECAD
IHDUSTRIAL ED. CARDENAS EDITOR ¥ DISTRIBUADOR. MEXICO, 2001, p 520
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1.3.- DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Se consagran en seis fracciones del articulo 223 de Ia ley de la Propiedad
Industrial. '

ARTICULO 223.- "SON DELITOS:

l.-Reincidir en las conductas previstas en las fracciones H a XXII def articulo
213 de esta Ley, una vez que la primero sancién administrativa Impuesta por
esta razén haya quedado firme”.

El elemento fundamental de esta fraccién es el termino “reincidir’, el cual es
definido en el segundo pamafo, de! articulo 218 de la propia Ley de la Propiedad
Industrial: “Se entiende por reincidencia, para kos efectos de esta ley y demas
disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un
mismo precepto, cometidas dentro de los dos aftos siguiente a la fecha en que se
emiti6 la resolucién relativa a la infracci6n”.

Lo anterior significa que para la comisién del delito tipificado en esta fraccién es
requisito indispensable haber cometido, con anterioridad, infraccion administrativa
a la que le haya recaido la sancién administrativa correspondiente 2 través de
resolucion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que
debe haber quedado fimne.

ll.-Falsificar marcas en forma dolosa y con fin de especulacién comercial,
marcas protegidas por esta ley.

La primera parte de esta fraccién se refiere a “falsificacién de marcas”, expresion
criticada por la doctrina, en virtud de que no parece describir un tipo de conducta
identificable de cuantas suelen sancionarse en esta materia, cuando una persona
reproduceﬂegaimerneunamarcaylaapﬁcaaunpmducio,esdamweesté
incumiendo en actividades de falsificacién, si no cuenta con ef permiso respectivo.

La marca es un vehiculo para Hevar al consumidor a la adquisicién de un bien que
se presenta como auténtico sin serlo, a consumir el falso en lugar del original, ya
beneficiar con su compra al falsificador,

Respecto al requisito de que la falsificacion sea dolosa, no cabe duda que su
insercién en la ley resulta innecesaria en virtud de que nadie va a falsificar una
marca de buena fe, la falsificacién implica el conocimiento exacto del sujeto active
de ios derechos tutelados y de las mercancias auténticas, fo que conlleva su
animo de transgredir la Ley.

Finaimente, en relacion al elemento consistente en ia especulacidn comercial,
debemos destacar que antes del 17 de mayo de 1999, Ia fraccién en comento
utilizaba el términc “escala comercial, ef cual resulta vago e impreciso y permitia
que muchas falsificaciones de marcas quedaran impunes, al no acreditarse en las
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causas penales el cuerpo del delito por la ambigliedad de ese terminc “escala
comerdial”.

La reforma en comento fue acertada porque va acorde con nuestro sistema
juridico (el término "escala comercial” habfa sido copiado de! texto del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte), particularmente con la adquisicién,
enajenacion y akyuiler, verificado con propésito de especulacitn comercial, de
mantenimiento, articulo, muebles o mercaderias, sea en estado natural, sea
después de trabajados o labrados. Esto significa que |a especulacién comercial se
presenta cuando se persigue un animo de lucro, pero en este caso, un lucro
indebido.

lll.-Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender,
en forma dolosa y con fin de especulacién comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, asi como aportar o prever
de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o Insumos destinados a la
produccion de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas
por esta ley.

Esta fraccién considera una gama de conductas muy amplia, con lo que la
proteccion juridica de las marcas se ve fortalecida. Destacan los elementos
relativos &l dolo (querer el resultado ilicito) y la especulacién comercial (animo de
iucro), asimismo el sujeto activo toma diferentes matices: preductor, almacenador,
transportista, inductor, distribuidor, vendedor, aportador o proveedor, en relacin a
objetos que ostenten falsificaciones de marcas tutelados o a las materias primas o
insumos destinados a la produccion de objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas legalmente.

Las fracciones 1l y IH del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial sen las
que hacen referencia a los delitos sobre DERECHOS MARCARIOS, mientras que
las fracciones IV, V y V1 del mismo ordenamiento se enfocan al Secreto Industrial,
motivo por el cual sok las enurnciaremos.

IV.-Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca come motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefic de su profesion, refacién de negocios o en
virtud det oforgamiente de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde et secreto industriafl, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propdsito de obtener un beneficio econémico para si o
para e tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

V.-Apoderarse de un secreto industrial sin derecho o sin consentimiento de la
persona gue lo guarde o de su usuario autorizado, para usaro o revelaro a un
tercero, con e! proposito de obtener un beneficio econdmico para sl o para el
fercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde & secreta
industrial 0 a su usuario auterizado, y

Vl.-Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud

de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacién de rnegocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
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revelade por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consentimientc de la persona que guards el secreto industrial ¢ su usuario
autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio econdmico o con o fin de
causar un perjuicio a la persona que guards el secrete industrial o su usuario
autorizado.

Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querelta de parte
ofendida”.

Por otra parte debemos apuntar que el articulo 223 Bis de la Ley de la Propiedad
Industrial sefiala otro defite marcario cometido por quien venda a cuakyuier
consumidor final en vias o en lugares publicos, en forma dolosa y con el fin de
especulacién comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley. En principio el tipo penal aqui descrito podria encuadrar
en la fracci6n Il del articuto 223 del ordenamiento juridico citado, sin embargo no
es asi porque va dirigido particularmente a los denominados “vendedores
ambulantes”®.

De acuerdo a las reformas del 13 de julio de 1994 a ia Ley de la Propiedad
Industrial, el catalogo de delitos marcarios se vio disminuido en virtud de que
diversas conductas que hasta antes de la referida reforma eran consideradas
como deltos {usar una marca registrada, usar como marca e escudo nacional y
Usar una marca parecida en grade de confusién a ofra registrada), ahora
constituyen infracciones administrativas.



1.4.- EL DERECHO DE AUTOR.

EJDerechodeAutor,cormtaLesrewnoddoporpﬁrneravezenlaCorwﬁmcién
Politica de 1917 en su articulo 28, donde se establece que "..tampoco
constituyen monopolios fos privilegios que por determinado tiempo se concedan a
los autores y artistas para la produccion de sus obras y fos que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de
alguna mejora™,

Durante mucho tiernpo fueron reguiados mediante su inclusion en & Cddigo Civi,
pero no fue sino hasta 1947 que se expidio la primera Ley Federal sobre ef
Derecho de Autor. Asi pues, esta Ley incluyo el texto del Codigo Civil de 1928,
combinandolo con el del Reglamento para el Reconocimiente de Derechos
Exclusivos de Autor, Traductor o Editor de 1939, pero también aportd importantes
innovaciones con respecto al contrato de edicion.

Es en esta Ley en donde se contemplan por vez primera varios conceptos como
la definicién del Derecho de Autor, fa reserva de derechos al uso exdusivo de
tituos de publicaciones y ediciones peritdicas, revistas, noticieros
cinematograficos, programas de radio, caracteristicas graficas originales, cabezas
de columna y titulos de articules publicados de forma periodicas. Asl mismo, se
establece la obfigacién de incluir en las obras la leyenda “Derechos Reservados”
¢ su abreviacién “D.R®, seguida del nombre y domicilio del titular de dicho
derecho.

Posieriormente, se expediria una nueva ley en el aflo de 1956, cuya
denominacién seria la de la actual Ley Federal del Derecho de Adtor Agqui se
contemplan ya los principios de la Convencién Universal sobre el Derecho de
Autor, en un esfuerzo por mantenemos a la par de otros paises en cuanto a la
proteccion de estos Derechos.

Muestra de lo anterior, fue la inclusién de ta obligacién por parte de los autores de
ptasmar en sus obras €l ahora tan conocido simbols del copyright, en sustitucion
de la feyenda “Derechos Reservados” o su abreviacién °*D.R" a fin de
estandarizar esta medida a nivel internacional.

Otra de sus virtudes fue el mayor reconocimiento a los derechos de los artistas
intérpretes, otorgandoles el derecho a recibir una remuneracidn por la explotacion
en cuaiquier forma de sus interpretaciones en las que, a falta de convenic
expresd, se establecian tarifas que regulaban las mismas por pare de la
Secretaria de Educacién Ptblica.

Todas estas modificaciones son muestra del impacto juridico Gue la pirateria en
materia de propiedad intelectual ha fenido en México. Otras adecusaciones que se
han realizado en pro de una mejor y mayor profeccion a estos derechos, en
1963, fras un andlisis de las tendencias intemacionales y los efectos de la
legislacion vigente, se decidié enviar una nueva iniciativa que proponia reformas
encaminadas a adaptar, nuevamente, |a regulacién de los derechos de autor a la
dinamica del momento, tomando en cuenta también los problemas cuya
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resolucion era impostergable tales como la garantia al acceso a los bienes
culturales, a través de limitaciones especificas a los derechos de autor. Mas tarde,
en 1882, se ampliarfan los plazos para la proteccién de las obras de los autores,
estableciéndose en un termino de 50 afos contando a partir de al muerte del
mismo, y también para aquellas de los artistas, interpretes para quienes se
concedié un plazo de 30 afios contados a partir de la muerte del mismo, y
también para los artistas, intérpretes quienes se concedié un plazo de 30 afos
comtados a partir de la efecucién, radiodifusion o fijacién de sus interpretaciones o
ejecuciones.

Estas dos leyes tuvieron sin duda una motivacion eminentemente social, toda vez
que limitaron el Derecho de Autor de forma tal que aquellas obras de
trascendencia para la humanidad, pudieran estar al alcance de todos aquellos
irteresados en conocerlas, al mismo tiempo que prolongaron los plazos de
proteccion para los causahabientes de los autores y proporcionaron una mayor
importancia a las ejecuciones de los artistas intérpretes.

En 1991, se incluyen conceptos muy valiosos y revoiucionarios en materia de
derechos patrimoniales. En esta ley se abre la posibilidad de transmitir legalimente
los derechos sobre cbras mediante la enajenacidén de los mismos, asi como
tambieén surge la oportunidad de hacer transmisiones temporales por medio de
figuras juridicas como ef arrendamiento, También se da la inclusién de un
concepto que no podia postergarse mas, dados los avances tecnolSgicos tan
vertiginosos que han tenido fugar en tan poco tiempo.

Efectivaments, se incluye los programas de computo como material susceptible
de proteccién por la Ley Federal del Derecho de Autor, con ta limitante que se
refiere a ias copias de respaldo que pueden realizar los usuarios de los distintos
programas de cémputo, para proteger la informacién y trabajos generados con los
mismos.

Es aqui donde vemos el mayor impacto juridico de la pirateria, ya que es a raiz de
esta que también se introducen las obras fotograficas, cinematogrificas,
audiovisuales y programas de radio y televisién como objeto de proteccidn de
esta Ley.

Pero todas estas inclusiones se dan como consecuencia de la creciente
reproduccion y comerdializacion de todas estas obras por parte de personas que
sin tener un derecho legitimo sobre tas mismas, buscaban lucrar con su venta. En
pocas palabras, esto es pirateria y estas son las consecuencias que tienen sobre
el marco juridico que regula los Derechos de Autor.

Mas adn, en laley de 1991 se establecieron nuevos tipos delictivos para reforzar
la batalla en contra de la pirateria. De la misma forma se aumentaron las
penalidades para aquellos que ya existian, pero no se considero que como en
muchos otros dmbitos del derecho, esta no era la solucién para el combate al
plagio de las obras, ya que la defincuencia siempre va un paso delante de la fey,
cuando menos en este ambito.
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Ciertamente, las personas que pretendan dedicarse a esta actividad, deberan
pensar mejor las cosas antes de Wevarlas a cabo, pero también los métodos de
reproduccion hacen cada vez mas dificl de distinguir entre un original y una
copia, aunado a la complicklad que existe entre jos delincuentes y las autoridades
debido a los grandes intereses econdmicos que existen detras de esta actividad
ilicita

Tan ineficaz ha demostrado ser la legisiacién, no solo a nivel nacional sino
internacional, que los fabricantes de distintos productos han buscado métodos
aiternos para frenar el plagio de sus obras. Tal es el caso de ios programas de
computo que, ahora utilizan métodos de encriptamiento y cifrado de datos para
impedir su duplicacién. Este método ha sido altamente efectivo, pero ya empieza
@ sef superado por los piratas que han desarrollado nuevas tecnologias para
romper estos candados y seguir con su actividad habitual.

En cuanto hace a fa definicién de los Derechos de Autor el maestro Humberto
Herrera Meza manifiesta que es:

“El conjunte de presrogativas morales y pecuniarias que poseen los autores de
una obra por el hecho mismo de habera creado. Tales premrogativas son
generalmenie, reconocidas y enumeradas por las leyes, las cuales suelen
clasificarias en dos grupos: Derechos morales ¢ no patrimoniales y Derechos
econdmicos o patrimoniates de los autores™. 7

El maestro Emesto Gutierrez y Gonzalez ha creado su propia definicion de ko que
considera como Derechos de Autor y lo define de la siguiente manera:

“Privilegio o derecho de autor es el reconocimiento y proteccién perpetuc del
Estado, a la situacién de hecho, de la creacion por el pensamiento de un ser
humano, de una idea u obra que la externa en sociedad, la cual llevard su
nombre, y nadie deberd mutilarla o alterarla, y la proteccién y reconocimiento
temporal de que sdlo su creador pueda explotaria directa o indirectamente para
obtener beneficios pecuniarios por cuaiquier medio de transmitir el
pensamiento™.'

Por su parte el maestro David Rangel Medina dice al respecto del derecho de
auter o siguiente:

“Bajo e nombre Derecho de Autor se designa al conjunte de prerrogativas que
las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales
extremadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, ta masica, el
dibuj6, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematégrafo, la
radiodifusion, la televisién, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro
medic de comunicacion®. ©

!’ HERRERA WEZA, HUMBERTO. LOS DERECHOS DE ASTOR. ED, PORRUA. MEXICO, 1991 P, 449,
* GUTTERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO. DERECHO DE LAS OBUGACIONES. ED. PORRUA. WEXICO. 1995, p 1215,
" RAMGEL METHNA, DAVID Op. Ci, p.50.
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El autor argentino iIsidro Satanowsky, en su definicion de Derecho de Autor
menciona: “Es un privilegio que tiene aquel que crea algo totaimente nuevo, y [a
proteccion a estos derechos que como producto de su ingenio, tiene el autor”. &

El Lic. Ramon Obén Ledn, encuadra a el Derecho de Autor dentro de la esfera del
Derecho Social, ya que el mismo tiene por objeto proteger fa creacién del intelecio
fiumano que, en si, es y debe ser de interés social porque es la sociedad la que
se empapara de este conociméiento exteriorizado por bos distintos autores y ella
misma se encargara, en su caso, de propagar estas ideas, asi como la fuente de
la cual emanaron. 2

En la Ley Federal del Derecho de Autor en su articulo 11° encontramos una
definicion de lo que se debe entender por Derecho de Autor y a laletra dice:

“El Derecha 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 esta Ley, en
virtud del cual otorga su proteccion para que el autor goce de premogativas y
privilegios exclusivos de cardcter personal y patrimonial. Los primercs integran &l
llamado derecho moral y los segundos, &f patrimonial.

Siendo la autoridad Administrativa en materia de los Derechos de Autor el
instituto Nacional del Derecho de Autor (I.N.D.A) y para conocer de las
Controversias que se susciten en esta materia de Derechos de Autor se ha
declarado como competencia a los Tribunales Federales.

Los Derechos de Autor, se clasifican en dos grandes ramas: Derechos Morales y
Derechos Patrimoniales.

T SATANCWSKY, ISIDRO Op. CI_, p. ATS.
** OBOM LECW Op. CR, p 200
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1.5.- DERECHOS MORALES.

Para comprender con mayor precision 0 que concierne a éstos derechos
proporcionaremos algunas definiciones de lo que se denomina como Derechos
Morales del Autor. Asl tenemos que la Organizacién Mundial de Propiedad
Intelectual define a bos Derechos Morales de ia siguiente manera.

“Derechos Morales. Entre estos derechos se incluye el derecho de decidir sobre
la divuigacion de una obra; El derecho a reivindicar la patemidad de [a obra
(hacer que ef nombre del autor se cite en relacion a la utifizacién de la obra); El
derecho de impedir la mencién del nombre del autor, si el autor de una obra
desea permanecer andnimo: El derecho de elegir un seuddnime en relacidn con
la utiizacién de una obra: El derecho de oponerse a toda modificacion no
autorizada de la obra; a la mutilacién de esta, y a cualquier atentado a ellas; Ei
derecrwalareu;adadelawradelammaaonprewoabonodecompensaaon
por ks dafios ocasionados a toda persona que haya recibide anteriormente una
autorizacién valida para utilizar {a obra. En 1a mayosfa de las Legislaciones del
Derecho de Autor, se reconocen los derechos morales como parts inalienable del
Derecho de Autor, distinto a los [lamados Derechos Patrimoniales”. 2

La profesora de origen Argentino, Delia Lpiszyc define a jos derechos morales def
autor de Ia siguiente manera:

“El Derecho Moral protege la personafidad del autor con relacién a su obra. Ests
integrado, en sustancia, por el derecho del autor a dedcidir ta divulgacion de la
obra —darla a conocer o mantenerta reservada en la esfera de su intimidad-, de
exigir que se respete su condicién de creador y [a integridad de su creacion y de
retractarse o arrepentirse por cambio de sus convicciones y retirarla de su
circulacién®. @

El maestro David Rangel Medina en su obra denominada “Propiedad Intelectual”
ha tratadc de determinar y analizar el contenido de fos Derechos Morales del
autor y dice al respecto:

“El Derecho Moral esté representado basicamente por la facultad exclusiva de
crear, de continuar y concluir |a obra, de modificaria o destruira; por la facuftad de
mamtenerla inédita ¢ publicaria, con su nombre, con pseudénimo o en forma
anonima por la prermogativa de elegir interpretes de la obra, de darle derto y
determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, asi comoe
por |a facultad de exigir que se mantenga la integridad de |a obra y de su titulo, e
impedir su reproduccién en forma imperfecta o desfigurada™. 2

La Ley Federal del Derecho de Autor vigente en nuestro pais respecto de los
Derechos de Morales no proporciona ninguna definicion, pero enuncia sus
caracteristicas, y en su articulo 18? dice que: “El autor es el dnico, primigenio y
perpetuo titlar de los derechos morales sobre ias obras de su creacidn”™. En su

7 SERRANG GOMEZ. EDUARDO. LA PROPEDAD INTELECTUAL Y LAS MUEYAS TECHOLOGIAS. 500 PORRUA WEICO, 1981,
P.P 487,
7 LPISZYC, DELY. LOS DERECHOS DE AUTOR. ED) CIWMTAS ARGENTINA 1968, p. 389,

® BERALDY, ROBERTO MARIC EL DERECHO DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL ED ABELEDO-PERROT, BUENOS AIRES, 1992,
p 133,

20



articulo 19° dice que: “El derecho moral se considera unido el autor y es
inalienable, imprescriptible, irenunciable e inembargable”.

El arficulo 21° de dicha Ley a establecido las facultades Gnicas de los titulares de
tos derechos morales y que se podran hacer valer en todo tiempo as siguientes:

i.-Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o [a de mantenerla
inédita;

Il.-Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de 1a obra por &l
creada y la de disponer que su divulgacién se efectué como obra andnima o
seudénima;

IIl.-Exigir respecto a la obra, oponiéndose a cuakjuier deformacién, mutilacién u
otra modificacion de ella, asi como a toda accién o atentado a la misma que
cause demérito de ella o perjuicio a la reputacién de su autor;

IV.-Modificar su obra;
V.-Retirar su obra del comercio, y

Vi.-Cponerse a que se le atribuya a! autor a una obra que no es de su creacion.
Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su
creacion podré ejercer la facultad a que se refiere esta fraccion.

Los herederos sdlo podran ejercer las facultades establecidas en las fracciones |,
W, it y VI del presente articulo y e! Estado, en su caso, solo podrd hacerlo
respecto de las establecidas en las fracciones Ill y V1 de! presente articulo.

Por lo que solamente se enundan los derechcs o premogativas que la ley
concede a los titulares de los Derechos Morales, déandoles el caracter de
imprescriptibles & imenunciables, reconociéndose su titdaridad Gnicamente al
autor como persona fisica, siendo de cardcter vitalicio y susceptibles de ser
heredados.
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1.6.- DERECHOS PATRIMONIALES.

El maestro David Rangel Medina ha definido a los Derechos Patrimoniales y dice
al respecto:

“El derecho pecuniario, econémico o patrimonial, por su parte implica la facultad
de obtener una justa retribucion por la exploracién lucrativa de ia obra, y tiene
come contenido sustancial el derecho de publicacién, el derecho de reproduccion,
de traduccién y adaptacion: el derecho de ejecucitn y el de transmision”™. &

La Ley Federal del Derecho de Autor en México, con respecto a fos derechos
patrimoniales no establece una definicidn de lo que son, pero enuncia sus
caracteristicas y éstas se encuentran contenidas en su articulo 24°, determina
que en virtud de! derecho patrimonial commesponde at autor ef derecho de explotar
de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotacién, en cualquier
forma, dentro de los limites que establece |a presente Ley ¥ sin menoscabo de la
titularidad de los derechos morales a que se refiere el articulo 21° de la misma.

La Ley ha determinado en su articuio 25° que es titular del derecho patrimonial el
autor, heredero o el adquiriente por cualquier titulo. Y en refacion a este et articuio
26° hace una divisiin de Jo que se debe considerar como titular del originario del
derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier titulo serdn
considerados titulares derivados.

El articulo 27° de la Ley, enumera las facultades de fos #tulares de los derechos
patrimoniales diciendo que estos podran autorizar o prohibir:

.-La reproduccidn, publicacion, edicion o filacién material de una cbra en copias o
ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonografico, grafico,
plastico, audiovisual, electrénico u ofro similar;

ll.-La comunicacion publica de su obra a través de cualquiera de las siguientes
maneras:

a) La representacién, recitacidn y ejecuciéon publica en el caso de las obras
titerarias y artisticas;

b} La exhibicién publica por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras
Iitera_rias y artisticas, y

¢} El acceso publicos por medio de [a telecomunicacion:

{il.-La transmisién pubfica o radiodifusion de sus obras, en cualquier modalidad,
incluyendo ia transmisidn ¢ retransmision de las obras por

a)Cable;

* PEREZ WURANDA. RAFARL PROPIEDAD MDUSTRIAL 7 COMPETENGA BN MEXKCD. UN ENFOOLUE DE DERECHC ECOHOMICO.
2 EDKCKON, ED PORRLUA. MERICO 1599 p 258,
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bjFibra Cptica;

c)Microondas;

d)Via satélite, o

e}Cualquier otro medic analogo;

IV.-La distribucién de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmision
de la propiedad de los soportes materigles que la contengan, asi como cualquier
forma de transmisién de uso o explotacion. Cuando la distribucion se Heve a cabo
mediante venta, este derecho de oposicién se entendera agotado efectuada la
primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104° de
esta Ley;

V.-La importacién a! temitoric nacionat de copias de la obra hechas sin su
autorizacion;

Vl.-La Divulgacién de obras derivadas, en cuakjuiera de sus modalidades, tales
como la traduccién, adaptacién, paréfrasis, amreglos y transformaciones, y

Vil.-Cualquier Utilizacién Publica de la obra salvo en los cascs expresamente
establecidos en esta Ley."

El ftitular de los derechos patrimoniales puede libremente conforme a lo
establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor, transferir sus derechos
patrimoniales u otorgar licencias de usc exclusivo o no exciusivas. Toda
transmision de derechos patrimoniales de autor serd onerosa o temporal .

Regulando como instrumentos de transmisién de los derechos patrimoniales del
autor {os siguientes contratos:

. CONTRATO DE EXCION DE OBRA LITERARIA
. CONTRATO DE EDICKON DE OBRA MUSICAL.

. CONTRATO DE REPRESENTACION ESCENICA.
. CONTRATC DE RADIODIFUSION.

CONTRATO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL.
CONTRATOS PUBLICITARIOS.

TMOOm
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1.7.- DELITOS EN MATERIA DE DERECHO DE
AUTOR.

Anteriormente el Codigo Penal para el Distritc Federal en materia de Fuero
Coman y para toda la Republica en materia de Fuero Federal, expedido por e
entonces Presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, publicado el 2 de enero de
1931, equiparaba la violacion de los Derechos de Autor al Fraude, Delito
contemplado en e Titulo Vigésimo Segundo, Capitulo Ill, denominado FRAUDE,
ya que se encontraba sancionado como una modalidad del Fraude, en el articuko
387 fraccién X1 que a fa letra decia:

“Las mismas penas seflaladas en ef articulo anterior, se impondran:

XVI1.-Al que ejecute actos violatorios de derechos de propiedad literaria, dramética
© artistica, considerados como falsificacion en las leyes relativas™.

En fecha 24 de diciembre de 1996, el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Dr. Emeste Zedilio Ponce de Ledn, adiciona a Cédigo Penal para e
Distrito Federal en materia de Fuerc Comiin y para toda la Republica en materia
de Fuerc Federaf, el Titulo Vigésimo Sexto denominado “DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR", esta reforma constante de seis articulos
los cuales contemplaban mayores conductas delictivas en materia de Derechos
de Autor asi como mayores penas para aquellos que violentaran estos derechos
dercgando entonces la fraccion XV def articulo 387, estas reformas entraron en
vigor noventa dfas, posteriores a su publicacién originalmente la redaccion de
esta edicién era Ia siguiente:

Articulo 424.- Se impondré prisidén de seis meses a seis afios y de trescientos a
tres mil dias de muita:

I.-Al que especuls en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que
distribuye la Secretaria de Educacién Publica;

il.-Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca més numeros de
ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que
los autorizados por o titular de los derechos;

I1l.-A quien produzca, fabrigue, importe, venda, almacene, transporte, distribuya, o
arriende obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los
autorizados por el titular de los derechos;

IV.-A quien fabrique con fines de lucro un dispositive o sistema cuya finalidad sea
desactivar los dispositivos efectronicos de proteccion de un programa de

computacion,
Articulo 425.- Se impondra prision de seis meses a dos afios o de trescientos a

tres mil dias multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro
una interpretacién o una ejecucion.
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Articulo 426.- Se impondrd prisidn de seis meses a cuatro affos y de trescientos a
tres mif dfas multa, en ks casos siguientes.

I.-Al que fabrique, importe, venda o amiende un dispositive o sistema para
descifrar una seflal de satélite cifrada, portadora de programas, sin la autorizacion
del distribuidor legitimo de dicha sefial.

IL-A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar
una sefial de satélite cifrada, portadora de programas, sin la autorizacién del
distribuidor fegitimo de dicha sefial.

Articulo 427 - Se impondra prisién de seis meses a seis aflos y de trescientos a
tres mil dias de multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo ef
nombre de! autor por otro nombre.

Articulo 428.-Las sanciones pecuniarias previstas en el presente titulo se
aplicaran sin perjuicic de la reparacion del dafio, cuyo monto no podra ser menor
al cuarenta per ciento del precio de venta at publico de cada producte o de la
prestacion de servicios que impligue violacién a alguno o algunos de los derechos
tutelados por la Ley Federaf del Derecho de Autor.

Articulo 429.-Los delitos previstos este Titulo se perseguirdn por querella de parte
ofendida salvo el caso previsto en el articulo 2424, fraccién |, que serd perseguido
de oficio. En el casc de que fos Derechos de Autor hayan entrado al dominio
piblico, fa querella la formularda la Secretaria de FEducacién Publica,
considerandose como parte ofendida”,

El 18 de mayo de 1997 fue publicado en el Diaro Oficial de la Federacién un
decreto que reforme la fraccién il det articulo 424 del Codigo Penal para el
Distrito Federal en materia de Fuero Comun y para toda [a Republica en materia
de Fuero Federal, esta reforma contempio mayores conductas delictivas, asi
como hace extensiva la proteccién a los titulares de derechos conexos, para
quedar dicha fraccion como sigue:

Articulo 424 -,

Iyll..

[iL-A quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya,
venda o ariende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos
por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, a escala comercial y
sin la autorizacién que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de
los derechos de autor o de los derechos conexos;

Las mismas sanciones se impondrdn quien use en forma dolosa, a escala
comercial y sin la autorizacién comrespondienie obras protegidas por la
mencionada Ley; y

V.-
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El 17 de mayo de 1999 fueron publicadas en el Diario Cficial de !a Federacidn una
serie de reformas y adiciones al Cédigo Penal para el Distrito Federal en materia
de fuero comin y para toda la Repubfica en materia de Fuero Federal, y que
modificaron el contenido del Tituk Vigésimo Sexto denominado *DE LOS
DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTCOR”, y que reformo el arficuio
424 para quedar de la siguiente mansn:

ARTICULO 424 .-"Se impondra prision de seis meses a seis afios y de trescientos
a tres mil dias multa;

[.-Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que
distribuye la Secretaria de Educacién Piblica ;

Il.-Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca més ndmeros de
sjemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que
ios autorizados por ef titular de los derechos:

tii.-A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorizacion
corespondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

1V.-Derogada™.

Es imporfante mencionar que se redujo ef contenido de la fraccién tercera del
articulo 424 y {a fraccion cuarta fue derogada, pero fue adicionada el dencminado
articulo 424 bis y 424 ter con 1a siguiente redaccion;

ARTICULO 424 bis.- "Se impondra prisién de tres a diez afios y de dos mil a
veinte mil dias mutta:

l-A quien produzca, reproduzea, introduzca al pals, almacene, transporte,
distribuya, venda o ammende copias de obras, fonogramas, videcgramas o libros,
protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de
especulacitn comercial y sin la autorizacidn que en los términos de la citada Ley
deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondra a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier
forma, materias primas o insumos destinados a la produccion o reproduccitn de
obras, fonogramas, videcgramas o libros a que se refiere ef parrafo anterior,

Il.- A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea
desactivar los dispositivns electronicos de proteccion de un programa de
computacion”.

ARTICULQ 424-ter. *Se impondra prisidn de seis meses a seis afios y de dnco
mil a treinta mil dias multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vias o
en lugares publicos, en forma dolosa, con fines de especulacion comercial, copias
de obras, fonogramas, videcgramas o libros, a que se refiere la fraccion | del
articulo anterior.
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Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada ¢
permanente, se estard a ko dispuesto en el articulo 424-Bis de este Codigo™.

ARTICULO 425. "Se impondra prisién de seis meses a dos afios o de trescientos
a tres mil dias mufta, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro

una interpretacion o una ejecucion”.

ARTICULO 426, "Se impondra prisidn de seis meses a dos afios o de trescientos
a tres mul dias muita, en los casos siguientes:

l.-A quien fabrique, importe, venda o amiende un dispositive o sistema para
descifrar una sefial de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorizacién
del distribuidor legitimo de dicha sefial.

IL.-A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar
una sefial de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorizacidn del
distribuidor legitimo de dicha sefial”.

ARTICULO 427, “Se impondra prision de seis meses a seis afios y de trescientos
a tres mif dias multa, a quien pubfique a sabiendas una obra substituyendo &
nombre del autor por ofro nombre”,

ARTICULO 428.- “Las sanciones pecuniarias previstas en el presente Titulo se
aplicaran sin perjuicio de la reparacion del dafio, cuyo monto no podra ser menor
at cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto o de la
prestacién de servicios que impliquen violacion a alguno o algunos de los
derechos futelados por la Ley Federal del Derecho de Autor,

ARTICULO 429.-“Los delitos previstos en este Titulo se perseguirdn por querella
de parte ofendida, salvo el caso previsto en el articulo 424 fraccion |, que sera
perseguido de oficio. En el caso de que los Derechos de Autor hayan entrado al
dominio publico, la querella la formulara la Secretaria de Educacién Publica,
considerdndose como parte ofendida.
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CAPITULO 2.

ANTECEDENTES DE LA MARCA EN MEXICO.

2.1.-ANTECEDENTES DE LA MARCA EN MEXICO.

Ef México antiguc se debe a quienes nos legaron el tesoro fundamental de las
fuentes indigenas, los sabios precolombines, los maestros educativos del gran
mundo nahual, los historfiadores indigenas y aquellos que aprehendieron el
alfabeto casteflanc, transcribieron en su propia lengua los poemas y tradiciones,
asi como el rico contenido de sus cédices.

Los indigenas eran poseedores de una tecnclogia que cubria sus necesidades o
satisfactores econdmicos y por lo tanto su alto grado de perfeccion et las aries e
industrias, por ko que ks espafioles se encontraron con un campo especializado
propicioc para ejercer sus industrias.

La formacién de grandes organizaciones de comerciantes fue motive del gran
auge que alcanzo ef comercio en esa época, inclusive se resalta la importancia de
los comerciantes como una clase de ascenso. Por otra parte los artesanos
situados en un grado inferior al de los pochtecas y en cierto sentido ligados a ellos
formaban una clase numerosa, con sus bammios particulares y sus instituciones

propias.
La importancia del comercio, la diversidad de oficics, la gran varedad de

mercaderias que se ofrecian en los mercados son entre otros, algunos de los
motivos para demostrar el empleo de la marca en los pueblos del Anahuac.
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2.2.- ETAPA PREHISPANICA.

En la Historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas
en los pueblos del Andhuac o de alguna disposicion que se haya dictado al
efecto, ta misma consuia de autores que han escrito sobre el México
Prehisp&nico no se permite averiguar si hubo marcas, signos o medios materiales
que distinguieran Jas mercancias de otras del mismo genero o especie que
vendian los pochtecas en [os mercados de todo ef reino. Sorprende mds, por las
riquezas de las mercaderias de aquelias épocas. Se dice que hacian compras y
ventas por via de permutacién, con que daba cada uno lo que le sobraba por o
que habia menester, y el mafz o el cacac servian de moneda para las cosas
menores.

La no existencia de marcas en jos pueblos del An&éhuac encuentra explicacion en
que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo
que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderias
para distinguirlas, por otra parte, la carencia de monedas {en su acepcitn actual)
y el empleo de ciertos articulos como sustitutivos de aquélla, hacen pensar gque
no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de {as
mercancias entre si, del mismo génera.

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes del Anahuac empiearon
algunos medios materiales que individualizaban su condicién o clase social, por
ejemplo la collera que servia para identificar al mal esclavo, que ademas le
impedia huir entre la gente o penetrar por lugares estrechos.

Los compradores de esclavos de collera se informaban del nimero de ventas por
que habian pasado y si después de cuatrc todavia no se vendian, podian ser
vendidos para el sacrificio.

Otra huella prehispénica de las "marcas”, es la existencia de los sellos o también
llamados pintaderas, utilizados, principalmente para servir como instrumentos
para decorar con pinturas {a superficie de la piet humana, posiblemente con una
idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aungue
no hay pruebas demasiado firmes.

Se dice que Moctezuma tuvo su sefial y sello que lo identificaba. Los sellos o
pintaderas tenian dos formas o modelos diferentes, los sellos planos, que
consist/an en un mango y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies
se haya grabado un dibujo cualquiera, que es el que sirve para imprimir. De este
tipo de sellos aun nos servimos actualmente, se trata de los tan frecuentes sellos
de oficina, con la diferencia que aquellos eran de cerdmica y estos de caucho, u
otros materiales pero su funcién es [a misma.

£} ofro modelo, es el sello o pintadera cilindrica que consistia en un citindre hueco

o sélido, a manera de rodillo, en cuya superficie se hallaba grabado el dibujo en
relieve que habria de servir para imprimir.
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Después de un estudio comparativo entre ks seffos o pintaderas encontrados en
Mesoamérica y oiras partes del mundo, es de resaltar la gran semejanza, entre
Egs sellos o pintaderas de las Islas Canarias y los encontrados en Mesoamiérica,

Es indudable, que no podemos asignarie a los sellos o pintaderas el caracter de
marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones
del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen
el antecedente de las actuales marcas de control o seffos. Es de una gran
variedad la temética de los sellos o pintaderas que emplearon los antiguos
mexicanos.

T fava NEGRETE. JUSTO Op G2, p 194,
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2.3.- ETAPA COLONIAL.

La conquista espafiola imprimié al pais conguistado una inmensa transformacién
no s6ic en el orden politico y moral, sino también, en las 4reas de [a agricuttura, fa
industria y el comercio, impuls¢ la ganaderia, introdujo nuevos cereales y cultivos
de algunas plantas, pero muy principalmente dic grande impulso a la explotacion
de minerales del pais, abriéndose con todo ello nuevas fuentes de trabajo hasta
entonces descenocidas para los indigenas.

El empleo de marcas en esta época, introducido por los esparioles en la Nueva
Espafia. Las primeras noticias son las refativas al empleo de marcas
transparenfes de agua o filigrana hispana. Asi mismo el empleo de las marcas de
fuego, que para su impresion se utilizo et hiermo, que era desconocido por los
indigenas. La crueldad del hierro se acentut al Hegar |a victoria de los espaficies
frente a los ejércitos indigenas, pues con él se hacen cadenas y grillos para los
vencidos, o que era muy doloroso, pero todavia algo peor: las marcas de hierro
para los esclavos.

Los escasos estudios que se refieren a las marcas o contrasefias, en los papeles
de la Nueva Esparia, constituyen tan s6lo unas cuantas monografias escritas, de
las cuales se desprende el uso del papel liamado de filigrama, introducido por
Espafia en el siglo Xvi enla Nueva Espafia, pues en ésta no se fabrico papel sinc
hasta et siglo XVIil. Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante
de diferenciarlo, mediante las marcas y las contrasefias, empleandole el
procedimiento de prensado, hecho con hilos de metal, enfretejido, en forma tal,
que la pasta al caer en la forma, el molde o formato se adheria a fas marcas,
menes aun que a los hilos veriicales y quedando con menos pasta la figura era
casi transparente, en vitud de lo cual recibieron el nombre de marcas
transparentes, marcas de agua o de filigramas. Este tipo de marcas son &f
antecedente inmediato de fas actuales marcas de productos de papel.

Fue visible e impresionante la forma con que se produjeron los libros al nacer la
imprenta desde el siglo XV, los cuales adquirian continuamente mejoras
considerables, Es evidente el gran valor y utilidad que representaban ks libros
para su duefio, que debido a su numero y variedad alcanzan a formar verdaderas
bibliotecas y por consecuendia la ingquietud de sus propietarios de demostrar la
propiedad de sus libros.

Siendo las marcas de propiedad ef medic que emplearon los duefios para
acreditar y constar la propiedad de sus libros, en un principio consistieron en
estampar la firma o pintar el propio escudo. Con el tiempo evotuciono a cédulas
para adheriflas al reverso de las etapas de los libros, en las cuales constase ef
nombre det duefio, su escudo o algin simboks o un lema que k revelasen.

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XV, estas
marcas eran hechas de hierro o en bronce que calentaban af rojo para aplicarlas
en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando en volimenes no
muy gruesos todas las hojas del libro, siendo dificil hacerlas desaparecer.
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Por lo anterior se desprende que las marcas de fuego en los libros de las
Antiguas Bibliotecas, constitufan verdaderas marcas de propiedad que tenian
como funcién fa de indicar quien era el propietario del bien. Las cuales
constituyen un antecedente a las actuales marcas de productos de impresiones y
publicaciones.

En el franscurso del tiempo, el cardcter de individuales y personafes gue tenian
las marcas en la antigliedad, tiende a restardes importancia, a medida que se
estrechan los lazos de union de los pueblos feudales y empiezan a surgir las
grandes nacionalidades bajo el centro de poderoscs monarcas, asi en un
principio, las marcas se esfuerzan por proclamar el crédito ¥ prestigio de una
ciudad, después el de la dase de la produccidn y por ultimo son asi absorbidas,
por las instituciones gremiales que las incorpora a sus instrumentos legales, asi
tenemos que junto a la marca que distinguia a la corporacién o comunidad
colectiva, existia la marca individual o privada que constituia en distintivo del talter
0 casa de un industrial. La primera atestiguando la regularidad de [a fabricacion, a
manera de certificado o sello de autoridad, en caracter de garartia publica, ta
segunda por el contrario, designaba el origen y la procedencia de la mercancia,
es decir, & fabricante, ademas eran obligatorias e invariables.

Por otra parte la faisificacion de la marca se castigaba con tefribles sanciones
penales y pecuniarias. Las marcas de fabrica, los emblemas de los talleres y los
nombres de %os artifices puestos en los artefactos, aparecen como otras tantas
manifestaciones del individuaismo de la industria constituyendo la marca la
primera forma de Propiedad Industrial a favor del individuo.

Las ordenanzas de los gremios son de lo mas minucioso y elaborado, redactadas
fundamentalmente con el propésito de evitar la competencia desleal,
estableciendo un conjunte de reglas y disposiciones para cada actividad
productiva, por lo que se procede a mencionar algunas ordenanzas de fos
gremios en donde se contenga la referencia al empieo de marcas.

Ordenanzas de herreros. Estas ordenanzas se fijan una serie de medidas
protectoras que regulan & oficio de herrero con su respectiva pena en caso de
contravencion, seflalando ademds: “"Que todos ks maestros tengan sefial con que
marcar sus obras y con ella lo hagan y no con la marca de otro, pena de pérdida
de la obra y seis pesos, por la segunda la misma y seis dias de prisin por la
tercera las misma y privado de oficio.

Ordenanzas de panaderos. Se imponen algunas obligaciones a los panadero,
como indicar su numero, la venta del pan en lugar determinado, ia cantidad de
pan, en caso comirario se te imponia severas penas: “Que los que amasan pan
pongan en cada torta marca de su nombre y pena al que vendiers pan sin marca
de diez pesos, por primera vez y cien pesos por segunda vez’.

Asi mismo el platero poseia su marca propia y exclusiva para identificar las piezas
que tabraba, ai que daba al gremio, cuando se incorporaba a éste y de la cual
dejaba una copia auténtica en sus archivos con el objeto de poder cotejara,
llegado el caso, con la estampada en akjuna pieza o alhaja falta de ley, debia
también registrar la marca ante el Escribanc del Consejo teniéndola que usaria tal
y como la adopto, en caso contrario se le castigaba como falsario, también si no
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contenia la ey establecida, y si alglin objeto se le imprimia e quinto real, sin
aquella, entonces el marcador era tan responsable como el artffice y caia en
graves sanciones por su complicidad e ignorancia.

L.as marcas de oro y plata de las Casas de Moneda de las Indias y fundiciones de
efias, se custodiaban, en una arca de tres laves para mayor seguridad, para
evitar fraudes, robos o pérdida de las marcas y cuando se usaban para marcar ei
oro y la plata, debian estar presentes los oficiales reales, el tesorero tenfa la
obligacion de registrar en un kbro todo lo que se fundia, misma obligacion tenian
el fundidor y ensayador, y después de declarada la ley y peso de las piezas se
hacta grabar, a fuerza de martille y una vez concluida se volvian a introducir las
marcas en el arca y satisfechos los derechos por las partes, asi de diezmos como
de ensayo y fundicién se le entregaba a los duefios sus oros y platas.?

T BDEM., p 205,
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2.4.- ETAPA INDEPENDIENTE.

Al hacerse la Independencia de México las ideas directoras y fos métodos y
procedimientos de Gobiermo eran substancialmente los mismo que se habian
empleado durante el régimen colonial. El monopotio, la prohibicion, el estanco que
fueron las bases sobre que e! Gobiemo Espafiol, sin darse cuenta de sus propios
intereses ni de los intereses de sus nacionales.

Es indudable la gran importancia que alcanzaron las Ordenanzas de Bilbao tanto
en Espafia como en nuestro pais en la época en que se sancionaron en 1737,
satisfaciendo adecuadamente las necesidades que se iban presentando en
materia comercial y tratando de llenar ese vacio la administracién de Antonio
Lépez de Santa Ana, promulgé en 1854 un Cédigo de Comercio en el que,
tomandolas del nueve Codigo Espariol se hicieron reformas importantes a nuestra
legistacidn mercantil.

Antes de nuestro primer Cddigo de Comercio, hasta ei 29 de jufo de 1884 en que
se expidid nuestro segundo Codigo de Comercio, solian presentarse jos
propietarios de marcas en solicitud de registro o depésito de ellas, ante la
Secretaria de Fomente, Colonizacién e Industria, y si bien no habia ley que ko
prescribiera como no habia tampoco prescripcién que lo vedara, la mencionada
Secretaria establecid el procedimiento de admitir las marcas en depésite, a
solicitud de fos interesados y para los fines que pudieran convenirles.

Para la aplicacién de las penas relativas a los delitos de falsificacion de marcas,
fas mismas se contenian en &l Cédige Penal para el Distrito Federal y Territorio
de la Baja California scbre los delitos del fuero comiin y para toda la Republica
scbre delitos contra la Federacién, que se expidid el 7 de diciembre de 1871, en
su capitulo H fitulado Falsificacién de sellos, cufios o troqueles, punzones,
marcas, pesos y medidas.

Las disposiciones que regularon fa falsificacién de las marcas, contenidas en &
mencionado codigo, fueren derogadas expresamente por la segunda Ley de
Marcas Industriales y de Comercio de 1903, de conformidad con el articulo 92
transitoric.

La importancia de el Codige de Comercio de 1884 radica en que se incluye un
capitulo titulado “De la Propiedad Mercantil® en e cual se regulaban por primera
vez en nuestro pais de manera especial las marcas de fabrica.

Hasta que por fin en el afio de 1889 se promulgo en la Republica Mexicana un
nuevo Cddigo de Comercio que entrd en vigor el primero de enero del afio 1890.
este codigo esta inspirado de los Codigos Espafioles de 1828 y 1885, ef Itaiiano
de 1882 y el Francés de 1808.

En ef Codigo Penal del 04 de octubre de 1929 para el Distrito y Territorios
Federales. En este Cédigo se regulan los delitos de usc ilegal imitacion y
falsificacion de marcas y uso de indicaciones falsas en las marcas de los articulos
766 al 774 de manera similar a la Ley de Marcas de 1628, aunque sin éxito y sin



razon de ser, por la regulacién especial que ya existia, ademas, sin ninguna
trascendencia legal alguna debide a la efimera vida del C6digo Penal citado.

Procedimiento Reglamentaric del 06 de julio de 1931 para nulificar los registros
de marcas.

El 31 de diciembre del afic 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federacion,
{a primera ley de la Propiedad Industrial. La cual sefalaba que quienes [a usaran
© quisieran usarla para distinguir los articulos que fabricaran o produjeran y
denotar su procedencia, podian adquirir el derecho exclusivo de usa, mediante su
registro en la Secretaria de la Economia Nacional, con las formalidades y
requisitos de Ley; distinguia lo que no se admitia como marca, los plazos de
renovacion, que eran de 10 afos y Derechos Fiscales y la sancidn por no
pagarios en tiempo.

Las marcas debian usarse como se registraban, por no explotarse por cinco afios,
se extinguian, podia otorgarse una copropiedad; las marcas se podian transmitir o
enajenar con las formalidades de la legislacion civil y registrarse en la Secretaria
de la Economia Naciona! para que surtieran efectos contra terceros.

La declaracion de falsificacion, imitacidn o uso Begal de una marca se hacla
administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En fecha 30 de diciembre de 1975 se expidid la Ley de Invenciones y Marcas. En
ta cual las marcas tanto de productos como de servicios se podian registrar en la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exciusivo
durante 5 afies, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales, la marca
debfa usarse tal y como fue registrada, su uso en forma distinta fraia como
consecuencia la extincién del registro, esto preveia la declaratoria
correspondiente, asi mismo se podian fransmitir por ks medios y por las
formalidades de 1a legislacién comdn, solo surtia efectos a partir de su inscripcion
en ef Registro Nacionai de Transferencia de Tecnologia. ®

™ BDEM . p.2B.
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CAPITULO 3.

LA MARCA.

3.1.- CONCEPTO DE MARCA.

El Diccionario Juridico Mexicano define a la marca (provenients dei alemén mark)
como: “Signos utiizados por ks industriales, fabricantes o prestadores de
servicios en las mercancias o en aquefiocs medios capaces de presentarios
graficamente para distinguiros, singularizarios, individualizaros, denotar su
procedencia y calidad, en su caso, de ofros idénticos o de su misma especie”.

Por su parte el articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a [a
marca come todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su
misma especio o clase en € mercado,

Desde el punto de vista doctrinario existen muttiples definiciones de {a marca.

El Doctor David Rangel Medina, indica que hay cuatro comrientes al respecio, que
son: "La que sefiala a la marca un papel de signo indicador del lugar de
procedencia de ta mercancia; aqueila que considera a la marca como un agenie
individuatizador del producto mismo; una mas que redine kos rasgos distintivas de
las dos menclonadas y ofra que, enfoca la esencia de la marca en funcién de la
clientela”. ®

La Organizacién Mundial de fa Propiedad Industrial, indica que marea es: “Un
signo visible, protegido por un derecho exclusive concedido en virfud de la fey,
que sirve para distinguir las mercancias de una empresa de las de oftras
empresas”. ®

En Francia, Yves Saint Gal dice "La marca es un signo distintivo que permite a su
titular (fabncante o comerciantej distinguir sus productos o sus servicios de los de
la compelencia™

Alpert Cavame y Jean-Jaques Bursi define la marca como: “Un signo sensible
puesto sobre un producto o acomparfiando un producto o servicio y destinado a
distinguiflo de los productos similares de ks competidores o de los servicios
prestados por ofres. La marca se encuentra en los derechos de la propiedad
industrial por medio de fos derechos sobre los signos distintivos por oposicion a
los derechos sobre las creaciones nuevas™. &

7 RANGEL MEDINA, DAVED. TRATADO DE DERECHO MARCARIO 3" EDHCKSN, ED. Lmosaené)um 1550 B 318,

»

nr—‘chtﬁs_os DERECHD DF LAS WARCAS. ED MONTECORVD. MADRED. 1990 p. 45
FERHANDEZ DE 1A REGUERA, CESAR. MARCAS SIMBOLOS ¥ LOGOS EN MEXICO. 1*501(:«3153 LIBRERA ICONOGRAF K.

WEXICO. 19685 p. 210,

2 DE LA FUENTE GARCIA, ELENA EL USD DE MARCA Y SUS EFECTOS JURIDICOS. ED' MADRID ESPANA, 1995 p, 654
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M.Z Weinstein afirna que por definicién la marca es: “Un signo utilizado para
distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de penmitir diferenciario de
los productos o servicios suministrados por los competidores”.

En la actual doctrina francesa define {a marca mediante su funcién esencial o sea
la de distincion o diferenciacion, asi también hace referencia entre los objetos
susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.

En MHalia, Ezio Capizzano, afirma que las marcas se pueden definir como:
‘Aquellas contraseflas de productos y mercancias que, andlogamente a los otros
signos distintivos (firma y ensefia), son llamados a desempefiar una funcitn
distintiva de determinados productos y mercancias sobre fos cuales se fijan, de
otros iguales o similares y por eso son confundibles”.

Alonso Giambroceno, considera que la marca es: “Cualquier signo distintivo
aplicado al producto o fijado en relacién al producto, que sea en grado tal, de
distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio”.

Renato Comado, define la marca como: *Un signo identificativo del resuitado de
una actividad empresarial productiva o de servicios, con ¢l objeto de distinguirtos
de otros del mismo tipo, que se hallan en e! mercado”.

En Espafia, C.E. Mascarefias afimna que: "La marca se un signo que se usa para
distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una smpresa de los
productos o servicios de las otras empresas™. *

Arturo Cuqui sostiene que: *Las marcas, la forma mas tipica de registro de los
signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios
proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la
misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo”.

Baylos Carroza indica que la marca “Es todo signo destinado a individuafizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean
reconocidos en el mercado por el pubfico consumidor. No identifica un producto
un servaiecio considerado en su individualidad, sino en cuantec ejemplares de una
serie”.

Mientras que en Latincamérica se expresa lo siguiente;

En Colombia, Jesus M. Carrillo Ballesteros y Francisco Moraies Casas definen a
la marca como: “Un signo que tiene como fin distinguir mercancias, para
bensficio de quienes se han servido de eflas y no han sido engaftados en cuanto
a su eficacia o utiidad, beneficio que también se extiende al comerciante que
quiere preservar 0 mejorar su dientela”.

uOTA\EﬂJCRGEEEREG‘DEELASHAROKS ED. CIWITAS BUENCS AIRES. 1589, p. 352

N.mems JAIME. LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE TRANSFERENCIA TECHOLOGICA, 1t
EJGCN.EDWH&IC{J 1978 p. 453

* WASCAREHAS CARLCS LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD MDUSTRIAL ED. J M BOSH.. BARCELONA 1053 o 564,
* SERRANO MIGALLON, FERNANDO. LA PROPIEDAT INDUSTRIAL ED. PORRLLA. MEXICO 2000, p.3¥%
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En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Tomealba definen a la marca como:
*Cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o
servicios de otros™.

En Guatemala, Eduardo Vazquez Martinez da ef siguiente concepto de las
marcas: *Son los signos o medios materiales que sirven para sofiar y distinguir de
los similares kos productos fabricados o vendidos por una empresa”.

En Venezuela, Benito Sanzé emplea el término marca para indicar: “El signo
distintivo de los objetos producidos o pusstos en comercio”. ¥

En México, el catedratico Nava Negrete expresa que la marca “Es todo signo o
medic material que pernite a cualquier perscna fisica o juridica distinguir los
productos que elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en
servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la
clientela y después conservarla y aumentaria®. ®

Rangel Medina, considera como marca: “El signo de que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o
servicios de los de sus competidores”. ®

Cesar Sepulveda define a la marca como: “El signo distintivo que se emplea para
seflalar y caracterizar mercancias o productos de la industria, o bien servicios™, 4

El Instifuto Mexicano de la Propiedad Industrial establece. “Una marca es un
nombre, término, simbolo, diseflo o cualguier signo visible o bien una
combinacién de ellos que sirva para distinguir un producto ¢ un servicio de otros
de su misma clase”.

Segtin Jalife Daher, esta definicitn se refaciona con las disposiciones del Tratado
de Libre Comercic de América del Norte en su articulo 1708.1 Marcas, que a la
letra dice:

“Arficulo 1708.1 Marcas. Para efectos de este Tratado, una marca es cualquier
signo o cualquier combinacion de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de ofra inclusive nombres de personas, diseiios,
lstras, nimeros, colores, elementos figuratives o 1a forma de los bienes o la de su
empaque. Las marcas incluiran las de servicios y las colectivas y podréan incluir
las marcas de certificacion. Cada una de las partes podra establecer como
condicién para el registro de as marcas que los signos sean visibles”, 4!

TCASTREION GARCIA, GABING EDUARDO. EL DERECHO WMARTARIO ¥ LA PROPIEDAD MDUSTRIAL ED. CARDEMAS ECHTOR
CASTRIBLTDOR. 7° EDECON. MEXICO 2000, p 43

 NAVA NEGRETE, JUSTO. Op Ci. p.342

Y RANGEL MEDINA, DAVID. TRATADO.. Op. G, p 289, .

¥ SEPUVEDA, CESAR HL SISTEMA MEXICANG DE PROPIEDAD (NDUSTRIAL. 2 EDICION ED PORRUA MEXICO 1891, p. £39

" IALIFE DAHER, MAURICIO. MARCAS ED SISTA MEXICO 1983, p 267.
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3.2.- CARACTERISTICAS DE LA MARCA.

El Doclor David Range!l Medina clasifica a las marcas atendiendo a las
consecuencias juridicas y de acuerdo a la importancia decisiva de cada una de
las caracteristicas de! sigro marcaric para producir su exclusividad.

En cuanto a las condiciones esenciales o de validez pertenecen:

EL CARACTER DISTINTIVO.
LA ESPECIALIDAD.

LA NOVEDAD.

LA LICITUD.

LA VERACIDAD DEL SIGNO.

moooke

A. CARACTER DISTINTIVO O PRINCIPIO DE EFICACIA DISTINTIVA.

La marca debe ser distintiva, cualquiera que sea el concepto de marca e
independientemente de su finalidad, su esencia radica en su naturaleza distintiva,
lo que significa que la marca debe espedializar, individualizar y singularizar, por lo
tanto su destino es el de identificar. De acuerdo con el concepto iegal de marca
esta destinada a especificar e! producto e indicar el origen o procedenda del
mismo y asi evitar confusién con los productos similares.

Para la precision del caracter distintivo de la marca, se debe tener en cuenta la
naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria,
asi como la categoria econdmica y el fugar de venta de la mercancia.

Esta caracteristica de la marca es admitida por todos los derechos, impone que
se le considere como un signo de mercancias. En los cascs de las marcas
registradas la tutela es absoluia, (erga omnes), ef cual consiste en ef derecho de
uso exciusivo de tal signo distintivo.

La distincién radica en que no se confunda con las marcas existentes o con las
denominaciones o signos de dominio publico y en elio reside, su caracter
esendial, en tal virtud, entre mas original y creativa sea la marca mayor proteccion
tendra por si misma.

Nava Negrete sefiala: “El caracter distintivo de [a marca surge de su propia
concepto y funcidn en virtud de que la marca estd destinada a identificar un
producto.0 servicio enfre los productos o servicios de la misma especie o clase
ofrecidos por ks competidores.

Son dos los principios que rigen la capacidad distintiva:

a) La marca debe ser distintiva por si misma, es decir, debs revestirse
de un caracter de originalidad.
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P} La marca debe ser distintiva cbjetivamente con ef cbjeto de evitar
toda posibifidad confusién con marcas existentes (novedad)”.?

B. PRINCIPIC DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA,

La condicién esencial en la marca es el principic de especialidad,
independientemente de su caracter distintivo, novedoso, licito ¥ veraz.

La marca es especial, porque s6k se aplica al género de productos o servicios
para lo que fue creada; por lo tanto, su proteccion se fimita cuandao es registrada,
porque solo se amparan fos productos o servicios destinados a una clase.

Para que un signo sea tomade como marca, es necesario que terniga como
condicion propia &l de especialidad. La Ley de la Propiedad Industrial en su
articuto 89 fraccién | dispone: "Puede constituir una marca las denominaciones y
figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de Kentificar los
productos o servicios a que se apliquen o fraten de aplicarse, frente a los de su
misma especie o clase”.

También tiene caracter especial la marca, cuando su registo se realice con
productos o servicios que sean determinados con |a clasificacidn establecida en el
articulo 59, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

La marca para poder gozar de proteccitn legal debe cumplir con su funcién de
originalidad, la cual solc podra realizarse si fa marca es lo suficientermente original
para liamar la atencion del comprador. A esta condicion esencial del signo se fe
denomina como especialidad de la marca, ya que sdlo cuando la marca es
especial cumple la mision de precisar productos y mercancias para que no se
confunda, la individualiza, particulariza, asi como manifiesta su origen y
procedencia.

C. PRINCIPIO DE NOVEDAD.

El concepto de novedad asume una particular caracteristica que ko distingue de
los productos de la misma clase o especie.

Par fo general, se considera que la marca, debe ser nueva Unicamerte en
relacion con fas demas marcas usadas o registradas, es preciso que también ko
sea respecto de otros signos distintivos anteriomiente usados en el comercia,
como un nombre comercial, aviso comercial de un tercero, al usaros estos
uttimos come contrasefias de las mercancias provoca inevitablemente confusion,
por lo tanto, seria ilicita para la marca, asi como ésta no puede consistir en el
emblema que esté reservado para una patente, dibujo o modelo industrial.

£l requisito de novedad de la marca ests reglamentado en la Ley de Propiedad
Industrial, cuando establece que no seran registradas comoe marcas; una marca
idéntica o semejante gradc de confusion a ofra en framite de registro presentada

T MAVA NEGRETE, JUSTO. Op Ci, p 254,
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con anterioridad o a una regisfrada comoe vigente, ¥ a un nombre comerciai o de
servicios, cuyo giro pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con antertoridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma (articulo 60
fracciones XVi y XVIi).

Barrera Graf sefiala: “La novedad de la marca exige en ella que sea diversa a
cualquier otra que se une en articulos iguales o semejantes, en toda la extension
del territorio nacional™.*®

El Doctor Rangel Medina, relaciona este principic con ef procedimiento de estudio
para registrar una marca, ya que una vez que se ha efectuado el examen
administrativo o de forma y se cumplieron con todos los requisitos legales, se
procederda a efectuarse e examen de novedad, e cual consiste
fundamentaimente en verificar el signo distintivo que se presenta a registro con
las marcas ya registradas, o en tramite de registro, para analizar si tiene o no
novedad la marca elegida y determinar si existe algin impedimento para el
registro de la marca que pueda afectar algin derecho adquirido.

La novedad, en consecuencia, supone la anterioridad de una marca en relacién
con {1z ofra y es una caracteristica comin a otros signos distintivos, en el caso de
la marca, |2 novedad se exige mas rigurosamente y se reglamemnta en la Ley con
mayor detalle porque su violacién Heva implicitos dafios mayores, como {a
confusién de los productos y nc stio de las empresas. Por elko {a Ley prohibe que
para formar la marca se utilicen otros sigrnios distintivos ajenos, como es el caso
del nombre comercial.

La novedad debe juzgarse primeramente en relacién a otras marcas, y después
en relacion a productos iguales o semejantes, por lo que la novedad es un
requisito que se exige, en las marcas registradas y no registradas; ambas tienen
esa funcién distintiva.

También rige en esta materia el principio denominade de territorialidad, ei cual
consiste en el ambito de validez del registro de la marca que comresponde al
territorio nacional en cuante a que sus efectos no se limitan a una zona o regién
def pals y tampoco rebasan fronteras, consta de dos limitaciones: a) La que
impone el principio de la especiatidad de las mercancias y servicios debidamente
registrados y, b) La que deriva del principio de territorialidad, por lo gue ve al
alkcance geografico de sus sfectos.

En tal virtud, la marca deberd usarse en termitorio nacional fal vy como fue
registrada o con modificaciones que no alteren su cardcter distintivo {articulo 128
de la Ley de {a Propiedad Industrial).

La evaluacion y apreciacion det principic de novedad de la marca se encuentra
limitada y sujeta a el principio de territorialidad, entendida ésta dentro del territorio
nacional, razén por la cual no podra constituirse validamente cualquier marca que
se conceda en nuestra pais, aquellas anterores de marcas que resuiten de otros
paises extranjeros.

* JALIFE CAHER WALRICIO ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS B MEXECO. 1" EDHGION, ED THEMIS. MEXICD 1989 P 2M

41



D. LICITUD DE LA MARCA.

La marca deber ser licita, es decir, cuando se confiere al titular el derecho
exclusivo del uso a la marca, mediante su registro reafizado con los requisitos y
formalidades que la ley establece (articuto 87 de la Ley de la Propiedad Industrial)
y en contenidos o formas no deben ser contrarias al orden pubfico asi como a las
buenas, costumbres o que contravengan cualquier dispasician legal {articulo 4 de
la Ley de la Propiedad Industrial, @ contrario sensu). Ademas sera objeto da una
infraccion administrativa al realizar dichos actos ilicitos en la industria, comercio y
servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia
que esta Ley reguda {artfculo 213 fraccion | de la Ley de la Propiedad Industrial).

Un requisito de validez de la marca es inevitable |a jicitud def signo, es decir, para
que éste sea juridicamente tutelable como marca es indispensable que no sea
contrario a la Ley, moral, buenas costumbres y orden publico.

Se afirma por la doctrina y la jurisprudencia que la licitud debe ser valuada en
relacién al signo y no al producto o servicio a tos cuales distingue; por % que, no
obstante {a flicitud de la marca puede ser licito el producto o viceversa.

Asi mismo, la ilicitud del producto o servicic puede presentarse por regla general
cuando se omite 0 no se otorga un pemiso, licendcia, autorizacion o concesién
indispensable para que e producto o servick pueda ser objeto de
comercializacién; por una prohibicion legal e incluso cuando sean de exclusiva
explotacidn por parte del Estado.

E. LA VERACIDAD DE LA MARCA.

Cualquiera que sea el signo elegido, serd una marca si no contiene indicaciones
contrarias a la verdad, que puedan engartar o inducir a error al publico sobre el
origen y calidad de las mercancias o que de cualquier manera constituyan actos
que hagan incurrir en engario en la seleccién de los productos.

Dicha veracidad estd contemplada en la Ley de {a Propiedad Industrial, como una
causal de nulidad del registro de marca, cuando ésta se hubiere otorgado con
base en datos falsos contenidos en su solicitud, asi como se haya otorgado por
error, inadvertencia, etcétera, por igual ¢ semejante en grado de confusién y que
se aplique a servicios o productos similares (articudo 151, fracciones 1y V).
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3.3.- FUNCIONES DE LA MARCA.

El Doctor Rangel Medina enumera las funcicnes de [a marca y son {as siguientes:

FUNCION DE DISTINCION.

FUNCION DE PROTECCION.

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA U ORIGEN.
FUNCION SOCIAL © DE GARANTIA DE CALIDAD.
FUNCION DE PROPAGANDA.

moowp

A. FUNCION DE DISTINCION.

Esta funcion resulta de fa naturaleza misma de la marca, ya que dicha funcion
diferenciadora se refiere al derecho exclusivo del que esté usando o quiera usar
una marca para distinguir productos o servicios que fabriquen o produzca y en &
concepto legal se considera como marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie {articulos 87 y 88 de la Ley
de la Propiedad ndustrial}.

De acuerdo con tal funcion, es el producto considerado en si mismo a lo que el
consumidor difige normalmente su atencion.

Alvarez Soberanis establece: "La funcién principal de [a marca es la de identificar
el producio o sefvicio, con la finalidad concreta de servir de instrumento para
comercializarios en el mercado. No se identifica al producto por el solo, sinc con
el proposito practico de venderio en el mercado y cuando mds se venda, ia marca
adquirira prestigio y su valor econémico se incrementarg”™. “

Es precisamente esta funcién distintiva la que constituye a la marca como una
finalidad inmediata, un signo de adhesitn a la clientela; es decir, un instrumento
eficaz para adquirir conservar y aumentar la clientela e identificar los producios o
Servicios por su calidad, ya sea buena o mala.

B. FUNCION DE PROTECCION.

La marca tiene como funcién la de proteger al titlwlar contra sus competidores,
infractores y sobre todo el fabricante y el comerciante sdlicitan la confianza del
consumnidor habituado a reconocer ciertos productos con deterrminada marca, ya
que dicho consumidor tiene la necesidad pronunciada de la marca como forma de
proteccion contra ias mercancias que no son marcadas comectamente o de las
cuales por su presentacidn conduce a engafario.

Asi mismo el consumidor tiene una necesidad pronunciada de 'a marca como
forma de proteccion contra jas mercancias que no son marcadas comrectamente o
de las cuales su presentacién se dirige a enganiario.

“ ALVAREZ SOBERANIS, JAIME Cp C#, p. 301,
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El pablico consumidor constituye ef destinataric de la marca y requiere de una
proteccién juridica idénea que asegure su confianza en la eleccién de un producto
o la prestacién de un servicic dentro de una gama de otros iguales o similares con
diferentes marcas iibremente disponibles, evitandoc mediante medidas coercitivas
de que sea engafado y sea un instrumento mas del consumismo enajenante e
iracional. Por consiguiente la profeccion del consumidor constituye un interés
social, ya que si este es afectado en su economia, repercute en la economia
misma del pais.

C. FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA U ORIGEN.

Esta funcion fue conskderada hasta principios del siglo XX, por la doctrina y la
jurisprudencia como la funcién esencial y fundamental de las marcas, era como
un certificade de origen o procedencia, ya que indicaban el origen de la
mercancia fabricada o elaborada por determinada persena fisica o juridica.

En la actualidad se ke ha restado importancia a dicha funcién, parte de ka doctrina
italiana y alemana, principalmente, afirnman que la marca distingue a los productos
0 servicios de ofros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una
determinada empresa.

Ei Doctor Rangel Medina apunta: “Esta es la esencial finalidad de la marca en su
concepto clasico tegal, ya que emplea principalmente la procedencia del producto
al probable comprador, la indicacion del lugar que notoriamente conocido como
productor de ciertos articulos™ ©

La marca se origina histdéricamente para identificar et origen de fos productos; es
decir, 1la persona misma de fabricante o productor, o sea que aparece
fundamentalmente como un indicador de proveniencia.

Esta funcidn de [a marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los
productos ha ido perdiendo importancia, debido a que existen mites de productos
diferenciados a través de marcas y muchas empresas por jo que resultaria poco
préactico que el consumidor se memorizara ks nombres de éstas.

Dicha funcion fue considerada en urn ttempo como la nota predominante de todo
signo distintivo en virtud de la cual la marca lleva en si una referencia de la
emprasa.

Actualmente esta funcion esta prohibida por la Ley de la Propiedad Industrial, ya -
que no puede registrarse como marca, aquella que indique a procedencia de los
productos © servicios debido a que confunde al publico en cuanto a su
procedencia (articulo 90, fracciones X, XI de la Ley de la Propiedad Industrial).

*? RANGEL MEDEWA CAVID. TRATADD. . Op. Cit p 232



D. FUNCION SOCIAL C DE GARANTIA.

Esta es una de las funciones mas utiles de la marca, tanto del punto de vista
individual come colectivo ya que es cierfo que la marca al identificar el producto
permife que ef cliente pueda percatarse de la calidad del articulo que esta
adquiriendo, al menos una vez que ko ha comprado; en tal virtud, la funcién de la
marca como una garantia de calidad constante es satisfecho por algunas marcas
por lo que es necesario que todas las marcas lo hagan.

Es muy frecuente que el fabricante o comerciante que goza del prestigio y alto
renombre de su marca que distingue determinado producto o servicio, la emplee
para otros diversos, cuyas calidades dejan mucho que desear, no obstante el
consumidor aun consciente de tal situacion, opta por adquirir dichos productos o
servicios, porque tiene una marca de prestigio y de gran renombre, es decir
compra signos.

La marca constifuye el reconocimiento legal de Ia Psicologia de los simbolismos.
Su fin es siempre el de persuadir al posible comprador que debe adquirir el
articulo de su marca.

La marca indica no sclamente el origen de un producto sino maniobra su nivel de
calidad.

Ei Doctor Rangel Medina considera a este principio como una garantia para el
consumidor y para el fabricante. Para ef consumidor, porque estd asegurado en
cuanto a que se e da el producto que quiers comprar para &l fabricante, que
encuentra asi un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor
de sus productos.

Esta furcin de garantia se basa en et uso y 13 experiendia, y no scbre ia Ley, la
cual jamas obliga a un productor a mantener la calidad de sus productoes. Por lo
general, el publico consumidor considera que los articulos estan protegidos por la
misma marca y tienen calidad semejante; en consecuencia, posee una doble
garantia, ya que justifica su proteccion social y desempefia una funcién social, no
solo del fabricante o comerciante sino también en beneficio del consumidor.

E. FUNCION DE PROPAGANDA.

Esta funcién atrae a la clientela por medio de 1a marca que los identifica, ia cual
no se refiere al industric! o comerciante, sino al producto mismo, que si es de
buena calidad y merece la aceptacion de los consumidores, serdé nuevamente
solicitado por su marca, la cual, de este modo y por ese conducto se transforma
en un valioso facter de difusién del articulc y consecuentemente de atraccién y
conservacion de la dlientela.

La funcién publicitaria de las marcas es fundamental en el procesc de

comercializacidn y en la implementacion de la estrategia de maximizacién de
utifidades de las empresas.
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E! proceso de comercializacitn se efechlia a través de la publicidad de las marcas
de los productos, con el proposito de despertar el impulso de comprar en las
grandes empresas. Para alcanzar el objetivo se realizan promociones y
campafias en la radio, periddicos, television (actualmente en las paginas de
Intermet), por lo que dicha comercializacién se realiza a través de la publicidad
que se hace respecto a las marcas de los productos y servicios, pues estas
permiten su identificacion.

En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no sofo en
su aspecto informativo, sino ademds persuasivo. La marca muy frecuentemente
tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad.

La doctrina francesa, sostiene que la marca no sdlo desempeiia una funcién
juridica sino también econdmica, ya que constituye uno de los factores
gsenciales de toda economia; asimismo, tiene una influencia imporiante en ¢
mercado, y cumple un papel importants.

La marca por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atraccidon sobre los
consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa. *

4 SERRANG MKSALLON, FERKANDO Op. CH, ¢ 173,



3.4.- CLASIFICACION DE LA MARCA.

En ka doctrina se han desaroliado diversos criterios para dasificar a ias marcas,
entre las mds comunes se encuentran las siguientes: a) se ubica desde el objefo
que protege y se refiere a las marcas de productos y de servicios; b) en funcidn
del sujeto se encuentran las marcas industriales, de comercio y de agricuftura; c}
por su composicidn se agrupan en marcas nominativas, figurativas,
tridimensionales y mixtas, y d) por el ambito en que se aplican, son marcas
nacionales e intemacionales y extranjeras.

E! Doctor Rangél Medina opina: “Existen diferentes criterios para establecer la
clasificacion de las marcas, las mas importantes son las que surgen desde estas
perspectivas:

-Desde el punto de vista def objeto a distinguir, las marcas pueden ser. marcas de
productos y de servicios.

-Desde el puntc de vista def titular de la marca, estos signos distintivas pueden
ser: marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura”. <

De acuerdo con el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las marcas por su
composicion pueden ser;

A NOMINATIVAS,

B. INNOMINADAS.

C. MIXTAS.

D. TRIDIMENSIONALES.

A MARCAS NOMINATIVAS.

Son aquellas que permiten identificar un producte y su origen mediante una
palabra o conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir
fonéticamente, es decir, deberan ser lo suficieniemente distintivas para diferenciar
los preductos o servicios en el mercado de aquelios de su misma especie o clase.
Los nombres propios de las personas fisicas pueden regisirarse como marca,
siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial
publicado.

B. MARCAS INNOMINADAS.
Son figuras que cumpten con la funcién de una marca. Este tipo de marca puede

reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser
simbeles, diseftos, logotipos o cualkquier elemento figurativo que sea distindivo.

YT RANGE. WEDINA, DAYl TRATADC . Op. O, p 263
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C. MARCAS MIXTAS.

Son marcas que combinan son elementos figurativos que muestran a la marca
como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

D. MARCAS TRIDIMENSIONALES.
Son las marcas que profegen los envoltorios, empaques, envases la forma o la

presentacion de los productos en si mismos, si estos resultan distintivos de ofros
de su misma especie o clase.

“ OMANI, JOSE LIS PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥ DERECHOS DE AUTCR. ED. BOSCH. 1896, p 470
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3.5.-DENOMINACIONES o SIGNOS
REGISTRABLES COMO MARCA Y NO
REGISTRABLES.

Podran registrarse como marca: (articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial}.

LAS DENOMINACIONES (MARCAS NOMINATIVAS).

FIGURAS VISIBLES (MARCAS INNCMINADAS).

FORMAS TRIDIMENSIONALES (MARCAS TRIDIMENSIONALES).
NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES O RAZONES
SOCIALES. {MARCAS NOMINATIVAS).

NOMBRES PROPIOS DE PERSONAS (MARCAS NOMINATIVAS).
CUALQUIER COMBINACION DE LAS ANTERIORES (MARCAS MIXTAS).

mm oome

De esta lista de elementos o signos que pueden constituir una marca se derivan
los diferentes tipos de marcas que la Legislacion Mexicana reconoce;
nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

La importancia de determinar que tipo de marca se esta solicitando deviene del
hecho de que el articulo 113 de la Ley de la Propiedad industrial, en su fraccién |l
exige al solicitante gue al solicitarse ef registro de una marca se indique si ésta es
nominativa, innominada, tridimensional o mixta; En consecuencia, el establecer
con predision el fipo de marca que se trata es importante a efecto de cumpdir con
esie requerimiento y también para realizar el examen y asi proceder a su registro,
dicho examen seré diferente para cada tipo de marca.

Et Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ademés establece el régimen
administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de
proteccion:

A. MARCA COLECTIVA.

Se puede registrar como marca colectiva cualquwier signo distintivo que las
asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el
mercado ks productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o
servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

B. EL NOMBRE COMERCIAL.

Es cualquier denominacisn que sirve para distinguir una empresa o
establecimiento industrial, comercial 0 de servicios, dentro de ta zona geogréfica
donde se encuentra establecida su clientela efectiva.

Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos
sin necesidad de registro, no obstante quien lo esté usando puede solicitar ante el
Instituto Mexicano de ia Propiedad industrial la publicacién del mismo en la
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Gaceta respectiva, ko cual producird el efecto de establecer la presuncién de la
buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial.

C. EL AVISO COMERCIAL.

Se pueden registrar como avisc comercial las frases u oraciones que sirvan para
anunciar al publico productos o servicios, establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicics, para que el publico consumidor los
distinga faciimente.

No seran registrables como marca: (articulo 90 de ja Ley de la Propiedad
Industrial}.

L

Vil

“Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dinamica, adn cuande sean
visibles;

Los nombres técnicos ¢ de uso comiin de ks productos 0 servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en
el lenguaje commiente o en ias practicas comerciagies, se hayan
convertikdo en la designacidn usual ¢ genérica de los mismos;,

Las fornas tridimensionales que sean del dominic plblico o que se
hayan hecho de uso comin y aquellas que carezcan de originalidad
que las distinga facilments, asi come la forma usual y comente de los
productos o la impuesta por su naturaleza o funcion industrial;

tas denominaciones, figuras o© formas ftridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en et comercio sirvan para designar la especie, calidad,
cantidad, composicion, destino, valor, lugar de origen de los preductos
o la época de produccion;

Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafiados de slementos tales como signos, diseiios
o denominaciones, que les den un caracter distintivo;

La traduccion a otfros idiomas, la vanacion ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no registrables;

Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacidn, escudes, banderas ¢
emblemas de cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbcks ©
emblemas de organizaciones ‘intemacionales, gubemamentafes, no
gubemmamentales © de cualquier cfra crganizacién reconoccida
oficialmente, asi como la designacién verbal de los mismos;
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Vil

XII.

Xl

XV,

XV,

Las que reproduzcan o imiten signos o seflos oficiales de control y
garantia adoptados por un estado, sin autorizacidn de la auteridad
competents, o0 monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o
cualkquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

Las que reproduzcan o imiten los nombres o [a representacion grafica
de condecoraciones, medallas u ofros premios obtenidos an
exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente;

Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la
procedencia de los productos ¢ servicios y puedan orginar confusién o
error en cuanto a su procedencia;

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por
la fabricacitn de ciertos productos, para amparar éstos, excepto ks
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiente de propietario;

Los nombres, seudtnimos, fimas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o si han fallecido en su orden, def
conyuge, parientes consanguineos en linea directa y por adopcion, y
colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Los titulos de cbras intelectuales o artisticas, asi como los titvios de
publicaciones y difusiones periédicas, ks personajes ficticios ©
simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacion, los nombres
artisticos y ias denominaciones de grupos artisticos, a menos que &l
titutar del derecho comrespondiente lo autorice expresamente.

Las denominaciones, figuras o formas fridimensionales, susceptibles de
engafiar al pablico o inducir a efror, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cuahdades de los productos o servicios que pretenda amparar;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o
semejantes a una marca que & nstituto estime notoriamente conocida
en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

Urna marca que sea idéntica o semejante en grado de ccrfusion a otra
en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y
vigente, aplicada a Jos mismos o similares productos o servicios. Sin
embargo, si podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por ef mismo titular, para aplicarla
a productos o servicios similares, y

tJna marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién, a un

nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento
industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la
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elaboracién o venta de los productos o la prestacién de los servicios
que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion
de la soficitud de registro de la marca o la de uso declarade de la
misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente al titular del nombre comercial, no existe otro nombre
comercial idéntico que haya sido publicado”. ©

“* JALIFE DAHER MAURICHD, COMENTARICS ... Op Ct., p 302,
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3.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE
UNA MARCA.

En la practica cominmente se solicita al Departamento de Recepcion y Control de
Documentos del institito Mexicano de la Propiedad Industrial, ef servicio de
busqueda de anterioridades, et cual sirve para saber sila marca que se desea
registrar, se encuentra registrada o no, y deberd anexarse el pago de 1a tarifa
correspendiente.

La guia del usuario de signos distintivos expedida por ef Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial especifica los datos que debe contener dicha solicitud, como
ei nombre del solicitante, domicilio, teléfono, signo distintive para el que se solicita
la bisqueda, sefialar ef tipo de marca, indicar su clase de acuerde con la
clasificacion oficial de Jos productos o servicios seflaladas en ef articulo 59 def
Regiamento de la Ley de la Propiedad Industrial y por uitimo fecha y fama del
solicitante.

En su oportunidad el instifuto Mexicano de la Propiedad Industrial, le entregar4 al
peticionario la bisqueda de anterioridades, la cual consta de diversos registros y
expedientes en frdmite de marcas de acuerdo con la clase que solicitd, aungue
dicha informacién no constituys una posibilidad favorable de registro o
publicacién, ya que las solicitudes commespondientes se sujetardn a los
lineamientos que sefiala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

De acuerdo con la guia del usuanio de signos distintivos expedida por el Institute
Mexicano de la Propiedad Industrial, refiere que la solicitud de marca debera
presentarse ante el instituto o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales
de la Secretaria de Comercic y Fomento industrial (ahora Secretaria de
Economia}, la solicitud mediante el formulario oficial, escrito preferentemente a
mé&quina y redactado en idioma espafol, en original y tres copias cada una
firmada, observando fas instrucciones de llenado que aparecen en el propio
formulario e indicando los siguientes datos:

1.-TIPQO DE SOLICITUD.
A} Registro de marca, o
B) Registro de marca colectiva, o

C) Registro de aviso comercial, o
D} Publicacién de nombre comercial.

2.-DATOS DEL ({LOS) SOLICITANTE (S). (articulo 113 de la Ley de la Propiedad
Industrial, 5° y 56 del Reglamento de |z Ley de la Propiedad Industrial).

A) Nombre del solicitante, perscna fisica o perscna moral. Si se trata de marca
colectiva hay que sefalar el nombre de la asociacion.

B) Nacionalidad del o tos solicitantes.
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C) Domicilio del primer solicitante, ya que si son varios los soficitantes y no actian
por medic de un apoderado, ese domicilio es el que se Uutiizara para las
notificaciones.

Si el solicitante es una persona moral debera presentar el onginal o copia
certificada del acta constitutiva, documento que acredite su personalidad juridica
(articulo 5° fraccion VI, del Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial).

Cuando la solicitud la presentan dos o mas personas, o se trata de solicitud de
marca colectiva deberdn presentarse fas reglas sobre usc de marca, licencia y
transmision de derechos (articulos 116, de la Ley de la Propiedad Industrial y 58,
dei Reglamento de |a Ley de la Propiedad Industrial}.

3.-SIGNO DiSTINTIVO.

Para ef caso de marcas, debe indicarse el tipo de marca que se solicita:
nominativa e innominada {articulo 89 fraccién | y i de la Ley de la Propiedad
Industrial), tridimensional {arficulo 89 fraccién H de la Ley de la Propiedad
Industrial), o mixta (articulo 89 fraccidn | y Il de la Ley de la Propiedad Industrial).

En relacitn al signo distintivo deberd sefialarse la fecha de primer uso en caso de
que éste haya sido usado, la cual no podra ser modificada ulteriormente o en su
caso, mencionar que no se ha usado. A faita de indicacién se presumird que el
signo distintivo no se ha usado {articulo 113, fraccion lll de |a Ley de la Propiedad
Industrial).

4.-PRODUCTOS O SERVICIOS Y CLASIFICACION.

En la solicitud de registro de marca, se deben indicar los productos o servicios a
registrar y el nimero de la cdase a la que perienecen, de acuerdo con la
clasificacion oficial (articulos 113, fraccitn IV de [a Ley de la Propiedad industrial,
y 56 fraccion 1, 57 y 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

5.-UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO Y TIPO.

Debera sefialarse en el recuadro comespondiente de la solicitud de marca el
domicilio y tipo de establecimiento: industria, comercio o de servicios del titular de
la marca a registro si esta se otorga en el titulo se expresaran dichos datos
(articulo 56 fraccién it del Reglamento de la Ley de [a Propiedad Industrial).

6.-LEYENDAS ¥ FIGURAS NO RESERVABLES.
Se indicaran las patabras yfo figuras de conformidad con la Ley de ka Propiedad

Industrial, que no son reservables, por ejemplo. Hecho en México, talla,
ingredientes, contenido, entre otras.



7.-PRIORIDAD RECLAMADA,

Cuando se solicits un registro de marca en México, dentro de fos plazos quse
determinen los Tratados Intemacionales o, en su defecto, dentro de los seis
meses siguientes de haberio hecho en otros paises, podra reconocerse por parte
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como fecha de prioridad, de la
presentacion de la solicitud en el pals que fue presentada primere (articulo 117 de
la Ley de la Propiedad Industrial).

Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se debera indicar el pais de origen
y ka fecha de presentacién o legal de ia solicitud en ese pais (articulo 118 de la
Ley de la Propiedad Industrial}.

También se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la presentacion
de [a solicitud en México una copia certificada de la solicitud del signo distintivo en
el pais de origen y , en su caso, la traduccion correspondiente. De no cumpiir con
este requisito, se tendra como no reclamado el derecho de prioridad (articulo 36
fraccitn 1l de el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industriai).

8.- FECHA Y FIRMA,

La solicitud deberd de ir fiimada en cada uno de sus ejempiares (articulo 5
fraccién | de el Reglamento de |a Ley de la Propiedad industrial} por el sclicitante
@, eN su caso, por ef apoderado legal, indicandose, ademés el nombre, lugar y
fecha.

9.-DCCUMENTOS ANEXOS.

A la solicitud deberan acompaiiarse ks siguientes documentos, mismos gque se
indicaran en ef espacio comespondiente del formularic de la solicitud.

- Comprobante de pago de la tarifa comespondiente, original y copia.

- El pago por el estudio de la solicifud, registro y expedicion del titulo.
{se reaiizard ante ef Instituto Mexicana de la Propiedad Industrial).

- Diversos pagos promovenies por el estudio y reconocimiento de
prioridad, cuando haya sido reclamada, por la inscripcion de la
fransmision, licencia de uso de propiedad industrial registrado o en
tramite, por certificar documentos originales.

Et procedimiento se sustanciard ante la autoridad competente en ef caso el
Instituto Mexicano de Propiedad industrial. El cual tiene |a facultad de analizar la
registrabilidad del signo que se propone a registro, la guia del usuario del signo
que se propone a registro, a guia del usuario de signos distintivos expedida por
dicho Instituto, sefiala que se realiza como primer paso para registrar una marca
un examen previo de la solicitud, el cual consiste en que al momento de presentar
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la soiicitud, respectiva debe contarse con la informacién requerida porla Ley de la
Propiedad Indusirial, como {a fecha de presentacidn también denominada fecha
fegal, o sea la fecha de recibido en el reloj checador del departamento de
recepcion de documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; si la
soficitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de la materia, ésta
se tendra como fecha de presentacién el dia en que se cumpla totaimente dentro
del plazo legal de dos meses.

Aceptando el ingreso de la solicitud, se anotara en la solicitud el numero de
expediente, folio, fecha y hora de entrada.

Este examen es reconocido por la Ley de ta Propiedad Industrial como examen
de forma y tiene por cbjeto !a revision de 1a soiicitud asi como de los documentos,
para corroborar que tos datos aportados cumplan con los requisitos previstos por
la Ley de la Propiedad Industfrial en su artictde 113, el examen en mencion es
fundamental para determinar el reconocimiento oficial de la fecha de presentacion
de la soficitud, pues de cumplirse con fo requerido en la Ley, se tendrd como
fecha de presentacién aguella en que efectivamente se presente la solicitud o de
lo contrario se terndrd como tal, 1a def dia en que se subsane con kb requerido por
la autoridad otorgandole un plazo de dos meses {(articulo 122 de la Ley de ia

Propiedad Industria).

La consecuencia juridica del reconocimiento oficial de la fecha legal o de
presentacién, con el fin de determinar la prioridad de las sclicitudes de marcas
presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (articule 121 de
la Ley de la Propiedad Industrial}.

De igual forma con fundamento en el articulo 122 de la Ley de ia Propiedad
indusfrial, concluide el examen de forma, se procedera a realizar el examen de
fondo a fin de verificar si a marca es registrable en los términos de la Ley.

Este examen consiste en comparar el signo distintivo que se presenta a registro
con los registros de marcas existentes, o en trdmite para su registro, a efecto de
determinar si existe algun otro impedimento para el registro de la marca soiicitada
{(articulos 122, 122 bis, 123 y 124 de la Ley de la Propiedad industrial).

Se realiza un examen fonético y figurativo, comprobando y comparando gque entre
los signos y las denominaciones solicitadas en tramite y los ya registrados con
anterioridad, si existen ofros signos idénticos o semejantes en grado de
confusion, que constituyan impedimento para otorgar el solicitado.

Si como resultado del examen de fondoe, el Instituto Mexicano de la Propiedad
industrial considera que existen signos o denominaciones gue puedan constifuir
una anterioridad o un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste
no es registrable, et Instituto kb comunicarad por escrito al soficitante, otorgandole
un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en
relacion con los impedimentos y anterioridades citados.

El sclicitante puede tener un plazo adicional de ofros dos meses, a partir del dia
siguiente al del vencimientc de los dos meses anteriores, si se comprueba que ha
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satisfecho la tarifa correspondiente (articulo 122 bis de la Ley de la Propiedad
Industrial).

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o
adicional, o no presenta comprobante del page de las tarifas comrespondientes, la
solicitud se considerara abandonada {articulo 122 de ia Ley de la Propiedad
Industrial}.

Cuando al contestar el oficic de anterioridad, se modifique o sustituya e} signo
distinivo, éste se sujetard a un nuevo tramite, debiendo pagar la tarifa
corespondiente a una nueva solicitud y cumplir con los requisitos de las nuevas
solicitudes y se considerara como fecha de presentacidn aquella en gque se
soficite el nueve tramite (articulo 123 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Al no existr impedimento legal algunc y hayan sido subsanados ks
requerimientos realizados por el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se
procedera a expedir el titulo de registro de marca respectivo.

En caso de que el Instituto niegue el registro o publicacion de marca, dado que no
se contestaron las anterioridades o impedimentos legales, por parte de ks
promoventes, también ko comunicara por oficio al interesado, expresando ios
motivos y fundamentos legales de su resolucion (articulo 125 de la Ley de la
Propiedad Industrial}.

El Instituto expedira un fitulo por cada signo distintivo, como constancia de su
registro u orden de publicacion y el mismo se hara constar el nimero del registro,
en su caso el tipe de marca, los productos o servicios que ampare, el nombre y
domicilio def titular, la ubicacién del establecimiento, fechas de presentacidn de la
solicitud y si hubo prioridad primer uso, asi como la fecha de expedicidn o
concesion y vigencia (articulo 126 de la Ley de la Propiedad industrial).

La marca deberd usarse en territorio nacional tal como fue registrada, y la
ostentacion de la leyenda “Marca registrada” las siglas “M.R.° o el simbolo "R,
solo podran aplicarse respecto de kos productos o servicios para los cuales dicha
marca se encusnire registrada (articulos 128 y 131 de la Ley de la Propiedad
industrial).

De conformidad con la Ley, ef solicitante de un regisirc de marca, al obtener su
titulo respectivo tendrd el derecho de usc exclusivo de la marca registrada; En
consecuencia, tendra diversas obligaciones, entre ellas el renovarla presentacion
de su solicitud o de lo contrario, dicho titular perdera la exclusividad del uso y por
lo tanto, dicha marca puede guedar a disposicién del pablico en general, como lo
dispone el articulo 95 de la Ley de [a Propiedad Industrial.

“*ARTICULO 95, —El registro de una marca tendra una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de presentaqbn de la solicitud y podra renovarse por
periodos de la misma duracion”.

Las resoluciones sobre los registros de marcas y sus renovaciones deben ser
publicados en la Gaceta de Invenciones y Marcas (articulo 127 de la Ley de la



Propiedad Industrial), dicha gaceta es un drgano de difusion del Instituto, la cual
se edita mensualmente, se divide en diferentes secciones y los solicitantes la
obtendrén si realizan su pago de acuerdo a [a tarifa correspondiente. ¥

* JALIFE DAHER, WAURICIC: MARCAS.. Op Ck, p 317,



3.7.-DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO
MARCARIO.

A. USAR EN FORMA EXCLUSIVA LA MARCA (ARTICULO 87 Y 126 DE LA
LEY DE LA PROPIEDAD iINDUSTRIAL).

8. IMPEDIR EL USO NO AUTORIZADO DE LA MARCA POR PARTE DE
TERCEROS (ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL).

C. OTORGAR LICENCIAS A TERCERCS, PARA LA UTILIZACKON DE LA
MARCA (ARTICULCS 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

D. RENOVAR LOS EFECTOS DEL REGISTRQ (ARTICULOS 134 Y 135 DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

E. USAR LAS LEYENDAS PREVISTAS EN LA LEY (ARTICULO 131 Y 229
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

F. TRANSMITIR LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA
REGISTRADA (ARTICULO 143 DE (A LEY DE LA PROPIEDAD
iINDUSTRIAL).

G. SOLICITAR LA APLICACION DE MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL
CASO DE USURPACION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO
(ARTICULC 199 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

H. RECLAMAR DANOS Y PERJUICIOS O LA REPARACION DEL DARO
MATERIAL (ARTICULOS 221 Y 221bis DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL).

I. SOLICITAR SE EMITA EL DICTAMEN TECNICO, POR PARTE DEL
INSTITUTO MEXICANC DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS
CASOS DE FALSIFICACION DE MARCAS (ARTICULO 225 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

J. IMPEDIR LA FALSIFICACION DCOLOSA Y CON EL FIN DE

ESPECULACION COMERCIAL (ARTICULO 223 FRACCIONES H Y ill DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).
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3.8.-OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL
REGISTRO MARCARIO.

A. USAR LA MARCA Y NO INTERRUMPIR SU USO PDR MAS DE TRES
ANOS CONSECUTIVOS (ARTICULOS 130 Y 152 D-E LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL). .

B. USAR LA MARCA COMO FUE REGISTRADA O CONVMODIFICACIONES
QUE NO ALTEREN SU IDENTIDAD O ASPECTO DISTINTVO
(ARTICULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

C. NO PROVOCAR O TOLERAR QUE SE CONVERTA EN UN TERMINO
GENERICO (ARTICULO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL).

D. INSCRIBIR LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO Y TRANSMISION
DE DERECHOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (ARTICULO 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL).



CAPITULO 4.
ILICITUD EN EL USO DE LA MARCA.

4.1.- EL USO ILICITO DE UNA MARCA.

E! uso ilicito de una marca es contemplada como una infraccién administrativa en
el articulo 213 fraccién Xvill de la Ley de la Propiedad industriat, perc que es una
infraccién administrativa:

Martines Morales, en su libro Derecho Administrativo, alude que a la infraccion se
le dencmina: “Toda trasgresién o quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o
una norma juridica, moral, Kgica o doctrinal”. 3!

De acuerdo a ello, cuando [a trasgresién se realiza en detrimento de una norma
juridica de caracter administrativo, se dice que la infraccion es administrativa vie
corresponde a un érgano del Poder Ejecutivo, imponer la sancin que conforme a
la ley proceda. De conformidad con lo dispuesto en el articufo 21 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que entre
otras cosas: compete a [a autoridad administrativa la aplicacion de sanciones por
las infracciones de los reglamentos gubematives y de policia..., por ko tanto, se le
otorga a la administracidn puiblica Ia facultad de imponer, sanciones cuando se
transgredan algunas de las infracciones administrativas que se encuentran
reguladas en el articulo 213 de 1a Ley de la Propiedad industrial.

En iaf virtud, dichas infracciones administrativas son consideradas como actos
contrartos a fos buenos usos comerciales que implican competericia desleal.

La palabra infraccion proviene del latin infractio, que significa quebrantamiento de
ley o pactc.

El maestro José Otén Ramirez la define como °La contravenicion a normas de
caracter administrativo derivada de una accién u omision™. =

Para ef maestro Acosta Romero, el concepto general de infraccién: *Alude a la
violacion de a ley administrativa, que se origina por un hecho o abstencidn
declarados ilegales por ia ley, que amerita una sancion administrativa, es decir,
que aplica la misma autoridad administrativa®, 52

tas leyes administrativas, constituyen un conjunto de normas juridicas que
tienden a asegurar el orden publico, otorgando derechos y obligaciones a jos
gobemados, limitando asi la actuacion de los particulares. Sin embargo, en
ocasiones éstos no observan o incumplen dichas disposiciones de caracter

¥ MARTINEZ MORALES, RAFAEL DERECHO ADMRMSTRATIVO, ED. PORRUA. MEXICO, 1994 B 32
7 OTON RAMIREZ, JOSE EL DEREGHO ADMINISTRATIVO. ED. LIBROS DE MEXICO. NEXICD. 1996, p a0z
* ACOSTA ROMERD, MIGUEL. TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ED PORRLE. 1908 MEXKCD. p. 451,
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administrativo, es entonces cuando el Estado interviene para hacer respetar el
orden juridico a través de ia potestad sancionadora de la administracion publica.

En este orden de ideas, el Estado inicia un procedimiento de investigacion de
caracter administrativo, para que siguiendo las formalidades de ley y respetando
las garantias constitucionales (de legalidad y audiencia), se determine la
existencia o no de una infraccién administrativa gue deba ser sancionada.

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que }as infracciones administrativas
en materia de marcas, estdn constituidas por todos aquellos actos positivos o
negativos {hechos u omisiones) que contravengan las disposiciones de la Ley de
la Propiedad Industrial, e investigadas y sancionadas por el instituto Mexicano de
1a Propiedad Industrial.

El citado articulo 213 de la Ley de la materia recoge en su fraccidn |, de manera
general e incompleta, la nocién de competencia desleal la que nos hemos
referido, ya que de una manera lamentable la relacidn con las fracciones
reguladas por ia propia ley y el concepto de competencia desleal es mas amplio
que la violacion a los derechos de propiedad industrial.

En relacién con nuestro tema de tesis, las fracciones que hacen ajusién a la
infracciones a los derechos marcarios, son 1as que a continuacién se transcriben
y comentan:

Articulo 213. Son infracciones administrativas:

|.-Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
COMercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con
la materia que esta Ley regula.

ll.-Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Sila
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccién después
de un afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme |a declaracién de nulidad.

lll.-Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que
estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de
marca ha caducado o ha sido declaradc nulo o cancelado, se incurrird en
infraccion después de un aflo de ia fecha de caducidad o en su caso, de la fecha
en que hay quedado firme la declaracién correspondiente.

¥.-tsar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o serviclos que los protegidos
por la registrada.

Esta disposicion legal tiene relacion con la fraccion XV del articulo 90 de ta Ley
de la Propiedad industrial, que sefiala que no serd registrable como marca
aquéfla que induzca a la confusién con otra registrable o vigente, constituyendo
una norma de caracter preventivo y la que comentamos presenta ya un carécter
represivo.
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La palabra confusion significa la mezcla de dos o mas cosas diversas de modo
que las partes de la una se incorporasen a ia otra; falta de orden o de claridad
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola). Y ante la cmisién de ia
Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; E! maestro Jalife Daher propone
como criteric a utlizar para determinar cuando existe "Similitud en grade de
confusion® de marcas, es atendiendo los siguientes aspectos: .

a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual (cuando a
primera vista de golpe, sin realizar mayores analisis, dos marcas pueden
ser tan similares que se confunden ya que por un medio grafico de
identificacién como un gallo, ya porque sus etiguetas combinan los
mismos colores o fos envases son practicamente iguales), fonético (como
seria el caso de pronunciar las marcas de café “leal” ¥ “legal®, otro caso es
el de una marca que pretendi6 registrarse para distinguir *cervezas®, bajo
las sigtas “T.K.T", ko que aun, y cuando visualmente dicha marca no era
confundible con la conocida marca “TECATE” fonéticamente se daba una
tofal coincidencia que impedia, desde luego, la concesion del registro o
bien, ccasionaria la comisién de la infraccién que se comenta) e
ideoldgico (aspecto también conocido como seméntico o de significado,
esdedr,seraﬁeremeciﬁcmﬁealaideaqueiampmyectaenla
mente del consumidor, como serian las marcas "KISSES" Y "BESOS”,
mismas que no presentan simiktud alguna en el aspecto fonético y visual,
pero en el ambito ideolbgico, por ser una traduccién de la primera, la
coincidencia es absoluta porque la idea que evocan en la mente del
consumidor es exactamente la misma}.

b} En funcion de los productos o servicios que distinguen.
c) Enatencién a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

d) En funcién del publico al que se dirigen los productos y servicios y los
lugares en que se expenden y proporcionan.

V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante
en grado de confusién como elemento de un nombre comercial o de una
denominacién o razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos 0 servicios protegidos por
la marca.

Esta fraccion tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso ilegal de
una marca (fraccion IV antes comentada) a la hipStesis normativa de que la
misma sea empleada como elemento de un nombre comercial o de una
denominacién o razén social,

Al respecto, consideramos oportuna ia critica que efectia a este precepto &l
maestro Jalfe Daher: “En reiteradas oportunidades, con motive del comentario
realizado respecto de diversos preceplos relacionados con el conflicto marca
nombre comercial-denominacion sodial, hemos destacado el eméneo enfoque
asumido por el legistador sobre este asunto, el cual parece tener su origen en el
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hecho de que se equipara a la denominacién social con Instituciones del Derecho
de la propiedad industrial, siendo que nada justifica esta suposicién y la confusion
en que incurre ef legislador, consistente en asignar a la denominacidn social
efectos de institucion generadora de derechos de Propiedad Industrial, hace que,
al contar con una denominacisn social, se presupamga que la misma se usara
como marca, ko que provoca la confrontacion®. 5

Efectivamente, no es posible considerar a las denominaciones o razones sociales
(correlativo al nombre propio de las personas fisicas) como derechos de
Propiedad Industrial, concediéndoles efectos de exciusividad equivatentes a ios
que derivan del empleo de un nombre comercial, siendo que se trata de figuras
juridicas diferentes.

Vl.-Usar, dentro de la zona geogréfica de la dlientela efectiva o en cualquier parte
de la Replblica, en el casc previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusidn, con ofro que ya esté
siende usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o simitar giro.

VIl. Usar como marcas lfas denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemnas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VI, VIH, IV, XIi, XIH,
XIV y XV del articulo 90 de esta Ley.

En un principio en esta fraccidn no se afectan directamente derechos de una
perscna 0 empresa en particular, sinc que se considera como indebida la
utiiizacidn como marca de signos que se califican como inapropiados para ess fin
como los consistentes en escudos, banderas o emblemas de cualquier pais,
entidad federativa, municipioc u organismo intemacional o divisiones politicas
equivalentes, denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones
internacionales, gubermamentales, nc gubermamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente; seflos oficiales de control, monedas, billetes
de banco o monedas conmemorativas; condecoracionss, medalias u otros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, evenios cufturales o
deportivos, reconocidos oficialmente. En estos supuestos por lo general el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe iniciar de oficio el
procedimiento de declaracion administrativa de infraccién.

Por el contraric, en el caso de los signos distintivos consistentes en los nombres,
seudénimos, firmas y retratos de personas; los titulos de obras intelectuales o
artisticas de publicaciones y difusiones periédicas, los personajes ficticios o
simbédicos, los personajes humanos de caracterizacion, Ios nombres artisticos y
las denominacicnes de grupos anisticos y tratdndose de marcas notorias, al
existir un afectado individual, por 1o general el procedimiento de dedlaracion
administrativa de infraccidn se inicia a peticidn de parte.

VIiL Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusion como el nombre comercial, denominacién o razén secial o como
parte de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la
produccién, importacién o comercializacién de bienes o servicios iguales o
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similares a los que se aplica a la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titutar del registro de marca o de la persona gque
tenga facuitades para elio.

Este supuesto normativo tiene estrecha relacién con las infracciones previstas en
las fracciones IV {usar una marca en grade de confusion) y XV1ll (usar una marca
idéntica a otra registrada) del articllo en comento, af usarse una marca
previamente registrada o semejante en grado de confusién como nombre
comercial o como parte de éste, se comete alguna de las conductas a que se
refieren las mencionadas fracciones IV y XVIil.

IX. Efectuar, el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al piblico a confusién, error o engaio, por hacer creer o
suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacion o asociacién entre un establecimienta y el
de un tercero.

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacidn de un tercero.

€} Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacién,
licencias o especificaciones de un tercero.

d) Que el producto de que se trate proviene de un teritorio, region o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al
publico a error en cuanto al origen geografico del producto.

X. Intentar o lograr el propésite de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad indusfrial o comercial o e establecimiento de otro. No estard
comprendida en esta disposicion 1a comparacién de productos o servicios qus
ampare |la marca con el propdsito de informar al publico, siempre que dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa 0 exagerada en los términos de la Ley
Federal de Proteccién al Consumidor.

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente ¢ por registro de
modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin

licencia respectiva.
Xll.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una
patente o por un registre de modelo de utilidad ¢ disefio industrial, a sabiendas de

que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro o sin la licencia respectiva.

Xl.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o
sin la licencia respectiva.

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resultade de la
utiizacion de procesos patentades, a sabiendas que fueron utilizados sin el
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consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de
explotacién.

XV.- Reprodudir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

XV1.-Usar un aviso comercial registrado o unc semejante en grado de confusién,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar
bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se zplique el
aviso,

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de corfusion, sin el
consentimiento de su fitular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiertto industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

XVill-Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin ia
licencia respectiva, en productos o servicios iquales o similares a jos que fa

marca se aplique.

Esta hipdtesis normativa fue incorporada como infraccidén con las reformas.en
1994 a la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que anteriormente se
tipificaba como delito. Por su estrecha relacién con la anterioments comentada
fraccion [V, se considera pertinente fusionar ambos preceptos en uno sélo como
lo propone el maestro Jalife Daher: °Esta hipoStesis fue incorporada como
infraccion administrativa en las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en
1894, como resultado de su eliminacién como delito. Sin embargo, de manera
sumamente desafortunada, el precepte se mantuvo de manera independiente al
supussto que prevé et uso ilegat de una marca similar en grado de confusion, que
es el previsto en Ia fraccién IV de este mismo articufo 213. Lo deseable, sin
ninguna duda, hubiese sido que ambos preceptos se fusionaran, para sancionar
en la misma forma el empiec de una marca igual o confundible sin consentimiento
de su fitdar ®

XIX.- Ofrecer en venta o poner en clreulacién productos Iguales o similares a
los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé estd en
los mismos sin consentimlento de su titular.

En esta fraccidn se vuelven a repetir bos supuestos de una marca registrada en
relacion al conocimiento del que fa usa indebidamente de que carece de la
autorizacién del titdar y que comercialice los productos que ampara la marca
registreda. Es importante destacar que el comercializador cebe fener
conocimiento de el uso de la marca ha sida sin el conocimiento def titular. Esta
situacion explica la practica de notificaciones extrajudiciales por medio de
fedatario publico para que el comercializador asuma la responsabilidad fegal o
cese an [a venta de los productos que indebidamente emplean ia marca.

El termino “a sabiendas” tiene por objetive proteger al comercializador de buena
fe, que no tiene la capacidad material de conocer y verificar la situacién juridica
de los bienes que comercializa o pone en circulacion.

*EBIDEM . 163,
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XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica
ura marca registrada que hayan sido alterados.

Esta hipbtesis constituye una importante disposicion que previenen la comisitn
de mdttiples y graves actos de competencia desleal, coma pueden ser por
ejemplo los emprendidos por un competidor que, para desacreditar una marca
rival, pueda recurrir a [a alteracion de los productos competidores.

Asimismo, se refiere a los casos de productos no originales, como es el caso de
aceites de coche o shampoos que aln vendiéndose en su paquete original, el
contenido ha sido alterado, por lo gue se reitera su finalidad de impedir que el
consumidor sea victima de préacticas desleales en el comercio, preservando con
ello fa funcién de garantia y distintividad que la marca siempre debe cumplir.

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién preductos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido
parclalmente ésta.

En esta fraccion se presentan los mismos elementos que los supuestos
anteriores, pero con la modificacién que significa el alterar una marca. Tiene
estrecha relacién con ef articuk 128 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,
en el cual se ordena que las marcas deben usarse tal y como fueron registradas o
con modificaciones que no alteren su cardcter distintivo.

El presupuesto que nos ocupa se actualiza cuando ks litulares de marcas, al
hacer modificaciones a su propia marca, ka hacen parecerse a otra con mas
prestigio y/o clientela efectiva en menoscabo del fitular de la marca afectada,
como ocurre usualmente con ciertos productos, por ejemplo calzado o vestuario,
en que a marca que éstos portan es sustituida por la de ofro comerciante que
adiciona estampados 0 accesorios a dichos productos, sliminande la marca
original.

XXli.-Usar sin autorizacién o licencia cormespondiente una denominacion de
origen.

XXlIl.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacién del titular
del registro, en su fotalidad o cualkquier parte que se considere original por si sola,
por incorporacion en un circuito integrade o en otra forma.

XXIV.-Importar, vender, o distribuir en contravencion a lo previsto en esta Ley, sin
1a autorizacion del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido.

b} Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de frazado
protegido, o

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un
esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente.

XXV -Las demds violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan
delito.
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Cabe destacar que en el contenido de dicho precepto se aprecian conductas
practicamente idénticas que han sido descritas en dos fracciones distintas, como
es el caso de las contempladas en las fracciones V y VIl en cuanto al uso de una
marca registrada como parte integrante de un nombre comercial, razén o
denominacién social, asl come las previsias en las frecciones Vi y XVIi
comrespondientes a la usurpacion def nombre comercial y por cuanto hace a las
fracciones XX y XXI que consisten en ofrecer en venta o poner en circulacién
producios debidamente registrados por una marca ks cuales hayan sido
alterados.

El arficulo €° de la Ley de la Propiedad Industrial establece las facultades del
Instituto Mexicano de {a Propiedad Industrial (I.M.P.l), en su fraccién V, dispone lo
siguiente:

.. "V-Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas;
ordenar y practicar visitas de inspeccién; requerir informacion y datos; ordenar y
ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion a los
derechos de Propiedad Industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e
imponer las sanciones administrativas cormespondientes en materia de Propiedad
Industriaf”.

Atendiendo al contenido de la fraccidn antes mencionada, es notable fa
competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para llevar a cabo
los procedimientos de investigacion de las infracciones administrativas sefialadas
anteriormente. Su comisibn dard origen a la aplicacion de las sanciones
dispuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con independencia
de la indemnizacién de los dafios y perjuicios que pudiera corresponder a i0s
afectados, misma que sera regulada por la legislacion comun y por la propia Ley
de la Propiedad Industrial, la cual previene que dicha indemnizacién en ninguan
caso serd inferior al 40% del precio de venta al pdblico de cada producto o la
prestacién de servicios que impliquen una violacién a alguno de los derechos de
Propiedad Industrial protegidos por la Ley (articulos 221 y 221 bis de la Ley de la
Propiedad Industrial).

E} uso ilicito de una marca se encuentra descrito en las fracciones WV, V, VI, VI,
XV, XiX, XX y XX def articulo antes analizado.

Al realizar un estudio minucioso a dichas fracciones, nos encontramos que [as
fracciones i, V, VIIl y XVIIl son semejartes, casi idénticas, con palabras mas,
palabras mencs. .
Por lo que resulta obsoleto que se encuentren en cuatro fracciones, pudiéndoss
conjuntar en una sola fraccidn, fa cual en base a esté trabajo de fesis, es
necesario trasladarla al 4mbito penal, ya que dicha descripcion legal constituye
una conducta ilicita y de esta manera protegeriamos de forma eficiente y eficaz
los derechos marcarios.

Por lo que hace a las fracciones XIX, XX y XX! también son muy similares entre

si, solo que ya van encaminadas hacia la venta y circulacién de preductos iguales
o similares a los que se aplica una marca registrada.
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4.2.- MODO DE OPERAR DEL INFRACTOR.

En nuestro Sistema Juridico, la libre Competencia estd garantizada por los
articulos 5° y 28 de la Constitucién Politica de fos Estados Unidos Mexicanos, y
conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la
profesion industria o comercio que ke acomode siendo licito. El ejercicio de esta
libertad sélo podra vedarse por determinacion judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero, o por resolucion gubemativa, dictada en los ténminos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolucién judicial. Asi mismo en los
Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas
monoepolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en fos términos y
condiciones que fijan las leyes. EJ mismo tratamiento se dard a las prohibiciones a
titulo de proteccion a la industria y de los privilegios que concedan [as leyes sobre
derechos de autor, de invenciones y marcas.

Asimismo, en nuestro pais existe un Tratado Internacional que es el Convenio de
la Unidn de Paris vigente desde 1883, en términos del articulo 133 Constitucional,
este Convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de
1976 y en su articulo 10 BIS sefiala expresamente: "Los paises de la Unidn estdn
obligados a asegurar a ios nacionales una proteccién eficaz contra la
competencia desleal, y aclara, constituye un acto de competencia desleal todo
acto de competencia contraric a los usos honestos en materia Industrial o
Comercial”. Con base en esto la Ley de |a Propiedad Indusfrial tratara de evitar la
competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y
comercio y aquellos contrarios a las disposiciones que consagra.

Lo sancionable, es el abusoc del bien juridico tutelado por el articulo 28
constitucional, es decir, el abuso a la fibertad de competencia que en é se
consagra, no siendo admisible la restriccion de esta Bbertad sin la existencia de
una conducta que se adecue exactamente al supuesto juridico contemplado por la
norma legal. %

La Ley seflala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de
competencia desleal que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la
misma establecs, causan perjuicio no solo al tercero de quien obtiene beneficio,
causando dafio, sino también al desarrolio del comercio y de la Industria
repercutiendo a su vez en un dafio para el piblico que requiere de ks producies o
servicios que le ofrecen.

Asi fomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como
infracciones administrativas y como delitos, por lo tanto la competencia desleat,
€8 la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra
de las buenas costumbres ¢ de alguna disposicion legal, sustraiga, utilice o
explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente con e fin de obtener
ventajas para si o para varias personas o para causarle un daflo a aquel,
Entendiéndose como buenas costumbres: los principios deducibles de normas

* CRISTIAN GARCIA, JULKD JAVIER DEFENSA Y APLICACION DE L0S DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO. LA
PROTECCHON DE LGS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COLECGION FORG DE LA BASRAA MEXFCANA DE ABCGAICS, 1*
EDHCION. ED. THEMIS. MEXICD, 1997, p 257,
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positivas que son aceptados por el sentimiento juridico de una comunidad. Asi
costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campaflas de
descuento, efcétera, son licitas y permitidas para atraer dlientela a un
establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios
reprochables para ello. Lo anterior interpretade por la doctrina.

Es requisito primordial para que haya deslealtad que primero exista competencia
entre los comerciantes, es decir que desarrollen una actividad encaminada o
relacionada con el mismo fin. Toda vez que podria darse una conducta ilicita entre
comerciantes que no compiten entres si, y ésta, independientemente de que sea
sancionable por otros medios, no constituye competencia desleat.

También cabe decir que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede
ser activa o pasiva, es decir, puede consistir en un hacer o en una omision,
reglizada con la intencién de obtener un beneficio propio o causar dafio a otro
recurrente. Esa conducta es calificada de desleal cause o induzca al publico a
confusion, ertor 0 engafio en relacion con el preducto o servicio que reguiere o
con el establecimiento que lo ofrece. Entendiéndose por causar o inducir en el un
animo incitdndole o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido con el fin
de obtenerio como cliente. Esto es valido en la libre competencia pero ne a través
de conductas deshonestas, lo que resuita reprochable, es oblener este fin
mediante la confusion, el error, o el engafio en que se hace caer al plblico.

Conforme al Biccionario de 1a Real Academia de la Lengua Espafiota, confusion,
significa la mezcia de dos o mas cosas diversas de modo que las partes de la una
se incorpofen a la ofra, faita de orden ¢ daridad; la falta de verdad en lo que se
dice, hace, cree o piensa. De esia manera, la conducta del comerciante
encaminada a confundir, equivocar o enganar al publico, es una conducta
deshonesta. Si la confusion, el error o el engafio o llevan a suponer que existe
relacién o ascciacién entre un establecimiento y el de un tercero, como por
ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o
semejante denominacion, o bien, que lo hagan suponer gue se fabrican o venden
productos o se prestan servicios bajo las nomas, licencia o autorizacién de un
tercero, como por ejemple, las agencias de cammos que componen o venden
piezas originales de las misma empresa gue fabrican los automoviles.

Podemos ver que en un mercado de economia libre surge una competencia entre
los entes que participan dentro de ese mercado y esa competencia seré ficita
cuando ios comerdiantes encontréandose en un mismo plano de igualdad, y en el
que el mayor 0 menor éxito de estos depende Unica y exclusivamente del empefio
y de la destreza en el manejo de sus propios recursocs y de sus propias fuerzas
para confrontar esos recursos y fuerzas corn las de sus rivales; en contraposicin
a esa concuimencia de libre y Kcita aparece la competencia desleal entendiéndose
aquelia en [a que los comerciantes ya no se encuentran colocados en un plano de
igualdad juridica, motivada dicha desiguakdad por e hecho de que ya no ponen en
juego sus propios recursos, sus propias fuerzas de inventiva, para que el éxito de
su empresa, dependa solamente de su actividad desarrollada dentro de un campo
de licitud y de permision o tolerancia juridica, por el contrario el éxito de su
empresa lo finca exclusivamente, en el hecho o circunstancia de sustraer en su
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propio provecho fa clientela ajena sin empeflar sus propios recursos o medios
inventivos.

De acuerdo con o anterior quien incurre en competencia desleal tiene siempre la
intencion de sustraer para si la clientela dei comerciante competidor, utilizando
para ello cualquier medio, recibiendo indebidamente los beneficios que disfruta
su competidor.

Definiendo la competencia desieal, Juan Caros Saval Redriguez en su obra
“Publicidad Comercial”, como: *Todo procedqmlento de un concurrente dirigido a
sustraer en provecho pro-p:o la clientela ajena sm empefiar la propia fuerza
econdmica, para contraponer ia de su propio rival”. %

Mientras que el Poder Judicial Federal en tesis de Jurisprudendia, define a la
competencia desleal como: "La conducta de un competidor que utilizando
cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicidn tegal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de
otro recurrente, con el fin de obtener ventajas, indebidas para si, para variar
personas o para causarie un dafio a aquel, para tal efecto debemos decir, que ef
oonoeptodebuenascosummreshas;do&rﬂerpmmdoportadodrmambs

principios deducibles de normas positivas que son aceptados por e sentimiento
juridico de una comunidad, asi costumbres comerciales como anuncios,
promocioneas de venta, campafias de descuento etcétera, son licitos y permitidas
para atraer dlientela & un establecimiento o hacia un producto, siempre que no
empleen medios reprochables para ello”.

Estc es kb gue precisamente ccurre con el infractor, ya que con pleno
conocimiento de la existencia del registro de una marca ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad |Industdal, conforme a las formalidades esenciales del
procedimiento que consigna fa Ley de la Propiedad Industrial, decide utilizarla
aprovechandose del prestigio mercantil, fmmadoporeiesﬁmzodeipmpeetam
sin tener ningtin relacién juridica de negocios.

El infractor haciendo un uso de una marca registrada sin consentimiento de su
propistario para distinguir articulos similares, se comste un "uso Hlegal”. En tanto
que los objetos de una marca se vendieron al amparo de otras marcas que
aparecen en los muebles sobre los que fueron montados dichos objetos para su
venia, se realizan por igual los presupuestos que contemplan el articulo 263 de la
Ley de la Propiedad Industrial y el articulo 10 BiS del Convenio de Unién de
Paris, puesto que con tat artificio, con fat maniobra de vender un objeto con una
marca montandola sobre muebles que ostentan stra marca notoriamente
conocida y para los mismos productos, por un lado se desacreditan los productos
que Hevan la marca legitima de mas arraigo; y por otra se pretende, sin duda
alguna, producir confusién entre los consumidores, o mismo con el
establecimiento que con productos, o bien cort los servicios del duefio de ta marca
mas acreditada.

7 CASTREJON GARTIA, GABINO EfXMRDO. £ DERECHO MARCARIC ¥ LA PROPIEDAD BDUSTRIAL ED. CARDENAS EDNTOR
DISTRIBLADOR. Za EDCHON BEGCO. 2000 p. 201,
“ 5ALVAL RODRIGUEZ. JUAN CARLOS. PUBLICIDAD COMERCIAL ED. WG GRAW-HILL, MEXKCO 2002, p 208
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Debe subrayarse que tanto la Ley Nacional, como iguafmente el Tratado
Intemacional, se refieren a la competencia desleal que se produce como
consecuencia de que “Por cualquier medio se trate de producir confusion con el
establecimiento, les productos o los servicios de un competidor”.

Ei infractor, se acoge de la buena fama del signo distintive adoptade por el
comerciante asegurando [a facil identificacién de las mercaderias. por fo tanto
cuaiquier consumidor al advertir la denominacién marcaria que utiliza el infractor,
seguramente creerd ¢ supondrd infundadamente que existe alguna relacion o
asociacidn entre el infractor y el titular o propietario de ia marca.

La competencia desieal como su nombre o indica implica un actuar de mala fe
en fa industria o en el comercio con el propdsito de atraer indebidamente dlientela,
que en oiras condiciones, no se hubwera adquiride, de no ser por fos actos de
mala fe que se realizaron para tal efecto.

En este entendido, el cfrecer al publico y proporcionar servicios con el uso de una
marca previamente registrada, dicha conducta lleva implicito el ilegal propésito de
atraer clientela, bajo el amparo de la fama y reputacion de la marca registrada, lo
que fraduce sin duda alguna en actos de competencia desleal, al aprovecharse
indebidamente dsl prestigio que goza la marca registrada.

Seguramente serdn contratados o adquiridos por el publico consumidor, atraidos
por la marca registrada, lograndose, una obtencién de dientela por parte de ei
infractor a costa de 1a fama y prestigio, kograda por el titular de |a marca a través
de muchos aflos de esfuerzo y trabajo lo que evidentemente constituye un acto de
competencia desleal.

Resulianda afractivo para cualquier invasor, utilizar marcas notoriamente
conocidas para lograr fucros o beneficios ilicitos, a costa del prestigio de las
marcas registradas.

El infractor no compite en la industria de manera leal y honesta sino con dolo y
mala fe al tratar de aprovechar indebidamente ta notabie aceptacidn de la marca
como claramente se desprende de los razonamientos fogicos y juridicos
expuestos amteriormente.

Por lo tante la conducta deber ser detenida, estandc en posibilidad de impedir que
terceros hagan uso indebido de las marcas registradas.

Es evidente la necesidad de proteger los registros marcarios que fueron
tramitados y otorgados por ef Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que
protegen la marca notoriamente conocida y que son violentados y usurpados por
las personas fisicas y/fo morales, llamense infractores.

Ya que una empresa, que ha logrado ubicar en una posicion de lider en equis
rama de producios y servicios, el nombre de sus establecimientos y las marcas
gue legitimamente ha desarmollade y cuyo uso exclusivo le commesponde, no solo
derivado en su creacién y amplia comercializacion, sino los derechos de
exclusividad que confieren ios registros respectivos de los que dicha persona
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moral es la tnica y legitima titular, sean blanco de innumerables y dolosas
imitaciones y usos sin consentimiento del titular, perjudicande no sok los
intereses del propietario, ef cual sufre un gran desprestigio y detrimento en su
patrimonio, sino para ks demds eslabones que integran la legitima cadena de
COMETTIo ¥ para los propios consurnidores.

Conductas claramente dirigidas a provocar confusién en el pabtico consumidor
con el objeto de obtener una ventaja competitiva en el mercado, beneficio que
obtiene derivado no de su propio esfuerzo, sino a través de las marcas
registradas que ha alcanzado un amplio reconocimiento.

Resultando incuestionable que el propietario de una marca registrada gue logrd
colocar en el animo del pablico consumidor, no sofo un producto yfo servicio
creado y desarrollado por ella, sino también la identificacion de ese producto ylo
servicioc con un nombre y marca desarrollada también por esta empresa. El
imfracter al advertir el notable éxito que tienen los servicios y productos
relacionados cen la fabricacion y venta de equis marca registrada, imita artificiosa
y defiberadamente, no solo las caracteristicas del servicios yfo producio, sino
también “USA” la marca con la manifiesta intencién de confundir al pdblico
consumidor y beneficiarse del crédito que dicho signo distintivo posee, con e
unico objeto de: obtener provecho, ventaja y ganancias de su competidor, sin
utilizar sus propios medios © recursos, obteniendo un lucro indebido, que no le
cofmesponde.

Las actividades en gue incurre el infractor, infringen en su totalidad la Ley de la
Propiedad Industrial, en virtud de que violentan los derechos del titular de una
marca registrada, intereses que dicha Ley tiene por objeto tutelar. Ya que los
derechos de propiedad industrial de fos legitimos titWlares de marcas y los
derechos de los consumidores se ven afectados por este tipo de practicas de
competencia desleal.

Ejemplos de lo anterior, podemos mencionar.  En los autoservicios, al colocar
promocitnales o cartelones con la publicidad de una marca reconocida que
garantiza calidad, en el anaquel en e que se colocan ofras marcas diferentes,
pero de ia misma linea, no tan reconocidas e inclusive de poca calidad, pero et
consumidor Hega a ese lugar, atraida per la publicidad de fa marca, que el
consumidor ya conoce y le satisface, y que frecuentemente es Hamativa y
costosa, gastos que commen por cuenta el titular de la marca, y es ahi en donde
existe un uso de una marca, con la intencién de percibir ganancias, acogido a la
publicidad de la marca conocida, y con ello el tituiar de [a marca, deja de percibir
ganancias por el producto que con esfuerzo e inversion, ha logradc que tenga la
popularidad, publicidad y el reconocimiento del publico consumidor.

Otro ejemplo ciarc es cuando, en los negocios de servicios automofrices, cotocan
en sus establecimientos, marquesinas, volantes, papeleria fiscal y demas
documentos en jos cuales se encuentran impresos, marcas conocidas, como si
los productos fuesen productos originales de la marca registrada que se ostenta,
0 como si existiera una retacién comercial entre la empresa propietaria de la
marca registrada con el establecimiento que exhibe y presenta dichos productos,
ccasionando, defrimento patrimonial del titular de la marca, ya que ha dejado de
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percibir las ganancias que su marca esta generando debido a el uso de la marca,
suscitandose una competencia desleal, ya que el infracter se encuentra
percibiende ganancias a base de la popularidad de la marca registrada, la cual a
base de registro, antigledad y publicidad, ha logrado entrar en el gusto del
publico consumidor, conquistandolo con calidad, eficiencia y eficacia.

Por lo que no es leal, justo y equitativa, tal situacion, ya que la marca original,
registrada ha invertido lo necesario para darse a conocer, mientras que el
infractor, Unicamente, usa la imagen de la marca registrada para beneficio propio,
sin tener que invertir en los productos que comercializa con la marca legalmente
registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como ya {o indicamos con anterioridad, nos encontramos en presencia de
competencia desleal, cuando se actda con dolo, con la intencidn de usar una
marca, a sabiendas que obtendran un beneficio, causando un perjuicio y
detrimento en el patrimonio de el tituiar de la marca, ya que el titular de 1a marca
obra de buena fe al registrar su marca con todos los procedimientos que hemos
analizado en el presente trabajo, ante ef Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para usar su marca con la legalidad comrespondiente, mientras que el
infractor ackla de mala fg, ya que con pleno conocimiento del registro de la
marca, decide usarla para atraer pubiico y por consecuercia ganancias que no e
commesponden, ya que no ha invertido para ser merecedor de las ganancias que
genera una marca reconocida y registrada como lo marca la Ley de la Propiedad
industrial.

El infractor opera maliciosamente con argucia y astucia, utiliza la marca
registrada, para obtenef beneficio sin esfuerzos valiéndose de artimanas,
colocando la marca registrada o conodida en sus negocios comerciales en sus
marquesinas, en su publicidad, documentos fiscales, propaganda atrayendo
ilicitamente al publico consumidor.

Estas conductas deben ser sancionadas como DELITOS, ya que como simple
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, Jos infractores, actiian con la confianza de
hacerse acreedores alas sanciones contempladas en ef articulo 214 de |a Ley de
la Propiedad Industrial, la cual solo contempla MULTA, CLAUSURA TEMPORAL
O DEFINITIVA Y ARRESTO; sanciones que para infractor con las ganancias que
percibe, son #Arisorias.

Por lo que es indispensable que el infractor, ya no este sujeto simplements a un
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, sinc que se encuentre como PROBABLE
RESPONSABLE en un PROCEDIMIENTO PENAL, que ko intimide y de resuitar
responsable sea acreedor a una sancién penal en la cual existe mucha diferencia
con una sancién administrativa, y de esta manera detener en gran medida las
conductas de competencia desleal que deterioran el comercio y la Propiedad
industrial en nuestro pais.
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4.3.- SANCIONES AL INFRACTOR.

De acuerdo con el primer parrafo def articulo 21 Constitucicnal la imposicion de
las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y la aplicacién de
sanciones por infracciones corresponde a la autoridad administrativa.

En congruencia con el principio de la division de poderes (articulo 49 de la Norma
Suprema), es facuitad de la autoridad administrativa aplicar sanciones por las
infracciones previstas no solamente en los reglamentos gubemativos y de policia,
sino también en ordenamientos sustantivos de cardcter, administrativo, como es
el caso de fa Ley de la Propiedad Industrial.

El maestro Nava Negrete define a la sancién administrativa como “El castigo que
imponen las autoridades administrativas a los infractores de la ley administrativa.
Presupone la existencia de un acto ilicito, que es la operacidn o infraccion de un
ordenamiento juridico administrativo. El daflo que se causa por ia infraccion 6
ilicito administrativo, a la administracién, a !a colectividad, a los individuos o al
interés general tutelados por la ley, tiene como consecuendia juridica el castigo
consistente en la sancién administrativa”. %

Ef Jurista Garcia Maynez define a la sancién como: “La consecuencia juridica que
el incumpiimiento de un deber produce en relacidn con et obligado”, la cual se
encuentra condicionada por la guebrantacion ( cardcter secundario) de un deber
impuesto por una nema (caracter primario) a cargo del individuo sancionado.

Para Hans Keiser: “Es un elemento diferenciador entre la regla de derecho yla
moral, como lo cita el maestro Martinez Morales, en su libro Derecho
Administrativo y seflala que “Su contenido es un aclo coactivo dirigide al individuo
que puede violada, amenazandol con inflingie un daflo o carga que puede
consisiir, segun la gravedad de la fata, desde el simple forzamiento a reparar el
pefjuicio causado o 1a imposicion de una multa, hasta la privacién de la fberiad o
de 1a vida misma®, en consecuencia, su naturaleza estara condicionada por la
clase de norma juridica violada. ®

En el Derecho Administrativo, las sanciones administrativas son definidas como:

“Agquellas consecuencias represivas de un ilicito, previstas en disposiciones
juridicas y cuya imposicién le corresponde a la autoridad administrativa”.
Ei profesor Luis Humberto Delgadiic Gutierrez, define la sancién administrativa
como: “Es el medio para castigar y hacer cumplir un acto administrative®. 2

El Diccionario Juridico Mexicano sefiala las caracteristicas de la sancién:
a) £s un contenido de [a norma juridica.

S HAVA NEGRETE, ALFONSD. DERECHO PROCESAL ADMENISTRATIVO, ED. PORRIUA MEXICO. 1258 p. 453,

% GARCIA MAYNES. EDUARDC. INTRODUCCKON AL ESTUDIO DEL DERECHD. 53¢ EDICION ED PCRRLA. MEXI00, 2002, o X5
T MARTENEZ MORALES, RAFAEL. Op Ci . p. 362,

= ACOSTA ROMERD, WIGUE Op Ct. p. 396

" DELGADILLO GUTIERREZ, LLIS HMMBERTO, ELEWENTCS DE DERECHO ADMMSTRATIVO £71 LINUSA MEXICD 1996, BI5.
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b} En su proposicién juridica la regla de derechos que formula la ciencia del
derecho, se encuentra en ta consecuencia del enunciado hipotético.

¢} Su contenido normativo calificado generalmente consiste en un acto que
impone al sujeto infractor un mal o un dafic.

dy En el derecho modemo su imposicion, asi como su ejecucion las llevan a
cabo los 6rganos del Estado, en fanto se fe conciba como un orden
normativo centralizado que establece el monopotlio de la coaccién fisica por
sus 0rganos, y

e) Su finalidad es: retributiva, intimidatoria ¢ compensatoria del dafio
producido por e} acto ilicito.

En conclusion Sancion Administrativa: “Es el castigo que imponen las autoridades
administrativas a fos infractores de la Ley Administrativa”™.

El Derecho de la Propiedad Industrial sanciona tanto agquedos que afectan el
patrimonio del titvlar de una marca, asi como a ks que infringen fas nommas
establecidas en ia Ley de Prepiedad Industriai, para proteger a los consumidores,
logrando asi evitar los actos engaficsos en perjuicio de la sociedad; en
consecuencia, las sanciones son de caracter adminisfrativo y penal, 1as primeras
son infracciones administrativas y las sequndas son consideradas delitos.

Las infracciones administrativas se encuentran reglamentadas en ef articulo 213
de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto hace a ks delitos estan previstos
en el articulo 223 de la ley en comenio, y sus sancidn respectiva en los articulos
223-Bis y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Presupone la existencia de un acto ilicito, que es la oposicitn ¢ infraccidn de un
ordenamiento juridico administrativo. El dafic que se causa por [a infraccitn, a la
administracion a la colectividad, a los individuos ¢ al interés general tutefados por
la Ley, tiene como consecuencia juridica ef castigo consistente en la sancién
administrativa.

En esta materia las sancicnes administrativas estan cortempladas en el articulo
214 de la Ley de la Propiedad Industrial y son las siguientes:

Articulo 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demas disposiciones
derivadas de ella, seran sancionadas con:

L. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salaric minimo general
vigente en & Distrito Federal.

Il. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de safario
minimo general vigente en el Distritc Federal, por cada dia que persista
la infraccién. ’

{1 Clausura temporal hasta por noventa dias.
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V. Clausura definitiva.

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

A. MULTA.- Esta figura juridica puede ser definida como “La pena
pecuniaria consistente en ef pago al Estado de una cantidad de
dinero®. Las multas estin previstas como sancién y son aplicables
al sujeto que cometa una infraccion.

La imposicién de multas puede ser hasta un importe de veinte mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal. Cuando persista la infraccién
administrativa después de que se notifique la Resolucién por la que se sancione
dicha infraccion y expire el plazo concedido por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para que el infractor demuestre haber cesado en su conducta
infractora, se impondra una multa adicional hasta por el importe de quinientos
dias de salano minimo vigente en el Distrito Federal por cada dia que persiste la
infraccion. En caso de reincidencia se duplicaran las multas pero exceders det
triple de los citados montos econdmicos.

La facultad discrecional de {a autoridad administrativa para determinar ef mento
de las muitas puede dar lugar @ que injustamente se apliquen sanciones
diferentes en su cuaniia que conlieven inequidad y desproporcionalidad ante
infracciones iguales, es decir, que a dos sujetos en la misma situacién econbmica
¥y que cometan la misma infraccién, se les apliquen multas muy diferentes por lo
que ve a su monto.

B. CLAUSURA.- Significa ceirar et establecimiento por una orden, ya
sea administrativa o judicial, y puede tener el cardcter de medida
{en nuestra Ley) o de sanciti. La dausura puede ser temporal
hasta por noventa dias o definitiva.

La dausura puede imponerse en la resclucion respectiva ademdas de la multa o
sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva serd
procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por
dos veces dentro del lapso de dos aftos, si dentro del mismo se reincide en la
infraccitn, independientemente de que hubiere variado su domicilio,

La ejecucion de la clausura temporal o definitiva se lleva a cabo por personal
comisionado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, levantando acta
circunstanciada en presencia de dos testigos propusstos por la persona con la
que se entienda la diligencia o por el personal comisionado si aquella se niega a
proponerios.

El acta circunstanciada debe contener: hora, dia, mes y afio en que se practiqus
la dikigencia; calle, nimere, poblacién y Entidad Federativa en gue se encuentre
ubicado ef lugar donde se practique la visita, numero y fecha det oficic de
comision que la motivs. Incluyendo la identificacion del inspector; nombre y
caracter de la persona con quien se entendid (a diligencia; nombre y domicilic de
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las personas que fungieron como testigos; mencion de ia oportunidad que se dio
al infraccionado de ejercer su derecho de hacer observaciones; declaracion del
infraccionado, si quisiera hacera, mencién de la oportunidad que se dio al
infraccionado de ejercer su derecho de confirmar por escrito 1as observaciones
que hubiera hecho en e momento de la diligencia y hacer otras nuevas al acta
levantada, dentro del terminod de diez dias; nombre y firma de quienes
intervinieron en la diligenda, incluyendo al personal comisionado, ¥ en su caso la
indicacion de que el infractor se negd a firmar el acta.

Del acta levantada se dejard copia a la persona con quien se entendid la
diligencia, aun cuandc se hubiere negado a firmarla, lo que no afectara su validez.

Finalmente, la ejecucién de la clausura temporal se sujetard a las siguientes
regias;

* En case de que en ei establecimiento se encuentren bienes ¢ productos

perecederos, se procedera a extraeros bajo la responsabilidad del
propistario o encargado def establecimiento.

= Si los bienes o producios perecederos fueren objeto de la infraccion
admindstrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de
los bienes o productos de que se trate sok podra extraerios si oforga
previamente garantia suficiente, a juicio del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, para asegurar la reparacion de los dafios y perjuicios
que se causen al titular del derecho de propiedad industrial afectado por la
infraccion administraliva o a ferceros, en cuyo caso se removeran los
signos distintivos infractores.

» los sellos de clausura tendrdn una numeracidon progresiva y seran
relacionados en ef acta respectiva.

= Llegade ef témino de la clausura temporal, el Instituto ordenard el retiro de
los sellos mediante diligencia de la que se levantard acta circunstanciada.

C. ARRESTO.-Consiste en la detencion de caracter provisional y se
realiza en lugar distinto del destinado al cumplimiento de fas penas
de privacion de la libertad. Acorde a la garantia individual
consagrada en e articulo 21 de [a Constitucidn, el amresto
administrative no podra, bajo ninglin concepto, exceder de 36
horcs.

No se tiene noticia a la fecha de arresto alguno ordenado por el Instituto Mexicanc
de la Propiedad Industrial.

Por ofra parte, es importante destacar que al dictar la Resolucion Administrativa

comrespondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debera tener en
cuenta:
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= El caracter intencicnal de la accion u omision constitutiva de la infraccién.
= Las condiciones econdmicas del infractor.

» La gravedad que la infraccién impfique en relacién con el comercio de
productos o la prestacién de servicios, asi como ef perjuicio ocasionado a
los directamente afectados.

Finalmente, debemos apuntar que {as sanciones administrativas son
independientes (articulos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial) de ia
indemnizacion que pudiera comespender por dafios y perjuicios, en {éminos de
Ia legislacion civil y en ks térmmines de la Ley de la materia que sefala que dicha
indemnizacion nunca serd menor o inferior al cuarenta por ciento del precio de
venta al pablico de cada productc o ia prestacién de servicios que impliquen
violacion a los derechos protegidos por {a Ley.

El procedimientc por ta comisidn de una infraccion por naturaleza juridica no es
caompatible con la condena de resarcimiento por dafios y perjuicios. Para lograr la
inrdemnizacion es necesario instaurar un juicic civit que de lugar a una sentencia
que condene al infractor.

Desde luego que la Resolucion dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial debe estar firme, en virtud de que constituird ef documento base de la
accién civit.

Asimismo, podria ser procedente una accion por dafic moral ya que € uso
indebido de una marca puede dafiar la reputacion, el crédito comercial de un
comerciante constituyen un bien social de alto valor y cuando es daflado puede
considerarse como dafio moral puestc que tales bienes son inmateriales y
repercuten en la situacién sconomica de la empresa reflejandose en dafos
patrimoniales.

La investigacidén de las infracciones se realizaran por el Instiiuto Mexicano de la
Propiedad Industrial, de oficio c a peticion de parte interesada (articulo 215 de ia
ey de la Propiedad Industrial}.

Cuando haya tfranscurrido el término de diez dias que se le dio al infractor para
que manifestara fo que a su inferés conviniera de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 209 fraccidn Xl y 216 de la presente Ley, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial con base en el acta de inspeccidn levantada, las constancias
y las pruebas que obren en el expediente, en este caso e expediente contericioso
administrative de infraccion, se precederd a dictar la resolucién administrativa
comespondiente (articulc 217 de la Ley de la Propiedad Industrial).

En los casos de reincidencia de las infracciones antes mencionadas se duplicaran
las multas impuestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder del friple del
maximo fijado en el articulo 214 de la Ley de la matera; define a la reincidencia
comc cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto,
cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitid la
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resolucion relativa a la infraccién {artticulo 218 de la Ley de la Propiedad
Industrial).
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4.4.- CONSECUENCIAS DEL USO ILICITO DE UNA
MARCA.

El perjuicio que por usar una marca sin el consentimiento del sitular, tiene
consecuencdias que impactan a la sconomia del pals, tal es ef caso de’las
consecuencias infraccicnarias, laborales, financieras y fiscales.

Se reducen los ingresos del tifular de 1a marca, a la vez se disminuye el empleo y
los ingresos fiscales de! Gobiemo.

El usar una marca que es registoc propio de oifra persona, tiene como
consecuencia que los productos originales se encarezcan debido a la disminucién
en las ventas de los mismas, al ser desplazados por los productas "apdcrifos™ bos
cuaies nunca van a tener la misma calidad que la marca reconocida.

Cada affo las empresas legalmente establecidas que producen bienss o prestan
servicios en el mercado, invierten sumas importantes de dinero en el desarrolio de
sus proyectos.

Dentro de los gastos realizados por estas empresas se encuentra la publicidad,
investigacién de nuevas tecnologias, inversion en infraestructura, ampliacién de
su plantilla laboral, proteccion de sus derechos de Propiedad Industrial y la
persecucién de los delincuentes que atentan en contra dichos derechos.

Los gastos de publicidad, hoy en dia resuitan exiremadamente altos, tan solo hay
que considerar fos costos de transmétir un anuncio en la radio o la televisién para
tener idea de la inversién que esto representa para las empresas. Aunque no
todas las empresas tienen la capacidad econdmica para anunciarse en estos
medios, también podemos mencionar ks periddicos y revistas o inclusive los
volantes, panfletos y folletos que se distribuyen en todas partes.

También la investigacién de nuevas tecnologias es un factor importante para e
desarmolo de una empresa. En este rubro se hacen, en algunos casos, las
inversiones mas significativas para las industrias. Sin estas inversiones, no
estaran en condiciones de competir con sus contrapartes del mercado. Et mas
claro ejemplo de lo anterior se presenta en la industria de la informatica. Dentro
de esta industria, se invierten millones de ddlares al afio en desamollar nuevos
productos para competir dentro del mercado. A tal grado llega la competencia en
este rubro, que no es raro el adquinr una computadora que se anuncia coma la
mas rapida y completa en una fecha determinada y encontrarse con que, a cabo
de unos cuantos meses, esa misma computadora puede ser adquirida por un
50% det valor al que se le comprd originalmente. Esto es debido a que los
adelantos tecnolégicos se dan con una velocidad impresionante y como
consecuencia hacen que los productos recientemente lanzados al mercado
resulien obsoletos al poco tiempo de haberse comercializado por primera vez.

Ctra de las inversiones basicas para el progreso de {a industria, cualkquiera que

sea su giro, es la implementacion de mayores y mejores infraesfructuras, en
algunos casos, estas infraestructuras pueden ser baratas, pero en el caso de las
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grandes empresas, desde mi punto de vista, ningun gasto o inversién resulta
barato. Tedos los gastos son proporcionados al tamafic de la empresa, no asi las
ganancias obtenidas por las mismas. No es lo mismo expandir un negocio por
medic de la venta de franquicias que hacerlo crecer mediante la construccion de
ptantas de produccién a gran escaia. Ya que para elio tienen que adquirir deudas
¥ prestamos, para poder montar una nueva planta.

Una consecuencia logica de lo anterior, es el aumento de la ptantilla laboral de las
empresas. Al crecer, resulta necesario confratar mas gente que pueda levar a
cabo las distintas tareas que se requieren realizar para que ia empresa o industria
de que se trate pueda funcionar comectamente. Lo anterior significa que al
aumentar el numero de personas que prestan sus servicios en una determinada
empresa, la misma tendrd que gastar mas dinero en sueldos, prestaciones y
cuotas de seguridad sedcial y vivienda para sus trabajadores.

Otras de las inversiones que deben de realizar las empresas es el pago de
abogados y derechos al gobieme para la proteccion de sus derechos de
Propiedad Intelectual.

No todas las empresas reahzan esta inversidn porque, principaimente las
pequefias y medianas empresas, consideran que sus signos distintivos no tienen
la suficiente fuerza en el mercado como para que alguien estime conveniente
lucrar indebidamente con el uso de fos mismos. Pero que no toman en cuenta es
que esa pequsiia 0 mediana empresa que tiene, puede convertirse en una
empresa importante dentro del ramo de la industria en el que se desenvuelva y
muchas veces, para cuandoc eso sucede, ya han sido victimas del uso de su
marca.

Derivado de lo anterior, tendra que invertir, primero, en proteger sus derechos y
posteriormente, en defenderios ante Jas autoridades competentes. En este caso,
las inversiones y gastos que se deben reatizar son mucho méas grandes que si se
hubieran hecho a tiempo.

Las empresas precavidas que hayan protegido sus derechos a tiempo, se
ahormaran una buena parte de estos gastos, ademas de que podran resarcir ks
daftos en un lapso muche menor que aquellas que se hayan aventurado a crecer
sin proteger dichos derechos.

Todos estos gastos son recuperados a través de fas ventas de fos productos o
servicios que comercializan las distintas empresas. Estos son incluidos dentro del
costo de produccion de la empresa y son trasladados directamente al consumidor,
ademas del diferenclal que deben agregar para oblener utlidades
razonablemente adecuadas.

El uso de una marca por el infractor, dafia a las industrias al desplazar sus
productos mediante la oferta de productos similares en aspecto perc
notablemente inferiores en calidad, ostentando {as marcas como si tratase de los
originales, disminuyendo las ventas de las empresas legalmente establecidas que
son los que realizan todas las inversiones mencionadas sin poder recuperarias,
dando como resultado el encarecimiento de fos productos criginales a fin de
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reducir el margen de pérdida. Cabe mencionar que digo margen de pérdida y no
de ganancia, ya que el uso de una marca, ha orilado a [as empresas a no obtener
ganancias o de obtenerlas, que estas sean muy reducidas.

La contraccion de ias ventas en las empresas tiene como consecuencia kigica la
disminucion de tas utilidades de las mismas y, por consiguiente, la necesidad de
disminuir gastos.

Una de la forma mas sencilla de abaratar costos de produccion es la reduccion de
ta plantilla laboral de las empresas, lo cual genera un ahomo en cuanto a salarios,
presiaciones y cuotas de seguridad social ¥ vivienda por sus trabajadores. Pero
también acarrea una disminucién en la produccidn y las utilidades, nivelando ast
los factores de preduccion dentro de la empresa para que esta pueda afrontar, en
el mejor de fos casos, los compromisos que adquirid con terceros.

La proteccién estricta de |la Propiedad intelectual es un facior determinante para
asegurar las inversiones de las empresas de alta tecnologia que, a cambio,
generan puestos de frabajo especializados y aumentan los ingresos fiscales
dentro de la economia. El uso de una marca por el infractor no solo imposibilita
fales inversiones, sino gque impide el progreso de la industria en general, al
retrasar o efiminar kos beneficios que aportan a la economia.

Como podemos aprediar, las consecuencias laborales no son Unicamente en el
sentido de la perdida de empleos, sino también en {a imposibilidad de generar
nuevas fuentes de trabajo en las distintas ramas de la industrial.

Pero ademas de lo anterior hay que agregar el gasto gue significa para las
empresas el tener que despedir a un determinado numero de empleados. En el
mejor de los casos, tendran que pagar la indemnizacién constitucional por
despido, pero en la mayoria de los mismos se verdn iNMersos en juicios
laborales que les significan el pago de abogados y de sumas mayores por
concepto de indemnizacidn a sus empleados despedidos.

En la actualidad, muchas empresas obtienen sus recursos a través de emision de
deuda o por medic de la oferta de sus acciones en las Bolsas de Vakres del
mundo. Para que una empresa pueda calificar para cotizar en Boisa o emitir
deuda plbkca, sus utifidades deben garantizar que el invertir en ellas producira
reditos a los inversionistas o que pueda cumplir con las obligaciones condraidas
mediante la emisidn de los instrumentos de deuda.

La disminucién en vertas de las empresas a consecuencia del uso de la marca
por oira persona, llamese infractor, tiene como efecto el demérito en las utilidades
de las mismas y por Yo mismo, produce una afectacion en los valores de sus
acciones, ocasionandc que las personas pierdan el interés en invertir en las
mismas. Por otro lado, al no generar utitidades o, cuando menos, flujos de capital,
se ven en ia imposibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos con la
emisidén de nstrumentos de deuda.

Lo anterior ocasiona un colapso financiero que acarrea las consecuencias que ya
he mencionado anteriormente, ademds que si se toma en cuenta que este
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colapso se puede extender hacia ofras empresas en cascada (proveedores,
clientes, industrias relacionadas con Ja empresa que se encuentra con problemas
financieros, instituciones financieras, etc.) hacen que se comiencen a impactar,
primero, en la economia del sector y, posteriormente, en la economia nacional.

Al reducirse las ventas, encarecerse los productos, desaparecer las fuentes de
empieo y disminuir el consumo, se tiene como resultade una menor cantidad de
dinero circulando. Como con cualquier otro bien, 2 mayor oferta, menor demanda
¥y menor precio, mientras que a menor oferfa, mayor demanda y mayor precio. El
dinero no es la excepcitn. Al reducirse al circundante, las tasas de interés
aumentan para incrementar el costo de recursos frescos qus se oblienen
mediante las distintas modalidades del crédito. Esto nos lleva, una vez mas, al
circuio de la disminucién en las utilidades, etc.

Con lo anterior, confimamos que todos los factores econdmicos estan
irimamente relacionados y entrelazados, por lo que si se afectan variables
béasicas como son la produccion y el empleo, se afectara también el poder
adquisitivo y el costo del dinero.

En el caso de México, esto tiene consecuencias mas graves como lo son ias
devaluaciones. Al haber una devatuacién, todos los productos importados resuitan
mé&s caros y los productos que se exportan se venden més baratos. De la misma
forma, los compromisos adquiridos en moneda extranjera, tomardn nuevas
dimensiones al tener que pagar mas pesos por esos recursos obtenidos de fuera
¥ nuevamente se presionaran las variables econdmicas trayendo como
consecuencia ias eventualidades que hemos venido comentando.

Todas las actividades de las empresas legalmente constituidas generan
impuestos que se utilizan por ios Estados para el mejoramiento de |a calidad de
vida de sus ciudadanos.

Y el uso de la marca regisirada, por otra persona fisica o moral, genera una
importante pérdida en materia de recaudacién fiscal que redunda en menores
ingresos del gobiemo y menores inversiones en infraestructura bésica y
espedializada en beneficio de los gobemados.



CAPITULO 5.

ELEMENTOS DEL DELITO.

5.1.- ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL
DELITO.

Para hablar de los elementos positivos y negativos det delito, tenemos que definir
primeramente el delito.

Durante largo tiempo se ha tratado de encontrar una definicién valkla
universaimente de lo que se debe entender como defito, pero hasta la fecha esto
ha sido imposible debido a que lo que se considera como delito para un pais para
otro no o es, por la diversidad en costumbres, religiones, y politicas; asi como al
paso de ks afios o que antes se consideraba delito, ahora ha dejado ser
considerado como tal.

Por fo que a continuacion daremos una serie de definiciones de diversos autores
que han pretendido definir al delito.

RAFAEL GARROFALOQO.- “Es la violackin de los sentimientos, altruistas de piedad
y probidad en la medida media indispensable para la adaptacién del individuo a ia
sociedad™.

ENRIIUE FERRI-"Son las acciones punibles determinadas por mdviles
individuales y antisociales que perturban las condiciones de vida y contravienen la
moralidad media de un pueblo en un tiempo y lugar determinado”. ®

CELESTINO PORTE PETIT.- "Es una conducta tipica, imputable, antijuridica,
cdpable.sgue requiere algunas veces alguna condicion objetiva de punibilidad y
punible”.

CUELLGO? CALON.- “Es la accién antijuridica, tipica, culpable y sancionada con la
pena”.

JIMENEZ DE ASUA.- “Acto tipicamente antijuridico, imputable a un hombre y
sometido a una sancién penal”. Sin embargo, al definir la infraccién punible nos
interesa estabiscer todos los requisitos, aquelios que son constandes y los que
aparecen variables. ®

CASTELLANCS TENA.- "Delito deriva del verbo latino delinquere, que significa
abandonar, apartarse def buen camino, alejarse del sendero sefialado por la ley.

* BACIGALUFD, ENFHOQUE. LINEAMIENTOS DE LA TEORLA DEL DELITO. ED DE PALMA BUENCS AIRES 1976 p. 194

OOt SANCHEZ GUHLLERUC, DEREGHO MEGCARG DE PROCED!WIENTCS PENALES. B0 PORRUA. WESQCO 2001, p. 576
= PORTE PETIT, CELESTENO, LA DOGMATICA SOBRE (05 DELITOS. ED PORRUA. MEXICO 197D, o 364,

¥ CUELLC CALON, EUGENIC. DERECH0 PENAL. ED. TEXTO REFLNDIDO MEXICO. MEXICO. 1553, p. 266,

® JIMENET DE AZUA, LUIS. TRATADO DE DERECHO PENAL ED. BUENCS AJRES. BUENGS AIRES. 1970, p. 230
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Marnifestando que los elementos del delitc son ia accidon, la tipicidad, la
antjuridicidad, la imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de
penalidad. Considerando que la imputabilidad, ia punibiiidad y las condiciones
objetivas de penalidad no son elementos esénciales del delito, pues la
imputabiidad ta define como un presupuesto det delito, o si se quiere, de la
culpabilidad, peno no del delito. En tanto la pena es el castigo legalmente
impuesto por ei Estado al delincuente para garantizar el orden juridico, y por lo
mismo, no forma parte del delito, dado su caracter exteno; En cuanto a las
condiciones objetivas de penalidad jes niega el caracter de elemento esencial del
delito, ya que solo algunas veces las exige la Ley como condicién para la
imposicion de la pena”.

CARRANCA Y TRUJILLO.- "Es el acto tipicamente antijuridico, culpable,
sometido a veces a condiciones de penafidad, imputable a un hombre y sometido
a una sancién penal”. En donde el acto, independientemente de la fipicidad, es el
soporte naturai del delito; La imputabilidad, la base psicologica de la culpabilidad,
y las condiciones objetivas Jas califica como advenedizas e inconstantes.

En cuanto a la esencia técnicoquridica, el penalista mexicano la hace consistir en
tres requisitos; tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, constituyendo Ja penalidad,
con o tipo, ia nota diferencial del defito™. ™

PAVON VASCONCELOS.- “El delito constituye cinco elementos: la conducta, ei
hecho tipico, antijuridico, culpable y purible™.”

GARCIA MAYNEZ .- “Son ciertas accicnes antisociales prohibidas por la Ley, cuya
comision hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con
el nombre espedcifico de penas®.”?

DE PINA VARA.-"Acto u omision constitutivo de una fraccién de la Ley Penal.” 7
MAURACH .- "Es una accidn tipicamente antijuridica, atribuible”.

BELING.- “Es la accién tipica, antijuridica, culpable, sometida & una adecuada
sancion penal y que llena [as condiciones objetivas de penalidad”.

MAX ERNESTO MAYER .- "Acontecimiento tipico, antijuridico e imputable”.
EDMUNDO MEZGER.- “Es una accién tipicamente antijuridica y culpabie™. ™
DICCIONARIC JURIDICO MEXICANO - “Es la accién u omisién ilicita y culpable

axpresamente descrita por la ley baje la amenaza de una pena 0 sancion
criminal™.

 CASTHIANCS TEMA, FERMANDO LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHC PEMAL PARTE GEMERAL 47 EDHCHOM,
MEXICT. PORRUA, 2001, p.125

™ CARRANCA Y TRUJILLO, RALL DERECHO MEXICANO PENAL ED. FORRUA MEXICO 1934 p 482

7! BAVON WASCONCEL OF  DEFECHO PENAL £D. PORRUA. MESICO. 1965, p 419
"GAR&RHAYT&EUMRCOINTR(IHCCKMALESTLD‘OEEL[E?EG—O 53 EQICKIM B PORRIEA. MEXICO. 2002 p. 105
T2 DE PiNA VARA, RAFAEL. DICCICARIO DE DERECHO. ED. PORRUA. MEXICO. 1664, p.213.

™ CASTELLAMCS TEMA, FERNANDC. Op. L, R 127
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Mientras que ef CODIGO PENAL PARA EL DISTRITC FEDERAL, ahora en su
articulo 15°, menciona: "(principic de acto). El delito sdlo puede ser realizado por
accidn o por omision”.

En mi opinidn estoy de acuerdo por el maestro Guillermo Colin Sanchez "Es una
conducta, tipica, antijuridica y culpable; 1a punibilidad es una consecuencia y,.por
lo tanto, no forma parte de &I".™

Una vez que sabemos lo que es delito, es momento de enfocamos al estudio de
los elementos positivos y negativos del delito, los cuales enuncio a continuacion:

ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO.

a} CONDUCTA.

d) IMPUTABILIDAD.
e} CULPABILIDAD.
f} PUNIBILIDAD.

ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO.

a) AUSENCIA DE CONDUCTA.

b) ATIPICIDAD.

¢} CAUSAS DE JUSTIFICACION.
d) CAUSAS DE INSMPUTABILIDAD.
o) CAUSAS DE INCULPABILIDAD.
f) EXCUSAS ABSOLUTORIAS.

5 COLIN SANCHEZ. GLkl L ERMO DERECHO MEXRICANG DE PROCEDIMENTOS PENALES £01 PORRLUA, MEXICS, 1995, ¢ 377,
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5.2.- CONDUCTA - AUSENCIA DE CONDUCTA.

La conducta es el primero de los elementos que requiere el delito para existir.
Algunos estudiosas fe llaman accion, hecho, acto o actividad.

Segin el maestro Castellancs Tena, conducta es "El cmpdpodanaento humano
voluntario, positive o negative, encaminado a un proposito”.

Desglosando tal concepto, es un comportamiento humano voluntario {a veces una
conducta humana involuntaria puede tener, ante el derecho penal,
responsakilidad culposa o dolosa), activo (accidn o hacer positivo), 0 negative
(inactividad ¢ no hacer), que produce un resultado.

La accién.

La accidn consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica que el
agente lleva a cabo uno ¢ varios movimientos corporales y comete la infraccién a
ta ley por si mismo o por medio de instrumentos, animales mecanismos e inclusc
medianie personas.

Elementos de la accion. Son la vofuntad, [a actividad, el resultado y la relacion de
causalidad, Hamado este Gltimo también nexo causal.

Voluntad. Es el guerer, por parte del sujeto activo, de cometer el delito. Es
propiamente la intencion;

Actividad. Consiste en el hacer o actuar. Es el hecho positivo o movimienta
corporal humano encaminado a producir el ilicito;

Resultado. Es la consecuencia de la conducta; el fin deseado por el agente y
previsto en la ley penai, y

Nexo de causalidad. Es el ligamenio 0 nexo que une a la conducia con el
resultado, ef cual este dltimo no puede atribuirse a la causa.

Se insiste en que el nexo causal debe ser material. Ya que si es moral, espiritual ¢
psicologico, serd imelevante para el derecho penal, se requiere que los materialice
para lograr el resultado tipico.

Celestino Porte Petit escribe: “Generalmente se sefialan como elementos de la
accion: una manifestacion de voluntad, un resultado y una relacion de
causalidad..”.”

Para Cuello Calén, kos elementos de la accién son: “Un acto de voluntad y una
actividad corporal*.™

™ CASTELLANGS TENA FERMANDO. Op. G4, p 149,
T PORTE PETT CANDAUDAP, CELESTING. LA DOGMATICA SOBRE LOS DELITOS. ED. PORRUA, MEXCD. 1970, 1264
TCUELLO CALON, BUGENC, DERECHO PENAL ED. TEXTO REFUNDIOD, MEXICO, 1953, p 352
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Luis Jiménez de Asua estima que son fres: *manifestacion de voluntad, resuttado
y relacién de causalidad”.™

Y para el maestro Edmundo Mezger en la accidn se encuentran los siguientes
elementos: “un querer del agente, un hacer del agente y una relacion de
causalidad entre el querer y ef hacer”.®

Omision.

La omisién consiste en realizar la conducta tipica con abstencién de acluar, esto
e€s, no hacer o dejar de hacer, constituye el modo o forma negativa del
comportamiento.

Para Franz Von Liszt, "En la omisién la manifestacién de voluntad consiste en no
ejecutar voluntariamente, el movimiento corporal que debiera haberse
efectuado™®!

La omisién puede ser simple o comisién por omision.

Cmisidn simple. Tamb#én conocida como omisién propia consiste en no hacer o
que se debe hacer, ya sea voluntaria ¢ culposamente, con ko cual e produce un
defito, aungue no haya un resuitado, de modo que se infringe una noma
preceptiva.

Comision por omision. También conocida come omisién impropia, es un no hacer
voluntario culposo, cuya abstencion produce un resultado material, y se infringen
una nomma preceptiva y otra prohibitiva.

El iugar donde se comete un delito coincide tanto en una conducta come en et
resultado que produce; asi, conducta y resultade ocurren en el mismo lugar; sin
embargo, a veces, debido a la naturaleza del delito, la conducta se realiza en un
lugar y el resultade en ofro.

AUSENCIA DE CONDUCTA.
En algunas circunstancias, surge el aspecio negativo de la conducta, o sea, la
ausencia de conducta. Esto quiere decir que fa conducta no existe y, por lo tanto,

da lugar a la inexistencia del delito.

Habr4 ausencia de conducta en los casos siguientes; vis absoluta, vis mayor, acto
reflejos, sueflo, sonambulismo e hipnosis.

Vis absoluta. Consiste en que una fuerza humana exterior e irmesistible se ejerce
contra la voluntad de alguien, quien en apariencia comete la conducta delictiva.

JIHBECEWHASWT&CDDEWREGDPENN. ED BUENCS AIRES, 1970, p. Z31.
* WEZGER, EDWMANDC. DERECHO PENAL, ED. CARDENAS EDITORES, WEGGD, 1985 p. 166,
" CASTELLANDS TENA, FERNANOC 05 Ct, p 158
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Ni desde el punto de vista de la ldgica, ni desde el juridico puede ser responsable
quien es “usado” como medio para cometer un delito.

Vis mayor. Es la fusrza mayor que, a diferencia de la vis absoluta, proviene de ia
naturaleza. Cuando un sujeto comete un delito a causa de una fuerza mayor, se
presenta el aspecto negativo de la conducta, o sea, hay ausencia de conducta,
pues no existe voluntad por parte def supuesio “agente”, ni conducta propiamente
dicha; de ahi que la ley penal no lo considere responsable

Actos reflejos. Son aquelfos que obedecen a excitaciones no percibida por ia
conciencia por transmisién nerviosa a un centro y de éste a un nervio periférico.
Como el sujeto esta impedido para controlarios, se considera que no existe la
conducta responsable y voluntaria. En caso de poder controlarios hay voluntad y
por consecuencia habra delito.

Suefic y sonambulismo. Dado el estado de inconsciencia temporal en que se
encuentra la persona durante el suefic y el sonambulismo, algunos penalistas
consideran que existird ausencia de conducta cuando se realice una conducta
tipica; para oftros, se trataria del aspecto negativo de la imputabilidad. En lo
personal, adopto ta primera postura.

Hipnosis. Esta forma de inconciencia temporal también se considera un modo de
incurmir en ausenda de conducta sin en estado hipnotico se cometiere un delito. Al
respecio, existen diversas commientes: algunos especialistas afirman que una
persona en estado hipnético no realizard una conducta a pesar de la influencia de!
hipnotizador si en su estado consciente no fuere capaz de llevaria a cabo. En este
aspecto no hay unanimidad de criterios. Al efecto, el Cédigo Penal para el Distrito
Federal, en su articulo 29 fraccién |, considera circunstancia excluyente de
responsabilidad penal "que el hecho se realice sin la intervencion de la vofuntad
del agente”.



5.3.-TIPICIDAD-ATIPICIDAD.

El tipo es a descripcién fegal de un delito.

La fey penal y diversas ieyes especiales contemplan la descripcién de los tipos, y
estos cobran vida cuando en casos concretos, un sujeto determinado incume en
ellos, agotando todos los elementos previstos en la norma.

De no existir el tipo, aun cuando en realidad alguien realice una conducta que
afecte a ofra persona, no se podré decir que aquél cometid un delito, porque no ko
es, y, sobre todo no se le podra castigar. Mas bien, se estard en presencia de
conductas atipicas, as6ciales o antisociales, pero neo de delifos.

Tipicidad. Es a adecuacién de la conducta al tipo, o sea, el encuadramiento de un
comportamiento real a la hipdtesis legal. Asl, habra tipicidad cuando la conducta
de alguten encaje exactamente en la conducta descrita en fa ley.

Principios generates de la tipicidad.

La tipicidad se encuentra apoyada en el Sistema Juridico Mexicanc por diversos
principio supremos que constituyen una garantia de legalidad.

a) Nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley.
b) Nullum crimen sine tipo. No hay defito sin tipo.
¢) Nuila poena sine tipo. No hay pena sin tipo.

d) Nuila poena sine lege. No hay pena sin ley.

€) Nulla poena sine crimen. No hay pena sin defito.

La Carta Magna ampara dichos principios generales que garantizan al sujeto su
libertad, en tanto no exista una norma o tipo que establezca el referido
comporiamiento que se pudiere inputarie.

Para el maestre Colin Sanchez tipicidad es: “La adecuacién de una conducta o
hecho a la descripcién hecha por el legislador, es decir, el encuadramiento de la
conducta al tiposgenal. tomando en consideracidn para ello ia férmula nulum
crimen sine tipo®.

Clasificacion de los tipos:

* Segin fa forma de [ conducta del agenie. En refacién con el
comportamiento del sujeto activo, el tipo puede ser:

De accidén. Cuando el agente incumre en una actividad o hacer; es decir, cuando la
conducta tipica consiste en un comportamiento positivo.

T COLI SANCHEZ, GURLLERWC, Op Cf., p 378,
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De omision. Cuando la conducta consiste en un ‘no hacer® una inactividad, o sea,
un comporiamiento negativo. A su vez, la omision se divide en simple y de
COmision por omisién.

Cmisién simple. Consiste en nc hacer, es decir, no se realiza lo que la ley
prohibe, sint que se produzea un resultado material, sino formal.

Comisién por omision. Consiste en no hacer, en una inactividad pero que tiene
como resultado un darfio o afectacion al bien juridico.

* Por el dafio que causan. Se refiere a la afectacién que el delito produce al
bten tutelado, y puede ser como sigue:

De dafio o lesidn. Cuando se afecta efectivamente el bien tutelado.

De peligro. Cuando no se dafia el bien juddico, sino que unicamente se pone en
peligro el bien puridico. La ley castiga por el riesgo en que se colocd dicho bien.

Asl el peligro puede ser. a)efectivo. Cuando el riesgo es mayor o existe mas
probabilidad de causar afectacién. b) presunto. Cuando el rdesgo de afectar el
bien es menor.

+ Por ef resultado. Segln la consecuencia derivada de la conducta tipica, el
delito puede ser:

Formal, de accién o de mera conducta. Para la integracion del delito, no se
requiere que se produzca un resultado, pues basta realizar la accion {omisién)
para gue el delitc nazca y tenga vida juridica.

Material o de resuftado. Es necesario un resultado, de manera que la accion u
omision def agente debe ocasionar una alteracién en el mundo.

o Por el elemento intemo o culpabilidad. Teniendo como base la culpabifidad,
los tipos pueden ser dolosos y culposos. La intencién defl activo determina
el grado de responsabilidad penal; es algo subjetivo y en ocasiones dificil
de probar. Asl, el delito puede ser:

Dotoso, intencionat. Cuando el sujeto comete et delito con la intencion de
realizado. Se #ene la voluntad y el dolo de infringir la fey {articulo 18 del Cédigo
Penal para el Distrito Federa!).

Culposo, imprudencial o no intencional. El delito se comete sin la intencién de
cometerfo; ocurre debido a negligencia, falta de cuidado, imprevision,
imprudencia, etc. (articulo 18, sequndo parrafo del C.P.D.F.).

« Por su estructura ( tipos simples y complejos). Este criterio se reflere a la
afectacién proeducida al bien juridico tutelado. Asi, se tiene:

Simpfe. Cuando el delite producido s6lo consta de una lesion.



Complejo. Cuando &l delito en su estructura consta de mas de una afectacion y da
fugar al surgimiento de un detito distinto y de mayor gravedad.

= Por ef nimero de sujetos. De acuerdo con la cantidad de activos que
intervienen en el delito, &ste puede ser:

Unisubjetive. Para su integracion se requiere un solo sujeto activo.

Plurisubjetivo. Para su integracién se requiere la concurrencia de dos o mas
sujetos.

« Por ef nimero de actos. Dependiendo de la cantidad de actos de la
conducta delictiva, puede ser:

Unisubsistente. Requiere, para su integracién, de un sok acto.

Plurisubsistente. Ef delito se integra por la concurmencia de varios actos; cada
conducta, por si sola, de manera aislada, no constituye un delito.

« Por su duracién. Desde la realizacion de la conducta hasta el momento en
que se consuma, transcume un tiempo. De acuerdo con esa temporalidad,
el delito puede ser:

Instantaneo. El defito se consuma en el momento en que se realizaron fodos sus
elementos; en & mismo instante de agotarse fa conducta se preduce el defto.
{articulo 17 fraccién 1 del C.P.D.F.).

Instantaneo con efectos permanentes. Se afectan instantaneamente el bien
furidico, pero sus consecuencias, permanecen durants algan tiempo.

Continuado. Se produce mediante varias conductas y un solo resultado; tos
diversos comportamientos son de la misma naturaleza, ya que van encaminados
af mismo fin. Asi, se dice que hay pluralidad de conducias y unidad de resultados.
(articuto 17 fraccién il del C.P.D.F.).

Permansente. Después de que el sujeto realiza la conducta, ésta se prolonga en el
tiempo a voluntad ded activo. (artficuio 17 fraccitn i det C.P.D.F.}.

» Por la forma de su persecucidn. Se refiere a la forma en que debe
procederse contra el defincuente, a saber.

De oficio. Se requiere la denuncia del hecho por parte de cualquiera que tenga
conocimiento del defito. La autoridad debera proceder confra e presunto
responsable en cuando se entere de la comision del delito, de manera que no stk
el ofendido puede denunciar la comisitn del delito.

La mayor parte de fos delitos se persigue de oficio, en cuyo caso, no procede ef
perdén de!l ofendido, y
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De querelia necesaria. A diferencia del anterior, éste sdlo puede perseguirse a
peticin de parte, 0 sea, por medio de querella del pasivo o de sus legitimos
representantes.

La situacién anterior se presenta en funcidén de la naturaleza tan delicada y
personal del detito. La ley deja a criterio de la propia victima proceder ¢ no contra
el delincuente, pues en algunos casos la consecuencia llega a tener una
afectacion casi tan grave como el propio delito, a veces incluso mayor.

Por su naturaleza, procede el perdén del ofendide y cabe destacar que son
mencs los delitos perseguibles por querella de la parte ofendida.

s Por la materia. Se trata de seguir et criteric de la materia a que perienece
el defto {dmbito material de validez de !a ley penal}, de modo que d ilicito
puede ser:

Comtun. Es el emanado de las Legislaturas Locales (cada Estado legisla sus
propias normas). Desde agosto de 1999 la Asamblea Legislativa del D.F., esta
faculizda para legislar en materia penat para e! D.F., entrando en vigor el 01 de
enero de 1999.

Federal. Es et emanado del Congreso de la Unién, en el que se ve afectada la
Federacion.

Militar, Es el contempiado en ia Legisfacion Militar, o sea, afecta sbk a los
miembros del Ejército Nacional.

ATIPICIDAD.

El aspecto negativo de la tipicidad lo constituye la atipicidad, que es la negacién
del aspecto positive y da lugar a la inexistencia del delito.

La atipicidad es la no adecuacién de la conducta al tipo penal, fo cual da lugara la
no existencia del delito.

La conducta def agente no se adecua al tipo, por faltar alguno de los requisitos ¢
elementos que el tipo exige ¥ que puede ser respecto de los medios de ejecucion,
el objeto material, la peculiaridades del sujeto active o pasivo. (articulo 29
fraccién !l del C.P.D.F.).

La ausencia del tipo es la carencia del mismo. Significa que & ordenamiente legal
no existe la descripcién tipica de una conducta determinada.
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5.4.-ANTIJURIDICIDAD - CAUSAS DE
JUSTIFICACION.

La antijuridicidad es lo contrario a derecho. £l ambito penal precisamente radica
en contrariar lo establecido en 1a norma juridica, es decir, en contra de los bienes
juridicos tutelados por la ley.

Camelutti sefiala; "antijuridico es el adietivo, en tanto que antijuridicidad es e
sustantivo™ y agrega “juridico es lo que esta conforme a derecho™®

Se distinguen dos tipos o clases de antijuridicidad: material y formal.

Material. Es propiamente lo contraric a derecho, por cuanio hace a la afectacion
genérnica hacia la colectividad, y

Formal. Es la violacion de una norma emanada del estado. De acuerdo con
Jiménez de Asla, constifuye ia tipicidad, mientras que la antijuridicidad material
es propiamente la antijuridicidad, por lo que considera que rno tiene caso esia
distincion

CAUSAS DE JUSTIFICACION O LICITUD.

Raui Camanca y Trujilio, con acierto innegable, utiliza la denominacién causas que
excluyen la incriminacién. Indudablemente este nombre es méas adecuado que el
antes empleado por el legislador, ademas de comprender todos los aspectos
negativos dei delito, se sustituye la palabra circunstancias por causas, pues como
bien dice Jiménez de Asua, “circunstancias es aquello que esta alrededor de un
hecho y lo modifica accidentalmente; y las causas de que nos estamos ocupando
cambian la esencia del hecho, conviriendo el crimen en una desgracia™ ®

E} aspecto negativo de 1a antijuridicidad fo constituyen las causas de justificacion,
que son las razones © circunstancias que el legislador considend para anular la
antjuridicidad de la conducta tipica realizada, al censiderarla licita, juridica o
justificativa.

La antijuridicidad es o confrario a derecho, mientas que fc condrario a la
antijuridicidad es lo conforme a derecho, o sea, la causas de justificacidn. Estas
anulan ko antijuridico o contraric a derecho, de suerte que cuando hay aiguna
causa de justificacion desaparece lo antijuridico; en consecuendia, se anula el
delito, por considerar que {a conducta es licita o justificada por el propio derecho.

Los criteros gue fundamentan a las causas de justificacion son: el consentimiento
y el interés preponderante.

s’camazr.[.rm FRANCESCO, TEORLA GENERAL DEL DELITO. EDLARGDS. CALl, p 18
Jll.ﬁérﬂcEA&A,LwSOp QL. p 453
* CARRANCA ¥ TRUTILLG, RALL DERECHO MEXICGANG PENAL ED PORRUA, HEXCD, 1994, p 562,
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Consentimiento. Mezger explica: “El consentimiento del iesionado no excluye el
injusto en todos los hechos punibles. El consentimiento debe ser seriog voluntario
y cofresponder a la verdadera voluntad del que consiente”™ Para el
consentimiento sea eficaz, se requiere que el titular objetc de la accidn y el cbjeto
de proteccién sea una misma persona.

Interés preponderante. Ei interés preponderants surge cuando existen dos bienes
juridicos ¥ no se pueden salvar ambos, por ko cual se tiene que sacrificar unc para
salvar ef otro.

La Legislacion Penal Mexicana contempla las siguienfes Causas de justificacion:
+ LEGITIMA DEFENSA.

La legitima defensa consiste en repeler una agresion real, actuaf o inminente y sin
derecho, en defensa de bienes juridicos propios © ajencs siempre que exista
necesidad de la defensa y racionalidad de los medics empleados y que nc medie
provocacién dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona
a quien se defiende. Esta es la definicion legal contemplada en la fraccién IV del
articulo 29 del C.P.D.F.).

Bienes de amparc. La legitma defensa ampara cualquier bien juridico, sin
embargo, la ley no precisa ni excluye ninguna. Asi, al amparo del principio que
dice “donde {a ley no distingue no se debe distinguir”, se entiende que todos los
bienes juridicos son susceptibles de proyeccién por legitima defensa.

Los elementos de la legitima defensa son las partes infegrantes de fa propia
definicién legal:

a) Repulsa.

b) Agresion (real, actual, inminente}.

¢) Sin derecho.

d)} En defensa de bienes juridicos propios o ajenos.

e) Necesidad de Ia defensa.

fy Racionalidad de los medios empleados.

g} Sin mediar provocacion suficiente, dolosa e inmediata.

La repulsa a la agresidon injusta debera traducirse en una accidn que sea
necesaria y proporcional a la agresién o al posible dafio.

El exceso ocurre cuando el agredido extralimita las barreras de lo proporcional y

justo, rebasando la medida necesaria para defenderse o para defender a otro. Al

respecto, Von Liszt indica: “no debe traspasar los limites de [a estricta necesidad™.
+ ESTADO DE NECESIDAD.

El estado de necesidad consiste en obrar por la necesidad de salvaguardar un
bien jurfdico propio o ajeno, respecto de un peligro real, actual o inminente, no

" WEZGER, EDMUMNDC. Cp. G, p. 182



ocasionado dolosamente por el agente, lesicnando ofro bien de menor o igual
valor que el salvaguardado siempre que el peligro no sea evitable por otro medios
y el agente no tuviere el deber juridico de afrontaric.

En relacion con la jerarquia de los bienes (salvado y sacificado), existe
desigualdad de opinién entre los autores. Para unos, el bien sacrificado debe ser
de menor valor que el bien salvado; mientras gue para otrg, puede tener la misma
jerarquia.

Considero que los bienes juridicos pueden ser de igual valia y, sin embargo,
existir el estado de necesidad, con base en lo previsto en la fraccidn V dei articule
29 delC.P.DF.

Los elementos del estado de necesidad son los siguientes:

a) Peligro.

b) El pefigro no debe haberlo ocasionade dolosamente el agente.
c) El peligro debe existir sobre bienes juridicos propios o ajenos.
d) Causar un daflo.

e) Que el agente no tenga el deber juridico de afrontar el peligro.
f) Que no exista otro medio practicable y merwos perjudicial.

Pavén Vasconcelos, al hablar de los elementos del estado de necesidad,
considera como fales: a) un peligro real, grave e inminente. Este elemento es
comun con la kegitima defensa, pero mientras en €sta et peligro se origina por un
acto injusto del hombre, en el estado de necesidad se trata, por lo general, de un
hecho ¢ una situacién no dependiente de su voluntad. La actuaiidad o la
inminencia del peligro es un requisito fundamental, ya que si hay tiempo de
evitarto sin violencia, no podra excusarse el acto realizado; b) ese peligro ha de
recaer scbre algunos bienes juridicos. En nuestra legisiacion tales bienes son la
propia persona y sus bienes, o la persona o bienes de otro; ¢} que el peligro no
haya sido provocado dolosamente d) que se lesione ¢ destruya un bien pfoteg!do
por el Derecho; y, @) No existiera otro medio practicable y menos per]udlaai

s« EJERCICIO DE UN DERECHO.

El ejercicic de un derecho aparece junto con el cumplimiento de un deber,
contemplado en ia fraccion VI del articulo 29 del C.P.D.F.

Ejercer un derecho es causar algun dafio cuando se obra de forma legitima,
siempre que exista necesidad racional det medio empleado. En esta eximente, el
dafic se causa en viriud de ejercer un derecho derivado de una norma juridica o
de ofra situacion, como el gjercicio de una profesion, de una refacion familiar,
etcétera.

7 PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO, DERECHO PENAL ED. PORRLUA. MEXICD, 1965 p 344,

97



¢ CUMPLIMIENTQ DE UN DEBER.

El cumplimiento de un deber consiste en causar un dafio obrando en forma
legitima en cumplimiento de un deber juridico, siempre que exista necesidad
racional del medio empleado. El articulo 29 fraccion V1, del C.P.D.F. confempla
esta figura simuitdneamente con el ejercicio de dertas profesiones o actividades.

¢ CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DEL BIEN JURIDICC.
Prevista en el articulo 29 fraccion IH, que establece lo siguiente:
Art. 29. £l delito se excluye cuando:

“Hll.-Se acte con el consentimiento del titular del bien juridico afectado, o del
iegitimado fegalmente para otorgario, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que se trate de un bien juddico disponible;
b) Que el tiiular del bien juridico, o quien esté legitimado para consentir, fenga
la capacidad juridica para disponer fibrefnente del bien; vy
¢) Que ef consentimiento sea expreso o tacito y no medie algin vicio del
consentimiento”.
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5.5.-IMPUTABILIDAD - INIMPUTABILIDAD.

La imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho
penal. Implica saiud mental, aptitud psiquica de actuar en el 4mbito penal,
precisamente al cometer el delifo. Por otra parte, el sujeto primero tiene que ser
imputable para luego ser culpable; no puede haber cuipabilidad si previamente no
se es imputable.

Sera imputable, dice Carranca y Trujillo, “Todo aquel que posea, al tiempo de la
accion, las condiciones psiquicas exigidas, absfracta e indeterminadamente por la
ley para poder desarmollar su conducta socialmente; todo el que sea aplo e idéneo
juridicamente para observar una conducta que responda a las exigencias de la
vida en sociedad humana” *

Las acciones liberae in causa son aquslias libres en su causa y consisten en que
el sujeto, antes de cometer el delito, realiza actos de manera voluntaria o cuiposa
que lo colocan en un estado en el cual es imputable y comete un acto criminal;
por tanto, la ley lo considera responsable del defito; se Hlaman asi porque son
acciones libres en cuanto a su causa, pero determinadas en lo referente a un
efecto. A eflas se refiere la segunda parte de la fraccién VI dei articulo 29 del
C.P.D.F., e cual a la letra dice: “Al momento de realizar el hecho tipico, ef agente
no tenga la capacidad de comprender ef caracter dicito de aqué| ¢ de conducirse
de acuerdo con esa comprension, en virtud de padecer trastomo mental o
desarrolic intefectual retardado, a no ser que el sujeto hubiese provocado su
trastorno mental para en ese estado cometer ef hecho, en cuyo caso respondera
por el resultade tipico preducido en tal situacion...”.

Por ko que una persona que es imputable y comete una accidn u omisién, tipica,
antijuridica, es respensable frente al Estado, por lo qué debera de responder por
su conducta y el Estado deberd asignarie la sancién correspondiente.

La imputabilidad es presupuesto de la culpabifidad, para que sea culpable una
persona debe ser imputable, ya que de lo contrario, seria obsoleto pasar a
comprobar el siguiente elemento del delito.

INIMPUTABILIDAD.

La mimputabilidad es et aspecto negativo de ia imputabilidad y consiste en la
ausencia de capacidad para querer y entender en el &mbito del derecho penaf.

Concretamente puede decirse que la causas de inimputabilidad son las
siguientes:

a} Trastormo mental.
b) Desarrollo intelectual retardado.

* CARRANCA T TRILHLLG, RAA Op. CRL, 1506



5.6.-CULPABILIDAD - INCULPABILIDAD.

La culpabilidad es la relacion directa que existe entre la voluntad y el
conocimiento del hecho con la conducta realizada.

Para Vela Trevifio, “La culpatilidad es el elemento subjetivo del defito y el estab6n
que asocia ko material de! acontecimientoe tipico y antijuridico con la subjetividad
de! autor de la conducta™*

El maestro Villalobos dice: “La culpabilidad, genéricamente, consiste en el
desprecio del sujeto por el orden juridico y por los mandatos y prohibiciones que
tienden a conshtuido y conservarlo, desprecio que se manifiesta por franca
oposicién en el dolo, o indirectamente, por indolencia o desatencion nacidas del
desinterés o subestimacion del mal ajeno frente a los propios deseos, en la

culpa” @

Para precisar la naturaleza de fa culpabilidad existen dos teorfas: la psicolégica y
ta nomativa.

Teoria psicolégica: Funda la culpablliidad en el aspecto psicolgico del sujeto
activo.

Teoria nommativa: La base de fa culpabilidad radica en la imperatividad de la ley,
dirigida a quienes tienen capacidad para obrar conforme a la norma a fin de que
se pueda emitir el juicio de reproche hacia el sujeto activo.

Toda vez que la imputabilidad es presupuesto de la culpabilidad, esta teoria
excluye a los inimputables. El articulo 18 del C.P.D.F. prevé dos posibilidades de
reproche: DOLO y CULPA

DOLQ. Consiste en causar intencionalmente el resultado tipico, con conocimiento
y conciencia de la antijuridicidad del hechc. También se conoce como defite
intencional o doloso.

Los efementos del dolo son dos: a) Etico, que consiste en saber que se infringe la
noma y b) Volitivo, que es la vofuntad de realizar la conducta antijuridica.

Fundamentalmente el doko puede ser:

Directo. El sujeto activo tiene intencidn de causar un dafo determinado y k hace,
de manera que existe identidad entfre la intencion y el resultado tipico.

Indirecto. El sujeto desea un resuiiado tipico, a sabiendas de que hay
posibilidades de que surjan otros diferentes.

Eventual. El sujeto desea un resultado tipico, sin prever que surjan ofros delitos.

P WELA TREVIRO, GULPABIHLIDWD E INCIULPABAIDAD. TEORLA DEL DELITO, ED. TRELAS, WEXICD, 1985, p 337
M VILLALOBCS, FGHACIO. DERECHO PENAL MEXICANG. ED. PORRUA, 2* EDICKON. 1960, p 381



Especifico. Es la intencidn de causar un dafio con una especial voluntad que la
propia norma exige en cada caso, de mode que deberd ser objeto de prueba.

Jiménez de Asda critica esta denominacidn y considera mas apropiada !a de dolo
con intencién ulterior.

Indeterminado. Consiste en la intencién de delinguir de manera imprecisa, sin que
el agente desee causar un delito determinado.

El dolo es un proceso psicolégico, que se traduce en la intencion de querer un
resultado tipico.

CULPA. Es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un
resuitado tipico sin intencién de producirle, pero se ocasiona por imprudencia o
falta de cuidado o de precaucién, cuando pudo ser previsible y evitable, La dotrina
le lama delito culpose, imprudencial o no intencional.

L os elementos de la culpa son las partes esenciales de que se integra;

a) Conducta (accidon u omision).

b} Carencia de cuidado, cautela o precaucion que exigen ias leyes.
c) Resuitado previsible y evitable.

d) Tipificacion def resuitado.

e} Nexo o relacion de causalidad.

Las clases de la culpa son:

Consciente. También llamada con prevision o con representacion, existe cuando
el activo prevé como posible el resuitado fipico, pero no lo quiere y tiene la
esperanza de que no se producira.

Inconsciente. Conecida como culpa sin prevision o sin representacion, existe
cuandoe el agente no prevé el resultado tipico; asi realiza la conducta sin pensar
que puede ocurmir el resultado tipico y sin prever ko previsible y evitable.

Bicha cuipa puede ser:

a) Lata. En esta culpa hay mayor posiilidad de prever el daiio.

b) Leve Existe menor posibilidad que en la anterior.

c) Levisima. La posibilidad de prever el dafio es considerablemente menor
que en las dos anteriores.

Ei delito es una conducta tipica y antijuridica, realizada por un sujeto imputable y
cuipable.

{ as causas de inculpabitidad son la circunstancias que anulan ia voluntad o el
conocimiento, a saber; '

a) Emor esencial de hecho invencible.
b) Eximentes putativas.
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¢) No exigibilidad de otra conducta.

Ciases de error. El error puede ser de derecho o de hecho y éste a su vez, ser
esencial (vencible e invencibie) o accidental; aberratio ictus (en el golpe) abematio
in persona (en la persona) y abematio delicti (en el delito).

Error de derecho. El ermor de derecho ocurre cuande el sujeto tiene una falsa
concepcidn del derecho objetivo. No puede decirse que es incuipable quien
comete un iicito por error de derecho, ni puede serko por ignorar el derecho, pues
su desconocimiento no excusa de su cumplimiento. En el error de derecho no
existe causa de inculpabifidad.

INCULPABILIDAD.

La inculpabilidad es la ausencia de cuipabilidad; significa la falta de
reprochabilidad ante el derecho penal, por faltar la voluntad o el conocimiento del
hecho, esto tiene una relacién estrecha con la imputabilidad; asi, no puede ser
culpable de un delito quien no es imputable.

. Error esencial de hecho invencible,

Error. Es la falsa concepcién de la realidad; no es [a ausencia de conccimiento,
sino un conocimiento deformadoe o incomecto.

Ignorancia. Es el desconocimiento absoiuto de la realidad o I3 ausencia de
conocimiento.

Error de hecho. El error recae en condiciones del hecho; asi, puede ser de tipo o
de prohibicién. El primero es un efror respecto a los elementos del tipo; en e
segundo, el sujeto cree que no es antijuridico obrar.

Error esencial. Es un error sobre un elemento de hecho que impide gue se dé &l
dolo.

a) Error esencial vencible. Cuando subsiste la culpa a pesar def error,
b) Emor esencial invencible. Cuando no hay culpabilidad. Este error constituye
una causd de inculpabilidad.

Error accidental. Cuando recae sobre circunstancias accesorias y secundarias del
hecho. ’

a) Aberatio ictus. Es et error en el golpe. De toda formas se contraria la
norma.

c) Aberratio in persona. Es el error sobre el pasivo del delito.

d) Aberrafio in delicti. Es el error en el delito. Se produce otro ilicito que no era
el querido.¥!

" GARCIA RAWREZ. SERGHD. DERECHO PENAL ED. PORRUA, MEXCO, 1971 p. 199,
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Es causa de inculpabilidad, unicamente el emor de hecho, esencial invencibie.
Resulta mas comin y también mas exacto, hablar de emor de tipo y error de
prohibicién, en vez de error de hecho y error de derecho.

El error de tipo consiste en que el agente obra bajo un error sobre alguno de los
elementos del tipo penal; el emor de prohibicidn se refiere a que el agente cree,
erréneamente, que su actuacion esta amparada por una causa justificativa.

El texto vigente del C.P.D.E. establece en su articuko 29 fraccién VI, lo siguiente:
“Se realice [a accién o Ja omisién bajo un eror invencible, respecto de:

b} Alguno de los elementos objetivos que integran la descripcion legal del
deiito de que se trate; 0

¢) Lailicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia
de la ley o ef akcance de |la misma o porque crea que esta justificada su
conducta.

Si los errores a que se refieren kos incisos anteriores son vencibles, se estarda lo
dispuesto en el articulo 83 de esté Cadigo.

= Eximentes putativas. Son los casos en que el agente cree ciertamente
{por emor esencial de hecho que ésta amparado por una circunstancia
justificativa. :

a) Legitima defensa putativa.

b) Legitima defensa putativa reciproca.

¢) Legitima defensa real contra la tegitima defensa putativa.
d) Estado de necesidad putativo.

e} Estado de necesidad putativo.

f) Cumpfimiento de un deber putativo.

g) Ejercicio de un derecho putativo.

. No exigibilidad de otra conducta.
Cuando se produce una consecuencia tipica, por las circunstancias, condiciones,

caracteristicas, relaciones, parentesco, efc., de la persona, no puede esperarse y
menos exigirse otro comportamiento (articulo 29 fraccion IX).

103



5.7.-PUNIBILIDAD - EXCUSAS ABSOLUTORIAS.

La punibilidad es la amenaza de una pena que contempla la ley para aplicarse
cuando se viole [a norma.

La punicion consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado
responsable por un delito concreto.®

La pena es la restriccion o privacion de derechos que se impone al autor de un
delito. Implica un castigo para el defincuente y una proteccién para la sociedad.

La sancion se usa como sinénimo de pena, pero propiaments, aquel corresponde
a ofras ramas del derecho y ¥ega a ser un castigo o carga que se impone al
merecedor de ella, quien quebranta una dispesicion legal no penal.

La punibilidad surge hasta que se han dado los anteriores elementos del deito,
como una consecuencia efecto-juridico del merecimiento de que se sancione al
sujeto active del delito.

El ius pudendi, es la facultad propia de! Estado de sancionar, y se perfecciona en
el momento en que se dicta una sentencia condenatoria, pero ia facultad existe
independientemente de que se integren los elementos del delito y surja entonces
la punibitidad.

EXCUSAS ABSOLUTORIAS,

Las excusas absoluforias constituyen la razén o fundamento que el legistador
consideré para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totafidad,
carezca de punibilidad.

La ausencia de punibilidad obedece a diversas causas o razones, COmo s& verd
en cada caso concreto.

+ Por estado de necesidad. Agqui {a ausencia de punibilidad se presenta en
funcién de que el sujeto activo se encuentra ante un estado de necesidad.

* Por temibilidad minima. En funcion de la poca peligrosidad que representa

el sujeto activo.

Por ejercicio de un derecho.

Por culpa ¢ imprudencia.

Por no exigibilidad de otra conducta.

Por innecesariedad de la pena.

. & & 2

¥ RODRIGUEZ MANZANERA, LLHS BMANUAL DE CRIMPOLOGA, TOMO 2 PENCLOGIA. FACULTAD DE DERECHD, UNAM, MEXICD,
1973 p. 1703
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5.8.-ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL
TiIPO PENAL QUE SE PROPONE.

Se propone como TIPO la conducta consistente en: "USAR UNA MARCA
REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TiTULAR O SIN LA
LICENCIA RESPECTIVA, EN PRODUCTOS O SERVICICS 1GUALES O
SIMILARES A LOS QUE LA MARCA SE APLIQUE”,

CONDUCTA.

Consiste en la aceitn de usar una marca registrada sin el consentimiente de su
titular o sin la licencia respectiva.

AUSENCIA DE CONDUCTA.

No puede presemtarse ya que forzosamente este tipo es de accién.

TIPICIDAD.
CLASIFICACION DEL TIPO PENAL QUE SE PROPONE:

ay Segun la forma de la conducta det agente. De accion.

b) Por el dafio que causan. De daflo o tesion.

¢} Por el resultado. Material o de resultado.

d) Por el elemento interno o culpabilidad. Doloso (intencional).
e) Por su estructura. Simple.

f) Por el nimerc de sujetos. Unisubjetivo.

g) Por el nimero de actos. Unisubsistente.

h} Por su duracion: Instantaneo.

i) Por la forma de su persecucion. De querelia,

{y Porla materia. Federal.

ATIPICIDAD.

Se presentara cuando falte algin elemento del tipo, es decir cuando la conducta
realizada no se adecue al tipo penal.

ANTIJURIDICIDAD.

Radica en el hecho de violar el bien juridico tutelado por la ley, e cual en este
caso es la Propiedad Intelectual.

La ley enuncia un elemento tipico normativo en el cual se destaca la

antjuridicidad: sin el consentimiento de fa perscna que legalmente puede
disponer de la marca.
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CAUSAS DE JUSTIFICACION.

No aplica, ya que no puede presentarse en el presente tipo, un estado de
necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, etc.

CULPARBILIDAD.

Ei articulo 18 dei Céodigo Penal para el Distrito Federal establece dos grados de
culpabilidad: delo o intencién y culpa o imprudencia (no intencionalidad).

En el casc del tipo en comento, solo puede presentarse la primera forma o grado,
que es la intencionalidad o dolo.

INCULPABILIDAD.

No aplica, por lo antes referido.

PUNIBILIDAD.

La penalidad la establece el articulo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial, &l
cual a la lefra dice: "Se impendran de dos a seis afios de prisién y multa por el
importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en e} Distrito
Federal, a quien cometa alguno de los dektas que se seflalan en las fracciones |,
IV, V o V1 del articudo 223 de esta ley. En ef caso de ks delitos previstos en las
fracciones I, Il y Vi (de acuerdo con la propuesta de [a presente tesis) del mismo
articulo 223, se impondrdn de fres a diez aflos de prisién v mulfa de dos mil a
veinte mé dias de safario minimo general vigente en el Distrito Federal.

EXCUSAS ABSOLUTORIAS.

El aspecio negativo de la punibilidad no existe es este delito.
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CAPITULO 6.

EL USO ILICITO DE UNA MARCA COMO
DELITO.

6.1.-CONVENIENCIA DE LA TIPIFICACION.

El Articulo 223 de la Ley de la Propiedad industrial, establece en seis fracciones
las diversas conductas que constituyen delitos en materia de propiedad industrial.

En refacion con nuestro tema de tesis, las fracciones que hacen referencia a los
delitos sobre derechos marcarios, son la |, Il y lli, las cuales a continuacién se
transcribe y se comentan:

Articufo 223. Son delitos:

§.-Reincidir en las conductas previstas en las fracciones U a O def articulo
213 de esta Ley, una vez que [a primera sancién admiénistrativa impuesta por
esta razén haya quedado firme.

Ei elemento fundamental de esta fraccidén es el tdrmino "reincidir®, el cual es
definide en el segundo parrafo, del articulo 218 de la propia Ley de la Propiedad
industrial: “Se entiende por reinckdencia, para los efectos de esta ley y demds
disposiciones derivadas de ela, cada una de las subsecuentes infracciones a un
mismo precepto, cometidas dentro los dos afies siguientes a |a fecha en que se
emitid |a resolucion relativa a la infraccion”.

Lo anterior significa que para la comisidn del delito tipificado en esta fraccién es
requisito indispensable haber cometido, con anterioridad, infraccidn administrativa
a la que le haya recaido la sancién administrativa correspondiente a través de
Resolucién emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma
que debe haber quedado farme.

En nuestra opinitn es necesaria una adicion legislativa a esta fraccion a efecto de
que la reincidencia se considere respecto a todas y cada una de lkas conductas
previstas en el articulo 213 de [a ley en comento.

Por ofra parte, el segundo parrafo del articulo sexto del Cédigo Penal Federal
establece: “Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas
disposiciones, la especial prevalecera, scbre la general®. Esto significa que de
manera preferente se debe aplicar fa Ley de |a Propiedad Industrial.

Precisamente el segundo pamafo del articulo 218 de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece que por reincidencia se entiende cada una de las
subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos
afos siguientes a ta fecha en que se emitio la resolucién relativa a la infraccion.
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Es de llamar la atencion fa notoria contradiccién entre io dispuesto por la fraccion |
del articulo 223 y el segundo pamafo del numero 218, ambas de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Efectivamente, de acuerdo con et primer precepto en cita determina que la
reincidencia se computa desde el momento en que la sancién administrativa
hubiere quedado firme, mientras que para el segundo ese momento es aquel en
el que la resolucion administrativa sea emitida. En nuestra opinidn debe
prevalecer fo establecido por la fraccion | del citado 223 en virtud de que ninguna
resolucion administrativa que no haya quedado firme, podra afectar la esfera
juridica del particular.

H. Falsificar marcas en forma dolosa y con fin de especulacién comercial,
marcas protegidas por esta ley.

La primera parte de esta fraccidn se refiere a *Falsificacion de marcas”, expresion
criticada por la doctrina, en virtud de que no parece describir un tipo de conducta
identificable de cuantas suelen sancionarse en esta materia. Cuando una persona
reproduce ilegalmente una marca, y la aplica a mercancias falsas, es claro que
esta incumiendo en actividades de falsificacion, pero ésta dirigida al producto
misma, en el sentido de que es éste el que puede calificarse como falsificado. La
marca es solamente un vehiculo para lievar al consumidor a la adquisicién de un
bien que se presenta como auténtico sin serlo, a consumir ef falso en lugar del
original, y a beneficiar con su compra al faisificador. Es entonces el bien
respectivo el que debe entenderse como falsificado, y ia falsificacion de fa marca
en solo un elemento mas que, para efectos legales, puede definirse en términos
mas precisos como teproduccidn ilegal de la marca, o bien, como usc no
autorizado, que desde luego son expresiones que refieren un mismo contenido™.

Respecto al requisito de que la falsificacion sea dolosa, no cabe duda que su
insercién en ley resulta innecesaria en virtud de que nadie va a falsificar una
marca de buena fe, esto es que la falsificacién implica el conocimiento exacto def
sujeto activo de los derechos tutelados y de las mercancias auténticas, lo que
conlieva su animo de transgredir la Ley.

Finalmente, en relacién al elemento consistente en la especulacién comercial,
debemos destacar que antes del 17 de mayo de 1899, la fraccién en comento
utilizaba el término “Escala comercial®, el cual resultaba vago e imprecise y
permitia que muchas falsificaciones de marcas quedaran impunes, al no
acreditarse en las causas penales el cuerpo del delito por la ambigiiedad de ese
término "Escala comercial”. -

La reforma en comentc fue acertada porque va acorde con nuestro sisiema
juridico (el término “Escala comercial® habia sido copiado del texto del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte), particuiarmente con el contenido del
articulo 75 fraccidn | del Cédigo de Comercio que reputa acto de comercioc toda
"adquisicion, enajenacién y alquiler verificado con propésito de especulacion
comercial, de mantenimientos, articulos, muebles o mercaderias, sea en estado
natural, sea después de trahajados o Iabrados. Esto significa que la especulacion
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comercial se presenta cuando se persigue un dnimo de lucro, pero en este caso,
un lucro indebido.

IH. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dotosa y con fin de especulacién comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, asi como aportar o prever
de cualquier forma, a sablendas, materias primas o insumos destinados a la
produccién de objetos que ostenten falgificaciones de marcas protegidas
por esta Ley.

Esta fraccién considera una gama de conductas muy amplia, con lo que la
proteccién juridica de [as marcas se ve fortalecida. Destacan ks elementos
relativos al dofo (querer ef resultado ilicito) y la especulacion comercial (dnimo de
lucro}, asimismo el sujeto activo toma diferentes matices: producto, almacenador,
transportista, inductor, distribuidor, vendedor, aportador o proveedor, en refacion a
objetos que ostenten falsificaciones de marcas tutelados o a las materias pdmas o
insumos destinados a la produccién de objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas fegalmente.

Por otra parte debemos apuntar que el articulo 223 Bis de 1a Ley de la Propiedad
Industrial seflala otro delito marcaric cometide por quien venda cualquier
consumidor final en vias o en lugarss publices, en forma dolosa y con el fin de
especulacién comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta ley. En principio el tipo penal aqui descrito podria encuadrar
en {a fraccién 1 del articulo 223 def ordenamiento juridico citado, sin embargo no
es asi porque va dirigido particularmente a los denominados "Vendedores
ambulantes”, con et claro objetivo de desestimular tan dafiina actividad para los
titulares de los derechos marcarios.

De acuerdo a las reformas del 13 de julic de 1984 a la Ley de ia Propiedad
Industrial, el catdlego de delitos marcarios se vie disminuido en virfud de que
diversas conductas que hasta antes de la referida reforma eran consideradas
como defitos (vg. Usar una marca registrada, usar como marca el escudo nacional
¥y usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada), ahora
constuyen infracciones administrativas.

V. Reveiar a un tercero un secreto industrial, que se conozca como motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempeiio de su profesion, relacién de negocios o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde ef secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propdsifo de obtener un beneficio econémico para si o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

V.-Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usaro ¢ revelaro a un
tercero, con el proposito de obtener un beneficic econ6mico para si o para e}
tercero o con el fin de causar un perjuicio a fa persona que guarde el secreto
industrial o a su usuario autorizado, ¥
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Vl.-Usar fa informacién contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud
de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesién o relacion de negocios, sin
consentimiento de quien o guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para elio con el
consertimiento de la persona que guarde el secreto industrial 0 su usuaro
autorizado, con el proposito de obtener un beneficio econémico o con ef fin de
Causar un perjuicio a la persona que guarde ei secrefo industrial o su usuario
autorizado.

Los delites previstes en este articuio se perseguiran por querella de parte
ofendida. )

Se impondran de dos a seis aflos de prisién y multa de cien a diez mil dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federa?, al que venda a cualquier
consumidor final en vias o en lugares publicos, en forma dokisa y con fin de
especuiacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta ley. Sila venta se realiza en establecimientos comerciales, o
de manera organizada o permanente, se estara a ko dispuesto en los articulos 223
¥ 224 de esta ley. (articulo 223 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial).

Por ko que una vez que hemos analizade ef articulo 223 de la Ley de la
Propiedad Industrial, nos encontramos con seis tipos penales los cuales
considero de igual importancia y relevancia para la propiedad intelectual, y en
concreto para la propiedad industrial, que el contemplade actualmente en la
fraccion XVl del articulo 213 del mismo ordenamiento.

“El usar una marca sin consentimiento de su titular, sin ka licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca
se apliqué”.

Por tal motivo, es conveniente [a tipificacién como delito de la conducta descrita
antefiormente, ya que es necesario que sea trasladada al ambito penai, debido a
que las sanciones administrativas aplicadas actualmente resultan ineficaces; en
consecuencia, resulta evidente la necesidad de proteger en dicha materia a los
titulares de los productos que amparan las marcas, tomando en cuenta que a su
vez se esta protegiendo a las empresas que son una fuente importante de trabajo
para la economia del pais. Ademas de ser un centro de preduccién de bienes ¥
servicios.

La inclusidn de este delitc en el marco legistative de nuestro pais permitira al
derecho de propiedad industrial vigifar y combatir el uso de marcas debidamente
registradas, que lesionan las actividades industriales y comerciales, por tal motivo
considero necesaria e indispensable la regulacién de este acto ilicito comeo defito.

En esta propuesta no solo se busca proteger al industrial y al comerciante, sino
también saivaguardar al pibfico consumidor que es el destinatario final de este
tipo de satisfactores y que casi siempre resuita engafiado al adquirir un producto
que ampara una marca que no es la original o legaimente registrada.

Es conveniente la tipificacion de este delito en virtud de que la sociedad
evoluciona constantemente por lo que resufta indispensable adaptar dichos
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cambios al marco juridico penal para evitar ia impunidad que impera en el
comercio actual, sancionando penalmente a los que realizan estas conductas
ificitas.

Si nos remontamos al pasado, como ya lo mencione antericmmente la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, de fecha 25 de junio de 1991,
contemplaba usar una marca regisfrada como delito, pero cuando entra en vigor
la nueva Ley de la Propiedad Industrial el 13 de julic de 1994, dicho acto ilicito
pasa a formar parte deé una simple infraccién administrativa, no es coherente y
lbgico que el legislador en lugar de brindar mayor proteccién a los derechos
marcarios, los desmerité de tal manera.

Es decir, en este caso en concrelo, en lugar de avanzar, el kegistador retrocedio,
por tal motivo, mi propuesta de tipificar dicha conducta ilicita como delito, no es
tan ambiciosa como se pensaria, ya anteriormente los legisiadores io
contemplaban como tal.

La legislacion en materia de propiedad industrial se encuentra rezagada con
respecto a los adelantos tecnolégicos que impuisan la “pirateria” por lo tanto es
necesario que ia misma se haga m4s dindmica y que el poder legislativo
establezca mecanismos que permitan que dichas leyes se actualicen al mismo
ritma que [as nuevas tecnologias vayan surgiendo.
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6.2.-DIFERENCIAS ENTRE SANCION
ADMINISTRATIVA Y SANCION PENAL.

Existen dos tipos de sanciones por medio de las cuales el Estado se auxitia para
castigar o reprimir, a los infractores o delincuentes las sanciones administrativas y
las sanciones penales.

Esta diferencia se encuentra regulada en el articulo 21 de la Censtitucién Politica
de ios Estados Unidos Mexicanos, gue entre otras cosas, dispone:

“ARTICULC 21.-La imposicidn de las penas es propia y exclusiva de la autoridad
jwdicial. ta investigacion y persecucion de los delitos incumbe al agente del
Ministerio Pubiico, el cual se auxiliard con un policia que estara bajo su autoridad
y mando inmediato. Compete a fa autoridad administrativa la apficacidn de
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubemativos y de policia, las
que Unicamente consfituirdn en multa o aresto hasta por treinta y seis horas; pero
el infractor, se permutara esta por el arresto coraspondients, que no excederd en
ningun caso de freinta y seis horas...".

En consecuencia, las auioridades administrativas imponen las sanciones
administrativas y las autoridades judiciales, las sanciones penales; por lo tanto,
las primeras son resultado de infracciones a las leyes administrativas y las
sanciones penales son derivadas de los ilicitos reglamentados en la Ley Penal.

Asimismo, los delitos, como ya sefialamos, los impone una autoridad judicial, sus
sanciones se encuentranm reguladas por el derecho penal y reciben la
denominacion especifica de penas.

De acuerdo con el jurista Garcia Maynez: “La pena es [a forma mas caracteristica
del castigo y es por consiguiente, una de las consecuencias juridicas de la
comisién de un hecho delictuoso”. *

En el caso de los delitos, solo habrd accién penal en contra de personas fisicas ¥
en las infracciones administrativas se responsabifizaré a éstas y a [as personas
morales.

En las sanciones administrativas no rige el principio de nutium crimen sine lege
(no hay crimen sin ley) y nulla poena sine lege ( no hay pena sin fey), los cuales
son fundamentales para el derecho penal. También se diferencian por los motivos
y fines que persiguen, ya que, en las sanciones penales, sofo puede ser sujeto
active una persona fisica y se le impondran las siguientes penas consistentes en;
muita, privacién de la libertad o medidas de seguridad; por ef contrario, en las
sanciones administrativas los infractores pueden ser también las personas
juridicas o morales y sus sanciones se clasifican en amesto, hasta por 36 horas
(articulo 21 de nuestra Carta Magna), de carécier patrimonial o econdmica como:
la multa, e decomiso, la clausura y la cancelacion de auterizaciones ¢ permisos.

* GARCIA MAYNEZ, EDUARDO. INTRODUCCKON AL ESTUDHO DEL DERECHD 53¢ EDSCKON. B0, PORRUA. WEGCO, 2002 p 282,

112



EN CONCLUSION:

A. La infraccibn es sancionada generalmente por una autoridad
administrativa subordinada, mientras que el delitfo es castigado por una
autoridad judicial.

B. El acto u omisién que da lugar a la infraccién viola disposiciones de
caracter administrativo come por efemplo leyes, reglamentos o circulares.
Ei delito vulnera normas de derecho penal que protegen valores juridicos
como 1a vida, la salud, o el patrimonio.

C. Lainfraccién puede ser atribuida a personas fisicas y a personas morales,
mientras que el delito Unicamente puede cometerse por personas fisicas.

D. La sancién aplicable en el caso de la infraccidn se traduce en muitas,
decomiso, clausuras, cancelacion de autorizaciones o permisos y arestos
hasta por freinta y seis horas. En el delito puede imponerse una sancién
privativa de |2 libertad, multa ¢ medidas de seguridad.
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6.3.-DE INFRACTOR A PROBABLE
RESPONSABLE.

Es necesario hacer adecuaciones a ia realidad que vive nusstro pals, elevando
las penas impuestas a los sujetos dedicados a aclividades deshonestas de
competencia desleal como es el usar una marca registrada sin consentimienic de
su ftitufar, con la infencién de percibir ganancias y beneficios que no le
corresponden.

Es tiempo de combatir estas actividades o de o contrario en el futuro serd
imposible ferminar con esta actividad que resulta ser tan remunerante para el
infractor, pero at mismo tiempo resulta ser la méas nociva para el desarrolo
industrial en nuestro pais.

Actualmente las sanciones para los sujetos que usan una marca sin
consentimiento de su titwlar son sanciones administrativas, simpiemente
infractores, los que pueden hacerse acreedores a una multa, las cuales pueden
ser hasta un importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal; clausura temporal o definitiva y a un arresto et cuai no se leva a
cabo, en la practica.

Dejando en estado de indefensidn a el titutar de los registros marcarios, ya que
con tales sanciones, los infractores, se encuentran en la posibilidad de realizar
estas conductas con confianza, tranquilidad y descaro.

En cambio si a esta conducta, le damos la importancia que en reakdad tiene en la
Propiedad Industrial y en la economia nacional e intermacional, y el sujeta que usa
una marca sin el consentimiento de su titular, de ser simplemente un infractor,
que es sometido a un procadimiento administrativo, en el cual solo se le multara,
clausurara en forma temporal o definitiva su negociacion, para que a la primera
oportunidad, vuelva a cometer dicha conducta, de usar o utilizar una marca
registrada, sin el consentimiento de su titular, y se convierta en su modus vivendi
(modo de vida), en perjuicio del titular de la marca, del consumidor y de la
Propiedad Industrial, después de obtener grandes ganancias que e genera dicha
conducta flicita.

En cambio si se convierte en un probable responsable, al cual lg resolvera su
situacion juridica, un Agente de! Ministerio Publico, acreditondose el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, por la conducta tipica, aniijuridica y culpable
que cometa, ya e infractor {o pensard dos veces, antes de verse involucrado en
un procedimiento penal, en donde puede ser consignado a un Reclusorio
Preventivo, en e cuai purgara su sancién o pena comespondiente.

Es entonces cuando el derecho protege el bien juridice tutetado, el patrimonio de
el titular del registro marcario, y el sujeto que comete la conducta ificita, ahora at
verse involucrado en un procedimiento penal, ya no se le facilitaran tanto las
cosas y se iimitara a realizar dichas conductas delictivas, ya que no simpiemente
sera acreedor a una multa, clausura o amesto, sino a una pena de prisién.
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Siendo el presente trabajo de tesis una propuesta para que disminuyan fales
conductas, que cada vez se vuslven mas comunes, y con mayor rendimiento
econdmice para estos sujetos que obtienen ganancias a costa del trabajo,
calidad, inversion y publicikdad de [as empresas que han luchado por mantenerse
en el mercado Nacional e Internacional.

La pena para el probable responsable tiene que ser mayor a el termine medio
aritmético, a efecto de que los procesados no puedan alcanzar {a libertad
provisional. Tal es ef caso de la penalidad para los sujetos que cometan las
siguientes actividades, en materia de Derechos de Autor: produccion,
reproduccién, intreduccién al pals, almacenamiento, transportacion, distribucion,
venta o0 arrendamiento de copias de fonogramas videogramas o lbres.

Que de acuerdo al articuko 424 bis del Codigo Penal Federal, [as sanciona con
prision de tres a diez afios y muita que va de dos mil a veinte mil dias de salario
minimo. Castigandose con esas mismas penas a la persona que provea de forma
dolosa los medios econdmicos o materiales necesarios para la produccion o
reproduccion de fonogramas, videogramas o fibros protegidos por la Ley Federal
del Derecho de Autor.

Asimismo se sanciona de igual forma a quien con e! propésito de especutar con
programas de computo fabrique dispositivos o sistemas tendientes a desactivar
los sistemas de seguridad en estos contenidos para su proteccién. Asi de igual
forma deben ser sancionados los sujelos gue usen una marca sin el
consentimiento de su titular, para la comrecta proteccién de [a Propiedad industrial;
ya que es la ofra gran rama, junto con los Derechos de Autor de lo que conforma
la Propiedad Intelectual.

Es entonces cuando nos preguntamos porque en el citado caso, si se sanciona
penalmente, en el érea de Derechos de Autor, mientras que en la Propiedad
Industrial, existe esta laguna, que ha propiciado un sin numero de actos de
competencia desleal, en ef rubro de la Propiedad Industrial, un fuerte detrimento
en el patrimonio de los titulares de las marcas registradas, una gran confusion
entre e pablico consumidor, una desconfianza en el mercado, e cual se ve
reflejado en el comercio nacional e internacional ¥ por consecuencia un detarioro
en la economia de este pais.

Ccasionando con esto que empresarios exiranjeros ya no inviertan en nuestro
pais, y con ello, perdidas de divisas y crédito, para el comespondiente progreso y
desarrollo de nuestro pais. Es por ello que considero indispensable, que e
infractor adquiera la calidad de probable responsable en un procedimiento penal,
COf sanciones que vayan por ¥ menos de 2 afios hasta 10 afios de pnisién, para
que el infractor no tenga derecho a la fibertad provisional, por tratarse de delitos
dolosos, ya que el uso de una marca, siempre se realizara con pleno
conocimients de la existencia del registro marcario, ante ef Instituto Mexicano de
ta Propiedad Industrial.

De estd manera lograremos, se reduzca en gran medida el usc de marcas

registradas sin el consentimiento de sus titulares correspondientes, para que el
sujeto que se dedican a percibir ganancias a costa def esfuerzo de otras
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personas, a competir de forma desleal con alevosia y ventaja, sea frenado en su
actividad flicita, y asi reducir la gran incidencia que se ha suscitado, la
propagacién que se ha venido generando, a consecuencia de una falta de
legislacion que realmente proteja los derechos e intereses de los sujetos que si se
someten al derecho y qQue actian de forma leal y legal.

Por lo que es fundamental e indispensable que en nuestro pals, sean mas
estrictas las sanciones impuestas a este tipo de conductas, y tipificarse como
delifas.

Ya que de lo contrario de seguir consintiendo las conductas multicitadas, como
infraccicnes administrativas, nos tendremos que enfrentar a las siguientes
consecuencias: encarecimiento de productos originales, como resultado de las
fuertes inversiones que hacen las compadias en investigacion para mejora de sus
productos, aunade a campafias publicitarias de muy allo costo, sin contar el
impacto tributario que genera esta misma alza en fos precios de sus producios,
perdidas millonarias a las distintas industrial victimas del uso indebido de una
marca registrada sin el consentimiento de su titular; merma, cada vez mayofr, de
la planta productiva del pais, ya que el haber menos consumo de productos
originales, enfran menos recursos a las empresas y estas generan menos
empleos, e inclusive, llegan a cemar plantas enteras, ocasionando la consecuente
perdida de empleos; disminuckn de los ingresos de la Federacién y los Estados
por concepto de tributacion, ya que al utiizarse marcas registradas sin el
consentimiento de su fitular, e! producto de la venta de los productos no se
declara por los vendedores, trayendo como consecuencia que no se enteren las
cantidades comespondientes de los impuestos que se deben pagar a la autoridad
hacendaria, redundando esto en una alza a las tasas del pais.

Por lo que el objetivo de esta tesis, es hacer un razonamiento y una evaluacién
acerca del impacto que tienen estos acios en la esfera juridica y econdmica del
pais.

Realizando una propuesta para darle una mayor proteccion a la propiedad
industrial en nuestro pais, ya que como se ha demostrado en el presente frabajo,
resufta obsoleta fa aplicacion de la fraccion XVill del articuto 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial, ya que come en un tiempo los fegisladores reconocieron ia
necesidad de que dicha conducta se tipificara como delito, pero que con las
reformas de fa Ley de Fomento y Proteccion Industrial en 1991, para quedar
Unicamente como Ley de 1a Propiedad Industrial, y en [a cual se fraslado dicha
conducta tipica a el ambite administrativo; pero hay que reconocer que no todos
ios cambios son eficientes, y en algunas ocasiones, como es el presente casg, es
necesario regresar a los preceptos anteriores, para la comrecta y debida
proteccion del bien juridico tutelado por la Ley de ia Propiedad industriat: el
patrimonio del sujeto que se apega a las disposiciones legales, conforme a
derecho.

El marco juridico para el otorgamiento y proteccién de estos derechos tiene una
enome importancia para promover ta creatividad ¥ la divulgacién de dichas
creaciones y de esta forma, estimular una legitima competencia desleal en
perjuicio de los creadores industriales.
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Debido a que la sociedad evoluciona constantemente, resulta indispensable
adaptar dichos cambios al marco juridico penal para evitar ta impunidad que
impera en el comercio actual. Tomando en cuenta el dafio que se causa al
publico consumidor, considerc de suma imporiancia coaccionar a quienes
contribuyen directa o indirectamente en la realizacién de dichas conductas ilicitas.
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6.4.-BENEFICIOS DERIVADOS DE UNA MAYOR
PROTECCION AL TITULAR DEL REGISTRO
MARCARIO.

El proceso de intemacionalizacién de la economia mexicana ha permifido
aprovechar las oportunidades que se han presentado por la globalizacion de la
economia mundial. De esta manera se ha aumentado la formacion de capitat y la
capacidad de produccién en € pais; incrementande sustanciaimente los flujos de
inversion extranjera y ampliando los mercados extemos facilitando la venta de
productos nacionales asi como la adguisicion de insumos y productos finales a
precios intemacionaies.

La Ley de la Propiedad Industrial ha constituido un instrumento fundamental para
apoyar el proceso permanente de innovacion tecnoldgica en los sectores
productivos y comerciales def pais, induciendo el mejoramiento de los niveles de
productividad de las empresa y fortaleciendo su posicion competitiva en los
mercados en s que participa.

La expansion cada dia mayor del comercio intemacional y el acelerado proceso
tecnoldgico, hacen necesaria la actualizacién permanente del marco juridico de ta
Propiedad Industrial para establecer reglas claras que faciiiten ios flujos
intemacionales de comercio inversion y tecnologia.

Es necesario elevar los niveles de proteccidn de los derechos de Propiedad
Industial e incorporar las tendencias mundiales de proteccion en la materia
plasmadas en los Tratados Intemnacionales de los que Méxice es parte, se
considera indispensable avanzar en et perfeccionamiento del sistema de
Propiedad Industriat de nuestro pals. La Ley de la Propiedad Industrial tiene por
objeto perfeccionar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través, de una
mayor proteccidn a fos derechos de Propiedad Industrial.

Y para garantizar una efectiva proteccion y defensa de los derechos exclusivos
que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a sus titulares, requiere de dotar a la
autoridad de facutades que le permitan prevenir y sancionar ia realizacién de
actos de competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los derechos de
Propiedad Industrial, dentro del marco de respeto de las garantias individuales y
el principio de Seguridad Juridica.

- El objeto juridico del presente trabajo, es proteger el bien juridicamente tutefado,
el cual en este case, es el patrimonio que consiste en la propiedad y posesion de
una marca.

Los intereses de los particulares que han creado alguna denominacion, simbolo ¢
signo que permita distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores
y que han invertido sus recursos en el acreditamiento y reputacién de los
productos o servicios que ofrece para obtener el favor de los consumidores,
quienes desean mantener su posicion en el mercado, al conocimiento que los
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consumidores tienen de sus productes o servicios, la calidad de los mismos, el
prestigio y reconocimiento alcanzado por fa marca que distingue a sus productos.

Ejinterés de la colectividad, que se beneficia a través de un adecuado sistema de
Propiedad industrial, al fener a su disposicion los satisfactores que demanda toda
vez que las empresas dedicadas a la investigacidon y desarrollo de nuevos
productos, al obtener una proteccion adecuada y una justa retrbucion a sus
esfuerzos, se ven motivados a continuar con su labor de investigacion y desarrollo
para producir aquellos productos que satisfagan ias necesidades de Ia
colectividad,

El interés de los consumidores quienes al adquirir los productos o servicios que
requieren, buscan aquellos que ostenten las marcas de su preferencia y los
cuales pueden verse defraudados por terceras personas, que sin e
consentimiento dei titular de los derechos aplican la misma marca a productos o
servicios que responden a calidades diferentes, lo que puede ocasionar el
descrédito de la marca y la perdida dei favor de los consumidores.

El interés de la sociedad en general que se bensficia con la adecuada proteccion
de [a Propiedad Industrial, al no permitirse practicas engafosas o desleales en el
comercio y que propicia la inversion en nuesiro pals, ya que & haber una
adecuada proteccion a kos derechos de Propiedad Industrial, las empresas se ven
estimuladas a establecerse y crecer en nuestro pais por contar con la seguridad
juridica necesaria para su operacion.

Es en este conjunto de intereses y su forma de hacero compatible, para lograr un
adecuado balance entre los intereses de los particulares y lo intereses de la
colectividad.

Por ko tanto el objetivc es establecer basas para que, en las actividades
industriales y comerciales def pals, tenga lgar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos; propiciar e mmpuisar el
mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el
comercio conforme a ks intereses de los consumidores,; proteger la Propiedad
Industrial mediante proteccion del titular del registro Marcario.

Ya que contar con una adecuada proteccién a ks derechos de Propiedad
Industrial permite a las empresas nacionales utihzar estos derechos para
incrementar su nivel competitivo, ya que podran invertir en el desarrotio de nuevos
y mejores productos, asi como en el acreditamiento de sus marcas, con la
seguridad de que éstos tendrdn ta proteccidn requerida para evitar un uso
indebido de los mismos.

Al aumentar considerablemente la proteccion juridica en esta materia, propiciando
que en las actividades industriales y comerciales se de un proceso permanente
de mejoras en la tecnologia y la calidad de los productos a nivel internaciona),
esta mayor seguridad juridica, se traducira en un factor atractivo para la inversion
extranjera, facilitando la transferencia de tecnoiogia externa hacia nuestro pais.
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Aj darle una mayor proteccitn a el fitular del derecho Macario se esta en la
posibilidad de:

1.-El perfeccionamiento del sistema de Propiedad Industrial.

2.-Otorgar mayor proteccién a ks derechos de Propiedad industrial, mediante
disposiciones que permitan a la autoridad, mediante sanciones penales, que se
apliquen al probable responsable de un derecho de Propiedad industral.
Impidiendo que cause dafios al titular de un Dereche Marcario, imponiendole las
sanciones penales comespondientes,

3.-Establecer un sistema mas eficiente para sancionar la violacion a s derechos
de Propiedad Indusfrial, con sanciones penates acompafnadas de reparacion de
los dafios y perjuicios ocasionados al titular. Es indispensabie elevar los niveles
de proteccidn de los derechos de Propiedad Industrial y disefiar un sistema mas
eficiente, accesible y acorde con las tendencias intemacionales, que permita una
adecuada administracién de los mismos.

Un sistema que constantemente esté actualizando su marco kegal de proteccion
mediante la reforma a los ordenamientos legales aplicables y 1a adopcion de
medidas con la creacion organismos de apoyo para la defensa y salvaguarda de
los derechos de Propiedad Industrial, permite fortalecer la posicion de México en
la dinamica de expansién de mercados y acelerado progreso tecnoldgico
derivados de la giobalizacion de la economia mundial.

Asimisio que exista una proteccidn nacional, para los titulares de los registros
marcarios, los cuales cumplen con todos los requisitos establecidos poria Ley de
la Propiedad Industrial y por ef Instifuto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para que se cumpla, kb anteriormente expuesto, es necesario: que el sujeto que
use una marca registrada sin el consentimiento de su titular, se haga acreedor a
una sancidn penal, 1a cual sea del resultado de un procedimiento penal, en donde
el Ministerio Publico, valorara su conducta, integrandose el Cuerpo del Delito y |a
Probable Responsabilidad.

El acto de usar una marca registrada sin el consentimiento del titular, s un grave
problema al que estan expuestos los titulares de dereches marcarios dentro de la
Propiedad industriat. En la medida en que la legislacién de un pais mncuya
disposiciones que tiendan a prevenir dicho fenémeno, se amplia (a proteccion a
favor de creadores nacionales y extranjeros.

Por lo anterior, propengo con &l presente trabajo: que el c los sujetos que usen
una marca registrada sin el consentimiento de su titular, sean sujetos de un
proceso penal como probables responsabies y por consecuencia sean acreedores
de sanciones penales.

Ya que de esta manera el titular de una marca registrada estara mas protegido, vy

los sujetos que constantemente utilizan marcas, para su beneficio propio, ya no
se verdn envueltos en simples procedimientos administrativos, sino que al
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adicionarse el articulo 223 de la Ley de la Propiedad industrial, tendran que
enfrentarse a un Ambito penal con sanciones mas rigidas y severas.

Adicicnando al capituko de los delitos, la fraccion Vil - “Usar una marca registrada,
sin el consentimiento de su titular o sin Ja licencia respectiva, en productos o
servicios iguales o similares a los que la marca se aplique”™.

Por consecuencia, se vera reflejada la disminucidn del uso de las marcas
registradas sin el consentimiento de el titular. La propuesta de adicién de la
fraccion Vil, al articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, representa una
defensa y proteccién de los derechos de propiedad industrial, garantizandose una
proteccién a los titulares de tas marcas registradas, dentro del marco de respeto
de las garantias individuales y el principio de seguridad juridica.

Por lo que nos podemos dar cuenta, que en las reformas a la Ley de Fomento y
Proteccisn de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diaric Oficial de Ia
Federacién el 27 de junio de 1991, para quedar el nombre de dicho crdenamiento
come; Ley de la Propiedad Industrial, fue un grave eror el trastadar el uso de una
marca sin el consentimiento de su titular de DELITO a INFRACCION
ADMINISTRATIVA, fue un acto que desmeritd la importancia det USO DE UNA
MARCA. Ya que como menciocnamos anteriormente ef USO DE UNA OBRA, si se
encuentra tipificado como delito en el Codigo Penal Federal en su articulo 424
que a la letra dice:

Articulo 424.- "Se impondra prigidn de seis meses a seis affos y de trescientos a
tres mil dias muita:

... ilL-A guien use en forma dolesa, con fin de lucro y sin la autorizacion
correspondiente obras protegidas por [a Ley Federal del Derecho de autor™.

De lo anterior, se desprende la pregunta, si una cbra, la cual es muy importante
para los Derechos de Autor, si es protegida por la Ley Federal del Derecho de
Autor y el Codigo Penal Federal, asi mismo la marca que es igual de importante
para la Propiedad Industrial, porque no se encuentra protegida de igual forma.

i Porque insisto en que es indispensable que EL USC DE MARCA, se le de &
caracter de DEUTO? por la importancia de 1a figura y sobre todo por 1a gran
incidencia del uso de marcas registradas sin el consentimiento de sus titulares,
para que exista una verdadera disminucién en dicha conducta, ya que &l instituto
Mexicano de la Propiedad Indusfrial, no se da abasio con tantas infracciones
administrativas, de las cuales la mayoria son por violaciones a los derechos
marcarios, y de esta forma se beneficiaria a los titulares de las marcas, los cuales
en este momento se encuentran sin una prateccitn adecuada.
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CONCLUSIONES.

Después del estudio hecho a lo largo de este trabajo y como consecuencia de los
razenamientos que hemos venido vislumbrando, podemos llegar a las siguientes
conclusiones:

PRIMERA. E| Derecho Intelectual esta constituido por los Derechos de Autor y
por la Propiedad Industrial.

SEGUNDA. Los Derechos de Autor, son el conjunto de premogativas que las
leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizadas
mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la muisica, e dibujo, ia
pintura, la radiodifusidn, la television, el disco, ef cassete, el video cassete y por
cualquier ofro medio de comunicacion.

TERCERA. La Propiedad Industrial, es el nombre colectivo que designa el
comjunto de figuras juridicas o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos
deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la
lealtad de la concumencia industrial y comercial.

CUARTA. La naturaleza juridica de la Propiedad Industrial es la de proteger kos
derechos de las personas, fisicas o morales, relacionadas con la industria, a fin
de impulsar e desarrollo econdmico y cientifico de a humanidad.

QUINTA. El fundamento constitucional de la Propiedad Industrial es el articulo 73
fraccion X de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que
se faculta al Congreso de la Unién para legislar sobre materia de comercio.

SEXTA. Una marca es todo signo distintivo utilizado por el comerdio o ta industria
para distinguir productos y servicios que se ofrecen, de otros de su misma
especie, por lo que su principal funcion es servir como elemento de certificacién
de los satisfaciores disponibles, en ei comercio ¥ en la industria.

SEPTIMA. Una marca es como un iman que garantiza la preferencia de un
segmento def pidblico consumidor por cierto producto o servicio como
consecuencia de ello, la marca como signo distintivo se convierte en un elemento
de valor independiente, propio que inclusive puede fiegar a ser &l active de mayor

importancia de una empresa.

OCTAVA. Una persona puede hacer uso de una marca, sin que para ello tenga
gue registraria, sin embargo a fin de protegerla frents a terceros debers obtener
su registro, ko cual no significa que el derecho a hacer uso de una marca exista
debido a su inscripcion, sino que el derecho es propio de quien hace usc de la
marca, aun sin su registro. El registro marcario, es a forma juridica que establece
ia ley, para la proteccion de [as marcas en México.

NOVENA. El uso exclusivo de la marca representa, primero, dar a su fitular la

proteccion necesaria para la conservacién de sus derechos de propiedad, ¥y
segundo, garantizar |la capacidad y derecho de eleccion del consumidor.
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DECIMA. En la actualidad ias marcas juegan un papel muy importante en el
comercio, al distinguir productos y servicios de una gran variedad existente en el
mercado. Su valor econdmico se asemeja af valor econémico de los inmuebles en
cuanto a su utilidad, ya que por lo general su importancia, una vez posicionado
dentro del mercado aumenta y 4 ello se aflade |a inversion que se efectia para su
mantenimienta,

DECIMA PRIMERA. El marco juridico para el otorgamiento y proteccion de estos
derechos tiene una enorme importancia para promover la creatividad y ta
divulgacién de dichas creaciones, y de esta forma, estimular una legitima
competencia en su comercializacion, combatiendo aquellos actos que impliquen
una competencia desleal en perjuicio de kos creadores industiriales.

DECIMA SEGUNDA. Podemos definir la Competencia Desleal como la conducta
observada por una persona fisica ¢ moral en e desempefio de sus actividades
industriales o comerciales, contraria a las disposiciones legales y a las practicas
que configuran los buenocs usos y costumbres, en detrimento de sus competidores
titulares de los derechos de Propiedad Industrial.

DECIMA TERCERA. Todas las conductas ilicitas que van en confra de los
derechos marcarios, invaniablemente constituyen actos de competencia desleal,
como fo es, e usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular.

DECIMA CUARTA. Las infracciones administrativas en materia de marcas, estan
constituidas por todos aquelios actos positivos o negativos (actos u omisiones),
que contravengan las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, &
investigadas y sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

DECIMA QUINTA. Los delitos marcarios solamente se perseguirdn por querefia
ds parte ofendida. La autoridad competente para investigar y perseguir Jos delitos
rmarcarios es & Ministerio Publico de ia Federacion (Procuraduria General de la
Repubiica) y la autoridad competente para aplicar las penas correspondientes, es
el Juez de Distrito en Materia Penal, pertenaciente al Poder Judicial Federal.

DECIMA SEXTA. Debido a que {a sociedad evoluciona constantemente, resulta
indispensable adaptar dichos cambios al Marco Juridico Penal, para evitar la
impunidad que impera en el comercio actual. Tomandc en cuenta e dafio
causado al publico consumidor, considero de suma importancia coaccionar a
quienes comdribuyen directa o indirectamente en |a realizacién de dichas
conductas ilicitas.

DECIMA SEPTIMA. E| uso de una marca registrada sin el consentimiento de su
titular, dafia seriamente nuestra economia tanto como pafs, como a nivel
personal, toda vez que, ocasiona et encarecimiento de mercancias, fomenta la
evasion fiscal, acamea la pérdida de empleos, frena las inversiones para el
establecimiento de mds fabricas y Ia investigacién de nuevas tecnologias, asi
como desestimula las mentes creativas, incrementa la inflacién y frena la
actividad econémica en una medida muy importante.
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DECIMA OCTAVA. La Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto
perfeccionar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial a través de una mayor
proteccién a los derechos de Propiedad Industrial. Y para garantizar una efectiva
proteccidn y defensa de los derechos exclusivos que la Ley de 1a Propiedad
Industriai otorga a sus fitulares, requiere de dotar a la autoridad de facultades que
le permitan prevenir y sancionar la realizacién de actos de competencia desleal
que afecten el ejercicio pleno de los derechos de Propiedad industrial, dentro del
marco de respeto de Jas garantias individuales y ef principio de seguridad juridica.
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PROPUESTAS.

Después de analizar e marco nommnative al que pertenece la conducta de usar
una marca que cuenta con un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, he Pegado a la conclusidén de que es necesario que dichas conductas
infractoras sean ftrasladadas al ambito penal, debido a que las sanciones
administrativas aplicadas actualmente resultan ineficaces; En consecuencia,
resulta evidente ia necesidad de proteger en dicha materia a los titutares de los
productos que amparan las marcas, y a su vez proteger a las empresas gue son
una fuente importante de trabajo para la economia def pais.

La incfusion de esié delitc en e Marco Legislativo de nuestro pais permitira al
derecho de Propiedad Industrial vigilar y combatir el uso de los productos
debidamente registrados que lesionen las actividades industriales y comerciales;
Es por ko que considero necesaria la regulacion de este hecho ilicito.

Con esta propuesta no s6lo se busca proteger ai ndustrial y al comerciante, sino
también salvaguardar al pubtico consumidor que es el destinatario final de este
tipo de satisfactores y que casi siempre resuita engafiado al comprar un producto
que ampara una marca de su preferencia y adquiera un producto totaimente ajenc
a esa marca.

En esté orden de ideas, propongo adicionar la fraccion Vi, al articulo 223, DE
LOS DELITOS, de la Ley de la Propiedad Industrial y por consecuencia abrogar la
fraccién XVHI del articulo 213, DE [AS INFRACCIONES, del mismo
ordenamiento.

Por consecuencia, adicionar al articulo 224 de! mismo ordenamiento, {a fraccion
Vil, para efectos de las penalidades, para que se considere como un delito grave.

Los articulos antes referidos se encuentran actualmente de la siguiente manera;

*ARTICULO 213.- Sen infracciones y sanciones administrativas:
-
Il.-...
M.-...
V.-
V-,
V.-
VilL-...
VIIL-...
Xl.-...
XH.-...
XHI~...
XV
V-
XV~
A

125



XVIIl.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titiar o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios igualss o similares a los que la marca
se aplique,

XiX-...

KX~

XX~

XX.-...

XXM~

ARTICULQ 223 - Son delitos:

|.-Reincidir en las conductas previstas en las fracciones il a XX del articulo 213
de esta Ley, una vez que fa primera sancidn administrativa impuesta por esta
razén haya quedado firme;

[l.-Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacién comerdial, marcas
protegidas por esta ley;

lIL-Producir , almacenar, transportar, introducir al pals, distribuir o vender, en
forma dolesa y con fin de especulacidn comercial, objetos, que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta ey, asi como aportar o proveer de
cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
production de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por ests
ley;

IV.-Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca como motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesitn, relacion de negocios o en
virtud del otorgamiento de una ficencia para su uso, sin consentimienfo de la
persona que guarde el secreto industria, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el proposifo de obtener un beneficio econémico para si o
para el tercero o cornt el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

V.-Apoderarse de un secrefo industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que o guarde o de su usuario autorizado, para usario o revelario a un
tercero, con el propdsito de obtener un beneficio econémico para si o para el
tercero o con el fin de causar un pefjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o0 a su usuario autorizado, y

Vl.-Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozea por virtud
de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacién de negocios, sin
censertimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consentimiento de 1a persona que guarde el secreta industrial o su usuario
autorizado, con el propésito de obtener un beneficia econdmico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado®
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ARTICULO 224.- "Se impondran de dos a seis afios de prisién y muita por el
importe de cien a diez mil dias de salaric minimo general vigente en el Distrito
Federal, a quien cometa alguno de fos delitos previstos en las fracciones |, IV, Vo
Vit del articulo 223 de esta ley. En el caso de los delitos previstos en las
fracciones il o Il del mismo articulo 223, se impondran de tres a diez afos de
prisién y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo gerieral vigente en
Distrito Federal. '

Por lo que propongo, con el presente trabajo de tesis, la Iniciativa de Ley, para
que los articulos 213, 223 y 224 de ia Ley de la Propiedad Industrial, queden de la
siguiente manera;

ARTICULO 213.- Son infracciones y sanciones administrativas:

[-...

If.-...

...

IV.-..

V..

Vi.-...

VIE-...

VL. -...

Xl.-...

Xl.-...

XIH.-...

XIV--...

XV

XV1.-...

XV

XVIli.-...{fraccién que se elimina y adiciona al articulo 223. De los delitos, en
su fraccion Vi, de la misma Ley de ia Propiedad Industriai}).

KX -

XXo-...

XX].-...

XXIl-...

XXM -

XA -...

ARTICULO 223.- Son delltos:

-

-..

M-

IV.-...

V-

Vi-...

Vil.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
Hcencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la
marca se aplique;
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ARTICULO 224.- °Se impondran de dos a seis afios de prisién y multa por el
importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distritc
Federal, a quien cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones |, IV, V o
VI del artfcuio 223 de esta lBy. En ef caso de los delitos previstos en las
fracciones {1, lll o Vi del mismo articuko 223, se impondran de tres a diez afios de
prisién y multa de dos mil a veinte mil dias de salaric minimo general vigente en el
Distritc Federal.

En virtud de que considero que los delitos que se describen de la fraccién lala A
del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, no son mas importantes que
el acto o accién dicita de usar una marca sin el consentimiento de su titular o sin
la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la
marca se aplique.

Bentro del Derecho de Autor encontramos que el uso de una obra se contempla
como defito, segin lo refiere el articulo 424 del Cédigo Penal Federal, Titulo
Vigésimo sexto, de los Derechos en materia de Derechos de Autor, que a la lefra
dice:

“Artictdo 424 -"se impondra prision de seis meses a seis afios y de trescientos a
tres mil dias multa:

be..

i.-...

Iil.- A quien use en forma dolosa, con fln de lucro y sin ta autorizaclén
commespondiente obras protegidas por ia ley federal del derecho de autor.
IV.-..".

Porqué entonces, ei usc de una marca, no se contempla como delito, si el
Derecho de autor y fa Propiedad Industrial, emanan de la misma Propiedad
Intelectual; y tan impertante es una “obra” para los Derechos de Autor, como Jo es
una “marca” para [a Propiedad Industrial, entonces porque no ha de legislarse, el
uso deuna marca como delito dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, sien la
Ley de Derechos de Autor se regula el uso de una obra como dslito.

Aunado a todos aquelios motivos que he analizado a lo largo de este trabajo de
tesis, reiterando que la marca es de las principales figuras juridicas de la
Propiedad Industrial.

Por lo que, de aceptarse la propuesta de Iniciativa de Ley que se sugiere en e
presente frabajo, de adicionar al articulo 223, del capitulo HI, De ks Delitos, de la
Ley de |la Propiedad Industrial, la fraccion Vil, se estara en la posibifidad de dare
mayor proteccion al titular de una marca registrada, con sanciones mas severas,
para disminuir la gran incidencia de estas actividades ilicitas, y por consecuencia,
cumplir con el objetivo de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual es: "Dotar a la
autoridad de facultades que le permitan prevenir y sancionar 1a realizacén de
actos de competencia desleal”.
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