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CAPIiTULO PRIMERO
INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES

1.1.- Una idea genérica sobre la Propiedad Industrial.

La propiedad industrial, como perfectamente nos ilustra el Dr.
David Rangel Medina, consiste en “el privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos,
establecimientos y servicios”, y comprende cuatro grupos de
instituciones (1):

a) Las creaciones industriales: las patentes de invencion y
los certificados de invencién, los modelos de utilidad, los modelos
industriales, los dibujos industriales, los secretos industriales y las
variedades vegetales;

b) Los signos distintivos: las marcas, los nombres
comerciales, las denominaciones de origen y los avisos comerciales;

¢) La represion de la competencia desleal: que, de
acuerdo con la “Guia sobre los intereses y las actividades de las
empresas de paises en desarrollo en materia de propiedad
industrial”, de a Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, se
traduce en la represion de aquellos actos contrarios a las practicas
honradas; lo que incluye a las indicaciones o aseveraciones que en el
curso del comercio pueden engafiar al publico en cuanto a la
naturaleza y las caracteristicas de los productos de que se trate; los
actos que puedan crear confusién con los productos o las actividades
de un competidor, asi como las falsas aseveraciones que tiendan a
desacreditar tales productos o actividades (z), y

d) Los conocimientos técnicos o know-how y Ia
transferencia de tecnologia.

1. Rangel Medina, David, "Derecho Intelectual”, la. ed., McGraw-Hill, México, 1998, p. 2.
2. Citado por el Dr. Rangel Medina, op. cit, p. 95.
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1.2.- Antecedentes legislativos en México en materia de Propiedad
Industrial.

Segun nos comenta el maestro Rangel Medina, la primera ley
sobre la materia fue el Decreto expedido por las Cortes Espafiolas en
materia de patentes de invencion, el 2 de octubre de 1820, para
asegurar el derecho de propiedad a los inventores, perfeccionadores
o inductores de algun ramo de la industria. (3)

Asimismo, el Dr. Rangel nos informa que, tras la consumacion
de nuestra independencia, fue expedida la Ley de 7 de mayo de
1832, sobre el privilegio a los inventores o perfeccionadores de algun
ramo de industria, la cual otorgaba un plazo de proteccién de diez
afos.

También nos resefia sobre la expedicion de la Ley de Marcas de
Fabrica del 28 de noviembre de 1889, conforme a la cual era
indefinida la duracion del derecho de propiedad de las marcas.

De igual forma nos indica que, un afio después, el 7 de junio de
1890, fue expedida la Ley sobre patentes de privilegio a los
inventores o perfeccionadores, la cual otorgaba un plazo de
protecciéon de veinte afios susceptibles de prérroga por cinco afios
mas.

Siguiendo al Dr. Rangel Medina, tenemos noticia de que el
siguiente avance legislativo se dio el 25 de agosto de 1903, al
expedirse conjuntamente la Ley de Patentes de Invencion y la Ley de
Marcas Industriales y de Comercio. En términos de la primera de
ellas, se continuaron dando los mismos plazos de proteccion a las
patentes y, de acuerdo a la segunda, se establecié que el plazo de
proteccion para el registro de las marcas también seria de veinte
afios.

Tras nuestra etapa revolucionaria, el 26 de junio de 1928, se
expidieron a la par, nuevamente, tanto la Ley de Patentes de

3 Op.cit, pp. 3,4y 5.
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Invencién, como la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres
Comerciales.

La particularidad del primero de tales ordenamientos juridicos
fue que, no obstante que se mantuvo el plazo de protecciéon por
veinte afios para las patentes de invencidon, se elimindé su
prorrogabilidad, y se establecié un plazo de diez afios para las
patentes de modelos y dibujos industriales.

Por lo que respecta a la legislacion marcaria, cabe decir que se
mantuvo el mismo plazo de proteccidén de veinte afios.

Continuando con el maestro Rangel Medina, apreciamos que,
para no variar el ritmo legislativo, s6lo unos meses después, para ser
exactos el 11 de diciembre de 1928, se expidieron tanto el
Reglamento de la Ley de Patentes de Invencion y el Reglamento de la
Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerclales.

Sin embargo, no fue sino hasta el 31 de diciembre de 1942,
cuando finalmente se unificé la reglamentacion de la materia al
promulgarse la Ley de la Propiedad Industrial. Bajo el imperio de esta
ley se regularon las patentes de invencién y de mejoras, las patentes
de modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos
comerciales, las indicaciones de procedencia y las designaciones o
nombres de origen, asi como la represion de la competencia desleal
(art. 1°).

El plazo de proteccidn concedido a las patentes de invencién y
de mejoras fue de quince afios como maximo, improrrogables (arts.
40 y 41); para las marcas se otorgo el plazo de diez afios, renovable
indefinidamente (arts. 132 y 168); y para los avisos y nombres
comerciales también fue de diez afios (arts. 210 y 222), de los cuales
Unicamente era renovable el plazo de los nombres comerciales de
manera indefinida, condicionados a que tuviesen vida mercantil los
establecimientos que los utilizaren (art. 225). Es de resaltarse que en
este cuerpo normativo las marcas, en comparaciéon con las demas
creaciones, fueron las que mayor regulacién tuvieron.
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Cabe mencionar gue, dentro del paquete legislativo, ese mismo
31 de diciembre también fue promulgado el Reglamento de la Ley de
la Propiedad Industrial.

Posteriormente apareci6 la Ley de Invenciones y Marcas,
promulgada el 10 de febrero de 1976, y reformada mediante decreto
promulgado el 16 de enero de 1987. Esta ley regul6 esencialmente
los mismos elementos, es decir, el otorgamiento de las patentes de
invencion; pero tratandose de los modelos y dibujos industriales,
cambid las patentes por el registro; continué con el registro de las
marcas y avisos comerciales, la publicacion de los nombres
comerciales, las declaraciones de protecciéon de las denominaciones
de origen, asi como la represion de la competencia desleal (art. 1°); y
agregd, como elemento nuevo, el registro de los certificados de
invencidén para los inventos no patentables.

El plazo de proteccion que se concedido a las patentes de
invencién fue de catorce afios improrrogables (art. 40), asi como para
los certificados de invencién (art. 67); para los dibujos y modelos
industriales fue de siete afios (art. 81); para las marcas y nombres
comerciales se otorgd el plazo de cinco afios, renovable
indefinidamente (arts. 112, 139 y 184); y se mantuvo el plazo de diez
aflos improrrogables para los avisos comerciales (art. 174). También
es de mencionarse que, al igual que su predecesor, este
ordenamiento juridico le dedicé especial atencion a las marcas.

La Ley de Invenciones y Marcas estuvo secundada por los
Reglamentos promulgados el 20 de febrero de 1981 y 24 de agosto
de 1988, respectivamente.

Mds tarde apareceria la Ley de Fomento y proteccion de la
Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de 1991, cuyo objeto
primordial de proteccion también fue la regulacién de patentes de
invencion, registros de modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas y avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones
de origen, olvidandose por completo de los certificados de invencién,
pero incorporando a los secretos industriales (art. 2°, fracc. V).
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El plazo de proteccion para las patentes se ampli6 a veinte
afios improrrogables, salvo tratdndose de productos farmoquimicos o
farmacéuticos o de procesos de obtencidn de tales productos, en
cuyos casos se podia extender a tres afios mas (art. 23); los modelos
de utilidad quedaron protegidos por un periodo de diez afios
improrrogables (art. 29) y los disefios industriales por quince afios
improrrogables (art. 36), las marcas, avisos y nombres comerciales
fueron protegidos por diez afios prorrogabies por periodos de la
misma duracién (art. 95, 103y 110).

Finalmente, mediante decreto publicado el 2 de agosto de
1994, se modificoé tanto el titulo de la ley anterior, como infinidad de
sus disposiciones, retomando su afiejo nombre: Ley de la Propiedad
Industrial (en lo sucesivo s6lo referida como la LPI). Esta nueva
legislacion también fue materia de reformas a través de los decretos
promuigados el 26 de diciembre de 1997 y el 17 de mayo de 1999.

El objeto medular de proteccion de fa nueva LPI fue una
reiteracién de la Ley de Fomento y proteccion de la Propiedad
Industrial (art. 2°, fracc. V). Es conveniente hacer notar que uno de
los grandes avahces significativos que esta ley le doté a la propiedad
industrial, fue darle vida juridica al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, la autoridad administrativa especialista en la materia,
creado como organismo descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propio (arts. 1°, 3°, fracc. IV y 6°).

Cabe sefalar que los plazos de proteccion quedaron intocados,
esto es, veinte afios improrrogables para las patentes, pero se
eliminé la excepcion de prérroga que gozaban los productos
farmoquimicos o farmacéuticos o de procesos de obtencidon de tales
productos (art. 23); diez afios improrrogables para los modelos de
utilidad (art. 29), quince afios improrrogables para los disefios
industriales (art. 36), diez afios prorrogables por periodos de la
misma duracién para las marcas, avisos y nombres comerciales (arts.
95, 103 y 110).
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1.3.- Objetos de proteccion de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los objetos de proteccion de la vigente LPI se encuentran
plasmados en su articulo 2°, el cual dispone que:

Ley de la Propiedad Industrial
“Articulo 2°.- Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales
y comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion
industrial, las mejoras técnicas y la difusion de conocimientos
tecnologicos dentro de los sectores productivos;

II1. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los
bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a
los intereses de los consumidores;

IV. Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de
productos nuevos y Utiles.

V. Proteger fa propiedad industrial mediante la regulacién vy
otorgamiento de patentes de invencion; registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicacion de nombres comerciales; declaraciéon de proteccién
de denominaciones de origen, y regulacion de secretos
industriales, y

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial
0 que constituyan la competencia desleal relacionada con la
misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.”

Del andlisis del texto anterior, consideramos que resulta factible
la clasificacién de los objetos de la LPI en tres grandes grupos:

a) Los que sirven de base a la creatividad industrial y
transferencia de tecnologia, o sea, aquellos que implican la
construccion y mejoramiento de las condiciones legislativas
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necesarias para el desarrollo de la propiedad industrial en nuestro
pais, en donde estarfan incluidos los objetos contenidos en las
fraccionesdelalala lV;

b) Los de proteccion a la creatividad industrial, que
comprende a la fraccion V, es decir, a las patentes de invencion, los
secretos industriales, los registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, marcas, y avisos comerciales; la publicacion de los
nombres comerciales y las declaratorias de proteccién de las
denominaciones de origen, los cuales constituyen la esencia misma
de la LPI, y

c) Los garantizadores de la proteccion a la creatividad
industrial, esto es, la represion de la competencia desleal, inciuidos
en la fraccién VI.

1.4.- Conceptos legal y doctrinario de marca.

El concepto legal de la marca lo encontramos en el numeral 88
de la LPI, el cual a la letra establece:

Ley de la Propiedad Industrial

“Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos ¢ servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado.”

Para -mejor comprensién del concepto legal proporcionado por la
LPI, resulta muy conveniente trasladarnos al terreno de la doctrina,
en donde ubicamos que el Dr. Rangel Medina nos explica que la
marca es “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y
prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de
los de sus competidores.” (a)

Para Genaro Gongora Pimentel, \as marcas “son los signos utilizados
por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en

4, {dem, p. 62,
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las mercancias o en aquellos medios capaces de presentarilos
graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar
su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos 0 de su misma
clase o especie.” (s)

Para Gabino Eduardo Castrejon Garcia, la marca "Es todo
signo o medio material que permite a cualquier persona 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.” (s)

Como claramente se desprende de los conceptos antes
invocados, una marca es, en esencia, un signo individualizador que
permite a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, el
poder de distincidn de sus productos, servicios o establecimientos
mercantiles, frente a los de la competencia.

En adicidn a lo anterior, para dar por terminado este apartado,
considero muy ilustrativo hacer referencia al concepto de marca que
nos proporciona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
en cuyo articuio 1708, parrafo primero, dispone:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte
“Articulo 1708. Marcas

1. Para efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o
cualquier combinacién de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive
nombres de personas, disefios, letras, numeros, colores,
elementos figurativos o la forma de los bienes o los de su
empaque.”

?. Colaborador del “Diccionario Juridico Mexicano”, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, y Porria,
10a. ed., Tomo 1-O, México, 1997, p. 2079.

6. Castrejon Garcia, Gabino Eduardo, “Jratado Teorico-Practico de los Derechos de Autor v de [a Propiedad
Industrial”, Cardenas, la. ed., México, 2001, p. 441.
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CAPIiTULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE
LA INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS

2.1.- La Ley de 1a Propiedad Industrial de 1942,

Para dar inicio a este capitulo, estimamos forzoso aclarar que,
tomando en cuenta el tema que se aborda en este trabajo
recepcional, Unicamente centraremos nuestro estudio en los
antecedentes relativos a la indemnizacidén de dafios y perjuicios por
la violacién del derecho al uso exclusivo de una marca.

Bajo esta &ptica, encontramos que la Ley de la Propiedad
Industrial de 1942 disponia en su articulo 265, parrafo primero, que
el duefio de una marca legalmente registrada tenia el derecho de
exigir el pago de dafios y perjuicios al autor de cualquiera de las
conductas consideradas como delitos en los numerales del 255 al
257, mismas que, en esencia, consistian en: la falsificacion o imitacion
de la marca, en poner en venta o en circulacién de mercancias que
ostentaran la falsificacion o imitacion de la marca, en la fabricaciéon de
una marca que resultara la falsificacion o imitacién de otra registrada,
asi como en poner en venta o en circulacion esas fabricaciones.

Para mayor ilustracién conviene hacer la cita textual de los
preceptos en comento, tal y como se aprecia a continuacion:

“Articulo 255.- Al que sin el consentimiento del duefio de una
marca registrada legalmente, la emplee para amparar articulos
similares, se le impondra prision de tres dias a dos afios y multa
de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del
juez.

Se impondran las mismas penas al que de igual modo que
previene el parrafo anterior, ponga a sus efectos una marca
que sea imitacion de la legalmente registrada, de tal modo que
consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos
de que esta Ultima hayan sido reservados, puedan confundirse
una con otra.
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Iguales penas se impondran al que ponga a sus efectos una
marca que aunque haya sido registrada de acuerdo con las
leyes de 1889 6 de 1903, resulte una falsificacién o imitacién de
otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en
los articulos 200 y 201 de esta ley.”

“Articulo 256.- Se impondra prisiéon de tres dias a un afo y
multa de diez a mil pesos, 0 una sola de estas penas, a juicio
del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera ei
articulo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o
circulacién efectos marcados de la manera que expresa el
mismo articulo.” -

“Articulo 257.- A |os impresores, litografos, etc., que
dolosamente fabriguen marcas que resulten falsificacion o
imitacién de alguna legalmente registrada, o para ser usados
legalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta, o
circulacion, se les impondrd prision de tres dias a dos afos y
multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a
juicio del juez.”

“Articulo 265 (parrafo primero).- En el caso de los articulos

255, 256 y 257, el dueiio de la marca legalmente reqistrada
ndrd 3 | rech igir al r | ito

daiios y perjuicios.”
(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

Es importante resaltar que esta legislacion hacia una clara
diferenciacion entre lo que era la falsificacion y la imitacion de una
marca, siendo que, gramaticalmente, toda falsificacién implica una
imitacion.

Por otra parte, también es necesario comentar que, como se
aprecia, desde esta primera ley codificadora de la propiedad
industrial, la violacion del derecho al uso exclusivo de una marca
registrada fue el motivo por el cual se establecié el derecho a la
indemnizacién de dafios y perjuicios, adicionalmente al derecho de
solicitar el ejercicio de la accién penal correspondiente (art. 264), asi
como al derecho de solicitar la declaracién administrativa de
falsificacion, imitacion o uso ilegal de la marca, emitida por parte de la

10
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hoy extinta Secretaria de la Economia Nacional (arts. del 189 al 199).

Sin embargo, es de hacerse notar que ni el parrafo primero del
ordinal 265, ni otro dispositivo de la afieja Ley de la Propiedad
Industrial, establecié alguna mecanica especial para la cuantificacion
de la indemnizacion por concepto de los dafos y perjuicios sufridos.

2.2.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

En esta ley, el derecho a la indemnizacién por concepto de
dafios y perjuicios fue establecido en el articulo 214, cuyo texto era el
siguiente:

“Articulo 214.- Independientemente de la sancion
administrativa y del ejercicio de la accién penal, el perjudicado
or Iquier las inf ion i |
refiere podra demandar del o de los autores de los mismos,
reparacién i rjuici Ti

con motivo de la infraccidén ¢ det delito.”
(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

Como se aprecia de la simple lectura de ese precepto, el
derecho a la indemnizacién de dafios y perjuicios, fue establecido
adicionalmente al derecho de solicitar la imposicion de la sancién
administrativa procedente, asi como al derecho de solicitar el ejercicio
de 1a accién penal correspondiente, lo cual coincide con fo dispuesto
por la primigenia Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Sin embargo, existia una gran diferencia entre ambas
legisiaciones que, a nuestro juicio constituydé un gran avance para la
proteccién de la propiedad industrial, Ia posibilidad de que el derecho
a la indemnizacion de dafios y perjuicios ya no solo pudiese nacer de
la comisién de determinados delitos, toda vez que, conforme al
dispositivo antes transcrito, el derecho a la indemnizacion podia
nacer de la realizacidon de cualquiera de las conductas consideradas
por la Ley de Invenciones y Marcas como infraccién administrativa
(art. 210) o delito (art. 211).
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(art. 210) o delito (art. 211).

Una segunda coincidencia notable digna de mencionarse que se
observa entre esta ley y su predecesora, es que ni el articulo 214
arriba citado, ni ninglin otro de sus preceptos fijé alguna mecanica
conforme a la cual resultara posible la cuantificacion del monto de la
indemnizacion.

2.3.- La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de
1991,

Por lo que respecta a esta ley, encontramos que el derecho a la
indemnizacion de dafios y perjuicios fue establecido en los numerales
221y 226, mismos que a la letra disponian:

“Articulo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y

demés dnsposmuones denvadas de ella, se |mpondran sin
de | iz u rr n

mLuuo_s a los afectados, en los términos de la

legislacién com{n.”

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

“Articulo 226.- Independientemente del ejercicio de la accion

penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta

Ley se reﬁere podr é demandar de él o de | Q§ ag;orgs q IQ§
os, | r el |
frl 0S €O m0| icho litos.”

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

Como se ve, nuevamente se establecié que el derecho a la
indemnizacion de dafios y perjuicios, era adicional al derecho de
solicitar la imposicién de la sancién administrativa procedente, asi
como al derecho de solicitar el ejercicio de la accion penal
correspondiente; maxime si se considera que ambos preceptos se
encontraban dentro del TITULO SEPTIMO de la Ley de Fomento,
intitulado “DE LA INSPECCION, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS”, aunque en capitulos distintos,
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ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS”, aunque en capitulos distintos,
pues el articulo 221 se encontraba dentro del Capitulo II “De las
Infracciones y Sanciones Administrativas”, y el 226 en el Capitulo III
“De los Delitos”.

Consideramos que era verdaderamente innecesario que en el
ordinal 226 se reiterara el derecho a la indemnizacidn por los dafios y
perjuicios sufridos con motivo de la comision de los delitos, por la
simple y sencilla razé6n de que el numeral 221 disponla que ese
derecho se tenia sin perjuicio de las sanciones establecidas en la
propia Ley y demas disposiciones derivadas de ella; sanciones que se
contemplaban tanto en el Capitulo II “De las Infracciones y Sanciones
Administrativas” (arts. 214, 218, 219 y 220), como en el Capitulo III
“De los Delitos” (art. 224).

Esta legislacion registro otro progreso para la propiedad
industrial, pues no obstante que tampoco fij6 mecdnica alguna para
poder calcular el monto de la indemnizacion, al menos establecié que
se haria en los términos de la legislacion comun, esto es, del
entonces vigente Codigo Civil para el Distrito Federal en Materia
Comdn, y para toda la Republica en Materia Federal, toda vez que a
la luz del articulo 1° de dicho cédigo, las disposiciones del mismo
regian en toda la republica en asuntos del orden federal, tales como
lo era y sigue siendo la regulacidén de la propiedad industrial, 1o cual
se confirma con la simple lectura del numeral 1° de la Ley de
Fomento, en donde se establecia que sus disposiciones eran de
observancia general en toda la Republica.

Por tanto, como ia Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial era de cardacter federal, la “legislacion comtn” a aplicar
para cuantificar el monto de la indemnizacion era, sin duda alguna, el
citado Codigo Civil.

Cabe sefalar que dicho Cédigo Civil en sus articulos 2108 y
2109 definia lo que debia entenderse por dafio y por perjuicio,
respectivamente, al decir que se entendia por dafio la pérdida o
menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de
una obligacién y, por perjuicio, la privacion de cualquiera ganancia
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licita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la
obligacion.

En adiciéon a lo anterior, también es menester mencionar que
ese cbdigo en su ordinal 2110 disponia que los dafios y perjuicios
debian ser consecuencia inmediata de la falta de cumplimiento de la
obiigacion, ya sea que se hubieran causado o que necesariamente
debieran causarse; de ahi que desde entonces se ha considerado
que dentro de un juicio para desmostar la procedencia de la accion
de dafios y perjuicios necesariamente debe probarse el nexo causal
entre la conducta ilicita (falta de cumplimiento de la obligacion) y los
dafios y perjuicios.

2.4.- La Ley de la Propiedad Industrial de 1994.

Con la llegada de la nueva LPI se registré el mayor avance en la
proteccion a los derechos de propiedad industrial, como se

desprende de sus articulos 221, 221 Bis y 226, cuyo texto a la letra
dice:

“Articulo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y
demés disposiciones derivadas de ella, se impondran ademas
de la indemnizacién gue corresponda por__dafigs y

perjuicios a los_afectados, en los términos de 1la
legislacién comin y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
siguiente.”

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

“Artuculo 221 Bis.- La reparacmn del dafio matenal o la

los fi n ningin ca ra
inferi | or _cien i |
ggblggg gg cad g pr oducto o la prestacion de servnc&os que
I| violacié lguno o algun lo e

i ial requ! ley.”

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).
“Articulo 226.- Independijentemente del ejercicio de la accién
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“Articulo 226.- Independientemente del ejercicio de la accidén

penal, el perjudicado por cualguiera de los delitos a que esta

Ley se refiere podréd demandar de é| 9 de los autores de los

mismos, la reparacién y el pago de los daios y perjuicios

sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos
i 21 Bis de

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

En principio hay que destacar que se dejé muy en claro que el
derecho a la indemnizacién de dafios y perjuicios nace por la violacion
de los derechos que confiere la LPI, como por ejemplo el derecho al
uso exclusivo de una marca registrada, en términos de su numeral
87.

También es importante mencionar que de nueva cuenta se
reiterd que el derecho a esa indemnizacion es absolutamente
adicional al derecho de solicitar la imposicion de la sancién
administrativa procedente, asi como al derecho de solicitar el ejercicio
de la accion penal correspondiente, y que los numerales en cita
quedaron otra vez dentro del TITULO SEPTIMO “DE LA INSPECCION,
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS
DELITOS”, pero en caplitulos distintos, como antes se habia hecho,
pues tanto el articulo 221 como el 221 Bis se encuentran inmersos en
el Capitulo II “De las Infracciones y Sanciones Administrativas”, y el
226 en el Capitulo III “De los Delitos”.

Ahora bien, el avance en la proteccion a los derechos de
propiedad industrial a que me refiero se encuentra plasmado en el
novedoso articulo 221 Bis arriba citado, por la simple y sencilla razén
de que, finalmente, el legislador se atrevié a establecer la mecanica
conforme a la cual es factible calcular el monto de la indemnizacion
por dafios y perjuicios.

Por no ser propiamente materia de este capitulo que estamos
desarrollando, sino del quinto (apartado 5.3), omitiremos hacer
comentario alguno en torno a la mecanica para el cdiculo de los
dafos y perijuicios.

Por otro lado, consideramos someramente comentar que en el
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Por otro lado, consideramos someramente comentar que en el
numeral 221 también se reiter6 la regla de que para determinar la
indemnizacion deberia tomarse en cuenta la “legislacién comuin”, que
actualmente es el Cédigo Civil Federal, sirviendo los comentarios
vertidos al respecto en el apartado inmediato anterior del presente
capitulo.

De igual forma, estimo ocioso que en el articulo 226 se reiterara
el derecho a la indemnizacion por los dafios y perjuicios sufridos con
motivo de la comisidn de los delitos, sobre todo porgue hace
referencia expresa al numeral 221 Bis, y porque el articulo 221
categdricamente ordena que ese derecho se tiene sin perjuicio de las
sanciones establecidas en la propia Ley y demas disposiciones
derivadas de ella, o sea, que si la LPI contempla sanciones por la
comisién de delitos, no existe necesidad de aclarar que el derecho a
la indemnizacion se tiene independientemente del ejercicio de la
accion penal que corresponda.
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CAPITULO TERCERO

TRAMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA:
EL CAMINO HACIA LA PROTECCION

3.1.- La necesidad de los industriales, comerciantes y prestadores
de servicios de obtener el registro de su marca.

Como vimos en el apartado 1.4 del capitulo inicial de este
trabajo, en términos del articulo 88 de la LPI, una marca es todo
signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado.

Del concepto legal de marca naturaimente surgen tres
preguntas ineludibles: ¢especificamente cuadles son los signos que
pueden constituir una marca?, ¢cualquier persona puede utilizar una
marca? y ¢qué se necesita para poder utilizarla?

La respuesta al primer cuestionamiento la encontramos en el
articulo 89 de la misma LPI, el cual nos indica lo siguiente:

“Articulo 89.- P n_constituir marca los siguien

signos:

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a
gue se apliqguen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase;

11. Las formas tridimensignales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones

sociales, siempre que no queden comprendidos en el articulo
siguiente, y

1V, El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se

confunda con una marca registrada 0 un nombre comercial
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publicado.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

Asi las cosas, tenemos que las denominaciones y figuras, las
formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, asi como el nombre propio de una persona, son los
unicos signos que pueden constituir una marca, con las salvedades
establecidas por el numeral 90 del ordenamiento juridico en consuita.

A mayor abundamiento, es pertinente mencionar que partiendo
de la especificacion legal de los signos constitutivos de una marca, la
doctrina se ha encargado de clasificar a las marcas en cuatro grupos
a saber: (7)

a) Nominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra
o frase;

b) Innominadas, figurativas o graficas, si se trata de un
emblema, un dibujo o una combinacién o distribucion de colores
mostrados en una superficie;

c) Tridimensionales, cuando tienen forma de envases,
frascos, etc., y

d) Mixtas, aquellas que resultan de una o Vvarias
combinaciones de los signos antes mencionados.

Continuando con nuestro analisis, por lo que respecta a la
segunda pregunta, o sea, a que si cualquier persona puede utilizar
una marca, cabe decir que la respuesta la encontramos en la primera
parte del numeral 87 de la LPI, cuyo texto transcribo a continuacién:

“Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podran hacer uso de marcas en la industria, en el
comercio o en los servicios que presten...”

7. Rangel Medina, David, op. cit, pp. 62 y 63.
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De lo anterior claramente se aprecia que no cualquier persona
puede utilizar una marca como signo distintivo de productos o
servicios, sino Unica y exclusivamente la persona que se encuentre
dentro de alguna de las tres categorias siguientes: industriales,
comerciantes o prestadores de servicios, pero siempre y cuando
utilicen las marcas en la industria o comercio al que se dediquen
(sobre todo en los productos que elaboren o comerclalicen) o en los
servicios que presten.

Por otro lado, para dar respuesta al tercer cuestionamiento, es
decir, a qué se necesita para poder utilizar una marca, cabe decir que
la LPI no establece que se deba cubrir requisito legal alguno. No
obstante ello, estimamos prudente mencionar que si existe un
requisito cuyo cumplimiento permite obtener una grandisima
recompensa, y para lo cual es necesario regresar al contenido del
numeral 87, pero ahora a su segunda parte, en donde se dispone
que:

“Articulo 87.- ... Sin embargo, ¢l dere a su xclusiv
iene median reqistro en nstituto.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

En este orden de ideas, conforme al citado articulo 87, si se
cumple con el requisito de obtener el registro de una marca en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI,
cuya referencia se desprende de los numerales 1° y 3°, fraccién 1V,
de la LPI), como recompensa se consigue el derecho al uso exclusivo
de la marca, derecho que, dicho sea de paso, es el maximo que
puede otorgar la LPI al duefio de una marca registrada.

Bajo esta Optica juridica consideramos que, para los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios, el registro de
las marcas que usan para distinguir sus productos o servicios se ha
convertido en una necesidad fundamental, justamente para proteger
su uso, por la simple y sencilla razén de que sin dicho registro se
carece del derecho a su uso exclusivo y, con ello, también se carece
del derecho a impedir que un competidor use la misma marca o una
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semejante en productos o servicios iguales o similares.

3.2.- La solicitud de registro.

Por principio de cuentas es menester recordar que, conforme al
articulo 87 de la LPI, el derecho al uso exclusivo de una marca se
obtiene mediante su registro en el IMPI.

Ahora bien, de acuerdo con el articulo 113 de la LPI, para
obtener el registro de una marca debera presentarse solicitud por
escrito ante el IMPI, en donde se hagan constar los datos siguientes:

e Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

» El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto;

e La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser
modificada ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado;

e Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y
e Los demas que prevenga el Reglamento de la LPI.

Por lo que respecta a la indicacién de los productos o servicios a
los que se aplicara la marca, cabe mencionar que el numerai 57 del
Reglamento de la LPI (referido en adelante como el RLPI), establece
que so6lo deberan especificarse los productos o servicios
pertenecientes a una misma clase, pudiéndose utilizar los nombres o
denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la
clasificacion y las reglas de aplicacion de la misma, publicadas en la
Gaceta de la Propiedad Industrial (llamada en lo sucesivo s6lo como
la Gaceta).

Por su parte el ordinal 114 de la LPI agrega, como requisitos,
los siguientes:
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e Acompaiiar el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedicién
del titulo, asi como

¢ Acompaiar los ejemplares de la marca cuando sea innominada,
tridimensional o mixta (en el caso de las marcas innominadas o
mixtas, deben acompafarse seis etiquetas cuyas medidas no
sean mayores de 10 x 10 cm, ni menores de 4 x 4 cm, pero
tratandose de tridimensionales, seis impresiones fotograficas o
el dibujo con las mismas medidas en los tres pianos: anchura,
altura y volumen).

Ademas, la LPI en su numeral 116 ordena cumplir con otro
requisito:

e Cuando la marca sea solicitada a nombre de dos o mas
personas, presentar las reglas sobre el uso, licencia y
transmisién de derechos de la marca, que sean convenidas por
los solicitantes.

En concordancia con este tltimo requisito, el RLPI dispone en su
articulo 58 que:

e Las reglas deben ser convenidas por escrito e incluir
estipulaciones sobre la limitacién de productos o servicios;
régimen de las licencias; la cancelacion (voluntaria del registro)
a que se refiere el articulo 154 de la LPI, y la representaciéon
comun (de no precisarse, sera el representante comun la
primera de las personas que aparezca en la solicitud, de
conformidad con el numeral 182).

Otros requisitos mas se desprenden del texto de los ordinales
117 y 118 de la LPI, y que consisten en que, cuando se pretenda que
sea reconocida la fecha de prioridad de presentacion de una solicitud
previa formulada en el extranjero, respecto de la misma marca:

e Reclamar la fecha de prioridad, siempre que la solicitud en
México sea presentada dentro de los plazos que determinen los
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Tratados o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes
de haberlo hecho en otros paises. Cabe decir que ese mismo
plazo de seis meses es el que otorga el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, de acuerdo con su
Articulo 4, Parrafo C.- (1);

¢ Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a
productos o servicios adicionales de los contemplados de la
presentada en el extranjero, ya que de lo contrario la prioridad
no sera reconocida respecto de los adicionales, y

o Cumplir con los requisitos que sefalan los Tratados, la LPI y su
Reglamento, dentro de los tres meses siguientes a la
presentacion de la solicitud en nuestro pais.

De entre los requisitos que sefialan los Tratados tenemos, por
ejemplo, el que indica el referido Convenio de Paris en su Articulo 4,
parrafo D.- (1), esto es:

e Indicar la fecha y el pais de origen en donde se presentd
primeramente la solicitud de registro de la marca.

Abundando todavia mds sobre la reclamaciéon de la fecha de
prioridad, también cabe agregar que el articulo 60 de la LPI dispone
que para reconocer la prioridad, debera cumplirse con lo siguiente:

e Seflalar, cuando se conozca, el nimero de la solicitud de
registro de marca presentada en el pais de origen;

¢ Exhibir el formato de pago de la tarifa correspondiente, y

¢ Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentaciéon
de la solicitud en México, una copia certificada de la solicitud
presentada en el pais de origen y, en su caso, la traduccién
correspondiente al espafiol, pues de lo contrario, se tendra
como no reclamado el derecho de prioridad.

Por otra parte, de conformidad con el articulo 5° del RLPI, la
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solicitud de registro deberd cubrir, ademas de todos los requisitos
antes precisados, con los que se indican a continuacién:

» Firmar debidamente la solicitud;

« Utilizar la forma oficial impresa para la solicitud, aprobada por el
IMPI, vy publicada en el Diario Oficial de la Federacién y en la
Gaceta (actualmente dicha forma es la IMPI-00-006);

e Acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios;

e Sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacionatl;

s Acompafiar el comprobante de pago de la tarifa
correspondiente; '

e Acompafiar la traduccion al espafiol de los documentos escritos
en idioma distinto;

e Acompafiar los documentos que acrediten el caracter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o
representantes legales, y

e Acompafiar la legalizacion de los documentos provenientes del
extranjero, cuando proceda.

En relacién con el documento con que se acredite la
personalidad, cabe mencionar que el articuto 181 de la LPI indica que
el mismo puede consistir en:

o Carta poder simple suscrita ante dos testigos, si el mandante
es persona fisica, pero si el mandante es persona moral debe
manifestarse que quien otorga el poder cuenta con las
facultades para elio y citarse el instrumento en donde consten.
En ambos casos ia carta poder debe contener la firma vy
domicilio de los testigos, segun lo indica la fraccién I del articulo
16 del RLPI;
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e Instrumento publico o carta poder con ratificacion de firmas
ante notario o corredor, cuando se trate de persona moral
mexicana, debiéndose acreditar la legal existencia de ésta y las
facultades del otorgante, o

o Carta poder otorgada conforme a la legislacién aplicable del
lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados, en caso de
que el mandante sea persona moral extranjera.

Pero si el poder ya fue registrado en el Registro General de
Poderes del IMPI, en términos del numeral 17 del RLPI, bastara con:

¢ Acompafiar una copia de la constancia de inscripcion.

Finalmente, cabe decir que el articulo 56 del RLPI contempla dos
ultimos requisitos:

¢ Especificar el numero de la clase a que correspondan los
productos o servicios para los que se solicita el registro, cuando
ello se conozca, y

s Especificar las leyendas y figuras de la marca cuyo uso no se
reserva,

No obstante la mencién de todos y cada uno de los requisitos
que dehe cubrir la solicitud de registro de marca, con el Unico
propodsito ilustrar y darle mayor claridad a este trabajo, nos
permitimos reproducir, en forma reducida, el formato autorizado
utilizado en la practica, tal y como aparece en la pagina siguiente:
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3.3.- Los examenes de forma y fondo.

Toda solicitud de registro de una marca estd sujeta a dos

examenes: el de forma y el de fondo, también denominados por el
administrativo y de novedad,

Dr. Rangel Medinai) como

respectivamente. En términos sencillos, el examen de forma o
administrativo versa sobre el cumplimiento de los requisitos formales
mencionados en el apartado anterior, y el de fondo o de novedad,
sobre si la marca es lo suficientemente distintiva o no de las marcas
va registradas o en tramite de registro.

8. idem, p. 68.
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En efecto, el numeral 119 de la LPI establece que una vez
recibida la solicitud, se procedera a efectuarle un examen de forma,
conjuntamente con la documentaciéon exhibida, para comprobar si se
cumplen los requisitos que previene la LPI y el RLPIL.

Si al momento de presentarse la solicitud cumpie con los
requisitos formales, esa sera su fecha de presentacién; en caso
contrario se tendra como fecha legal el dia en que se dé
cumplimiento, tal como lo dispone el ordinal 121, parrafo primero, de
la LPI.

La fecha de presentacién, también conocida como fecha legal,
cobra vital importancia si se toma en consideracion que es
precisamente ella la que determina la prelacidén de las solicitudes,
segun lo establece el parrafo segundo del referido articulo 121.
Partiendo de esta regla y aplicando el principio general del derecho
“PRIOR TEMPORE POTIOR JURE”, conforme al cual el primero en
tiempo es primero en derecho, si una misma marca pretende ser
registrada en la misma clase por dos personas distintas, quienes
presentan cada una su respectiva solicitud de registro, el registro
sera concedido a la solicitud que tenga la fecha de presentacion mas
antigua.

Respecto del examen de forma cabe preguntarse équé pasa si
no se aprueba? La respuesta la encontramos en el parrafo segundo
del articulo 122 de la LPI, el cual nos dice que en ese supuesto el
IMPI debera comunicarlo por escrito al solicitante otorgandole un
plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los
que hubiese incurrido, y que si no se contesta dentro de ese plazo la
consecuencia es que se considerara abandonada la solicitud, razén
por la cual se da por terminado el tramite sin concederse registro
alguno.

Concluido el examen de forma se procederda a realizar el de
fondo, cuyo propésito es verificar si la marca es registrable en los
términos de la LPI, como se desprende de la simple lectura de su
articulo 122, parrafo primero. Abundando sobre este punto, cabe
agregar que en el numeral 90 de la LPI se contiene un catalogo de
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los casos en que una marca no es registrable.

Al igual que en el examen anterior, si no es aprobado el
examen de novedad dicho Instituto debera comunicarlo por escrito al
solicitante, otorgandole también el plazo de dos meses para que
manifieste lo que a su derecho convenga en relacion con los
impedimentos y las anterioridades citadas, con fa misma
consecuencia para el caso de que no se conteste dentro del plazo
concedido, tal como lo indica el parrafo segundo del mencionado
articulo 122.

Si el solicitante manifiesta 1o que a su derecho convenga dentro
del plazo concedido, pero modifica o sustituye la marca, la misma sera
motivo de un nuevo tramite, por lo cual debera efectuarse el pago de
la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer de nueva
cuenta con todos los requisitos formales, en suma, se debera volver
a empezar el tramite, a la luz del numeral 123 de la LPI.

No obstante el plazo de dos meses concedido dentro de los
examenes de forma y fondo, el articulo 122 Bis de la LPI establece
que el solicitante gozara de un plazo adicional de otros dos meses,
contados a partir del dia siguiente al del vencimiento del plazo inicial,
sin que medie solicitud, siempre y cuando se compruebe haber
pagado la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento.
Pero si aun asi no se da cumplimiento a lo solicitado por el IMPI, o no
se comprobare haber cubierto la tarifa respectiva, de cualquier
manera se tendra por abandonada la solicitud.

Es importante mencionar dentro del examen de fondo, si el
impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de
marcas idénticas o similares en grado de confusién, respecto de los
cuales exista o se presente una solicitud de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad o cancelaciéon, a peticion del
titular de la solicitud de registro de marca, el IMPI suspendera el
tramite de registro hasta que sea resuelto en definitiva el
procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacion, como se colige del
contenido del articulo 124 de la LPI.
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Ademas de lo anterior, debe decirse que, de conformidad con lo
dispuesto por el parrafo cuarto del ordinal 5° del RLPI, cuando a la
solicitud no se le acompaiie la traduccion de los documentos que se
encuentren redactados en idioma extranjero, sin mediar
requerimiento del citado Instituto, el solicitante debera presentar
dicha traduccion dentro de los dos meses siguientes a la fecha en
que haya entregado su solicitud.

Es conveniente agregar que, en la practica, el IMPI acostumbra
a comunicar al solicitante, en un mismo escrito, que cuenta con el
plazo (inicial) de dos meses para que subsane los errores u
omisiones en los que hubiese incurrido, o para que manifieste lo que
a su derecho convenga en relacion con los impedimentos y las
anterioridades que le sean citadas.

Para terminar con este apartado sélo cabe mencionar que, si no
son aprobados satisfactoriamente los examenes de forma y fondo, el
IMPI negara el registro de la marca, comunicdndolo por escrito al
solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su
resolucion, tal como lo expresa el numeral 125, parrafo segundo, de
la LPI.

3.4.- La expedicion del titulo de registro.

Aprobados los examenes de forma y fondo, el IMPI procederd a
expedir el titulo de registro, como lo ordena el parrafo primero del
articulo 125 de la LPI.

Es importante mencionar que, partiendo del analisis a los
articulos 1°, 6°, fraccion 1II, 87, 113, fraccion 1V, y 125, parrafo
primero, de la LPI, en nuestra opinion el titulo de registro es el
documento publico a través del cual el Ejecutivo Federal otorga, en
esencia, el derecho al uso exclusivo de una marca, para ser aplicada
a los productos o servicios precisados por el solicitante, en virtud de
que se considera que la solicitud se encuentra ajustada al marco
juridico.
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También debe decirse que, en términos del numeral 126 de la
LPI, el IMPI tiene la obligacion de expedir un titulo por cada marca,
como constancia de su registro. Por tanto, ese documento constituye

la prueba idénea para acreditar la titularidad de una marca
registrada.

Conforme a lo dispuesto por el mismo ordinal 126, el titulo de
registro comprendera un ejemplar de la marca y en el mismo se hara
constar:

a) El nimero de registro;

b) La marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

¢) Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;
d) Nombre y domicilio del titular;
e) Ubicaciéon del establecimiento, en su caso;

f) Las fechas de presentacion, de prioridad reconocida y de
primer uso, en su caso; y de expedicion del titulo, y

g) La vigencia del registro.

Es relevante comentar que con la finalidad de hacer del
conocimiento publico la concesion de un registro de marca, ésta debe

ser publicada en la Gaceta, a la luz de lo establecido por el ordinal
127 dela LPI.

Por ultimo, con el Unico proposito de ilustrar este apartado, en
la pagina siguiente nos permitimos reproducir, en forma reducida, un
titulo de registro de marca:
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3.5.~ Vigencia y renovacion del registro. Obligacion de usar la
marca.

La vigencia de un registro de marca es de diez afios, contados
a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, pero podra
renovarse por periodos de la misma duracién, segun lo establece el
articulo 95 de la LPI.

Ahora bien, la renovacién del registro debera solicitarse por el
titular dentro de los seis meses anteriores a la terminacion de ia
vigencia, pero el IMPI debera dar tramite a las solicitudes que sean
presentadas dentro de los seis meses posteriores a la terminacion de
la vigencia, tal y como lo dispone el numeral 133 de la LPI. Asi las
cosas, resulta claro el espiritu flexible de la LPI, pero sobre todo
protector de los registros marcarios, pues en aras de mantener su
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vigencia, en realidad otorga un afio para solicitarse la renovacion,
esto es, dentro de plazo normal de seis meses anteriores a la
expiraciéon de la vigencia, o dentro del plazo de gracia de seis meses
posteriores a ello.

En torno a la renovacidn resulta logico cuestionarse écuales son
los requisitos que deben cubrirse para que sea procedente la
renovacion? A {a luz del articulo 134 de la LPI, la renovacion solo
procedera si se presenta el comprobante de pago de la tarifa
correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir
verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o
servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por
un plazo igual o mayor al contemplado por el articulo 130 de la LPI
(tres afos consecutivos), sin causa justificada.

Consideramos conveniente mencionar que el IMPI también tiene
una forma autorizada para solicitar la renovacién, que actualmente es
fa IMPI-00-007, misma que, para efectos ilustrativos, nos permitimos
reproducir, en reduccién, tal y como se mostrard a continuacion:
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Es de destacarse que, tratdndose de la renovacion, el espiritu
flexible y protector de los registros marcarios se vuelve hacer notable
en el articulo 135, ya que, a la luz de ese precepto, a fin de procurar
mantener la vigencia de los registros marcarios, se establece que
cuando una marca posea diversos registros, bastara con que proceda
la renovaciéon en alguno de dichos registros para que su uso surta
efectos y beneficie a todos los demas registros, con ta Unica condicién
de que previamente se presente el comprobante de pago de las
tarifas correspondientes.

Para terminar con lo que respecta a la renovacion de un
registro de marca es fundamental cuestionarse: ¢écudl es la
consecuencia legal de la falta de renovacion? La respuesta es sencilla
y la encontramos en la parte final del antes citado articulo 133: la
caducidad.

En efecto, la caducidad es la consecuencia iegal de la falta de
renovacion, y ello se confirma en los ordinales 130 y 152 de la LPI,
pues conforme a la regia contenida en el primero de ellos, si una
marca no es usada durante tres afios consecutivos en los productos
0 servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad de su
registro. Las excepciones a dicha regla son dos: a) que el titular de la
marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese
usado durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
presentacién de la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad; y, b) que existan circunstancias  surgidas
independientemente de la voluntad del tituiar de la marca que
constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como
restricciones a la importacidn u otros requisitos gubernamentales
aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Para mayor amplitud, cabe agregar que el ordinal 62 del RLPI
establece que para efectos de! articulo 130 de la LPI, se entenderd
que una marca se encuentra en uso cuando: los productos o servicios
que ella distinguen han sido puestos en el comercio o0 se encuentran
disponibles en el mercado en el pais bajo esa marca en la cantidad y
del modo que corresponda a los usos y costumbres en el comercio; o
la marca se aplique a productos destinados a la exportacién. Sobre el

32



La Indennizacion de Daros y perjulclos César fhanda Bowilla

particular estimamos aplicables las tesis que invocaremos enseguida:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988
pagina: 405

MARCAS, USO DE, PUBLICACIONES EN PERIODICOS.

La publicacién de una marca que se anuncia en un periddico vy,
que por lo tanto, esta dirigida al publico consumidor, constituye
un medio idoneo del empleo o uso de la marca, en términos de
los dispuesto por los articulos 197 y 217 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periédico no
sea un documento publico, no impide otorgarle el valor que
corresponde como indicio del uso de la marca y cuando
existen varias publicaciones, la autoridad marcaria que-
encuentra una vinculacion entre ellas, actua correctamente
para determinar que el anuncio publicado de un servicio
constituye precisamente prueba del uso de esa marca.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 71/88. Central Anderson's, S.A, de C.V. 29
de enero de 1988. Unanimdad de votos. Ponente: 1. S.
Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Séptima Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 31 Sexta Parte
Pagina: 41

MARCAS, USO DE.

Del contenido de los articulos 96 y 200, fraccion 11, de la Ley
de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la
marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es
decir, basta que una persona use una marca para distinguir los
articulos que produce o vende, y basta que esos articulos se
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encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que
se estime que su propietario la estd usando en la Republica,
pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es
evidente que estan siendo adquiridos en el pais, o al menos,
para su venta o reventa en el pais. Y el hecho de que quien
venda esos productos, con fa marca del propietario, los
aduciera por su cuenta como comerciante, y no como
distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se
esté usando, pues las cuestiones de la distribucion se refieren
a puntos juridicos de naturaleza diferente, relacionados con el
privilegio de distribucion exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero
en todo caso, si un producto se encuentra a la venta en el
mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que
legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta estd
siendo usada en forma que le genera derechos en relacién con
esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la dnica
que implica el uso de una marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisidon RA-721/70 (4439/65). The R. T. French
Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Guzman Orozco.

Por su parte, el articulo 152 de la LPI dispone que el registro de
una marca caducard cuando no se renueve su registro en los
términos de dicha legislacion, o cuando haya dejado de usarse
durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaracién administrativa de caducidad, salvo que exista
causa justificada a juicio del IMPI.

Como consecuencia de lo anterior, es obvio que, para evitar la
caducidad del registro de una marca, es necesario usar la marca en
forma ininterrumpida y, ademas, solicitar la renovacion del registro,
dentro del plazo correspondiente.

Por cuanto hace al uso de una marca, es importante mencionar
que el articulo 128 de la LPI ordena que la marca debe usarse tal
como fue registrada o con modificaciones que no alteren su caracter
distintivo. Esta obligacion constituye una de las reglas mas
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importantes dentro del sistema de proteccion de las marcas. Esta
regla, para efectos de interpretacion, la podemos desmembrar en dos
partes.

De conformidad con la primera parte de la regla, la marca debe
usarse tal como fue registrada; de ahi que estimamos que si la marca
no se usa tal como fue registrada, es como si no se usara, y si no se
usa la consecuencia es por todos conocida: la caducidad del registro.

Para entender la segunda parte de la regla, es decir, o sea, que
la marca debe usarse con modificaciones que no alteren su caracter
distintivo, consideramos conveniente citar a Mauricio Jalife Daher,
quien sobre el particular sostiene lo siguiente:

“Cuando se trata de una marca nominativa, cualquier
tipo de cambio, por minimo que sea, implica una
modificacién que genera la pérdida del registro, asi se trate
de una sola letra o de un simple apéstrofe.

En el caso de los registros que implican un disefio,
sean éstos innominados o mixtos, resufta muy dificil
determinar lo que representa un cambio esencial, ya que lo
que podria considerarse como un cambio menor en el disefio
puede tener una importante repercusién en la percepcién
que el consumidor pueda tener de una determinada marca.
Por otra parte, cuando un cierto numero de cambios
menores 0 poco significativos se van acumulando durante el
tiempo, resulta al final que la suma de todos ellos implica
que el nuevo disefio sea muy distinto del original. Esta
reflexion es desde Iluego aplicable a las marcas
tridimensionales.”(9)

Por tanto, si una marca se usa con modificaciones que si alteren
su caracter distintivo, es «como si tampoco se usara;
consecuentemente, al igual que en el caso anterior, estimo que ello
puede acarrear la caducidad del registro.

9. "Comentarios a la LPI”, Porria, la. ed., México, 2002, pp. 311y 312.
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En sintesis, a la luz del articulo 128 en cita, el titular de una
marca registrada, a fin de no perder la vigencia del registro, tiene la
obligacién de usarla la marca, pero tal como fue registrada o con
modificaciones que no alteren su caracter distintivo; de ahi que
Mauricio Jalife recomiende: "“que siempre que se adopten cambios en
en el diseffo o en etigueta de un producto, se realice el registro
correspondiente de manera Inmediata, de tal forma que al amparo del
registro existente se obtenga el nuevo registro sin implicar un riesgo
para su titular.” ¢10)

Para finalizar nuestro analisis en torno a la caducidad de los
registros marcarios, consideramos prudente invocar algunos de los
criterios mas importantes sostenidos sobre el tema por nuestros
tribunales federales, como se mostrara a continuacién:

Séptima Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 38 Sexta Parte
Pagina: 58

MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. INTERES
JURIDICO PARA OBTENER LA DECLARACION.

El interés juridico de la parte que dedujo la accién
administrativa de extincion de una marca por falta de uso,
queda acreditado si solicitd a su vez el registro de una marca
y le fue negado, mencionandose como anterioridad la marca
cuya declaraciéon de extincién solicitd; y dicho interés podra
quedar también acreditado si la parte actora acreditase como
elemento de su accién, que usa la misma marca, o en alguna
otra situacion semejante. Pues si bien podra decirse que se
dara a cualquier persona accidn para demandar la extincién de
una marca, sin necesidad de probar nada al respecto, lo cual
constituird una especie de accion demasiado universal y podrd
ocasionar malestias y perjuicios injustos a la parte
demandada, por parte de personas sin un verdadero interés
legitimo, o simplemente con un interés oportunista de facto, tal
situacién se corrige si para que proceda la accion se requiere

10. Op. cit. p. 312,
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una prueba de interés juridico en deducirla, o sea que el actor
deberd probar los hechos en que funda su interés, sin lo cual,
no podrd, al final del procedimiento, declararse fundada su
accion.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision RA-2897/71. José Lozornio Quiroz. 8 de
febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzman Orozco.

Séptima Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: 38 Sexta Parte
Pagina: 56

MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. CARGA DE LA
PRUEBA.

Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento
controversial, para declarar la extincién de una marca por
falta de uso,-debe regirse por las reglas del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, y no por las del c6digo procesal local
del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento
regido por una LPI federal. Y al respecto, conforme a los
articulos 81 y 82 del Codigo Federal mencionado, el actor debe
probar los hechos constitutivos de su accion y el reo los de sus
excepciones, pero el que niega sélo estara obligado a probar
cuando la negacién envuelva la afirmacion expresa de un
hecho, cuando se desconozca la presuncidn legal que tenga a
su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y
si la accién ejercitada se funda en gque la marca de que se
trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podré ser
probado por la parte actora, la que cuando mas podra probar
que en algunos establecimientos comerciales no se la explota,
0 que alglin organismo del ramo no tiene conocimiento de tal
explotacion, o alguna otra cuestion abstracta semejante, pero
de ninguna manera podrd ser probado el hecho negativo
consistente en la falta de explotacion. En cambio, para el
demandado si serd perfectamente posible probar el hecho

Cégar Arvda Bonilla

37



La Indemnizacion de Dasios y pejulcios

positivo consistente en que la explotacién se realizd, con
cualquier prueba adecuada para ello.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisiébn RA-2897/71. José Lozornio Quiroz. 8 de
febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzman Orozco.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 72 Sexta Parte

Pégina: 170

PRUEBA, CARGA DE LA.

A falta de normas expresas y categdricas que regulen el caso,
y con arreglo a los principios en que se inspiran los articulos
81, 82 y 84 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, la
carga de la prueba no recae sobre aquel de ios litigantes para
el cual resulte imposible demostrar las situaciones en que
apoya su pretension, porque no tiene a su mano los
documentos idéneos para justificarla, y le seria
extremadamente dificil obtener esos documentos, sino que la
mencionada carga grava a quien se encuentra en condiciones
propicias para acreditar plenamente su accién o su excepcion,
por que estan a su disposicion las probanzas relativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 70, pag. 55. Amparo directo 508/74. Cia. de Fianzas
Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de
votos. La publicacidon no menciona ponente..

Volumen 70, pag. 55. Amparo directo 555/74. Cia. de Fianzas
Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de
votos. La publicacién no menciona ponente.

César Hranda Bonilla
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Volumen 70, pag. 55. Amparo directo 572/74. Cia. de Fianzas
Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de
votos. La publicaciéon no menciona ponente.

Volumen 70, pag. 55. Amparo directo 608/74. Afianzadora
Cossio, S.A. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La
publicacién no menciona ponente,

Volumen 71, pag. 52. Amparo directo 612/74. Cia de Fianzas
Inter-Ameéricas, S.A. 14 de noviembre de 1974, Unanimidad de
votos. La publicacién no menciona ponente.

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: X1V, Septiembre de 2001
Tesis: 1.70.A.142 A

Pagina: 1335

MARCAS. DEL ARTICULO 152, FRACCION II, DE LA LPI,
NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA
DECLARACION DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO
MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN
QUE SE CUMPLIERON LOS TRES ANOS ANTERIORES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

El hecho de que el numeral de referencia disponga que un
registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse
durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
presentacidn de la solicitud respectiva, no implica que de
proceder la declaracion de caducidad, sus efectos se
retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres afios de
referencia, puesto que dicho periodo unicamente sirve como
punto final del cdmputo que debe hacerse de los afios de
mérito, mas no se advierte de su texto que la intencién del
legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario
pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la
declaracion de caducidad emitida por autoridad competente;
de ahi que los efectos de la caducidad del registro marcario
nacen a la vida juridica cuando la declaracién guede firme y
no en un momento anterior.

César franda Rowilla
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SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y
Nintendo of America Inc., y la Directora Divisional de
Proteccion a la Propiedad Intelectual y el Coordinador
Departamental de Publicaciones y Estadistica, en sustitucién de
las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario:
Gustavo Naranjo Espinosa.

Por otro lado, cabe decir que la obligacion de usar una marca
también la encontramos en el numeral 129 de la LPI, conforme al cual
el IMPI puede declarar el uso obligatorio de marcas, sean registradas
o no, en cualquier producto o servicio, de oficio o a peticion de los
organismos representativos, en los casos siguientes:

a) Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a
practicas monopdlicas, oligopdlicas o de competencia desleal, que
causen distorsiones graves en la produccion, distribucion o
comercializacién de determinados productos o servicios;

b) Cuando el uso de la marca impida la distribucion,
producciéon o comercializacion eficaces de bienes y servicios, y

c) Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca
en los casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la
produccion, prestacién o distribucion de bienes o servicios basicos
para la poblacion.

Sobre estos casos juzgamos conveniente citar nuevamente a
Mauricio Jalife, quien al comentar dicho precepto nos dice que:

"...se puede apreclar que por encima de los intereses
propios de los titulares de los derechos de propiedad
industrial, deben prevalecer los de la colectividad. En el
presente caso se contemplan hipétesis en las que el interés
publico puede verse afectado de respetarse de manera
absoluta el interés individual, por lo que se incorporan estos
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casos de excepcion.

En general la LPI sigue el principio consistente en que
el registro de las marcas es voluntario para quienes las
emplean o desean emplear. Sin embargo, la historia reporta
algunos casos en nuestro pais en los que el uso o registro de
marcas se ha considerado como obligatorio.

Tal es el caso, por efemplo, del decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federacion de fecha 22 de noviembre de
1995, en el que se establecen los requisitos de informacién
comercial que debe cumplir ei etiquetado de productos
textiles y prendas de vestir, estableciéndose como obligatoria
la utilizacién de una marca comercial.

Como se observa, entonces, las ocasiones en que en
nuestro pais se ha determinado el uso obligatorio de marcas
ha obedecido a la conveniencia de establecer orden en algtn
mercado, a través de la sefializacion de origen que
representa la marca.

Esta debe ser la razon que explica que el precepto
limite la posibilidad de solicitar la declaracién a “los
organismos representativos”, los que no se definen en forma
alguna, por lo que se incorpora un elemento de
incertidumbre.” (11)

11, {dem, pp. 313y 314.
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i

CAPITULO CUARTO

DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO:
UNA PANORAMICA DE LA PROTECCION

4.1.- Uso exclusivo de la marca.

Como se recordard, en el apartado 3.1 del capitulo precedente,
apuntamos que, de conformidad con el articulo 87 de la LPI, el
registro de una rmarca ante el IMPI genera, para el titular de la marca,
el méximo derecho que puede otorgarle dicho ordenamiento juridico:
el derecho al uso exclusivo de la marca, segun se aprecia del texto
del citado precepto, mismo que a la letra dice:

“Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podran hacer wso de marcas en la industria, en ¢l
comercio 0 en los servicios que presten. Sin embargo, el

derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en._
stituto.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

Nuestra afirmacion de que el derecho al uso exclusivo de una
marca registrada es el maximo derecho que la LPI puede otorgar a su
titular, se confirma por Mauricio Jalife, quien sostiene que "Esa
exclusividad consiste en que el titular es la Unica persona que puede
emplear licitamente esa marca en nuestro pais, para distinguir los
productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por
tanto, oponerse a cualquier utilizacién no autorizada que realice un
tercero. “(12)

En efecto, es el maximo derecho porque el titular de ia marca
registrada es el Unico que licltamente puede usar la marca en los
productos o servicios a los que se aplica, y porque también es el
Gnico que puede permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse

12, ibidem, p. 104.
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a que un tercero use la misma marca o una semejante, en forma
llicita (sin su consentimiento), en productos o servicios iguales o
sirnilares.

Cabe decir que sobre este derecho de uso existen algunas
tesis aisladas que bien valen la pena ser citadas, y cuyos rubro y
texto son los siguientes:

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: CII

Pagina: 1831

MARCAS, REGISTRO DE.

La expedicién de titulo de una marca, no le da vida juridica a
la misma, puesto que el efecto del registro no es ese, sino el
de dar derecho al uso exclusivo de aquélla y lo que tal
documento viene a acreditar, pero sin prescindir por esa
circunstancia esencial, gue con antelacién a la expedicion del
titulo, el derecho ya ha sido declarado, la marca ya existe y
otra cosa serd el derecho a la exclusividad del uso de la
misma. Por tanto, concedido e! registro de una marca, la
autoridad no puede autorevocar ese acuerdo, sélo porque no
se haya expedido el titulo, pues el articulo 200 de la Ley de
Propiedad Industrial, no le otorga la facultad implicita para
obrar en tal forma.

Amparo administrativo en revisién 8324/48. Internacional
Licorera, S. de R. L. de C. V. 2 de diciembre de 1949.
Unanimidad de cinco votos. La publicacion no menciona el
nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXIV

Pagina: 2048

MARCAS, REGISTRO DE.
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El derecho de uso de una marca, debidamente registrada, es
de caracter exclusivo, y se limita a los términos precisos del
registro, sin que pueda comprender otra circunstancia,
especial o denominaciones distintas, atentos los términos de
las disposiciones de la Ley de Marcas y su reglamento; sin que
esos términos puedan ser ampliados ni modificados, sino
mediante las formalidades que estas mismas disposiciones
establecen, es decir, que los derechos que el registro de la
marca otorga, son restrictivos y condicionados a los términos
del registro, sin que tampoco pueda éste comprender la
proteccién de articulos que pertenezcan a varias clases de las,
separadamente, enumera la clasificacion legal, y por tanto, la
marca solo puede surtir efectos en relacién con aquellos
articulos, objeto o denominacién para los que el registro fue
otorgado, atenta su restriccién y exclusividad.

Amparo administrativo directo 6184/42. The WNational Cash
Register Company. 23 de octubre de 1942. Unanimidad de
cinco votos. Relator: Franco Carrefo.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXIV

Pagina: 3056

MARCAS, DERECHOS AL USO DE LAS.

El derecho al uso de una marca debidamente registrada, es de
caracter exclusivo y se limita a los términos precisos del
registro, sin que pueda comprender otras circunstancias,
especies o denominaciones distintas, atentos los términos de
las disposiciones de la Ley de Marcas y su Reglamento; sin que
esos términos puedan ser ampliados y modificados, sino
mediante las formalidades que esas mismas disposiciones
establecen. Por tanto, los derechos que el registro de la marca
otorga, son restrictivos y condicionados a los términos del
registro, sin que tampoco pueda comprender éste, la
proteccion de articulos que pertenezcan a varias clases de las
que, separadamente, enumera la clasificacion legal; en
consecuencia, la marca solo puede surtir efectos en relacién
con aquellos articulos, objetos, o denominacion para los que el
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registro fue otorgado, atenta su restriccién y exclusividad.

Amparo administrativo directo 9976/41. R.C.C. Manufacturing
Company Inc. 4 de noviembre de 1942. Unanimidad de cuatro
votos. El Ministro Octavio Mendoza Gonzalez no voté por las
razones que constan en el acta del dia. La publicacién no
menciona el nombre del ponente.

Sexta Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: Cuarta Parte, XVII

Pagina: 180

MARCAS REGISTRADAS, DERECHO DE EXCLUSIVIDAD AL
USQO DE.

El derecho a la exclusividad del uso de una marca registrada
no estd condicionado a la circunstancia de que el producto
exista 0 no; porque el articulo 96 de la Ley de la Propiedad
Industrial publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de
1942, dice textualmente: "E! que esté usando o quiera usar
una marca para distinguir los articulos que fabrique o produzca
y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo
de uso, mediante su registro en ia Secretaria de la Economia
Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que
establecen la presente ley y su reglamento", de donde se ve
que estd prevista la posibilidad de un uso actual y de un uso
futuro de las marcas registradas, no siendo de ninguna
manera forzoso el uso actual para poder gestionar y obtener
una declaracién administrativa de imitacion.

Amparo directo 5364/57. José Limantour Pérez. 12 de
noviembre de 1958. Mayoria de tres votos. Disidentes: Gabriel
Garcia Rojas y Mariano Ramirez Vazquez. Ponente: Alfonso
Guzmdn Neyra.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: Tercera Parte, 11

César phanda Bonilla
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Pagina: 80
MARCAS INDUSTRIALES, DERECHO AL USO DE LAS.

La lectura de la Ley de la Propiedad Industrial permite advertir
que los derechos al uso de una marca surgen precisamente de
su registro nacional, y no de sus registros extranjeros.

Amparo en revisién 6190/56. Destileria Francesa, 5. de R. L, 5
de agosto de 1957. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez
Campos.

En adicion a lo anterior, afirmamos que el derecho al uso
exclusivo de una marca es el maximo derecho porque los demas
derechos que se conceden en realidad son desmembramientos de
éste, como se podra apreciar a lo largo del presente capitulo.

Mencion aparte merecen las marcas consideradas como
“notoriamente conocidas”, es decir, famosas, toda vez que gozan de
un trato privilegiado, como bien lo apunta el Dr. David Rangel(13),
sobre todo si se toma en cuenta que a la luz de la fraccion XV del
articulo 90 de la LPI, la proteccién a las mismas es ilimitada durante la
vigencia de su registro, dado que la oponibilidad frente a un tercero
que las utiliza ilicitamente es posible sin importar que los productos o
servicios no sean iguales o similares.

En términos de este uGltimo precepto, técnicamente hablando,
una marca tendra la categoria de ser considerada como notoriamente
conocida en México, cuando un sector determinado del publico o de
los circulos comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia
de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relaciéon con
sus productos o servicios; o6 como consecuencia de la promocién o
publicidad de la misma.

Para concluir este apartado, estimamos bastante ilustrativo
citar algunos de los criterios sostenidos por nuestros altos tribunales

13. Rangel MedlIna, David, op. clt, p. 71.
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federales al resolver casos que involucran a las marcas notoriamente
conccidas, segin se mostrard a continuacion:

Séptima Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: 193-198 Sexta Parte
Pagina: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE
REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAJS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una
marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad
es el conocimiento que el publico consumidor tiene de esa
marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al
nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las
cualidades, caracteristicas y uso de los productos que la
ltevan. Es por referencia al publico consumidor como se puede
saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es
una prueba de la utilizacién de la marca, porque significa que
la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los
consumidores. De tal modo que una marca puede ser
notoriamente conocida en el pais antes de su registro en él y,
en vista de las repercusiones posibles de ia publicidad de otros
paises, aun antes de que se utilice en la Republica Mexicana.
Por lo que ve al caracter de notoria que puede atribuirse a una
marca, es una cuestion de hecho que las autoridades
administrativas y judiciales del pais deben determinar,
fundando su opiniébn en apreciaciones razonables. En la
especie, las autoridades responsables negaron a la guejosa el
registro del signo que propuso, por tratarse de la imitacién de
uno de fos monogramas gue se usan en los productos de la
marca "Gucci”, que a nivel internacional han dado a conocer
los sefiores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito
comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops”,
Inc., por lo que estimaron gque se trata de una marca
notoriamente conocida, y que, de concederse el registro
solicitado, se podria crear confusién entre el publico
consumidor, pues éste al adquirir los productos creeria que se
trata de articulos amparados con la marca notoriamente
conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables
realizaron una correcta aplicacion de los articulos 91,
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fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 60.
bis y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un disefio que imita
uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida
"Gucci”", no se encuentre registrada en el pais, pues no es
necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la
proteccién de {a marca notoria, en términos de o dispuesto
por los articulos 60. bis y 10 bils del convenio mencionado
anteriormente, ya que se trata de una proteccion de cardcter
excepcional gue tiene como fin evitar que se induzca a engafio
o error al plblico consumidor e impedir que se produzcan
actos de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisidn 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de
marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Géngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Nota: En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro
"MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE
UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL
REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL
PAIS.",

Octava Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: XV-1I, Febrero de 1995

Tesis: 1.40.A.827 A

Pagina: 405

MARCAS, DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS,
PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV
DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Conforme a lo dispuesto en la fraccion XV del articulo 90 de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, esta
prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o
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formas tridimensionaias, iguales o semejantes, sean estimadas
por la secretaria como notoriamente conocidas en México.
Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la
autoridad administrativa exprese las razones por las cuales
concluye gue se origina aquélla, las que deben ser explicitas,
es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la
marca es conocida por casi la totalidad de los compradores
potenciales; sdio de esta manera se dard cumplimiento a ia
garantia de motivacidn establecida en el articulo 16
constitucional; pues la alusidén a razones generales para
demostrar [a notoriedad no justifica el cumplimiento de la
garantia citada,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisibn 2894/94, Ellas Marcos Mayer Zaga
Galante. lo. de febrero de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: David Delgadillc Guerrero. Secretario: Ramodn E.
Garcia Rodriguez.

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: VII, Enero de 1991

Pagina: 310

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS.

ta notoriedad de una marca no puede determinarse de
manera caprichosa por la autoridad responsable, sino gue
aquélla debe existir acreditada tanto coen las razones gque al
efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las
constancias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITC .

Amparo en revision 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7
de marzo de 1930, Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado
Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

Clsar Aranda Bonilla
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Amparo en revisién 636/88, Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988,
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma.
Secretario: Jorge Higuera Corona.

4.2.- Concesion de licencias de uso y franquicias.

Otros de los derechos que se ‘confieren por virtud del registro
de una marca consisten en la concesion de licencias o de franquicias,
con las particularidades que se apuntan.

Por principio de cuentas, cabe mencionar que la licencia de uso
carece de definicion legal; sin embargo, en la primera parte del
articulo 136 de la LPI encontramos sus elementos bdsicos, ya que
determina que el titular de una marca, ya sea que se encuentre
registrada o en tramite de registro, podra conceder licencia de uso
con relaciéon a todos o algunos de los productos o servicios a l0s que
se apliqgue la marca, plasmandolo a través de convenio.

En ausencia de tal definicién, proponemos que la licencia de uso
sea entendida como el convenio a través del cual el titular de los
derechos sobre una marca registrada o en tramite de registro,
denominado licenciante, permite el uso de la marca a otra persona,
denominada licenciatario, con refacion a todos o aigunos de los
productos o servicios a los que se aplica la marca.

Como claramente se aprecia, la LPI permite el otorgamiento de
licencias de uso sobre marcas registradas, las cuales ya tienen
derechos creados, principalmente el de uso exclusivo, pero también
sobre marcas en tramite de registro, respecto de las cuales sélo se
tienen simples expectativas de derechos, en virtud de que respecto
de éstas ultimas aln no se tiene la exclusividad de uso.

Sin embargo, para gue una licencia de uso pueda surtir efectos
en perjuicio de terceros, es requisito indispensable que se encuentre
inscrita en el IMPI, como lo ordena la segunda parte del citado
precepto. A contrario sensu, como bien lo apunta Mauricio Jalife, "la
licencia que no sea inscrita se entiende que produce efectos entre fas
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partes que han celebrado el acto.”; de ahi que correctamente lo
ejemplifique diciendo que “..si el licenciante, por ejemplo, pretendiera
reclamar al licenciatario por falta de pago de regalias pactadas, éste no
podria oponer como excepcién la inexistencia de la inscripcién. “c14)

No obstante lo anterior, bien vale la pena invocar el precedente
que sostiene que no es obligatoria la inscripcion de la licencia que se
refiera Unicamente a la comercializacion de los productos, ya que
dicha obligacién opera cuando se trata de la produccién de los
productos o la prestacion de los servicios, como se aprecia en la
transcripcion que aparecera a continuacion:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: XVI, Julic de 2002
Tesis: 1.80.A.24 A

Pagina: 1335

MARCAS. LA OBLIGACION DE CONTAR CON LA LICENCIA
RESPECTIVA Y SU REGISTRO SE REFIERE s6LO A LA
PRODUCCION DE LOS OBJETOS, PRODUCTOS O SERVICIOS
QUE AMPAREN Y NO PARA SU COMERCIALIZACION (LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Es inexacto que del contenido de los articulos 128, 136, 141 y
203 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende la
obligacion por parte del titular de una marca de gque quien
distribuye los objetos, productos o servicios amparados por
ella, tenga necesariamente que tener licencia registrada en el
Instituto Mexicano de ia Propiedad Industrial, pues la licencia
es para usar la marca, pero no para comercializar los
productos amparados con la misma; siendo que lo que si se
infiere de tales dispositivos, es que el propietario de esa marca
podra conceder licencia de uso, pero respecto de los productos
0 servicios que ampare, no para comercializarios; esto es, que
la licencia requerida es para la produccién de los objetos,
productos o servicios que ampara la pluricitada marca, la que
incluso, para que surta efectos contra terceros, debera
registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

14. Ibidem, p. 328.
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Industrial. Por ende, es incorrecto que dichos preceptos
establezcan como requisito necesario que para acreditar el uso
de una marca en territorio nacional, tenga que realizarse a
través de un licenciatario, y que la licencia o convenio
otorgados estén inscritos en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, pues lo (nico gue se observa es la
necesidad de que la marca se use en territorio nacional, tal
como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su
cardcter distintivo; requiriéndose el otorgamiento y registro de
licencia @ que aluden dichos dispositivos, cuando se trate de la
manufactura o produccion, de alguno de los productos o
servicios a que se aplique dicha marca.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revision 1988/2000. Ultrasil Mexicana, S.A. de C.V.
17 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo
Dominguez Peregrina. Secretario: losafat Sanchez Dominguez.

Ahora bien, a la luz del parrafo primero del numeral 137 de la
LPI, para poder efectuar la inscripcién de la licencia, bastara con
presentar la solicitud correspondiente, en los términos fijados por
dicho cuerpo normativo y su Reglamento.

Para mejor comprensién de este punto, cabe mencionar que el
parrafo segundo del invocado articulo 137 permite que en una sola
promocién pueda solicitarse la inscripcion de licencias relativas a dos
0 mas marcas registradas o en trdmite de registro, siempre que se
cumplan con tres requisitos: a) que en todas las licencias las partes
sean las mismas; b) que el solicitante identifique cada una de los
registros o solicitudes en tramite en los que se hara fa inscripcién; v,
C) que se paguen las tarifas correspondientes en funcién del numero
de registros o solicitudes en tramite involucrados.

Es oportuno resaltar que para solicitar la inscripcién de licencias
no existe un formato oficial; sin embargo, la solicitud debe cubrir los
requisitos establecidos por los ordinales 5°, 10 y 11 del RLPI, es
decir:
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» Presentar la solicitud por duplicado, con firmas autégrafas en

cada ejemplar;

Indicar al rubro que se trata de una inscripcion de licencia de
uso;

Exhibir el convenio de licencia con firmas autografas o en copia
certificada, por duplicado;

Sefalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional;

Indicar los numeros de registro de las marcas involucradas, y/o
el nimero del expediente asignado a las solicitudes de registro,
segln sea el caso;

Acompaflar el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes

Exhibir el documento con que se acredita (a personalidad, si la
solicitud es presentada por representante legal o apoderado;

Acompanar la legalizacion de los documentos provenientes del
extranjero, asi como su traduccion al espafiol, en su caso.

Indicar el nombre, denominacién o razén social, nacionalidad vy
domicilio, tanto del licenciante, como del licenciatario, y

Especificar la vigencia del convenio, asi como los productos o
servicios respecto de (0s cuales se concede la licencia;

Opinamos que es Importante mencionar que la solicitud de

inscripcién de la licencia puede ser presentada por el licenciante o por
el licenciatario, de conformidad con el parrafo dltimo del numeral 10
del RLPI.

No obstante que la solicitud de inscripcién de la licencia reuna

todos los requisitos legales y reglamentarios, el IMPI estd facultado
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para negar la inscripclon cuando el registro de la marca no se
encuentre vigente, segun lo establece el articulo 150 de la LPI, lo cual
nos parece bastante idgico, toda vez que, como la falta de vigencia
del registro de la marca trae como consecuencia la pérdida del
derecho a su uso exclusivo, careceria de sentido tratar de darle
efectos en perjuicio de terceros a una licencia de uso de marca,
precisamente cuando su uso ha perdido el derecho de exclusividad.

Consideramos conveniente mencionar que, a la luz del articulo
139 de la LPI, se ha establecido una proteccién en favor del publico
consumidor de los productos o servicios amparados por la marca
licenciada, en virtud de gque el licenciatario tiene que cumplir
fundamentalmente con dos obligaciones: primera, proporcionar la
misma calidad que tienen los productos fabricados o los servicios
prestados por el titular de la marca; y, segunda, indicar su nombre
(del licenciatario) y los demas datos que prevenga el RLPL

Los datos previstos por el RLPI se encuentran en su articulo 64,
y consisten en indicar:

s El nombre y domicilio del titular de la marca registrada y del
licenciatario, v

# El usp bajo licencia de |a marca registrada.

Por otro lado, como se recordara, para que una licencia pueda
producir efectos en perjuicio de terceros, es necesaria su inscripcién
{art. 136 de la LPI}). Uno de esos efectos (desde nuestro perscnal
punto de vista una de las grandes ventajas), es la facultad de
ejercitar las acciones legales de proteccién de los derechos sobre la
marca (principaimente el de uso exclusive), como si fuera el propio
titular, como lo establece el articulo 140 de la LPI. Procesalmente
hablando, {a inscripcion de la licencia le otorga al licenciatario la
legitimacidn activa necesaria para ejercitar, por su propio derecho, las
acciones necesarias tendientes a lograr la proteccion de los derechos
sobre la marca, como bien o apunta, a contrario sensu, Mauricio
Jalife al sostener que;
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"Una de las circunstancias en que una licencia no
inscrita estaria restringida para ser invocada c¢omo
fundamento para legitimar activamente al licenciatario, se
presenta en los casos en que expresamente la licencia
confiere a este derecho para defender la exclusividad del
registro ante infractores, en cuyo caso, en ausencia de
inscripcion de la licencia, la reclamacién tendria que
estimarse improcedente por falta de legitimacién activa. “(1s)

En perfecta sintonia con lo anterior, resulta aplicable la tesis
aislada cuyos rubro y texto enuncian:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: IT1, Marzo de 1996

Tesis: 1.40.A.85 A

Pagina: 971

MARCAS. EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR LA
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION A LAS,
QUEDARA PLENAMENTE JUSTIFICADO SI EL CONTRATO
DE LICENCIA DE USO SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

En los casos en que el titular de una marca registrada,
conceda licencia a una o unas personas para el uso de todos o
algunos de los productos o servicios protegidos por dicha
marca; para que surta efectos frente a terceros, es necesario
que respete los lineamientos que establezcan las leyes del pais
en el cual serd usada la marca, en términos de lo dispuesto
por el articulo 60. quinquies del Convenio de Paris; por tanto,
si la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial en
nuestro pais establece que los contratos a través de los cuales
se otorgue el uso de una marca registrada en los términos
indicados, exige que debe inscribirse ante la Direccion General
de Desarrollo Tecnolégico en términos de lo dispuesto por los
articulos 136, 137, 140 y 141 del ordenamiento legal invocado,
para que pueda surtir efectos frente a terceros y en su caso
estar en aptitud de solicitar alguna declaracion administrativa

15. Ibidem, p. 328.
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de infraccién a la marca materia del contrato de uso, es
evidente que deberd cumplirse con tal supuesto, resultando
insuficiente pretender que con sélo detentar la licencia de uso
de la marca internacional el licenciatario quede legltimado para
ejercitar acclones tendlentes a proteger el uso de la marca.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 304/95, Homero Difusidn, S.A. de C.V. 21
de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David
Delgadillo Guerrero. Secretario: Raul Garcia Ramos.

Otro de los efectos, (la segunda gran ventaja), que se produce
con la inscripcién de la licencia se inflere del contenido del numeral
141 de la LPI, en razén de que el uso de la marca realizado por parte
del licenciatario, se considerard como si fuera realizado por el propio
titular. Nos explicamos, como uno de los presupuestos fundamentales
para mantener la vigencia del registro de una marca es su uso, si por
virtud de la licencia concedida el titular del registro no usa la marca
en forma directa, pero si lo hace indirectamente a través de su
licenciatario, ningun tercero podria enderezar en su contra una
solicitud de declaracién administrativa de caducidad; pero mejor aun,
en cualquier procedimiento de declaracion administrativa de nulidad o
infraccidén, o de caracter judicial, en donde deba probarse el uso de ia
marca registrada, los medios de conviccion aportados por el
licenciatario validamente servirian para ello, tales como facturas;
peritdicos, catélogos, volantes y cualquier tipo de publicidad impresa;
etiquetas, muestras de los productos, etc. En este sentido pensamos
gue es nuevamente aplicable el criterioc aislado que citamos
inmediatamente:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 1, Sequnda Parte-1, Enero a Junio de 1988
Pagina: 405

MARCAS, USO DE, PUBLICACIONES EN PERIODICOS.
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La publicacién de una marca que se anuncia en un periédico y,
que por lo tanto, esta dirigida al publico consumidaor, constituye
un medio idéneo del empleo o uso de la marca, en términos de
los dispuesto por los articulos 197 y 217 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, pues el hecho de gue un periddico no
sea un documento publico, no impide otorgarle el valor que
carresponde como indicio del uso de la marca y cuando
existen varias publicaciones, la autoridad marcaria que
encuentra una vinculacién entre ellas, actia correctamente
para determinar que el anuncio publicado de un servicio
constituye precisamente prueba del uso de esa marca.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITOC,

Amparo en revisidén 71/88. Central Anderson's, 5.A. de C.V. 29
de enero de 1988. Unanimidad de wvotos. Ponente: 1. &.
Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Finalmente, cabe decir que, en términas del ordinal 138 de la
LPI, es posible cancelar la licencia cuando:

» Ello sea solicitado conjuntamente por el licenciante y el
licenciatario;

» Haya quedado firme la declaracion administrativa de nulidad,
caducidad o cancelacidon del registro de la marca licenciada, o se
niegue el registro de ésta, v

» Por orden judicial.

Ahora bien, por lo cuanto hace a las franquicias en primer
término, v a manera de nota histérica, estimamos muy ilustrativo
mencionar que, para Steven $. Raab y Gregory Matusky, “El
otorgamiento de franquicias no es pada nuevo. la empresa The LM,
Singer Company otorgd franquicias para la venta de sus maquinas de
coser en la década de 1850. Las compaiiias petroleras y automovilisticas
argumentan que sus distribuidores trabajan por medio de franquicias
desde principlos de siglo. Pero en realidad las franquicias no obtuvieron ef
apoyo y €l recanocimiento pablicos hasta la década de 1550, cuando los
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restaurantes y los hoteles empezaron a aparecer como clones a través
de todo Estados Unidos.“(1s)

Para profundizar un poco mas sobre la historia de las
franquicias creemos conveniente citar a Alejandra Torres de la Rosa,
quien nos relata lo siguiente:

"A partir de su surgimiento, alrededor de 1850, las
franquicias se convietieron en una nueva forma de hacer
negocios; Estados Unidos inicié una era con la innovacién de
las franquicias, mismas que aparecieron como una solucién
para resolver el problema que representaba la eficiente
distribucion de un producto.

Por lo gue respecta a México, fue en 1980 cuando se
presentaron los primeros casos de franquicias. Hoy por hoy,
en nuestro pais es considerado uno de los sectores del
comercio gue registran un mayor crecimiento, y son cada vez
mds los negocios franquiciados, no sélo de origen extranjero
como en un principio, sino también nacional.

Como resultado de lo anterior, debido al interés que
empezaba a despertar el desarrollo de las franquicias en
México, en febrero de 1989 se constituyd la Asociacion
Mexicana de  Franquicias, A.C, cuyos  propdsitos
fundamentales consisten en la difusion y promocién de las
franguicias en nuestro pais asi como el mejoramiento de las
condiciones legales con el objeto de propiciar un crecimiento
sostenido de las franquicias en México. (17)

Para terminar con la nota histdrica encontramos muy ilustrativo
mencionar que Carlos Viiiamata Paschkes nos expone que “La
franquicia surge como una respuesta juridica a exigencias de climas de

16, "FRANQUICIAS: Como multiplicar su negoclo” (“*THE _BLUEPRINT FOR_FRANCHISING A BUSINESS®),
traducclén de Roberto Haas, Limusa, 1a. ed,, 2a. relmp México, 1993, p. 29.

17. “El Contrato de Franauicia eo ef g&gggho Mexicans”, Pormia, 1a. ed., México, 2000, p. XI.
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regresion economica, en las cuales el descenso o el simple
estancamiento de la demanda no puede cubrir la oferta, a efectos de
mantener el equilibrio medio del mercado. Se trata de conquistar nuevos
mercados asumiendo otros niveles de consumo. “t18)

Desde el punto de vista econdmico, como nos lo explican
Steven S. Raab y Gregory Matusky, “una franquicia es un sistema de
comercializacion, un método para distribuir bienes o servicios a los
consumidores. En términos muy simples, una franquicia concierne a dos
niveles de personas: el franquiciador, quien desarrolla el sistema y le
presta su nombre o su marca registrada, y el franquiciatario, que
adquiere el derecho de operar ei negocio bajo el nombre o la marca
registrada del franquiciador. "t1s)

Abundando sobre este punto, Javier Arce Gargollo nos dice
que: ‘

"En el campo economico la franquicia es un modo de
expansion de grandes empresas que participan de sus
conocimientos para hacer negocios con pequefios empresarios
a quienes integran, por este sistema, a la distribucion y, a
veces, a la produccién de sus bienes y servicios. La franquicia
cumple con los fines econémicos de las dos partes: el
concedente crece sin invertir, sin riesgo laboral, fiscal y con
control sobre el concesionario; éste, ingresa a un negocio
“probado”, con poco riesgo de fracasar, compra tecnologia
barata, recibe capacitacion u su costo es variable en base a
resultados. Se logra en esta relacién una nueva forma de
sociedad entre la gran organizacion y el pequefio empresario.

La franquicia no puede negar su mercantilidad. Nace en
la ecnonomia mas desarrollada del mundo, su conformacién y
desarrollo pragmatico en Estados Unidos, pronto la convierten
en una figura de éxito que soporta a otros paises y sistemas
que se encuentran en el problema de ubicarlo dentro de su
orden juridico. "cz0)

Intelectual”, Trillas, a. ed., México, 1998, p. 142,
19, Op. cit,, pp. 35 a 38.

20. “El Contrato de Franquicia”, Themis, 4a. ed., 2a. reimpresién, México, 2001, p. XL
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Desde el punto de vista juridico, y a diferencia de la licencia, la
LPI intenta definir lo que es la franquicia, como se aprecia en el
parrafo primero de su articulo 142, cuyo texto es el siguiente:

“Articwlo 142 (parrafo primero).- Existird franquicia,
cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para
que la persona a quien se le concede pueda producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.”.

Del texto anterior claramente se pueden advertir dos cosas:
primera, la franquicia nace por virtud de una licencia de uso de marca,
pero no una licencia cualquiera, ya que la misma debe reunir las
caracteristicas particulares que mds adelante indico; y, segunda, las
partes que intervienen deben cambiar sus nombres de licenciante y
licenciatario, por los de franquiciante y franquiciatario.

Sobre la definicion legal de franquicia Mauricio Jalife comenta
que “responde adecuadamente a la naturaleza y caracteristicas del
contrate de franquicia, comprendiendo fos diversos tipes que existen. De
fa lectura de la definicién que se comenta, puede concluirse que la LPI no
exige que la marca que es objeto de la franquicia se encuentre registrada,
lo que resulta inaceptable. ¢21)

Para Javier Arce Gargollo, el invocado articulo 142 no da
propiamente una definicion, aunque si determina claramente las
caracteristicas del contrato de franquicia, proponiendo como
definicion la siguiente:

"€l contrato de franquicia es aquél por el que el
franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una
marca con el derecho a distribuir ciertos productos 0 a
explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociacion
mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la

1§, Op. cit., p. 340.
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transmisién de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y
nombre(s) comercial(es), a camblo de una contraprestacién
generalmente ligada a los resultados de la operacién de la
negociacion”.¢zz)

Las caracteristicas principales del convenio de franquicia son:

« Que el franquiciante se obligue primerdialmente a transmitir
conocimientos técnicos © proporcionar asistencia técnica al
franquiciatario;

« Que el fin del convenio sea que el franquiciatario pueda producir
0 vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con
los métodos operativos, comerciales y administrativos
establecidos por el franqguiciante;

* Que el franquiciante se obligue principalmente a mantener la
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los
que la marca distingue.

Otra diferencia notable entre una licencia pura y una franquicia
se desprende del texto del parrafo sequndo del citado articulo 142 de
la LPI, en relacibn con el numeral 65 del RLPI, y consiste en la
obligacién que tiene el franguiciante, cuando ofrece una franquicia, de
proporcionar al posible franquiciatario, previamente a la celebracién
del convenio, la informacién necesaria para apreciar el estado que
guarda su empresa. Como se recordara, para la celebracion del
convenio de licencia no es requisito indispensable el cumplir con esta
obligaciéon. Sin embargo, puede justificarse la imposicion de esta
obligacién debido a que por lo regular la obtencion de una franquicia
representa una inversién considerable para el franquiciador.

La informacién que debe proporcionarse es de caracter técnica,
econdmica y financiera, y debe incluir, por lo menos:

e Nombre, denominacién o razén social, domicilic y nacionalidad
de! franquiciante;

22. Op. dit., p. 39.
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e Descripcién de la franquicia;

s Antigliedad de la empresa franquiciante de origen y, en su
caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la
franquicia;

¢ Derechos de propledad intelectual que involucra la franquicia;

s Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe
cubrir al franquiciante;

» Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe
proporcionar al franquiciatario;

* Definicion de la zona territorial de operacion de la negociacién
que explote la franquicia;

» Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a
terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para
hacerlo;

¢ Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacion del
tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y

e En general las obligaciones y derechos del franquiciatario gue
deriven de la celebracion del convenio.

De lo anterior resulta obvio que la informacién previa que debe
proporcionarse en realidad constituye gran parte de las que seran las
declaraciones y clausuias del convenio.

Para Mauricio Jalife con la obligacidon de proporcionar dicha
informacion se pretende “que el franquiciatario pueda tomar una
decision bien informada. Este precepto se manifiesta como una
equivalente de la llamada “Circular para la Oferta de Franquicias”, que en
Estados Unidos se ha impuesto como medida obligatoria para las
empresas franquiciantes y que en general concentra informacion muy
similar a la exigida por este precepto. 23}

23. fdem, p, 342,
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No obstante la importancia economica que representa el
contrato de franquicia, como bien lo apunta Arturo Diaz Bravo,
“Fuera del ya citado art. 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, en
nuestro medio no existe regulacion alguna de este contrato, lo que
contrasta con la copiosa legislacion vigente en otros paises. Asi, en la
mayor parte de los Estados de la Federacion estadounidense existen
legislaciones sobre el mismo; en Canada se expidio, hace varios aiios, Ia
Ley Uniforme de Franquicias, si bien las provincias conservan la facultad
de dictar disposiciones de caracter especifico; varios paises de Europa
han adoptado, con efectos de ley o de reglas privadas, disposiciones
sobre este contrato. (24

A manera de comentario final de este apartado, sélo cabe decir
que de conformidad con el parrafo Gltimo del ordinal 142 de la LPI,
todas las reglas descritas para el tramite de inscripciéon de la licencia
de uso, son aplicables a la franquicia, razon por la cual su reiteracion
se omite por ser innecesaria.

4.3.- Transmisién de derechos.

Un derecho mas que se confiere a los titulares de marcas
registradas es la transmision de los derechos que se tienen sobre la
marca, como se desprende de lo establecido por su articulo 143,
parrafo primero, cuyo texto es el siguiente:

“AI’tICU'O 143 (parrafo primero).~ Los derechos gue deriven
Q ar | s fi

r istr an gravarse o frans mtzsg en Qs_

;;grmlggs vy _con las formalidades gue establece la legislacién
comun. Dicho gravamen o ion

transmisidn de derechos debera
inscribirse _en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de esta Ley, r e rtir_efectos en

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

24, “Contratos Mercantiles”, Harla, 5a. ed., México, 1985, p. 197.
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Del contenido del precepto legal arriba citado, se aprecia que la
LPI otorgéd plena libertad a los titulares de marcas para que pudieran
transmitir los derechos que les pertenecen por virtud de su registro,
pero ello también fue otorgado en favor de los titulares de una marca
en tramite de registro, con la condicién, en ambos casos, de que se
ajusten a los términos y formalidades establecidos en la “legislacidon
coman”,

La “legislaciébn comun” no es otra sino el Codigo Civil Federal.
iPor qué? Porque el hoy Cddigo Civil Federal en su articulo 1°
establece que las disposiclones del mismo rigen en toda la repdblica
en asuntos del orden federal, como lo es la regulacion de Ia
propiedad industrial, lo cual se confirma con la simple lectura del
numeral 1° de la LPI, en donde se determina que sus disposiciones
son de observancia general en toda la Republica. Consecuentemente,
como la LPI es de caracter federal, la “legislacion comun” es sin duda
el Codigo Civil Federal.

Asi las cosas, toda transmisién de derechos generados por el
registro de una marca o de una solicitud de registro, debe ajustarse
2 los términos y formalidades establecidos en el Cadigo Civil Federal;
de ahi que la transmisién pueda realizarse a través de sucesion
testamentaria o intestamentaria (arts. 1281, 1295 y 1599), incluso
legado (art. 1392); dacién en pago (art. 2095) y contratos de
compraventa (2248), permuta (art. 2327), donacion {art. 2332) y
transaccidn (art. 2944). Scbre el particular Mauricio Jalifeczs) estima
que la transmisién también puede efectuarse mediante cesién de
derechos (art. 2029) y fideicomiso.

Por otro lado, debe decirse que, de acuerdo con la segunda
parte del parrafo primero del articulo 143 de la LPI, al igual que
sucede en ei caso de las licencias de uso (véase art. 136, LPI}, para
que el acto juridico pueda producir efectos en perjuicio de tercero
debe cumplirse con la obligacion de inscribir la transmisién de
derechos en el IMPI, pues de lo contrario sélo producira efectos entre
las partes.

25. [bidem, p. 346.
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Consecuentemente, dentro de los procedimientos
administrativos o judiciales que involucren a la marca registrada o en
tramite de registro, la legitimacion activa o pasiva del adquirente de
los derechos marcarios dependerd necesariamente de la inscripcion
de la transmision de derechos. De ahi que coincidamos con Mauricio
Jalifecas), quien recomienda la inscripcion del contrato que da origen a
la transmision de los derechos, a la mayor brevedad desde su firma.

Sobre el aspecto de la legitimacion juzgamos que resuftan
aplicables, por analogia, nuestros comentarios y citas doctrinales y
jurisprudenciales vertidos en el apartado inmediato anterior en torno
a la licencia de uso, asi como la tesis aislada siguiente:

Séptima Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: 109-114 Sexta Parte
Pagina: 130

MARCAS, EFECTOS JURIDICOS DE LA APROBACION DE LA
TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE UNA MARCA.

De lo dispuesto por el articulo 176 de la Ley de la Propiedad
Industrial, resulta indudable que la autoridad responsable en el
momento de inscribir fa transmision de la propiedad de la
marca relativa, se encuentra en la obligacién de examinar el
expediente respectivo y averiguar si dicha marca se encuentra
registrada en contravencion a las disposiciones de las leyes
vigentes al efectuarse su registro, para hacer la declaraciéon de
nulidad correspondiente; de tal suerte que si el director
general de la Propiedad Industrial registro en los libros
respectivos las sucesivas transmisiones de la propiedad de la
marca en cuestion, en favor de diversas empresas, ello quiere
decir que previamente la autoridad responsable llevd al cabo
el examen a que alude el articulo 176 de la Ley de la
Propiedad Industrial y gue no encontrando contravencion a las
disposiciones de las leyes vigentes al efectuarse el registro,
procedié a inscribir la indicada transmision de la propiedad de
la marca de que se trata; debiendo hacerse notar que el
registro de ransmisid la_marca crea derechos en favor

26. Ibldem, p. 347.
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I n titular la_mism 5 resul Vi ue |
m_tg_uggn_dgu_e_qlm al insertar el precepto de mérito en la
Ley de la Propiedad Industrial, fue el de proteger al adaguirente
de los derechos de_una marca, la cual no podia ser objeto de
transmisién cuando la autoridad al revisar el expediente
respectivo se percatara de que ésta no habia sido registrada
conforme a las leyes vigentes al momento de efectuar su
registro.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisibn 1033/77. Gibson Products Corporation. 13
de enero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo
Chapita! Gutiérrez. Secretario: Alejandro Luna Ramos.

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

No obstante lo anterior, el articulo 144 de LPI establece que se
entendera que existe una transmision de los derechos sobre marcas
registradas cuando haya fusidbn de personas morales, salvo
estipulacion en contrario.

Asi las cosas, los derechos sobre una marca pueden ser cedidos
en forma independiente de la negociacidn, pero cuando exista fusion
de empresas se entenderda que la empresa fusionada transmite los
derechos que posee sobre marcas registradas, en favor de la
fusionante, a menos que se convenga lo contrario.

Sobre este aspecto, a manera de nota ilustrativa, bien vale [a pena
citar nuevamente a Jalife, quien al comentar sobre el derecho
comparado nos informa que: “En algunos palses se impide que una marca sea
cedida de manera independiente a kb negociadon mercantil que ke ha dado origen, por
considerar que e piblico consurmidor podria sufnr engario, derivado de b faka indicadidn
de origen que se gengra al ambiar el control de la marca de un fabricante a otro. A
pesar de que ef argumento pueda lener derto soporte, ka tendenda generalzada, que
también ha observado nuestra legishcicn historicamente, es ka de permitir las cesiones
de marca en forma aislada e independiente de la negocadon.”(27)

27. bidem.
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Ahora bien, para el caso de que un mismo titular tenga varias
marcas registradas que sean consideradas “ligadas”, esto es, que
sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o que sean
semejantes en grado de confusién, la transmisién de los derechos no
podra hacerse de manera individual, sino por todo el grupoc de
registros ligados, y @ una misma persona, salvo gue el titular solicite
al IMPI que disuelva la liga por considerar que no existe confusién, en
razén de que alguna de esas marcas sea utilizada por otra persona,
para los productos © servicios a que se aplica dicha marca, de
conformidad con lo dispuesto por los numerales 145, 146 y 147 de la
LPI.

Por otro lado, por lo que respecta al trémite de la inscripcién
debe tomarse en cuenta que el parrafo segundo del numeral 143 de
la LPI permite que en una sola promocidn sea solicitada la inscripcidn
de la transmisién de los derechos de dos o mas marcas registradas ©
solicitudes en proceso de registro, siempre que se cumplan con tres
requisitos:

e Que quienes transfieran y adquieran sean las mismas personas
en todas las transmisiones;

= Que el solicitante de {a inscripcion identifique cada uno de los
registros marcarios o solicitudes de registro de marca en los
gue se hard la inscripcion, y

e Se paguen las tarifas correspondientes en funcién del namero
registros marcarios o solicitudes de registro.

También debe tenerse en cuenta que, cuando sea solicitada |a
inscripcién de una transmision a fa cual le precedan una o mas
transmisiones no inscritas, existe la obligacién de solicitar la
inscripcion de dichas transmisiones previas, tal como lo dispone el
ordinal 148 de ia LPI.

Al igual gue sucede en el caso de las licencias de uso, para
solicitar la inscripcién de una transmisién de derechos no existe un
formato oficial; sin embargo, la solicitud debe cubrir los requisitos
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establecidos por los ordinales 5°, 9° y 11 del RLPI, es decir:

» Presentar la solicitud por duplicado, con firmas autégrafas en
cada ejemplar;

» Indicar al rubro que se trata de una transmision de derechos;

¢ Exhibir el convenioc de transmisién de derechos por duplicado y
con firmas autdgrafas, incluyendo aquellos convenios en donde
consten las transmisiones anteriores gque no havan sido
inscritas;

» Seflalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional;

s Indicar los nimeros de registro de las marcas involucradas, y/o
el nimero del expediente asignado a las solicitudes de registro,
segdn sea el caso;

o Acompafiar el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes

s Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la
solicitud es presentada por representante legal o apoderado;

» Acompafiar la legalizacién de los documentos provenientes del
extranjero, asi como su traduccién al espafiol, en su caso, e

» Indicar el nombre, denominacién o razén social y naclonalidad
del titular Inmediato anterior o de los sucesivos titulares
anteriores, cuando las correspondientes transmisiones o
modificaciones no hayan sido inscritas, asi como los mismos
datos del nuevo titular.

Estimamos oportuno comentar que la solicitud de inscripcién de
la transmisién de derechos puede ser presentada por el titular
cedente o subrogante o el titular cesionaric o subrogatario, de
conformidad con lo establecido en parrafo dltimo del numeral 9° del
RLPI,

68



L Idevizacion de "Dakios y pajricios Colsan yuardda Bonilla

Finalmente, cabe decir que el IMPI esta facultado para negar la
Inscripcion de la transmisién de derechos sobre una marca registrada,
cuando el registro no se encuentre vigente, a la luz del articulo 150
de la LPI, siendo aplicable el criterio que cltaremos a continuacion:

Sexta Epoca
Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: Tercera Parte, XLV
Pagina: 124

MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO, OPERA A
PESAR DE CESION.

Si se comprueba que una negociacién presentd ante la
Direccion General de |la Propiedad Industrial hasta
determinado dia, la solicitud para que se registrara la
transmisidn hecha en su favor por otra empresa, de los
derechos relativos a determinada marca, derechos que en tal
fecha ya no existian, en virtud de que la resolucién reclamada
es de fecha anterior a la solicitud para el registro de la
transmision; y si se comprueba, también, que la misma
Direccion General de la Propiedad Industrial habia declarado
extinguida, por no uso, la marca de que se trata, referente a
productos de café, no seria obstidculo para esa inexistencia
que el contrate de la mencionada transmision pudiera ser de
fecha anterior a la declaratoria de extincién de la marca, toda
vez que tal declaratoria no puede resultar afectada por una
transmision de los derechos marcarios concernientes, que la
quejosa o su causante no pusieron en conocimiento de la
Direccion General de la Propiedad Industrial dentro del
procedimiento relativo a tal declaratoria de extincion de la
expresada marca.

Amparg en revisién 7551/60. Café Titan, S. A. 13 de marzo de

1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez
Campaos.

4.4.- Persecucion a infractores y delincuentes.
Con el proposito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo

de una marca, la LPI otorgd en favor de los titulares de marcas
registradas la posibilidad de perseguir a gquienes presuntamente
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realizan conductas que entrafian violaciones a ese derecho de uso
exclusivo, que son consideradas como infracciones administrativas
y/o delitos por los articulos 213 y 223 de la LPI, respectivamente.

La infraccion administrativa, nos explica Miguel Acosta Romero,
es “Todo Acto o hecho de una persona que viole el orden establecido por
la Administracién Publica, para la consecucion de sus fines, tales como
mantener el orden publico (en su labor de policia) y prestar un servicio
eficiente en la administracién de servicios. “(zg)

El delito, nos sefiala Alvaro Bunster, es la “accion u omision
ilicita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una
pena o sancién criminal“tze); concepto que armonicamente parte del
contenido en el parrafo primero del articuio 7° del Cddigo Penal
Federal, en donde se dice que delito es el acto u omisién que
sancionan las leyes penales.

La distincién entre las infracciones administrativas y los delitos,
nos aclara Miguel Acosta Romero, radica en sus sanciones, pues
mientras que las sanciones penales se imponen por acto
jurisdiccional, las administrativas se aplican mediante actos
administrativos, las sanciones penales son generalmente mads
severas que las administrativas, tienen cierto caracter infamante y
constan en los antecedentes judiciales y policiales.¢ze)

Entendido lo anterior y continuando con el analisis de nuestro
apartado, cabe decir que el derecho de persecucién en contra de los
presuntos infractores se encuentra contemplado por los articulos 188
y 215 de la LPI, cuyc texto es el siguiente:

“Articulo 188.- El Instituto podré iniclar el procedimiento de
declaracion administrativa de oficio o a peticiéon de quien tenga
interés juridico y funde su pretension.”

“Articulo 215.- La investigacion de las infracciones
administrativas se realizard por el Instituto de oficio o a peticidn
de parte interesada.”

8. “Teoria General del I¢] inj ivg”, Porria, 11a. ed., México, 1993, pp. 966 y 967,
29. Colaborador del “Diccionario Juridico Mexicang”, Op. cit., Tomo D-H, p. 868.
30. Op. cit., p. 969
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A la luz del numeral 213 de la LPI, las conductas que entrafian
violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca que se
consideran infracciones administrativas son:

e Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliguen competencia
desleal y que se relacionen con la materia regulada por la LPI
(fraccion 1);

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

e Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusiéon como elemento de un nombre
comercial o de una denominacién o razén social, siempre que
dichos nombres, denominaciones 0 razones sociales estén
relaclonados con los establecimientos que operen con los

productos o servicios que los protegidos por la marca (fracciéon
V)

e lJsar una marca previamente registrada o semejante en grado
de confusidon como nombre comercial, denominacién o razén
social 0 como partes de éstos, de una persona fisica o0 moral
cuya actividad sea la produccion, importaciéon o comercializacion
de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por
escrito, del titular del registro de marca o de la persona gue
tenga facultades para ello (fraccion VIII);

e Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a confusion,
error o engano, por hacer creer o suponer infundadamente, que
se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias, o
autorizacion de un tercero;, o que se prestan servicios o se
venden productos bajo autorizacion, licencias o especificaciones
de un tercero (fraccién IX, incisos "b"” y “c");
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e Usar una marca registrada, sin el consentimients de su titular o
sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o
similares a los que la marca se aplique (fraccién XVIII);

e Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o
similares a los que se aplica una marca reglstrada, a sabiendas
de que se usd ésta en los mismos sin consentimiento de su
titular (fraccion XIX);

e Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se
aplica una marca registrada que hayan sido alterados (fraccién
XX). ¥

o Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se
apligue una marca registrada después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta (fraccion XXI).

El derecho a perseguir a los presuntos infractores se ejerce con
la presentacién de una solicitud de declaracién administrativa de
infraccion o infracciones ante el IMPI, quien, para su conocimiento, las
turna a un area que tiene especializada en esos asuntos: la Direccion
Divisional de Proteccién a la Propiedad Intelectual, la cual actia a
través de su Subdireccion Divisional de Prevencidn a la Competencia
Desleal (arts. 1°, 5° y 18, fracciones II y III, y 32 del Estatuto
Organico del IMPI).

Es importante destacar que no existe un formato oficial para
formular una solicitud de declaracion administrativa de infracciones;
no obstante, de conformidad con el articulo 189 de la LPI, debe
contener;

« El nombre del solicitante y, en su caso del representante;

» Domicilio para oir vy recibir notificaciones;

» El nombre y domicilio de la contraparte (presunto infractor) o de
su representante;
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s El objeto de la solicitud, detalldndoio en términos claros y
precisos:

e La descripcion de los hechos, y
e Los fundamentos de derecho.

Es importante destacar que si no se cumplen con dichos
requisitos, el IMPI le requerira al solicitante, por una sola vez, para
que, dentro del término de ocho dias, subsane la omisiéon en gue
incurrié o haga las aclaraciones correspondientes, y de no cumplirse
con ello, la consecuencia serd el desechamiento de la solicitud de
declaracién administrativa, segun lo expresa el parrafo primero del
ordinal 191 de la LPI.

En adicién a tales requisitos, la solicitud debe cubrir los
establecidos por el articulo 5¢ del RLP], o sea:

e Presentar la solicitud con firmas autografas;

e Indicar los nameros de registro de las marcas cuyos derechos
se consideran invadidos;

e Acompafar el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes, y

¢ Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la
solicitud es presentada por representante legal o apoderado.

En relacién con los requisitos arriba sefialados creemos conveniente
citar la tesis siguiente:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: XVIII, Noviembre de 2003

Tesis: 1.90.A.78 A

Pagina: 1006
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PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 50. DEL
REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA ES APLICABLE EN
RELACION CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS
SOLICITUDES O PROMOCIONES PRESENTADAS ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
POR COMPLEMENTAR LOS REQUERIDOS EN EL ARTICULO
189 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Aun cuando en el articulo 180 de la Ley de la Propledad
Industrial se establece que las solicitudes y promociones
deberan estar acompafiadas del comprobante de pago de la
tarifa correspondiente y que si falta éste, el Instituto desechard
de plano la solicitud, también es cierto gue el articulo 50. del
reglamento de la ley en cita sefiala que las solicitudes o
promociones presentadas ante el instituto o en las
delegaciones de la secretaria deben cumplir, entre otros
requisitos, con el sefialado en la fraccién VI, consistente en
acompafiar a la solicitud el comprobante de pago de la tarifa
correspondiente, ademds de sefialar en uno de sus parrafos
que cuando las sollcitudes no cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones 1 a VI, VII y IX, debe requerirse
para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen, y en
caso de no cumplir, la promocién se desechard de plano; bajo
esa perspectiva, no debe desecharse de plano ninguna
salicitud administrativa por considerar que no se anexd a la
promocién el recibo de pago de los aprovechamientos, porque
como se ha dicho, en todo caso procederd requerir a la
promovente en términos del articuto 50. del reglamento de la
ley de la materia para que dentro del término de dos meses lo
exhiba y, en casc de no hacerlo, entonces si desechar la
solicitud; ello ademds, resulta procedente si se toma en
consideracion que el articulo 1lo. del reglamento en cita
dispone que dicho ordenamiento tiene por objeto reglamentar
la Ley de la Propiedad Industrial, lo que significa que puede
aplicarse el articulo 50. del reglamento mencionado, por
complementar a detalle los requisitos que deben colmar las
solicitudes y promociones que se presenten ante el instituto a
que se refiere el articulo 189 de la Ley de la Propiedad
Industrial, ademas de prever las consecuencias para el caso
de incumplimiento.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

César Aranda Rowilla
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Revisién fiscal 147/2003. Directora Divisional de Asuntos
Juridicos del organisme pablico descentralizade Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en representacion de las
autoridades demandadas. 4 de junio de 2003. Unanimidad de
votos. Panente: Oscar German Cendejas Gleason. Secretaria:
Socorro Arias Rodriguez.

Ademas de cubrir con todos los ya mencionados requisitos, nos
dice el articulo 190 de la LPI, con la solicitud de declaracién
administrativa deberan presentarse, en originales o copias
certificadas:

¢ Los documentos y constancias en que se funda la accion y
ofrecerse las pruebas correspondientes,

pues de lo contrario no seran admitidas posteriormente,
excepto si fueren supervenientes,

Este mismo precepto establece que para el caso de que alguno
de esos documentos obre en los archivos del IMPI, bastard que el
solicitante precise el expediente en que se encuentra y solicite la
expedicion de copia certificada o su cotejo, con la copia simple que
sea exhibida.

En relacién con las pruebas, cabe sefalar que pueden ofrecerse
toda clase de pruebas, excepto la testimonial, la confesional y las que
sean contrarias a la moral y al derecho. Sin embargo, la testimonial y
la confesional si pueden ofrecerse cuando estén contenidas en una
documental, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 192,
parrafo primero, de fa LPI.

También considero fundamental mencionar que resulta forzoso
adjuntar el documento con el que se acredite que se encuentra
vigente el registro de la marca considerada invadida, pues de lo
contrario la solicitud sera desechada, como lo indica el parrafo
segundo de numeral 191 de la LPIL.

De igual forma resulta relevante hacer notar que el omitir
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acompafiar el documento que acredite la personalidad, provocara el
desechamiento de la solicitud, como lo consigna el parrafo segundo
del articulo 191 de la LPIL

Otro requisitc con el que debe cumplirse se encuentra
establecido en el articulo 69 del RLPI, y consiste en:

o mencionar la ubicacion de la empresa, negociacién o
establecimiento en donde se fabriguen, distribuyan,
comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o
presten los serviclos con los cuales presuntamente se cometa la
infraccién denunciada.

Un ultimo requisito ha sido establecido por el numeral 70 del
RLPI, el cual consiste en:

e acompafar una copia de la solicitud de declaracién
administrativa, incluyendo los documentos anexos,

para que quede a disposicion de [a contraparte (ya que en
respeto a su garantia de audiencia el presunto infractor goza de un
plazo de diez dias para dar contestacién a la solicitud y para ofrecer
las pruebas de su parte, como se colige de los ordinales 193, 209,
fraccion IX y 216 de la LPI).

Por todo lo anterior, a fin de evitar el desechamiento de la
solicitud de declaracién administrativa de infraccién, debe tenerse
especial cuidado en cumplir con los requisitos de contenido, adjuntar
el documento que demuestre la vigencia del registro marcario
considerado cuyos derechos se estiman invadidos y, en su caso, €l
documento que acredite la personalidad.

Estimamos importante decir gque el catdlogo de sanciones
correspondientes se encuentra en el articulo 214 de la LPI, mismo
que a la letra dispone;

“Articulo 214.- Las infracciones administrativas, a esta Ley o
demaés disposiciones derivadas de ella, seran sancionadas con:
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I. | im i il
minime general vigente en el Distrito Federal;
II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dlas de

salaric minime general vigente en el Distrito Federal, por cada
dia que persista la infraccién;

III. Clausura temporal hasta por noventa dias;
IV. Clausura definitiva, v

V. Arresto administrative hasta por 36 horas.”
(NOTA: El subrayado es mio).

Para terminar con el aspecto de las infracciones, juzgamos

Novena Epoca
Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de |a Federacion y su Gaceta
Tomo: X1V, Agosto de 2001
Tesis: la, LXXIX/2001

Pdgina: 182

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTiCULO 213,
FRACCIONES IV, XVIII Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE
PREVE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACION
CON EL USO DE UNA MARCA PARECIDA EN GRADO DE
CONFUSION A LA REGISTRADA, O DE UNA MARCA
REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR
O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL
OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACION
PRODUCTOS IGUALES © SIMILARES A LOS QUE SE
APLICA UNA MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL
ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION FEDERAL,

Si bien es cierto que el articulo 28 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibicion de toda
concentracidn ¢ acaparamientc en una o pocas manos de
articulos de consumo necesario que tenga por objeto el alza de
precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinacion de los

apropiado citar algunas de las tesis aisladas mas recientes emitidas
sobre el tema, las cuales transcribiremos a continuaclon:
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precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinacion de los
productores, comerciantes o empresarios de servicios que
tengan como finalldad el evitar la libre concurrencia, la
competencia entre si, o bien, la constitucién de una ventaja
comercial o mercantii a favor de una o varlas personas
determinadas en detrimento del plablico en general o de alguna
clase social, también lo es que al preverse en las fracciones
IV, XVIII y XIX del articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial como infracciones administrativas, el uso de una
marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por la registrada; la utilizacion de una marca
registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva en productos o servicios lguales o similares a los
que la marca se aplique; vy el ofrecimiento en venta o puesta
en circulacién de productos iguales o similares a los que se
aplica una marca registrada, a sabiendas de gue ésta se us6
en los mismos sin consentimiento de su titular, no transgrede
el referido precepto constitucional, pues al sefialarse en el
indicado articulo 213 infracciones administrativas por el uso
indebido de marcas, no se limita en modo alguno la libre
competencia ni se fomenta el monopolio del producto gque
ampara una marca, sino que dnicamente se prohibe el uso de
ésta, es decir, la proteccion marcaria se limita a proteger su
uso y no la comercializaciéon del servicio o producto.

Amparo en revisiébn 2183/99. Mauricio Rambén Cantl Barajas.
17 de abril de 2001, Cinco wvotos. Ponente: Olga Sanchez
Cordero de Garcia Villegas. Secretaria: Ana Carolina
Cienfuegos Posada.

Novena Epoca
Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Toma: X1V, Agosto de 2001
Tesis: la. LXXX/2001

Pagina: 183

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ARTICULOS 213, 214,
FRACCION I, 215 Y 217 DE LA LEY RELATIVA QUE
ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS, LA IMPOSICION DE MULTAS, LA

Citvar Jeanda Bonilla
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INVESTIGACION DE LAS CITADAS INFRACCIONES Y EL
DICTADO DE LA RESOLUCION RELATIVA A DICHA
INVESTIGACION, NO TRANSGREDEN LA GARANTIA DE
LIBERTAD DE TRABAJO PREVISTA EN EL ARTICULO 5o.
DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

Si se toma en consideracién, por un lado, que la garantia de
libertad de trabajo que consiste en el derecho que tiene una
persona a dedicarse a la profesién, industria, comerclo o
trabajo que mas le acomode, siendo licita, se transgrede
cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio
de cierta actividad, o bien, cuando a través del establecimiento
de determinados requisitos o condiciones se le prohibe su
ejercicio y, por otro, que la regulacién en una ley de las
actividades a las que se refiere el mencionado precepto
constitucional no puede considerarse que constituya una
transgresion a dicha garantia, pues en términos del propio
texto constitucionatl existe esa posibilidad, con el objeto de que
el ejercicio ilimitado de la sefialada libertad no lesione el
Interés general ni el de los particulares, resulta inconcuso que
los articulos 213, 214, fraccién I, 215 y 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial, no transgreden la referida garantia. Ello
es asi, porque con las hipdtesis legales de caracter general y
abstracto que en los referidos numerales se contienen,
relativas a las actividades que se consideran como infracciones
administrativas, a la imposicién de una sanciéon administrativa
{multa), a la forma de efectuar la investigacion de las citadas
infracciones y al establecimiento del momento en que debe
dictarse la resolucién correspondiente a dicha investigacion, no
se priva al gobernado de su libertad de trabajo, pues sblo se
regula el uso de marcas en aquellas personas que opten por
dedicarse a alguna actividad relacionada con tal uso.

Amparo en revisiéon 2183/99. Mauricio Ramon Cantl Barajas.
17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sanchez
Cordero de Garcia Villegas. Secretaria: Ana Carolina
Cienfuegos Posada.

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federaclidn y su Gaceta
Tomo: X111, Mayo de 2001

Césax yhanda Bonlla
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Tesis: 1.70,A. 129 A
Pagina: 1179

MARCAS. RESULTA INNECESARIO ANALIZAR SI SE
ACREDITO LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
AMPARADO POR EL SIGNO DISTINTIVO, CUANDO SE
DEMUESTRA QUE SE INCURRIO EN ALGUNA DE LAS
INFRACCIONES PREVISTAS EM LAS FRACCIONES XVIII Y
XIX DEL ARTIiCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

En caso de que se pruebe en el procedimiento administrativo
que se cometieron las infracciones sefialadas en las fracciones
de mérito, consistentes en usar una marca registrada sin el
consentimiento del titular ¢ sin la licencia respectiva en
productos o servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique y ofrecer en venta o poner en circulacién productos
iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a
sabiendas de que se uso sin el consentimiento de su titular,
resulta intrascendente gue se estudie si se puse en evidencia
que fue comercializado el producto de gue se trate, pues es
suficiente para concluir que se realizaron las conductas
infractoras imputadas, que se haya puesto a la venta el
producto amparado por el registro marcario en las condiciones
descritas.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1817/2000. Digar, S.A. de C.V. 18 de enero de
2001, Unanimidad de wvotos. Ponente: F. Javier Mijangos
Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Novena Epoca
Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: X, Diciembre de 1999

Tesis: P. XCIV/99

Pagina: 18

MULTA. EL ARTICULO 214, FRACCION I, DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA PREVE, NO VIOLA EL
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ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACION DE LA
JURISPRUDENCIA P./3. 10/95).

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién
en la jurisprudencia P./3. 10/95 con e! rubro: "MULTAS FIJAS.
LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON
INCONSTITUCIONALES.", ha establecido que las leyes que las
prevén resultan inconstitucionales, en cuanto no permiten a las
autoridades impositoras la posibilidad de fijar su monto,
tomando en cuenta la gravedad de la infraccion, la capacidad
econdmica del infractor, su reincidencia en la conducta que la
motiva y todas aquellas circunstancias que deban tenerse en
cuenta para individualizar dicha sancién; también ha
considerado este Alto Tribunali que no son fljas las multas
cuando en el precepto respectivo se sefiala un minimo y un
maximo, pues tal circunstancia permite a la autoridad
facultada para imponerias determinar su monto de acuerdo
con las circunstancias personales del infractor, que permitan
su individualizacién en cada caso concreto. En congruencia con
dichos criterios se colige que el articulo 214, fraccién I, de la
Ley de la Propiedad Industrial no establece una multa fija pues
la autoriza hasta por veinte mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, lo que permite a la autoridad
fiscal fijar los pardmetros dentro de los cuales podra aplicar la
sancion en particular, es decir, se conceden facultades para
individualizar la sancién y, por tanto, no es violatorio del
articulo 22 constitucional,

Amparo en revisién 2124/98. José Verdugo Martinez. 21 de
octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Mariano Azuela Guitron.
Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesidén privada celebrada el dieciséis
de noviembre en curso, aprobd, con el nimero XCIV/1999, la
tesis aislada gue antecede; y determind que la votacion es
idénea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa
¥ nueve,

Nota: La tesis P./]. 10/95 que se cita aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena
Epoca, Tomo II, julio de 1995, pdgina 19.

Césan fhranda Bonilla
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Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: XIII, Febrero de 2001

Tesis: 2a./]. 10/2001

Pagina: 250

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR
DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA ESTAS,
TIENE INTERES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN
CONTRA DE LA RESOLUCION NEGATIVA QUE RECAIGA EN
DICHO PROCEDIMIENTO.

El titular de una marca registrada en el Institute Mexicano de
la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad
exclusivo y oponible a terceros, por lo que la resolucién en
sentido negative de su denuncia de infraccién administrativa,
le causa un agravio personal, directo y actual, y puede
validamente combatirla a través del juicio de amparo. Su
interés deriva de lo establecido en los articulos 133 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y
50. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento vy
Proteccidén de la Propiedad Industrial, 10. def Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convencién de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Intelectual suscrita por
México, ya que el amparo es el medio de defensa que tiene a
su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y
fondo en que hubiera podido incurrir la autoridad en el
procedimiento y la resolucién administrativa, cuya depuracion
es necesaria para obtener una resolucion favorable a sus
intereses y, eventualmente, para demandar el pago de dafos
y perjuicios asi como {a devolucién de |la fianza que en su caso
hubiera exhibido, en términos de lo que establecen los
articulos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad
Industrial {antes Ley de Fomento y Proteccidn a la Propiedad
Industrial).

Contradiccidon de tesis 77/2000-SS. Entre las sustentadas por
el Décimo y Segundo Tribunales Colegiados ambos en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001,
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Panente: Juan Diaz Romero. Secretaria: Silvia
Elizabeth Morales Quezada, Tesis de jurisprudencia 10/2001.
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Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesidn
privada del dos de febrero de dos mil uno.

Por otro lado, por lo que respecta al derecho de persecucién en
contra de los presuntos delincuentes (accién penal), cabe decir que
se encuentra plasmado en el articulo 226, parrafo primerg, de la LPI,
mismo gque a la letra dice:

“Articulo 226 {Parrafo primero).~- Independientemente del
ejercicio de la accién penal, el perjudicado por cualquiera de los
delitos a que esta Ley se refiere podra demandar del o de los
autores de los mismos, fa reparacion y el pago de los dafios y
perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términas
previstos en el articulo 221 Bis de esta Ley.”

Como claramente se colige del precepto arriba citado, el
perjudicado por cualquiera de los delitos a que la misma Ley se
refiere (art. 223), tiene el derecho de solicitar el ejercicio de la accién
penal en contra de los autores de tales delitos y, ademas, en forma
independiente, tiene el derecho de demandarfes la reparacién y el
pago de los dafos y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.

Bajo este tenor, en términos del ordinal 223, las conductas que
entrafian violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca,
consideradas como delitos son:

¢ Reincidir en las conductas previstas en las fracciones de la II a
la XXII del articulo 213 (fraccién I);

o Faisificar, en forma dolosa v con el fin de especulacitn comercial,
marcas protegidas por la LPI (fraccion 1), y

s Producir almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o
vender en forma dolosa y con el fin de especulacién comercial,
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por
la LPI, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a
sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
producclén de objetos que cstenten falsificaciones de marcas
protegidas por la LPI (fraccion III).
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Para entender lo que es la falsificacién debe saberse gue en
realidad se trata de una imitacion, esto es, de un intento de
reproduccién, razén por la cual no importa el grado de perfeccion.
Hace ya bastante tiempo que nuestra Suprema Corte sostuvo que la
imitacién de una marca se efectla tratando de reproduciria en toda
su integridad, o en sus partes principales, pero también suprimiendo
alguno o varios de sus elementos, e incluso agregandole otros
nuevos, como se desprende de los criterios, aun aplicables, que
invocaremos enseguida:

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXXIV

Pagina: 489

MARCAS, IMITACION DE.

La imitacidn de una marca no siempre se efectia tratando de
reproduciria en toda su integridad, o en sus partes principales,
sino también, ya suprimiendo alguno o varios de sus
elementos, ya agregandole otros nuevos, o ya introduciendo
en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el
aspecto general que presente la marca, pueda inducir a la
mayoria de los consumidores, a error, de modo que deseando
adquirir un producto determinado, reciban otro de distinta
procedencia. Por tanto, para juzgar de una imitacién, no debe
verse si entre la marca imitada y la otra existen diferencias,
sino, fundamentalmente, si por las semejanzas que se
advierten, su naturaleza y extincion, la generalidad del publico
puede incurrir en confusién acerca de las marcas.

Amparo administrativo en revisibn 7397/44. "Sanfeliz
Hermanos", Soc. en N. C. de C. V. 11 de abril de 1945,
Unanimidad de cinco votos. La publicacién no menciona el
nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: XVII
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Pagina: 494
MARCAS INDUSTRIALES.

El cuerpo del delito de falsificacion de marca industrial, lo
constituyen las circunstancias de pretender imitar el producto
auténtico en su composicién, en el modo de presentarse, y en
los demds pormenores o detalles que hagan aparecer al
producto falsificado como legitimo; y si estos pormenores o
detalles no se acreditan, no debe tenerse por comprobado el
cuerpo del delito.

Amparo penal en revisién 2870/23. "Amado Mezher e hijos".
22 de agosto de 1925, Unanimidad de nueve votos. Ausentes:
Gustavo A.

En materia penal es de explorado derecho que el perjudicado
por cualquiera de los delitos referidos por la LPI, técnicamente
denominado victima u ofendido, no puede ejercer por si mismo su
derecho de persecucion en contra de los presuntos delincuentes,
pues por mandamiento constitucional tiene que actuar a través del
Ministerio Publico. En efecto, ia Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en su articulo 21, parrafo primero, establece que
la investigaciéon y persecucion de los delitos incumbe al Ministerio
Pablico y, en su articulo 20, apartado B, fraccion 1I, dispone que la
victima u ofendido tienen derecho a coadyuvar con el Ministerio
Pablico, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba
con los que cuente vy a que se desahoguen las diligencias
correspondientes; de ahi que Santiago Ofate Laborde asevere lo
siguiente:

"En México, de mode claro a partir de la C. de 1917, la
facultad de acusar -ejercicio de la accién penal- se ha
reservado al Mipnisterio Publico en su cardcter de 6rgano
estatal encargado de la “persecucion de los delitos” (C., a.
21). Dado que tal facultad constituye un “monopolic”, y que
la reparacién del dafio se concibe como “pena publica”, el
ofendido tiene en nuestro proceso penal un papel asaz
limitado. No reconociéndose hoy dia la posibilidad de que el
particular ofendido por un hecho delictivo ejercite ante los
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tribunales competentes la pretension punitiva, la ley le
asigna funciones procesales de cardcter secundario.”(31)

Para el ejercicio de la accidon penal, tratdndose de la
reincidencia en {a comision de infracciones administrativas (fracciones
IT a XXII del art. 213 de la LPI), asl como de la falsificacién de marcas
registradas, en forma dolosa y con_el fin de especulacion comercial,
forzosamente se requiere la emisién de un dictamen técnico por parte
del IMPI, en el cual no se prejuzgara sobre las acciones civiles o
penales que procedan, como claramente lo establece el ordinal 225
de la LPI.

Ahora bien, como los delitos en materia de propiedad industrial
son de caracter federal en términos del parrafo primero del articulo
227 de la LPI, compete su conocimiento e investigacidon al Ministerio
Publico Federal, esto es, a la Procuraduria General de la Republica, de
conformidad con lo dispuesto por los numerales 1° y 4° de la Ley
Organica de la Procuraduria General de la Republica, en relacién con
el ordinal 2° del Cédigo Federai de Procedimientos Penales.

En virtud de lo anterior, el titular del derecho al uso exclusivo de
una marca que haya sido perjudicado por la comisién de alguno o
algunos de los delitos contemplados en las tres primeras fracciones
del articulo 223 de la LPI, tendra el derecho de solicitar el ejercicio de
la accién penal en contra de los presuntos autores de tales delitos,
ante la Procuraduria General de la Republica.

Cabe decir que con ese motivo y para una mejor atencidon de
este tipo de casos, dicha Procuraduria, a mediados de 2003,
aproximadamente, cred la Unidad Especializada en Investigacion de
Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la cual
sustituyé a la extinta Fiscalia Especial en Delitos de Propiedad
Intelectual e Industrial. Dicha Unidad Especializada cuenta con tres
Fiscalias: la Fiscalia de Delitos contra los Derechos de Autor; la
Fiscalia de Delitos contra la Propiedad Industrial y, la Fiscalia Revisora
y Dictaminadora.

31. Colaborador &el—“[gl@jgnarg Juridico Mexicang”, op. cit., Tomo I-0, p. 2263.
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Es de suma importancia mencionar que el derecho de solicitar el
ejercicio de fa accion penal debe hacerse valer a través de querella,
segun lo indica el parrafo ultimo del articulo 223 de {a LPIL.

De conformidad con el articulo 118, parrafo primero, del Cédigo
Federal de Procedimientos Penales, la querella puede formularse
verbalmente o por escrito y deberd reunir los requisitos siguientes:

*» Contener la descripcion de los hechos supuestamente
delictivos, sin calificarlos juridicamente, y

e Ajustarse a los términos previstos para el ejercicio del derecho
de peticion, es decir, de manera pacifica y respetuosa (véase
art. 8° Constitucionatl).

Cuando la querella no reuna tales requisitos, el funcionario que
la reciba prevendra al quereilante para que la modifique, ajustandola
a ellos, segun lo sefiala el parrafo primero del citado articuio 118. Nos
parece interesante destacar que tal precepto no habla del
desechamiento de la querella para el caso de que la querelia no sea
modificada.

Ademas de dichos requisitos, el parrafo segundo del mismo
numeral dispone que si la querella se presenta por escrito debera
contener también:

e La firma o huella digital del quereliante, asi como su domicilio.

Pero si se hace verbalmente, ello se hara constar en el acta que
sea elaborada para tal efecto por el funcionario que reciba la
querella.

Un requisito mas se desprende del texto del parrafo segundo
del articulo 119 del citado Codigo Adjetivo Punitivo, o sea:

« La protesta de decir verdad del querellante.

En adicion al cumplimiento de los citados requisitos, y aunque la
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ley no lo sefiale propiamente como tal, a fin de obtener una eficaz y
pronta procuracién de justicia, opinamos que es necesario adjuntar a
la querella los elementos de prueba con que se cuenten para
demostrar tanto la titularidad de la marca registrada como ia comisién
del delito.

Por otra parte, resulta relevante detenernos un poco para
tratar el aspecto de la representacion para la formulacién de la
querella. A la luz del contenido del articulo 120 del referido Cédigo
Adjetivo Punitivo, cuando el querellante sea una persona fisica, la
querella deberd ser presentada forzosamente por &l mismo, ya que
no es permisible la intervencion de apoderado jurfidico. Sin embargo,
cuando el querellante sea una persona moral si se permite esa
intervencion, siempre que el apoderado tenga un poder general para
pleitos y cobranzas, con cldusula especial para formular querellas, sin
gue sean necesarios acuerdo o ratificacidn del Consejo de
Administracion o de la Asamblea de Socios o Accionistas poder
especial para caso determinado, ni instrucciones concretas del
mandante.

Asimismo, es necesario referirnos al aspecto de las sanciones
por la comision de los delitos que entrafian una violacion del derecho
al uso exclusivo de marcas. Dichas sanciones se encuentran en los
numerales 223 Bis y 224 de la LPI, los cuales disponen lo siguiente:

“Articulo 223 Bis.- Se impondrd de dos a seis afios de prigion
muyl ez _mil_di i inimo general

vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier
consumidor final en vias o en lugares pablicos, en forma dolosa
y con el fin de especulacidon comercial, objetos gque ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. 5i la venta se
realiza en establecimientos comerciales, o de manera
organizada o permanente, se estard a lo dispuesto en los
articulos 223 y 224 de esta Ley,”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por ef autor).

“Articulo 224.- Se impondra de dos a seis afigs de prision y
multa de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente



La Indemnizacion de Dares y pevjulclos Csar yhanda Bonilla

iez _mil di rio mi general vigente
en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que
se sefialan en las fracciones 1, 1V, V o VI del articulo 223 de
esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones 11
o 111 del mismo articulo 223, se impondra de tres a diez afios de
prisidn v multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal.”

{NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

Consideramos relevante mencionar que actualmente estdn
calificados como delitos graves los previstos en las fracciones II y II
del articulo 223 de la LPI, razén por la cual los probables
responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional, como
se desprende de los numerales 194, fraccion VII, y 399, fraccion 1V,
ambos del Cédigo Federal de Procedimientos Penales.

Para concluir este apartado, juzgamos muy ilustrativo invocar
una de las tesis recientes mas sobresalientes que se han
pronunciado en relacion con el derecho a solicitar la persecucion de
los delitos por violacion del derecho al uso exclusive de una marca, tal
y como lo mostraremos a continuacion:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: XII, Diciembre de 2000
Tesis: 1.100.A.16 A

Pégina: 1403

MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE
INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA
RESOLUCION RECAIDA A SU DENUNCIA DE HECHOS
REALIZADOS EN PERJUICIO DE AQUELLAS,

Teniendo en consideracién que uno de los fines de la Ley de la
Propiedad Industrial es el de proteger los derechos personales
de quienes, dentro del comercio o la industria, son titulares de
algun registro marcario, nombre o denominacién social, de
manera tal que no pueden ser utilizados a favor de otras
personas que no estén autorizadas para hacerlo, entre los que

89



La Indemnizacion de Ddasiss y perjuicios Claar fhranda Bovilla

se encuentran el de denunciar hechos gue se realicen en
perjuicio de su marca, cuyas infracciones y sanciones se
encuentran contempladas en el articulo 213 de la ley de
referencia, es por ello que, cuando en la denuncia se resuelva
de manera contraria a los intereses del titular de la marca,
éste tiene interés juridico necesario para acudir al amparo,
toda vez que el citado interés deriva del hecho de gue si bien
no puede obligarse a las autoridades que conozcan de una
denuncia a resoiverla positivamente, ello no las exime de
emitir la resoluciéon correspondiente debidamente fundada y
motivada, ya que ante el incumplimiento, si se produce un
agravio personal y directo como lo exige el articulo 40. de la
Ley de Amparo, en virtud de gue el fin del procedimiento en

~ términos de los articulos 215 a 219 de la ley de mérito, no
puede ser sélo que se imponga una sancion al que cometa el
acto ilicito, sino proteger los derechos tanto de! propietario de
la marca asi como el de la sociedad, ya que el uso de la marca
puede inducir a una confusién, error ¢ engafio, por hacer creer
o0 suponer que se fabrican productos bajo especificaciones,
licencias o autorizaciones contrarias a las que tiene el titular de
la marca.

DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 80/2000. Reebok International, Ltd. 31 de
agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado
Ledesma. Secretaria: Maria Lorena Garcia Gutiérrez.

4.5.- Prohibicion de circulaciéon de productos o de prestacion de
servicios,

Otro de los que integran el gran catalogo de derechos de los
que gozan los titulares de marcas registradas consiste en ia solicitud
de prohibicion de circulacion de los productos o de la suspensién de
la prestacién de servicios que impliguen una violacion del derecho al
uso exclusivo de la marca, ante el IMPI, con el proposito de evitar que
se continte con dicha violacién, Este derecho petitorio de prohibicion
o de suspensién tiene su fundamento en el articulo 199 Bis, parrafos
primero, fracciones 1, III, V y VI, segundo y tercero, de la LPI, cuyo
texto es el siguiente:
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“Articulo 199 Bis.- En los procedimientos de declaracién
administrativa relativos a la violacién de alguno de los
derechos que protege esta Ley, el Instituto podré
adoptar las siguientes medidas:

1. Ordenar el retiro de la circulacién o jmpedir ésta,
respecto de las mercancias que infrinjan derechos de
los tutelados por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulacion:
a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

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

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

d} Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacién, elaborac’don u obtencién de cualquiera de los
sefialados en {os incisos a), b), v ¢), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato, la comercializacién ¢ uso de
los productos con los que se viole un derecho de los
protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo dque se
practicard conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a 221 Bis
2;

V. Ordenar al presunto Infractor o a terceros la
nsi que constituyan una
violacién a las disposiciones de esta Ley, v

VI. Ordenar se suspenda la prestacién del servicio o se
clausure el establecimiento cuando las medidas que se
prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes
para prevenir o evitar la violacidn a los derechos
protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio,

Cisar yiranda Bowilla
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los comerciantes o prestadores tendran la obligacién de
abstenerse de su enajenacién ¢ prestacién a partir de la
fecha en que se les notifique la resolucién,

Igual obligacién tendrén los productores, fabricantes,
importadores y sus distribuidores, quienes seran
responsables de recuperar de inmediato los productos
que ya se encuentren en el comercio.”

(NOTA: Las negrillas v el subrayado fueron adicionados por el autor).

En virtud de lo anterior, como este derecho petitorio se ejerce
de los procedimientos de declaracidon administrativa relativos a la
violacién de alguno de los derechos que protege la LPI, consideramos
que es precisamente desde la solicitud de declaracion administrativa
cuando debe ejercerse; maxime que conforme a la fraccion IV del
numeral 189 de la LPI, uno de los requisitos de toda solicitud de
declaracion administrativa es indicar, con claridad y precision, el
objeto de la misma.

Ahora bien, cabe preguntarse (cuales son los procedimientos
de declaracidn administrativa relativos a la violacion de alguno de los
derechos que protege la LPI? La respuesta la encontramos en el
articulo 213 de la misma Ley, precepto que contiene el catalogo de
las conductas que entrafian violacion a los derechos que protege la
LPI, razdébn por la cual son consideradas como infracciones
administrativas, y en cuyo ditimo supuesto (fraccion XXV)
categoricamente y en forma general considera como infracciones a
todas aquellas violaciones a la LPI no sefialadas en forma taxativa
por el citado precepto, que no constituyan delitos.

Consecuentemente, como el numeral 213 sefiala cuales son
aquellas conductas que entrafian violaciones a los derechos que
protege la LPI, considerdndolas como infracciones administrativas,
légicamente podemos concluir que los procedimientos de declaracion
administrativa relativos a la violacion de alguno de los derechos que
protege la LPI, son los los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion.
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Nuestra hipétesis se confirma con la simple lectura de los
articulos 199 Bis 4, 199 Bis 5y 199 Bis 8 de la LPI, en donde se
contienen referencias expresas al procedimiento de declaracion
administrativa de infraccion, maxime que los dos primeros de tales
preceptos regulan lo relativo a la resolucion sobre la practica de
medidas como la prohibicion de circulacion de los productos o en la
suspensién de la prestacidn de servicios. En efecto, en el primero de
ellos se indica que se pondra a disposicion del afectado (por la
practica de la medida) la fianza o contrafianza que se hubiese
exhibido, cuando se resuelva el procedimiento de declaracion
administrativa de infraccién; en el segundo, que en dicha resolucién
se decidira lo procedente sobre el levantamiento o definitividad de las
medidas adoptadas en términos del numeral 199 Bis antes invocado
y estudiado en este apartado; y, en el tercero, que en tales
procedimientos el IMPI buscard en todo momento la conciliacion de
los intereses de los involucrados.

Sentado lo anterior, resuita importante resaltar gue, conforme
al parrafo segundo del citado ordinal 199 Bis, los comerciantes de los
productos que implican una violacion del derecho al uso exclusivo de
la marca estan obligados a abstenerse de su enajenacion desde el
momento en que son notificados de la resoluciéon que les impone esa
obligaciéon, con lo que se impide la circulacion de los productos.
Tratédndose de los prestadores de servicios, elios estan también

obligados a suspender la prestacion de tales servicios desde la fecha
de la notificacion.

Mencidon aparte merecen los productores, fabricantes,
importadores y sus distribuidores, de los productos que implican una
violacion del derecho al uso exclusivo de la marca, toda vez que
ademas de estar obligados a abstenerse de la enajenacion de dichos
productos, también son responsables de recuperar de inmediato los
productos gue ya estén en el comercio, en términos de io dispuesto
por el parrafo ultimo del articulo 199 Bis, con lo que evidentemente se
refuerza todavia mas la prohibicion de su circulacion.

Ademas de lo anterior, cabe decir que, a la luz de la fraccion II
del parrafo primero del numeral arriba invocado, paralelo al derecho

93



£a Indemmizacién de Dasos y pejulcios Cedsar Fhanda Borlla

de solicitar la prohibicién de la circulacién de los productos, se puede
solicitar el retiro de la circulacion de cualquier objeto que impligue la
violacion, como por ejemplo los empaques, envases, embalajes,
papeleria, material publicitario y similares; los anuncios, letreros,
rétulos, papeleria y similares, asi como también los utensilios o
instrumentos destinados o utilizados en la fabricacién, elaboracion u
obtencion de los productos u objetos de referencia.

En términos de la fraccion IV del multireferido parrafo primero
del numeral 199 Bis, otro derecho paralelo consiste en la solicitud de
aseguramiento de los bienes ({productos u objetos) antes
mencionados, el cual sera materia de estudio del proximo apartado.

Para determinar la prohibicion de circulacion de los productos o
la suspensién de la prestacion de servicios que impliquen una
violacion del derecho al uso exclusivo de la marca, conforme al
articulo 199 Bis 1, parrafo primero, el IMPI requerira al solicitante
que:

a) Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los
supuestos siguientes:

e La existencia de una violacion a su derecho;
¢ La inminencia de la violacion a su derecho;
# La existencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparable, o

e La existencia de un temor fundado de que las pruebas sean
destruidas u ocultadas, sean destruidas o se alteren.

b) Otorgue fianza suficiente para responder de los dafios y
perjuicios que e pudieran causar a la persona en contra de quien se
haya solicitado la medida {prohibicion de circulacion de los productos
o la suspension de la prestacion de servicios), y

¢) Proporcione la informacion necesaria para la identificacion de
los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se
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comete la violacion del derecho al uso exclusivo de la marca.

En virtud de ello, es necesario que desde la solicitud de
declaraciédn administrativa de infraccion se proporcione dicha
informacion y se adjunten las pruebas que justifiquen la imposicion
de la medida, asi como la fianza correspondiente, o desde antes,
tratandose del caso de emergencia contemplado por la fraccion II del
articulo 199 Bis 3 de la LPI, abordado someramente al final de este
apartado.

No obstante lo anterior, el pdrrafo segundo del mismo articulo
199 Bis 1, permite la posibilidad de que la persona contra la que se
haya adoptado la medida obtenga su levantamiento, a través de la
exhibicién de contrafianza para responder de los dafios y perjuicios
que se causen al solicitante de la medida. Para estos efectos, nos
dice el parrafo ultimo de este numeral, el IMPI debera tomar en
consideracién la gravedad de la infraccion.

Para dar por terminado este apartado, juzgamos conveniente
mencionar que como contrapeso para evitar €l ejercicio abusive del
derecho a solicitar fa prohibicion de circulacion de los productos o 1a
suspension de la prestacidén de servicios que impliguen una violacion
del derecho al uso exclusivo de la marca, la LPI en su articulo 199 Bis
3 le impone al solicitante la obligacién de responder del pago de los
dafios y perjuicios causados a la persona contra quien se hubiesen
ejecutado tales medidas en los casos siguientes:

a) Cuando 1a resolucién definitiva que hubiese quedade firme
sobre el fondo de la controversia declare que no existid violacion ni
amenaza de violacién a los derechos del solicitante, y

b) Cuando se haya solicitado la medida y no se hubiese
presentado la demanda o solicitud de declaracién administrativa de
infraccion ante la autoridad competente o ante el IMPI respecto del
fondo de la controversia, dentro del plazo de veinte dias contado a
partir de la ejecucion de la medida.

Sobre estos casos cabe recordar que, segun la recomendacion
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que hicimos sélo algunos parrafos arriba, la solicitud de prohibicion de
circulacion de los productos o de la suspension de la prestacién de
servicios debe hacerse en la solicitud de declaracién administrativa de
infraccion, adjuntando los elementos de prueba suficientes para
justificarla. Sin embargo, del andlisis del segundo supuesto (fraccién
1I) del numeral 199 Bis 3 antes referido, sin duda alguna se colige
que existe la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar dicha
prohibicién o suspensién con antelacién a la solicitud de declaracién
administrativa, pero, en nuestra oplnién, Unicamente en el caso de
urgencia a que se refiere el parrafo primero, fraccion I, inciso "d”, del
articulo 199 Bis I, o sea cuando exista temor fundado de que las
pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Sobre e| particular Mauricio Jalife ha comentado en forma
atinada lo slguiente:

“La presente fraccion tiene una importancia notable en
el contexto de los procedimientos seguidos ante el IMPI, ya
que es la unica disposicion que, aun en forma indirecta,
establece la posibilidad de solicitar la aplicacion de medidas
provisionales fuera de procedimiento.

Por otro lado, respecto de la opcidn que claramente
establece este precepto para solicltar la aplicacidon de
medidas provisionales antes de injciar el procedimiento de
declaraciéon administrativa de infraccion, su utilidad parece
reducirse a casos de premura, en qué no se pueda contar
con todas las pruebas para plantear €l fondo de la solicitud
de declaracion administrativa de infraccion."3z)

4.6.~ Aseguramiento de productos.
Como lo apuntamos en el apattado inmediato anterior, a la luz

de la fracclén IV, parrafo primera, del articulo 199 Bis de la LPI, otro
de los derechos que tienen los titulares de marcas registradas

32. Op. clt., pp. 516 y 517.
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consiste en la solicitud de aseguramiento de productos, segun se
aprecia del texto de ese dispositivo, cuyo texto nos permitimos
transcribir a continuacion:

“Articulo 199 Bis.- En los procedimientos de declaracion
administrativa relativos a la violacion de alguno de los derechos
que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las siguientes

medidas:

ramiento ienes, mismo que se
practicard conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a 221 Bis
2;!’

{(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

Como el aseguramiento de los productos debe practicarse
conforme a lo dispuesto en los articulos del 211 al 212 Bis 2 de la LPI,
segun lo ordena la arriba transcrita fraccion IV del parrafo primero del
numeral 199 Bis, deben respetarse las reglas siguientes:

¢ E| aseguramiento debe realizarse en forma cautelar durante
una visita de inspeccién y en los lugares en que se fabriquen,
almacenen, transporten, expendan o comercialicen los
productos (véase el art. 211, parrafo primero, en relacion con
los arts. 203, fraccidén II y 207);

So6lo seran materia del aseguramiento aquelios productos con
los cuales presumiblemente se cometen las infracciones o los
delitos a que se refieren los numerales 213 y 223,
respectivamente, de la LPI (véase el art. 211, parrafo primero);

e Se levantara un inventario de los productos asegurados, lo cual
se hara constar en el acta de inspeccién que al efecto sea
elaborada (art. 211, parrafo primero);

Se designara como depositario de los productos asegurados al
encargado o propietario del establecimiento fijo en que sea
practicada la visita, pero si no es fijo, los productos se
concentraran en el IMPI, pero también se podra designar a la
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persona o institucién que, bajo su responsabilidad, designe el
solicitante del aseguramiento (arts. 211, parrafo primero, y 212
Bis 1);

¢ Se dejara copia del acta levantada a la persona con quien se
haya entendido la visita de inspeccién, sin importar su negativa
a firmaria {(art. 212);

e Los bienes que pueden asegurarse son: equipo, instrumentos,
maquinaria, dispositivos, disefios, especificaciones, planos,
manuales, moldes, clisés, placas y en general cualquier otro
medio empleado en la realizacion de los actos o hechos
considerados como infracciones o delitos por la LPI; libros,
registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas,
papeleria, material publicitario, facturas y en general cuaiquier
otro del que se puedan inferir elementos de prueba; asi como
mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los que
se materialice la infraccion (art. 212 Bis);

» 5i en la resolucién definitiva sobre el fondo de la controversia se
declara que se ha cometido una infraccion administrativa, el
IMPI decidira, con audiencia de las partes, sobre el destino de
los bienes asegurados, para lo cual (art. 212 Bis 2):

- pondra a disposicion de la autoridad judicial competente los
bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado
de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparacién del
dafio material o al pago de los dafios y perjuicios, o a
disposicién de quien determine el taudo, si el titular afectado
y €l presunto infractor optan por el procedimiento arbitral, o
procedera en los términos previstos en el convenio que sobre
el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular
afectado vy el presunto infractor;

- sin embargo, en los casos no sefialados en el parrafo
precedente, cada uno de los interesados presentarda por
escrito su propuesta sobre el destino de lps bienes
asegurados, dentro de los cinco dias siguientes al en que se
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les dé vista, y una vez presentada nuevamente se les dara
vista por el mismo término respecto de la formulada por la
contraparte, a efecto de que, de comun acuerdo, decidan
sobre el destino de los bienes; pero si las partes no
manifiestan su acuerdo por escrito, dentro del plazo de
noventa dias de haberse dictado la resolucidon definitiva, la
Junta de Gobierno del IMPI podra decidir entre la donacién o
la destruccién de los bienes. La donacion debera efectuarse
sélo a dependencias y entidades de la Administracion
Publica  Federal, entidades federativas, municipios,
instituciones publicas, de beneficencia o de seguridad social,
siempre que no se afecte el interés publico.

4.7.- Reparacion del dafio material o indemnizacidon de dafios y.
perjuicios.

Finalmente, debemos decir que otro de los derechos de mayor
importancia que se conceden a los titulares de marcas registradas,
consiste en la obtencion de la reparacion del dafio material o la
indemnizaciéon que corresponda por concepto de dafios y perjuicios,
de parte de aquél que haya violado su derecho al uso exclusivo de la
marca, con total independencia de las sanciones administrativas y
penales procedentes, de conformidad con lo establecido por los
articulos 221 y 226 de la LPL.

En virtud de lo anterior, se colige que la LPI, para proteger el
derecho al uso exclusivo de marcas registradas (el maximo de los
derechos concedidos por virtud del registro), ha establecido medidas
con fines represores que pretenden impedir la continuacién de la
violacién: la imposicién de sanciones administrativas y penales; pero
también ha establecido una medida con fin restitutorio de ese
derecho de exclusividad: la reparacion del dafio material o la
indemnizacion de dafios y perjuicios.

Cabe decir que tanto para la reparacién del dafio material como

para la indemnizacién de dafios y perjuicios sufridos por violacion del
derecho al uso exclusivo de la marca, la LPI en su numeral 221 Bis
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establecié la mecénica conforme a la cual debe cuantificarse el pago:
el equivalente, cuando menos, al cuarenta por ciento del precio de
venta al publico de cada producto o prestacion de servicios que
impliquen la violacion.

A manera de nota aclaratoria cabe decir que sobre este
apartado no apuntaremos nada mas, dado que este aspecto es
estudiado extensivamente en el proximo capitulo. Sin embargo, para
terminar sélo queremos precisar que, como el articulo 17 de nuestra
Constitucion General prohibe la imparticion de justicia de propia
mano, cuando el titular de una marca registrada sufra la violacion de
su derecho de exclusividad tendrd derecho de presentar, en contra
del violador:

e En la via administrativa y ante el IMPI, la solicitud de declaracion
administrativa de infraccion, a fin de que imponga las sanciones
administrativas a que se refiere el articulo 214 de la LPI;

e En la via penal y ante la PGR, la querella para que sea
ejercitada la accién penal ante un tribunal federai, a fin de que
éste imponga las sanciones penales previstas en los numerales
223 Bisy 224 dela LPl, y

e En la via mercantil y ante un juez civil, la demanda de la
reparacion del dafio material o de ia indemnizacion por dafios y
perjuicios, de conformidad con los articulos 221 y 226, en
relaciéon con el 221 Bis, todos de la LPI.
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CAPITULO QUINTO
EL PAGO DE LOS DANOS Y PERIJUICIOS

5.1.- Analisis de los conceptos legales de daiio y perjuicio.

Ef concepto legal de dafio lo encontramos en el articulo 2108
del Codigo Civil Federal, mismo que a la letra dispone:

“Articulo 2108.- Se entiende por dafio la pérdida o
menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento
de una obligacion.”

Como se desprende del precepto en cita, el dafio es la pérdida
o menoscabo que se sufre en el patrimonio, como consecuencia de la
falta de cumplimiento de una obligacién. Bajo esta Gptica, para que
exista un dafio es necesario que concurran dos premisas: primera,
que el patrimonio sufra una pérdida o menoscabo y, segunda, gue
ello sea consecuencia del incumplimiento de una obligacién;
incumplimiente que puede realizarse a través de una conducta de
accion u omisién. Esto significa que para que para la existencia
juridica de un dafio primero debe existir un patrimonio y una
obligacidn.

En virtud de lo anterior, a fin de entender con amplitud el
concepto legal de dafio, resulta menester saber que se entiende por
patrimonio y obligacion.

Nos dice José de Jesiis Lopez Monroy que el "patrimonio es el
conjunto de poderes y deberes, apreciables en dinero, que tiene una
persona”; de ahi que "constituye una universalidad juridica, en tanto
gue es el conjunto de poderes y deberes entendidos en términos
absolutos que se extiende en el tiempo y en el espacio; en el tiempo,
porque abarca tanto los bienes, derechos, obligaciones y cargas
presentes, como los que la misma persona pudiera tener en ef futuro, y
en el espacio, porgue comprende todo lo susceptible de apreciacion
pecuniaria”. (aa)

33. Colaborador del “Plccionario Jurldico Mexicana”, op. clt., Tomo P-Z, p. 2353,
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Dicho en palabras mas simples, el patrimonio es el conjunto de
bienes, derechos y obligaciones de wuna persona que sean
susceptibles de apreciacion pecuniaria.

La obligacion es el vinculo juridico por el que una persona es
constrefiida a la realizacién de una conducta de dar, de hacer ¢ de no
hacer, y ese vinculo sujeta al individuo a la necesidad de pagar
alguna cosa; por tanto la obligacion se compone de dos elementos:
primero, e| débito, es decir, la realizacién de la conducta y, segundo,
la responsabilidad, esto es, la sujecion patrimonial.(z¢

Por tanto, consideramos que dafio es la pérdida o menoscabo
sufrido por una persona en sus bienes o derechos susceptibles de
apreciacion pecuniaria {patrimonio), como consecuencia de la falta de
cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer por
parte de otra persona, quien juridicamente tenia esa responsabilidad
(obligacidn).

Por cuanto hace al concepto de perjuicio, éste también Ilo
encontramos en el Cddigo Civil Federal, en su numeral 2109, cuyo
texto es el siguiente:

“Articulo 2109.- Se reputa perjuicio 1a privacion de cuaiquiera
ganancia licita que debiera haberse obtenido con el
cumplimiento de ia obligacién.”

Atendiendo al texto del numeral arriba invocado y tomando en
cuenta la definicion de obligacién gque antes proporcionamos,
estimamos que el perjuicio es toda privacion que sufre una persona
respecto de la obtencion de cualquier ganancia licita que debiera
haber obtenido con el cumplimiento de una conducta de dar, de hacer
o de no hacer, por parte de otra persona, quien juridicamente tenia
esa responsabilidad (obligacién). Lo cual se traduce en el
impedimento del incremento del patrimonio de la persona afectada
(lucrum cesans).

34. véase Lbpez Monroy, José de Jesis y Pérez Duarte, Alicia Elena y N., colaboradodes del “Diccionario.
Juridico Mexicano”, op cit., Tomo [-0, pp. 2246 y 2247,
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Para mayor amplitud juzgamos conveniente indicar que, para la
configuracion de los dafios o perjuicios, existe un requisito esencial:
la relacion de causalidad, misma que fue establecida en el articulo
2110 del Codigo Sustantivo en consulta, vy cuyo texto transcribiremos
a continuacion:

“Articulo 2110.- Los dafios vy perjuicios deben ser
consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de
la obligacién, ya sea que se hayan causado o que
necesariamente deban causarse.”

Como podemos apreciar, la relacidn de causalidad debe ser
inmediata y directa entre la conducta incumplida de dar, de hacer o
de no hacer (obligacién) y los dafios o perjuicios que ya se hayan
causado ¢ que necesariamente se vayan a causar.

5.2.- Analisis de los articulos 221, 221 Bis y 226 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

El articulo 221 de la LPI establece lo que transcribiremos a
continuacion:

“Articulo 221 .- Las sanciones establecidas en esta Ley y
demés dlsposwlones derwadas de ella, se lmpondran

2 = " Y
a

(NOTA: Las negrillas y el subrayado fueron adicionados por el autor).

Del analisis de este precepto se desprenden tres elementos:
primero, que existe un derecho a la indemnizacién por concepto de
dafios y perjuicios, el cual corresponde a los afectados, en los
términos de la legislaciébn comin; segundo, que este derecho es
adicional a la imposicidn de las sanciones establecidas en la LPI; v,
tercero, que el articulo 221 de la LPI se aplica sin perjuicio de lo
dispuesto por el numeral 221 Bis del mismo ordenamiento juridico.
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Al leer el precepto en cita cuando dice: “.. la indemnizacién que
corresponda por dafios y perjuicios a los afectados...”, inmediatamente
surge la pregunta équiénes son los afectados? La respuesta es
simple: los afectados son todos aguelios que sufren la violacién de
los derechos que les confiere la la LPI, como mas adelante lo
explicaremos con mayor profundidad, cuando se realice el anélisis del
ordinal 221 Bis.

Ahora bien, cuando el articulo 221 dispone que: "Las sanciones
establecidas en esta Ley y demas disposiciones derivadas de ella, se
impondran ademas de la indemnizacion que corresponda por dafios y
perjulcios...”, debe entenderse que el derecho a la Indemnizacién por
dafios y perjuicios fue establecido en forma adicional al derecho de
solicitar la imposicion de ta sancion administrativa procedente, asi
como al derecho de solicitar el ejercicio de la accidon penal
correspondiente, en razdn de que debe tomarse en cuenta que el
ordinal 221 en comento se encuentra dentro del Titulo Séptimo de la
LPI que, ademas de los dafios v perjuicios, tambien regula lo relativo
a las infraccienes vy sanciones administrativas, asi como a los delitos y
sus sanciones penales, tal y como su denominacion lo indica: "De las
inspecciones, de las infracciones y sanciones administrativas y de los
delitos”.

Por otre lado, debe decirse que cuando el numeral sujeto a
analisis dice: ".. en los términos de la legisiacion comun..”, debe
entenderse que se refiere al Codigo Civil Federal, lo cual ya hemos
explicade con anterioridad, como se recordard de |0 expuesto en el
apartado 4.3 del capitulo cuarto de este trabajo.

Por su parte el numeral 221 Bis de la LPI dispone que:

“Articulo 221 Bis.- La reparacidén del dafio material o la
indemnizacién de dafios y perjuicios por la violacién de
los derechos gue confiere esta Ley, en ningln caso sera
inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
pliblico de cada producto o la prestacién de servicios
que impligquen una violacion de alguno o algunos de los
derechos de propiedad industrial regulados en esta
Ley.”
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En principio hay que destacar que el legislador ordinario dejé
muy en claro que el derecho a la reparacion del dafio material o a la
indemnizacién de dafios y perjuicios nace por la realizacién de un
hecho ilicito: la violaciéon de alguno o algunos de los derechos de
propiedad industrial regulados por la LPI, como por ejemplo, la
violacién del derecho al uso exclusivo de una marca registrada (véase
su articulo 87).

Notese que este numeral habla de “la reparacion del dafio
material o la indemnizaciéon de dafios y perjuicios”. Esto requiere de
una breve explicacién: En materia penal la reparacion del dafio forma
parte de la sancién pecuniaria que se impone como consecuencia de
la comision de un delito (véanse los articulos 24, 29 y 30 del Cédigo
Penal Federal). En materia civil la reparacion del dafio también integra
la sancién pecuniaria que se impone como consecuencia de la
realizacion de un hecho ilicito, y consiste en el establecimiento de la
situaciéon anterior, cuando ello sea posible, o el el pago de dafios y
perjuicios, a eleccion del ofendido (véanse los articulos 1910, 1915,
parrafo primero, 2104, y del 2107 al 2110 del Cédigo Civil Federal).

Por otro lado, en relacién a la mecanica de la cuantificaciéon de
los dafios y perjuicios, dado que por su importancia es estudiada en
el apartado siguiente, por ahora solo cabe decir que el numeral 221
Bis categdricamente determina que para cuantificar los dafios y
perjuicios debe partirse del porcentaje que el legislador ordinario
consideré como el minimo para indemnizar a quien sufrié una
violacion en alguno de sus derechos de propiedad industrial.

Por ultimo, el ordinal 226 de la LPI determina lo siguiente:

“Articulo 226.- Independientemente del ejercicio de la accién
penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta
Ley se refiere podrd demandar del o de los autores de los
mismos, la reparaciéon y el pago de los dafios y perjuicios
sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos
en el articulo 221 Bis de esta Ley.”

Consideramos que era verdaderamente innecesario que en el
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numeral 226 se reiterara el derecho a la indemnizacién por los dafios
y perjuicios sufridos con motivo de la comision de los delitos, por la
simple y sencilla razén de que el articulo 221 dispone con toda
claridad que ese derecho se tiene sin perjuicio de las sanciones
establecidas en la propia Ley v demas disposiciones derivadas de
ella, mismas que pueden ser de caracter administrativo y
contempladas dentro del Capitulo II “De las Infracciones y Sanciones
Administrativas” (arts. 214, 218, 219 y 220), o penales, previstas en
el Capitulo III "De los Delitos” (art. 224); consecuentemente, si la LPI
contempla sanciones por la comision de delitos, no existe necesidad
de aclarar que el derecho a la indemnizacibn se tiene
independientemente del ejercicio de la accién penal que corresponda.

En torno al numeral 226, Mauricio Jalife Daher comenta que:

“El objetivo claramente identificable de este precepto es
el de reconocer al agraviado por cualquiera de fos delitos
regulados por la LPI el derecho de reclamar el pago de los
dafios y perjuicios correspondientes, en los mismos términos
que la ley concedid para los casos de infracciones. Para el
efecto, ef articulo remite a la regla del articulo 221 Bis de la
LPI, que determina que la reparacién de dafios y perjuicios en
ningin caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio de
venta al pablico de cada producto ¢ la prestacion de servicios
que Iimpliquen la viclacién de alguno o algunos de los
derechos de propiedad industrial regulados en la LPIL.

En realidad, los términos generales en que se encuentra
redactado el articulo 221 Bis de la LPI, bastan para interpretar
como comprendidos en sus alcances tanto a los casos de
infracciones administrativas como a los delitos, ya que el
precepto se refiere a la indemnizacion procedente por la
violacidn de los derechos que confiere Ia ley.

Por otro lado, la precisién que el articulo en comento
realiza al reconocer el derecho del afectado por un delito de
demandar la reparacién de los dadfos, es igualmente
Innecesaria, por ser una Ssjtuacién juridica consecuente que
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este tipo de acciones son procedente para reclamar el
resarcimiento que deriva de la comisién de un ilicito. “(3s)

5.3.- Mecanica para la cuantificacion de la indemnizacién,

Como lo mencionamos en el apartado inmediato anterior, el
numeral 221 Bis de la LPI determina expresamente cual es la
mecanica que debe aplicarse para poder cuantificar los dafios y
perjuicios, partiendo del porcentaje que el legislador ordinario
considerd como el minimo para indemnizar de manera equitativa a
quien sufrié una violacidn en alguno de sus derechos de propiedad
industrial, es decir, partiendo del 40% (cuarenta por ciento) del precia
de venta al pdblico de cada producto o de cada prestacion de
servicios que impliquen la violacion de alguno o algunos de los

derechos de propiedad industrial regulados por ese cuerpo
normativo.

Desde nuestra percepcién, el haber establecido esa mecanica
de cuantificacion de los dafios y perjuicios representa uno de los
avances mas significativos que ha dado el legislador hacia la
proteccion de los derechos de propiedad industrial, por la simple y
sencilla razdn de que, finalmente, intentd facilitarles, tanto a los
afectados como a los juzgadores, el arduo trabajo de cuantificar los
dafios y perjuicios.

Al respecto, Mauricio Jalife Daher comenta lo siguiente:

“El precepto en comento es considerado como una de
las mas importantes aportacionas de las reformas de agosto
de 1994, por establecer un pardmetro para reclamar la
Indemnizaciéon que deriva de los lficitos de propiedad
industrial.

£l precepto ha sido materia de amplias polémicas, que
en ocasiones le ubican como fuente de grave riesgo para las

35%. Op. ok, p. 618.
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empresas, mientras que otros especialistas lo consideran
unautil herramienta que puede permitir, finalmente resolver
el grave problema de la cuantificacién de danos.

Entre los argumentos que se suman a la existencia de
este tipo de reglas, se encuentran las opiniones de quienes
consideran que la determinacion del daio que, por ejemplo,
una marca sufre con motivo de su utilizacién ilegal, es
siempre una tarea complefa, que requiere de la participacién
de multiples peritos que en ocasiones se debaten en una
compleja red de estimaciones para tratar de arribar 8 una
opinién definitiva; a la par de lo anterior, la estimacion de
dafios y perjuicios es wuna tarea que requiere de
consideraciones relativas a las ventas perdidas por la
interferencia del competidor desleal, al dafioc que el signo
distintivo sufre con motive de la presencia de la marca llegal,
el eventual dafio moral causado a la empresa victima de/
ilicito, y otros factores adicionales, por lo que una regla que
establece una indemnizacién compensatoria fija es de gran
utilidad, no sélo para la parte afectada, sino para el propio
Juzgador. “¢3s)

Conforme a la mecanica establecida en el articulo 221 Bis, la
indemnizacién en ninglin casoc sera inferior al 40% (cuarenta por
ciento) del precio de venta al plblico de cada producto o de cada
prestacion de servicios que impliquen una violacion a algun derecho
de propiedad industrial regulado por la LPIL.

En virtud de lo anterior, para poder cuantificar los dafios y
perjuicios es forzoso conocer el precio de venta al publico de dichos
productos o servicios prestados.

En esta tesitura, la mecanica para cuantificar los dafios y
perjuicios’ es la siguiente: una vez conocida la cantidad que
representa el precio de venta al publico de los productos ¢ servicios
qgue implican fa violacion, a esta cantidad simplemente se le obtiene el

36. Op. cit,, pp. 593 y 594.
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porcentaje que se considere procedente, teniendo siempre en cuenta
que el porcentaje minimo jamas podra ser inferior al 40% (cuarenta
por ciento), razon por la cual, en su caso, podria resuitar valido el
aplicar hasta el 100% (cien por ciento). La cantidad que representa el
porcentaje obtenido a dicho precio, es la que debe pagarse por
concepto de dafios y perjuicios.

Sobre el particular Mauricio Jalife sostiene que:

“Por etro lado, un aspecto que no deja de
destacarse como muy ventajoso de esta formula, es
el consistente en que el parametro del 40 por ciento
es la cantidad minima que se puede reclamar, y que
en el evento de que la parte afectada pueda y gquiera
probar dafios superiores, el precepto le facuita para
eflo."ran)

Bajo esta 6ptica puede llegarse a la conclusién de que esta
mecanica no representa mas que una operacion aritmética sencilla de
realizar. Nada mas distante de ello, pues si bien es cierto que no se
requieren de grandes conocimientos para realizaria, también es cierto
que para eso sea posible es requisito fundamental que primeramente
sea determinado el nimero total de productos vendidos o servicios
prestados que implicaron la violacion a algun derechc de propiedad
industrial, asi como su precio de venta al publico, para lo cual en la
practica en muchas ocasiones es necesario auxiliarse de peritos en
contabilidad, quienes se dan a |la tarea de efectuar un exhaustivo
analisis de los registros contables de las personas que han vendido
tales productos o prestado dichos servicios.

Es mas, se ha dado el caso de que quienes han vendido tales
productos o prestado los servicios no cuentan con registros contables
fidedignos, o peor alin, que ni siquiera tengan, y en tales casos la
cuantificacion es materialmente imposible o, en el mejor de los casos,
la cantidad resultante es realmente ridicula.

37. tdem, p. 594.

109



La Sndemnizacion de Daston y pevgoidcios Céaar Fhanda Rowilla

5.4.- La demanda de pago de los dafios y perjuicios. Reclamacién
genérica o especifica.

Por cuanto hace a la demanda debe decirse que, de acuerdo
con José Ovalle Favela, "... es el acto procesal por el cual una persona,
que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, formuia
su pretension -expresando la causa o causas en que intente fundarse-
ante el drgano jurisdiccional, y con el cual inicia un proceso y solicita una
sentencia favorable a su pretension. La demanda es el acto fundamental
con el que la parte actora inicia el ejercicio de la accibn y plantea
concretamente su pretension ante el juzgador.”(38)

En virtud de lo anterior, para ejercer la accion de dafios y
perjuicios por la violacion a algun o algunos de los derechos de
propiedad industrial regulados por la LPI, es menester presentar la
demanda correspondiente ante el drgano jurisdiccional competente,

Ahora bien, como la accién de dafios y perjuicios se ejerce en la
via ordinaria mercantil, segun lo explicaremos durante el desarrollo
del apartado siguiente, la demanda debe reunir los requisitos
establecidos por el articulo 322 del Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, aplicable supletoriamente al Cédigo de Comercio (en lo
sucesivo referido sélo como C. de C.), en términos de lo dispuesto por
su numeral 1063, es decir, debe expresar: el tribunal ante el que se
promueve; el nombre del actor y del demandado; los hechos en que
el actor funda su peticién, narrandolos sucintamente, con claridad y
precision, de tal manera que el demandado pueda producir su
contestaciéon y defensa; los fundamentos de derecho y lo que se
pida, designandolo con toda exactitud, en términos claros y precisos.

Ademas de lo anterior, a la luz del articulo 1378 del C. de C., la
demanda debe reunir los requisitos adicionales siguientes: la
demanda debe presentarse por escrito; en ella el actor debe
mencionar los documentos publicos y privados que tengan relacion
con dicha demanda, asi como si los tiene o no a su disposicion,
debiendo exhibir los que posea y acreditar haber solicitado los que

38. Colaborador del "Diccionaria Juridico Mexlcano”™, op. cit., Tome D-H, p. BES.
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no tenga, y proporcionarse los nombres y apellidos de los testigos
guehayan presenciado los hechos mencionados en la demanda.

Los documentos que deben acompafiarse a la demanda, segun
lo indica el numeral 1061 del C. de C., son: el poder que acredite la
personalidad del que comparece en nombre de otro; el documento o
documentos que acrediten el caracter con gue el litigante se presente
en juicio en el caso de tener representacién legal de alguna persona
0 corporacion o cuando el derecho que reclame provenga de
habérsele transmitido por otra persona; los documentos fundatorios
de la accién; todos los documentos que el actor tenga en su poder y
que deban de servir como pruebas de su parte, y copia simple o
fotostatica, legible a simple vista, tanto del escrito de demanda como
de los demds documentos referidos, para correr traslado al
demandado.

Ahora bien, por lo que respecta a que si la reclamacién es
genérica o especifica, hay que decir que la reclamacion genérica de
dafios y perjuicios es aquella que no especifica a cuanto asciende el
monto que se reclama, pues el actor en su demanda indica que el
monto reclamado sera aquel que resulte a la luz de las probanzas
que sean desahogadas en primera instancia o en liquidaciéon de
sentencia.

Consecuentemente, para que sea procedente la reclamacion
genérica primero es necesario indicar en la demanda cuales son los
dafios y perjuicios los dafios y perjuicios, es decir, cual el menoscabo
sufrido en el patrimonio por el incumplimiento de la obligacion y cual
es la privacion de la ganancia licita que debid haberse obtenido con el
cumplimiento de la obligacion, a fin de que el demandado pueda
defenderse adecuadamente, pero también es necesario probar los
dafios y perjuicios durante el juicio para, posteriormente, permitir su
cuantificacion en términos de lo dispuesto por el articulo 1348 del C.
de C, .

Si no se prueba la existencia de los dafios y perjuicios debe
absolverse al demandado, dado que cobra aplicacién el Principio
General del Derecho "“EL QUE AFIRMA ESTA OBLIGADO A PROBAR’,
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mismo que fue recogido y mejorade por el legislador ordinario al
plasmar en el articulo 1194 del citado cédigo mercantil: “E/ gue afirma
estd obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su accién, y
el reo sus excepciones.”

Al respecto, estimamos que resultan aplicables las tesis
jurisprudenciales y aisladas siguientes:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: I, Mayo de 1995

Tesis: 1.4°.C. J/1

Pagina: 242

DANOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
DE UNA OBLIGACION. PARA OBTENER SU PAGO DEBE
EJERCITARSE LA ACCION CORRESPONDIENTE ¥
EXPRESAR LOS HECHOS RELATIVOS,

Conforme el articulo 1949 del Cédigo Civil para el Distrito
Federal, quien exija el cumplimiento o resoluclén de una
obligacién reciproca tiene derecho al resarcimiento de los
danos y perjuicios, pero no basta su simple invocacién para
obtener un fallo favorable al respecto, sino que de acuerdo a
los articulos 1°, 2°, 81 y 255 del Cddigo de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, es necesario que ese derecho
se demande & través del ejercicic de la accion
correspondiente, en donde se indique claramente del
menoscabo sufrido en el patrimonio por el incumplimiento
aducido y cual es la privacion de la ganancia licita que debid
haberse obtenido con el cumplimiento de la obligacion.,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2464/88. Impulsora (nternacional Inmobiliaria,
S.A, de C.V. B de septiembre de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Maurc Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano
Hobelsberger,

Amparo directo 1385189. Inversiones Transmar, S.A. 7 de
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diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro
Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 3549/90. inmobiliaria Real de La Laguna, S.A.
de C.V. 23 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente:
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Rafaela Reyna Franco
Flores.

Amparo directo 5646/90, lulio Mendoza Quijano. 15 de
noviembre de 1990, Unanimidad de votos. Ponente: Mauro
Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Rafaela Reyna Franco Flores.

Amparo directo 724/95. Aniceto Vdsquez Méndez y otra, 16 de
febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel
Castillo Gonzalez. Secretario: Jaime Uriel Torres Herndndez.

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacioén y su Gaceta
- Tomo: 1V, Octubre de 1996
Tesis: VI.3°35C

Pagina: 515

DANOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE SENALAR EN SU
DEMANDA EN QUE CONSISTIERON Y CUALES SON.

La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioén, en la jurisprudencia namero 197, visible a foja 135, del
ultimo Apéndice el Semanario Judicial de la Federacion,
sostuvo el criterio de que si el actor probé la existencia de los
dafios y perjuicios y su derecho a ser indemnizado, pero no
rindié pruebas que permitan precisar su importe ni establecer
las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidacién,
la condena al pago genérico de los mismos es procedente,
reservandose la determinacion de su cuantia para el
procedimiento de ejecuciéon de sentencia. Dicho criterio parte
de la premisa de que e! actor haya precisado la existencia de
los dafios y perjuicios en el ocurso de demanda, aun cuando
no haya sefialado el monto de aquellos. Esto significa que el
demandante forzosamente debe sefialar en su ocurso inicial en
qué consistieron y cuales son los dafios y perjuicios que se le
ocasionaron, sefalamiento que es indispensable a efecto de
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que su contrario pueda defenderse adecuadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 371/96. Maria del Carmen Morales Landini. 15
de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime
Manuel Marroquin Zaleta. Secretario: Othdén Manuel Rios
Flores.

Séptima Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Valumen: 193-198 Cuarta Parte

Pagina: 138

DANOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.

No es suficiente la prueba del incumplimiento de la obligacién
para que proceda la condena al pago delos dafios y perjuicios,
pues debe demostrarse Ia existencia de éstos, y para acreditar
este extremo, es indispensable que la parte actora pruebe que
pudo haber obtenido las ganancias que reclama y que éstas no
ingresaron a su patrimonio en virtud del incumplimiento de la
parte demandada.

Amparo directo 945/82, Ana Kviat Nudel. 12 de noviembre de
1984. Mayoria de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrén,
Disidente: Jorge QOlivera Toro.

Séptima Epoca, Cuarta Parte:

Volimenes 181-186, pagina 159. Amparo directo 1504/81.
Auto Ligui-Refinados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 1984. 5
votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrdn.

NOTA:

En la publicacién original esta tesis aparece con la siguiente
leyenda: “Véase: Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen XLV,
pag. 32."

Sexta Epoca

Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
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Tomao: CXIII, Cuarta Parte
Pagina: 75

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CONDENA
FORZIOSA AL RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS A 5U
ESTADO ANTERIOR.

Cuando la accién verse sobre responsabilidad extracontractual
y proceda la condena, el juzgador debe fijarla en la obligacién
del restablecimiento de la situacion anterior al dafie causado, y

sélo que ella sea imposible, habréd de condenar el pago de
dafios y perjuicios.

Amparo directo 753/63. Generosa Gémez de Rodriguez vy
coag. 7 de noviembre de 1966. 5 votos. Ponente: Rafael
Rajina Villegas.

Volumen XVII, Cuarta Parte, pag. 84. Amparo directo 6899/57,
Ignacio Lopez Barba. 28 de noviembre de 1958, Mayoria de 3
votos. Ponente: Gabriel Garcia Rojas. Disidentes: Rafael
Rojina Villegas y Mariano Ramirez Vasquez.

Volumen XLIV, Cuarta Parte, pdg. 148. Amparo directo
1252/60, Ricardo H. Zavala. 17 de febrero de 1961. 5 votos.
Ponente: Mariano Ramirez Vdsquez.

Volumen LX, Cuarta Parte, pdg. 74. Amparo directo
6553/59/1a. Arturc Castillo Diaz. 28 de junio de 1962, 5 votos.
Ponente: Mariano Azuela.

Por el contrario, la reclamacidn especifica es aguelia en donde si
se indica a cuédnto asciende el monto gue se reclama, razén por la
cual es de explorado derecho que, cuando en el juicio natural se
ejercita una accién especifica de daflos y perjuicios, el actor no
solamente debe indicar en su demanda cuales son los dafios y
perjuicios y demostrarlos durante el juicio, sino también esta obligado
probar el monto preciso que reclama, siendo aplicables tanto el
Principio General del Derecho “EL QUE AFIRMA ESTA OBLIGADO A
PROBAR”, comg el articulo 1194 del C. de C., antes invocados.

Bajo este orden de ideas, si en autos no queda debidamente
comprobadoe el monto preciso de los dafios y perjuicios debe
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absolverse al demandado, y no condenario al pago de aquellos de
manera genérica, ya que la introduccion, en el procedimiento de
ejecucion, de elementos que engendren una nueva controversia para
fijar su monto resulta ilicito, en razén de que otorgaria un nuevo y
doble término de prueba para que el actor pudiera subsanar la
omisidn en que incurrié: cumplir su obligacién procesal de probar lo
arriba indicado, con lo que se resquebrajarian las reglas esenciales
del procedimiento y violarian el Principio General del Derecho “LAS
AUTORIDADES SOLO ESTAN FACULTADAS PARA REALIZAR LOS ACTOS
QUE EXPRESAMENTE LES ESTAN PERMITIDOS POR LA LEY”, los
Principios Juridicos de PRECLUSION e IGUALDAD PROCESAL, asi como
los numerales 1078, 1201, 1383, parrafo primero, 1385 y 1386 del C.
de C.

Consideramos que se violarian esos preceptos por las razones
siguientes: primero, porgue el articulo 1078 ordena que una vez
concliuidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de acuse
de rebeldia, sequird el juicio su curso y se tendrda por perdido el
derecho que debié ejercitarse dentro del término correspondiente;
segundo, porque el numeral 1201 dispone que las diligencias de
prueba deberan practicarse dentro del término probatorio; tercero,
porque el parrafo primero del 1383 establece que los juicios
ordinarios seran abiertos a prueba por un maximo de cuarenta dias,
de los cuales los primeros diez seran para el ofrecimiento y los
restantes treinta para el desahogo de pruebas; cuarto, porque el
articulo 1385 dispone que cuando haya transcurrido el término de
prueba y no se hayan desahogado todas las pruebas, el juez
ordenara su desahogo dentro de los plazos que se autorizan en ese
ordenamiento juridico y, finalmente, porque el numeral 1386 dice que
las pruebas deben desahogarse dentro de los términos y prérrogas
que se autorizan, y que aquellas que no se logren concluir seran a
perjuicio de las partes, sin que la el juez pueda prorrogar los plazos
si la ley no se lo permite.

Sobre la reclamacién especifica juzgamos aplicables los criterios
que transcribiremos a continuacién:

Novena Epoca
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de fa Federacidn y su Gaceta
Tomo; 11, Diciembre de 1995

Tesis: 1.30.C.72 C

Pagina: 507

DANOS Y PERJUICIOS, CONDENA GENERICA, SOLO ES
PROCEDENTE EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HUBIERA
DEMANDADO EN FORMA ESPECIFICA EL PAGO DE.

Cuande una persona que resulté incapacitada fisicamente
como consecuencia de un accidente producido por un vehiculo,
reclama el pago de dafios y perjuicios en forma genérica
dentro del capitulo de pretensiones de su demanda respectiva
e igualmente en los hechos de la misma menciona las
supuestas ganancias que de}d de obtener, que desde luego no
pueden considerarse dentro de otro concepto diferente al de
dafios y perjuicios, resulta incuestionable que el pago de los
mismos lo pretendid obtener mediante dos formas diferentes;
por lo que si ademads se toma en cuenta que en términos del
articulo 281 del Codigo de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, correspondia al actor el demostrar ios hechos
constitutives de sus pretensiones, dentro de los cuales se
encuentran los que se mencionaron con anterioridad, es
indudable que si en el fallo reclamado se considera que los
mismos no se acreditaron, no se debid declarar procedente por
parte del tribunal de alzada la demanda del pago de dafiocs y
perjuicios en forma genérica, ya que de acuerdo con el
contenido del articulo 85 de!l Cédigo de Procedimientos Civiles,
en el caso de que hubiere una condena de dafos y perjuicios,
s6lo cuando no fuera posible fijar su importe en cantidad
liquida o establecer por lo menos las bases con arreglo a las
cuales se deber hacer la liquidacién, se hard la condena a
reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la
ejecucion de sentencia, o gue indudablemente implica que la
condena genérica de referencia, solo podia ser legalmente
procedente en el supuestc de que no hubiera existido una
cantidad especifica que se hubiera precisado por dicho
concepto, con lo cual se viene a demostrar .que no resulta
ajustada a derecho la condena genérica relativa que se e hizo
a la parte demandada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
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PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 5873/95. Patricia Flores Romero. 17 de
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José
Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martinez.

Novena Epoca ,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: 1V, Octubre de 1996

Tesis: X1.20.53 C

Pagina: 515

DANOS Y PERJUICIOS. SU FALTA DE COMPROBACION
(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN).

De la interpretacion de los articulos 603 y 772, del Cédigo de
Procedimientos Civiles del Estado, es de concluirse que la
condena genérica al pago de dafos y perjuicios resulta factible
cuando éstos no son objeto principal del juicio, o cuando se
demanda su pago en forma genérica, en cuyo caso la
liquidacion puede reservarse para la ejecucion de la sentencia;
mas cuando siendo los dafios y perjuicios la accion principal
deducida se reclama un monto determinado de los mismos y
éstos no se comprueban, no procede imponer tal condena
genérica sino absolverse, toda vez que el seflalamiento de
cantidades especificas por esos conceptos queda involucrado
en la materia de la litis y si la actora no lo acredita, de ninguna
manera puede dejarse su cuantificacion para la fase de
ejecucién de sentencia porque implicaria el que ella dispusiera
y gozara de un doble término probatorio con infracciéon de los
principios procesales de preclusion y de igualdad de las partes
en el juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 241/96. Maria Concepcidén Prado Delgado. 13

de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raudl Murillo
Delgado. Secretario: Victorino Rojas Rivera.

118



La Indemmizacion de " Dasios y perjuicios Cisar Aranda Bonilla

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: X, Agosto de 1999
Tesis: [.80.C.206 C

Pagina: 767

LIQUIDACION DE SENTENCIA. SOLO PROCEDE RESPECTO
DE FRUTOS, INTERESES O DANOS Y PERJUICIOS, NO ASi
DE LA SUERTE PRINCIPAL QUE DEBE ESTAR
DETERMINADA DESDE LA DEMANDA.

El articulo 353 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles,
autoriza la liguidacion de la condena en ejecucioén de sentencia,
pero sélo respecto de frutos, intereses o dafios y perjuicios,
pero no en relacion con la suerte principal, mucho menos
cuando ésta se encuentra expresamente liquida desde la
demanda; pues seria ildgico que estando liguida desde ese
momento, todavia se pretenda efectuar una liquidacién en
ejecucion de sentencia de una prestacion gue no puede variar
por estar ya determinada desde la demanda.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11/99. Fianzas Monterrey Aetna, S.A. 8 de
marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Maria del
Carmen Sanchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier
Rebolledo Peza.

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de {a Federacion
Tomo: XIII, Junio de 1994

Pagina: 549

DANOS Y PERJUICIOS QUE CONSTITUYEN EL OBIJETO
PRINCIPAL DEL  JUICIO. OPORTUNIDAD PARA
PROBARLOS.

Como el quejoso demandd frente a los terceros perjudicados
el page de una suma determinada de dinero, por concepto de
dafios, y otra, por perjuicios, independientemente del caracter
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que el articulo 18 del Codigo de Procedimientos Civiles de
Michoacdn |e asigne a la accion respectiva, a él le correspendia
acreditar los elementos constitutivos de ella, en términos del
articulo 369 del cuerpo normativo en cita, y no era el casc de
aplazar la cuantificacidn de los dafios para la fase de ejecucién
de la sentencia, porque, de hacerlo, se infringiria lo dispuesto
por el numera! 603 del enjuiciamiento civil, segun el cual sélo
en el supuesto de que los dafios y perjuicios no sean el objeto
principal del juicio, su monto se fijard en cantidad liguida o se
establecer n ias bases con arreglo a las cuales deba hacerse la
liquidacion.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 378/93. Cimaco Cruz Martinez. 8 de abril de
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Gonzalez liménez.
Secretario: Epicteto Garcia Béez.

Séptima Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 151-156 Cuarta Parte

Pdgina: 111

DANOS Y PERJUICIOS, FALTA DE COMPROBACION DEL
PRECIO CIERTO Y DETERMINADO DE LOS.

Cuando en el juicio natural se ejercita una accién especifica de
dafios y perjuicios, es decir, con sefialamiento preciso del
monto de lo reclamado, si en autos no gqueda debidamente
comprobado el precio cierto y determinado de los dafios y
perjuicios, debe absolverse a los demandados, porque no
siendo posible la condena por la falta de comprobacion, no es
dable remediar tal omisién, por no estar permitido legalmente
un doble término de prueba. Esto es asi, porque el
sefialamiento aludido obviamente incorpora dicho monto a la
materia de las pretensiones deducidas, cuyos elementos debe
precisamente demostrar la parte actora durante el juicio y no
con posterioridad, porgue esto implicaria, con violacién de los
principios procesales de preclusion y de trato igual a las
partes, conceder al actor un doble periodo de prueba. Esto no
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sucede cuando la demanda de dafios y perjuicios es genérica,
esto es, cuando en ella no se precisa el monto de lo
reclamado; caso en el cual, naturalmente, dicho monto no
forma parte de la litis y, por tanto, no arrcja sobre el actor, en
cuanto a dicho monto, la carga de la prueba, segin se estima
en tesis de jurisprudencia nimero 139 de esta Tercera Sala,
publicada en el Ultimo Apéndice al Semeanario Judicial de la
Federacic’:n, que dice: "DANOS Y PERIUICIOS. CONDENA
GENERICA. Los articulos 85, 515 y 516 del Cddigo de
Procedimientos Civiies para el Distrito y Territorios Federales,
y los cddigos procesales de los Estados de la Republica que
tienen iguales disposiciones, permiten concluir que si el actor
en un juicio gue tiene por objeto principal el pago de dafios vy
perjuicios, probo su existencia y su derecho a ser
indemnizado, pero no rindid pruebas que permitan precisar su
importe, ni establecer las bases con arreglo a las cuales deba
hacerse ta liguidacion, la condena al pago genérico de los
mismos es procedente, reservdandose la determinacién de su
cuantia para el procedimiento de ejecucién de sentencia.”.
Pero, si no se demandaron en forma genérica, sino precisando
su monto, los dafios y perjuicios, no es, por tanto, aplicable Ia
indicada tesis jurisprudencial.

Amparo directo 2458/78. Ramiro Guzman y otros. 27 de
octubre de 1980. Mayoria de 3 votos. Ponente: José Alfonso
Abitia Arzapalo.

V,ase: Tesis de jurisprudencia nEmero 139, Apéndice 1917-
1975, Cuarta Parte, pagina 443,

Séptima Epoca
Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Volumen: 157-162 Cuarta Parte
Pagina: 65

DANOS Y PERJUICIOS. SU CUANTIFICACION. CASOS EN
QUE NO PROCEDE.

Cuando se demandan dafos y perjuicios vy no se acredita la
existencia de ellos, resulta ocioso ocuparse de la cuantificacidn
de los mismos, ya que esto seria una consecuencia de que los
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dafios existan, y la sentencia que asi lo considera no viola
garantias.

Amparo directo 7089/81. Ricardo J. Garcia Ortiz. 21 de abril de
1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Ramén Palacios
Vargas.

Séptima Epoca, Séptima Parte:

Volumen 90, pdg. 13. Amparo directo 2039/69. Eugenio San
Cristobal y Anexas, S.A. 4 de junio de 1976. Unanimidad de 4
votos. Ponente: Radl Cuevas Mondragén.*

NOTA:

*Este asunto corresponde a una tesis emitida por la Sala
Auxiliar.

Sexta Epoca
Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: Cuarta Parte, LXXXI
Pagina: 22

DANOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.

Interpretando el articulo 85, en relacién con los articulos 515y
516 del Cddigo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
cuando la indemnizacién de dafios y perjuicios constituye
objeto principal de la accién, debe probarse la existencia y
monto de tales dafios y perjuicios en el juicio mismo.

Amparo directo 3431/59. Banco Hipotecario, Fiduciario y de
Ahorros, S. A. 12 de marzo de 1964, Mayoria de 3 votos.
Ponente: Mariano Azuela.

Quinta Epoca
Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo; CXXVIII
Pagina: 400

César Sranda Bowilla
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DANOS Y PERJIUICIOS, PRUEBA DE LOS.

Tratdndose de dafios y perjuicios especificos y no genéricos
debieron acreditarse conforme a la ley dentro del juicio.

Ampar¢ directo 5449/55. Florencio Rodriguez. 4 de junio de
1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro
Estrada.

Quinta Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: CXX

Pagina: 113

DANOS Y PERJUICIOS.

Si en primera instancia no se rinde prueba para justificar los
dafos y los perjuicios ni el monto de los mismos, debe
resolverse que no se probé tal accion de dafios y perjuicios.

Amparo civil directo 1895/53. Ortiz Sadnchez Rodolfo. 5 de abril
de 1954. Mayoria de tres votos. Disidentes: Rafael Rojina
Villegas y Gabriel Garcia Rojas. Ponente: Hilario Medina.

Quinta Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LIII

Pagina: 2057

DANOS Y PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE
LOS.

Si no se rinde ninguna prueba para acreditar la existencia de
los dafios y perjuicios, la fecha en que se causaron y el monto
. de los mismos, es indudable que la sentencia que condene a
pagarios, fiando su cuantia y {a fecha desde el cual deben
computarse, carece de fundamento y viola en perjuicio del
afectado, ef articuto 14 de ta Constitucion Federal, porque priva
de sus propiedades y derechos, sin sujetarse a o establecido
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por las leyes aplicables al caso.

TOMO LIII, P4g. 2057.- Herndndez Cipriano.- 23 de agosto de
1937.

5.5.- Via para tramitar la demanda.

En nuestra opinién, la via ordinaria mercantil es la correcta para
tramitar la demanda por dafios y perjuicios derivados de la violaciéon
del derecho al uso exclusivo de una marca. Nuestras razones para
arribar a esta conclusidn son las siguientes:

a) De conformidad con el articulo 1049 del C. de C., "Son
Juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las
controversias que conforme a los articulos 4°, 75y 76 se deriven de los
actos comerciales.”

b) El articulo 75 del C. de C. establece de manera
enunciativa, mas no limitativamente, los actos que se consideran de
comercio. De entre los actos de comercio encontramos, nos dice la
fracciéon I de ese numeral, “Todas las adquisiciones, enajenaciones y
alquileres verificados con el propésito de especulacién comercial, de
mantenimientos, articulos muebles o mercaderias, sean en estado
natural, sea después de trabajados o labrados”, asi como “Las empresas
de fabricas y manufacturas”, como lo indica la fraccion VII.

Afirmamos gque la enumeracion de los actos de comercio no es
limitativa, toda vez que la fraccion XXV del mismo numeral dice
"Cualesquiera otros actos de naturaleza analoga a los expresados en este
cédigo”,

c) Adoptan el cardcter de actos de comercio de naturaleza
analoga, partiendo de la idea de Arturo Diaz Bravo(ss), aquellos en
que concurren uno o varios de los elementos siguientes: cuando los
sujetos que lo celebran son comerciantes, cuando el objeto en que
recae o su forma es mercantil, o cuando su proposito es de
especulacion comercial.

39. Op. cit., p. 5.
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d) Se reputan en derecho comerciantes, sefiala el ordinal 3°
del C. de C., "I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer
el comercio, hacen de él su ocupaciéon ordinaria; II. Las sociedades
constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; IIl. Las sociedades
extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio
nacional ejerzan actos de comercio.”

Estimamos que las personas que simplemente usan, 0 que
ademas solicitan y obtienen el registro de una marca, pueden
reputarse en derecho comerciantes, al situarse en cualguiera de los
supuestos mencionados por el ordinal 3° del citado ordenamiento
mercantil, toda vez que, conforme al articulo 87 de la LPI, "Los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso
de marcas en la industria, en el comercio 0 en los servicios que presten,

Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su
registro en el Instituto.”

e) Partiendo de la definicion legal de lo que es uma marca,
consideramos que ésta es un objeto mercantil, dado que el numeral
88 de la LPI dispone que: "Se entiende por marca todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie 0 clase en el
mercado.”

f) El uso de una marca engendra un propodsito de
especulacién comercial, ya que quien lo hace se espera obtener un
lucro, es decir, una ganancia, pues el uso se realiza en la industria,
en el comercio 0 en los servicios que se prestan, para poder distinguir
dichos productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado.

g) Si consideramos que el titular de una marca registrada se
reputa en derecho comerciante; que por definicidén legal fa marca es
en si un objeto mercantil, y que el uso de ella entrafia un proposito
de especulacion comercial; en consecuencia, todo acto que implique a
una marca y a su uso debe ser considerado como un acto de
comercio analogo a los enumerados, al menos, por las fracciones I y
VII del articulo 75 del C. de C. ‘
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h) Ahora bien, si tomamos en cuenta todo lo expuesto en los
incisos anteriores, tenemos que, en una controversia derivada por
la violacion del derecho al uso exclusivo de una marca:

e el actor, que puede ser el titular de la marca registrada, o el
licenciatario autorizado o franquiciatario, y el demandado, se
reputan en derecho comerciantes, por tratdrse de personas
fisicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,
han hecho de él su ocupacion ordinaria, o por ser sociedades
constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, o bien por ser
sociedades extranjeras o agencias o sucursales de estas
dltimas;

e la marca es un objeto mercantil, al distinguir productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y

e como el uso de la marca, tanto por parte del actor, como por
el demandado, aunque este Ultimo lo realice sin la autorizacion
correspondiente, entrafia un proposito de especulacion
comercial, ya que con el uso se espera obtener un lucro,

Por lo tanto, dicha controversia debe ser ventilada y decidida
en_ un juicio mercantil, como lo ordena el articulo 1049 del C. de C.

i) Sentado lo anterior, cabe decir que fos juicios mercantiies
son ordinarios, ejecutivos o especiales, y se sustanciaran de acuerdo
a los procedimientos aplicables conforme al propio Cédigo de
Comercio, las leyes especiales en materia de comercio y en su
defecto por el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, segln lo
disponen los articulos 1055, parrafo primero, y 1063 del C. de C.

1) Deben ventilarse en juicio ordinario mercantil "Todas las
contiendas entre partes que no tengan sefialada tramitacion especial en
las leyes mercantiles”, asi lo ordena el numeral 1377 del -citado
ordenamiento comercial.

k) Por otra parte, a la luz del articulo 1391 del C. de C,
procede el juicio ejecutivo mercantil “..cuando la demanda se funda en
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documento que traiga aparejada ejecucion. Trae aparejada ejecucién: I.
La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la
arbitral que sea inapelable, conforme al articulo 1346, observandose lo
dispuesto en el 1348; II. Los instrumentos publicos, asi como los
testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los
fedatarlios publicos; III. La confesién judicial del deudor, segtn el articulo
1288; 1V. Los titulos de crédito; V. Las pdlizas de seguros conforme a la
ley de la materia; VI. La decision de los peritos designados en los seguros
para fijar el importe del siniestro, observandose lo prescrito en la ley de la
materia; VII, Las facturas, las cuentas corrientes y cualesquiera otros
contratos de comertio firmados y reconocidos judicialmente por el
deudor; VIII. Los demds documentos que por disposicion de la ley tienen

el cardcter de ejecutivos o que por sus caracteristicas traen aparejada
ejecucion.”

)] Consecuentemente, como en las controversias
derivadas por la violacion del derecho al uso exclusivo de una
marca, la demanda no se funda en documento que traiga
aparejada ejecucion, ni tienen sefialada una tramitaciéon especial
en ley mercantil alguna, las mismas deberan substanciarse en un
juicio ordinario mercantil.

5.6.- Competencia concurrente entre los tribunales federales y
locales para conocer de la demanda.

En términos muy simples, la competencia es la facultad que
tienen las autoridades para conocer y decidir sobre un determinado
asunto, en funcion de la materia, territorio o cuantia.

El conocimiento de las controversias de dafios y perjuicios
derivadas por la violacidén del derecho al uso exclusivo de una marca,
desde el punto de vista de la materia, es de la competencia tanto de
los tribunales federales como de los locales, es decir, hay
competencia concurrente, como se desprende de los articulos 104,
fraccion I-A, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1°, fracciéon V, 48 y 53, fraccion I, de la Ley Organica del
Poder Judicial de la Federacidon y 227 de la LPI, mismos que a |a letra
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disponen:

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

“Articulo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federacién
conocer:

I- A e todas gg gontrovgrsugs del Qrgen civil o criminal gue sg
sobr mplimi federal

de los tratados internacionales celebrados por el Estado

Mexicano. Cuan QQ dichas ggn;rgvgrg@s solo _afecten intereses

i r ra er i d | leccién de|
juece ribynal el comu los Estado

de| Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podran
ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozco
del asunto en primer grado;*

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién
“Articulo 1°.- El Poder Judicial de la Federacion se ejerce por:
I.Lalv.- ...}

V.- Los Juzgados de Distrito;

VI, a VIII.-.."

“Articulo 48.- Los jueces de distrito que no tengan jurisdiccién
especial conoceran de todos los asuntos a que se refieren los
articulos del presente capitulo.”

“Articulo 53.- los j istrito civil federal
copnoceran:

1.~ De las controversias del orden civil gue se susciten sobr
cumplimiento_y aplicaciéon - de leyes federales o tratados
internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando

ichas controversi dlo afecten int rticular ra
onocer de ellas, a eleccidon del actor, los juece ri I I
d omun lo tados y del Distri ederal;”
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orden comun de los Estados y de] Distrito Federal;”

(NOTA: El subrayadoa fue adicionado por el autor)

Ley de la Propiedad Industrial

“Articulo 227.- Son__competentes los tribunales de la
Federacion para conocer de los delitos a que se refiere este
capitulo, asi como de | ontroversia rcantiles ivil

de las medidas precautorias que se_susciten con motivo de la
aplicacién de esta Ley.

ando dich ontroversi fecten sbio Inter articulares

r

r nocer il leccién_del r, los tribunal |
grden comun, sin perjuicio de la facultad de los particulares de
someterse al arbitraje.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

En virtud de lo anterior, como una controversia de dafios y
perjuicios derivada de la violacion del derecho al uso exclusivo de una
marca implica necesariamente el cumplimiento y la aplicacién de los
articulos 87, 221 y 221 Bis de la LPI, legislacion que es de caracter
federal, la competencia para conocer de ese asunto se surte en favor
de los tribunales de la Federacién o de los locales.

En efecto, afirmamos que tal controversia implica
necesariamente el cumplimiento y la aplicacién de los mencionados
articulos de la LPI, toda vez que, conforme al primero de ellos (art.
87), el derecho al uso exclusivo de una marca nace con el registro de
la marca ante el IMPI, y los numerales 221 y 221 Bis otorgan el
derecho a la reparacion de los dafios y perjuicios por la violacion a
ese derecho de exclusividad; reparacion que, como ya hemos tratado
en los apartados 5.2 y 5.3 del presente capitulo, no puede ser
inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al publico de
cada producto o prestacion de servicios que implique la violacion.

A manera de complemento del presente apartado, cabe decir
que el legislador ordinario establecio en la fraccion IX del articulo 6°
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de la LPI, que el IMPI esta facultado para fungir como arbitro en la
resoluciéon de controversias relacionadas con el pago de dafios y
perjuicios derivados de la violacion a los derechos de propiedad
industrial que tutela ese ordenamiento juridico, como lo es el derecho
al uso exclusivo de una marca, cuando los involucrados lo designen
expresamente como tal, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del C. de C. (arts. del
1415 al 1463), pero no fue investido de facultades jurisdiccionales.

5.7.- El danico requisito de procedibilidad y los casos en que se
requieren las declaraciones administrativas de nulidad y/o
de infraccion,

En nuestra opinién, para la procedencia de la via ordinaria
mercantil por la reclamacion de la indemnizacion de daiios y
perjuicios derivados de la violacion del derecho al uso exclusivo
de un marca, r iere de ar_ in ia alguna ante otra
Autoridad Jurisdiccional o Administrativa, tal y como se desprende del
contenido de los articulos 221, 226, 229, parrafo primero, y 131 de la

LPI, mismos que disponen lo siguiente:

Ley de la Propiedad Industrial

" “Articulo 221.- La as sanciones establecidas en gs Ley y
demas dlsposmones denvadas de ella, sg impondran adgmas
el mnizacion rresponda anos icios a

los afegtados, en los términos de la Iegislacién comdn y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

“Articulo 226.- In ndientemente de
penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta
Ley se refiere dité demandar del o de los autores de los

mismos, la reparacién y el pago de los dafios y perjuicios
sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos
en el articulo 221 Bis de esta Ley.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)
“Articulo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y
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“Articulo 229.- Para e| eiercicio de las acciones civiles y
| riyv la_violacion n_derech ropied
industrial asi como para la adopcion de las medidas previstas en
el articulo 199 Bis de esta Ley, serd necesario | titular del
ha lica { r nv embalaj
productos amparados por un derecho de propiedad industrial las
indicaciones v levendag a gue se refieren los articulos 26 v 131
e esta le lgun o di r_manife opoh
del_conocimiento publico que los_productos ¢ servicios se
encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisitc no serd exigible en los casos de infraccion
administrativas que no impliquen una violacién a un derecho de
propiedad industrial.”

{NOTA: £l subrayado fue adicionado por el autor)

“Articulo 131.- La ostentacion de la leyenda “marca
registrada”, las siglas "M.R.” o el simbolo ®, sbélo podra
realizarse en ¢l caso de los productos o servicios para los
cuales dicha marca se encuentra registrada.”

De lo antes transcrito claramente se desprende que cuando el
articulo 221 de la LPI dice que: “Las sanciones establecidas en esta
Ley y demads disposiciones derivadas de ella, se impondrdn
ademas de la indemnizacién que corresponda por dafios y
perjuicios a fos afectados...”, no determina ni una prelacion ni una
restriccién en el ejercicio de la accién administrativa (declaracién
administrativa de infraccién), la penal y la civil (dafios y perjuicios),
esto es, no condiciona el ejercicio de unas para la procedencia de
otras, sinoc por el contrario, pues al afectado le permite ef libre

giergicio de dichas acciones, atin de manera simuitanea; ello es
, toda vez que el vocablo “ademas” significa “A ma to o

aq_uello . seglin la Real Academia de |a Lengua Espafiolarse); de ahi
que se considere que "ademas” sea indicativo de adicional, mas no
de secundano por Io que se colige que \a regla general nos dlce que

penal.
4Q. "Diccionaric de Ta Lengua Espafiola”, 21a. ed., Madrid, 1992, Tomo a-g, p. 41.

Las excepciones a esa regla general son los casos previstos en
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Las excepciones a esa regla general son los casos previstos en
el ordinal 223, fracciones Iy II, de la LPI, en donde se requiere que el
IMPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las
acciones civiles o penales que procedan, segun lo establece el
articulo 225 de ese cuerpo normativo.

Dichos casos de excepcidon son: reincidir en la comision de las
infracciones administrativas indicadas en las fracciones de la II a la
XXII del articulo 213 de la LPI (fraccion I del 223) , y falsificar, en
forma dolosa y con el fin de especulacibn comercial, marcas
protegidas por esa misma ley (fraccion II del 223).

En sentido similar al referido articulo 221, el numeral 226
establece: “Independientemente del ejercicio de la accion penal,
el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podra
demandar del o de los autores de los mismos, la reparacion y el pago
de los daiios y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos...”, con
lo cual es mas evidente la independencia de las acciones.

Esto se confirma con la simple lectura del texto del
anteriormente citado articulo 229, pues, como ya que vio, Unicamente
dispone que para el ejercicio de las acciones civiles y penales
derivadas de la violacion de un derecho de propiedad industrial, sera
necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos,
envases 0 embalajes de productos amparados, las indicaciones y
leyendas a que se refieren los articulos 26 (relativo a las patentes) y
131 (referente a las marcas) de la LPI, o bien que por algun otro
medio haya manifestado o hecho del conocimiento publico que los
productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de
propiedad industrial.

Por tanto, a la luz del ordinal 131 de la LPI, también transcrito,
el dnico requisito de procedibilidad para poder reclamar la
indemnizacion de dafios y perjuicios por la violacion del derecho al
uso exclusivo de un marca, consiste precisamente en haber aplicado
a los productos, envases o embalajes de los productos amparados
leyenda “marca registrada”, las siglas "M.R.” o el simbolo ®, o bien
por alglin otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento
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publico que los productos o servicios se encuentran protegidos por
ese derecho.

A mayor abundamiento, en el caso de la violacién del derecho al
uso exclusivo de un marca la independencia que existe entre la
accidn civil consistente en la reclamacion del pago de los dafios y
perjuicios, y la administrativa, que se traduce en la solicitud de
declaracion administrativa de infraccion, es mas clara desde el punto
de vista de la finalidad que se persigue en cada una de ellas, pues la
finalidad de la declaracion administrativa de infraccion es
sancionadora, ya sea con multa, clausura o arresto, y se da entre el
Estado (el Ejecutivo Federal por conducto del IMPI) y el particular
(infractor), pues el primero es quien sancicna, y el segundo es el
sancionado y, por otro lado, la finalidad de la accién civil es
conmutativa (resarcitoria) y atafie sbdlo a los particulares, es
decir, a quien sufrié los dafios y perjuicios, y a quien los provocé.

En adicion a lo anterior, nos atrevemos a sostener que existe
un motivo mas que evidencia la independencia de la accion civil, de la
administrativa: el que el actor haya obtenido una declaracion
administrativa de infraccidon firme en contra del demandado, no obliga
irremediablemente al 6rgano jurisdiccional a condenar a este dltimo al
pago de los dafios y perjuicios, por tal razén estimo que el sentido de
la resolucidn administrativa no influye en el de la resolucién judicial..

Contraric a io expuesto en este apartado, mediante acuerdo
dictado el 17 de marzo de 2004, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la MNacién, al resolver Ja denuncia de
contradiccion de tesis 31/2003, determindé que en propiedad
industrial es necesaria una previa declaracion de infracciones por
parte del IMPI, para la procedencia de la accién de indemnizacién
de dafios y perjuicios, en virtud de que el IMPI es la autoridad
administrativa especializada que conoce de esa materia y por
disposicion de la LPI es la competente para realizar el
pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de
declaracion respectivo, y como éste estd ligado estrechamente
con la citada transgresién, la accién civil de daiios y perjuicios no
puede desvincularse de la declaracién emitida por el IMPI.
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Para arribar a esta conclusién, la Primera Sala considerd lo
siguiente:

* Que el IMPI estd facultado para sustanciar los procedimientos
de declaracion de nulidad, caducidad, cancelacidon e infraccion
administrativa, respecto de los derechos de propiedad
industrial, asi como formular las resoluciones y pronunciar las
declaraciones correspondientes, de conformidad con la LPI,
cuyos procedimientos implican actos materlalmente
jurisdiccionales, lo suficientemente eficaces para que sirvan de
base y prueba firme de la existencia de la infraccion, en el
ejercicio de la acciéon de indemnizacidén por dafios y perjuicics;

¢ Que el Juez que conozca de la reclamacion de dafios vy
perjuicios deberda ponderar si el dafio y perjuicio invocados
fueron producto directo de la infraccidon declarada por el IMPI, y
en su caso, determinar y decretar el monto de la indemnizacion
gue, en términos del articulo 221 BIS de la LPI, nunca podra ser
inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de
los productos o servicios que hayan sido violatorios de la ley,
mas no podra cuestionar si se cometié o no la citada infraccién
va declarada en resolucion firme por la autoridad
administrativa;

e Que como no todo hecho u omision ilicito produce un dafo, la
circunstancia de que se haya declarado previamente la
existencia de la infraccion, no necesariamente tiene que dar
lugar a la condena de pago de los dafios y perjuicios
demandados, pues por falta de la prueba del elemento dafio la
responsabilidad puede no integrarse;

e Que para que la conducta de una persona origine
responsabilidad a su cargo, se requiere que exista una relacién
de causa a efecto entre la conducta realizada y el dafio
producido, pero no basta una relacion cualquiera, sino que es
preciso que el dafio sea una consecuencia inmediata y directa
del hecho, como lo establece el articulo 2110 del Cédigo Civil
Federal; de ahi que la relacién entre el hecho ilicito y los dafios
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y perjuicios producidos debe ser de tal manera estrecha que no
deba existir alguna otra causa a la que también pueda
atribuirse el origen de los dafios y perjuicios, como o prescribe
el indicado articulo 2110. Por tanto, debe existir una vinculacion
causal, inmediata y directa entre la conducta ilicita y la
produccion de los dafios y perjuicios;

¢ Que como la LPI en su articulo 221 previene gue las sanciones
establecidas en esta ley y demas disposiciones derivadas de
ella se impondran ademas de la indemnizacion que corresponda
por dafios y perjuicios a los afectados; ello denota gque esta
accion de indemnizacién es un instrumento juridico adicional o
extensivo a la sancién impuesta por la infraccibn cometida, lo
cual implica que la consecuencia de la transgresién
administrativa no consiste tnicamente en la sancién decretada
por el IMPI, sino que en términos del citado numeral esa
consecuencia de la infraccibn pude hacerse extensiva e
integrarse también con la condena del pago de los dafios y
perjuicios ocasionados por la propia falta administrativa,;

*» Que la palabra “ademas”, empleada en la redaccion del
indicado articulo 221, desde el punto de vista gramatical
constituye un adverbio afirmativo de cantidad o extensivo, con
el significado de adicién, y es compatible con las expresiones de
unién, conjuntamente, también, igualmente, e inclusién;

¢ Que al estar ligada estrechamente con la transgresion que
origina la imposicién de la sancion, la accion civil de dafos vy
perjuicios no puede desvincularse de la declaracion de
infraccion administrativa emitida por el IMPI;
consecuentemente,

e En caso de prosperar la accion de referencia, por demostrarse
gue el dafio y el perjuicio invocados fueron producto directo de
la infraccion declarada por el IMPI, esa declaracion
administrativa, materialmente jurisdiccional, debe ser la causa
eficiente y determinante para que el Juez decrete el monto de
la indemnizacion correspondiente, gque conforme al articulo 221
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la indemnizacién correspondiente, que conforme al articulo 221
BIS de la LPI, en ningun caso serd inferior al cuarenta por ciento
del precio de venta al publico de cada producto o la prestacién
de servicios, que impliquen una violacién de alguno o algunos
de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.

Pasando a la segunda parte del presente apartado, es
menester mencionar que existen casos en que se requiere obtener
previamente la declaracion administrativa de nulidad de la marca
registrada del demandado, para poder reclamarle la indemnizacién
de daflos y perjuicios.

En tales casos la razén fundamental por la cual se necesita la
declaracion consiste en que el demandado usa una marca que ha
sido registrada en su favor, que es igual 0 semejante a la registrada
en favor del actor, quien ha usado su propia marca con anterioridad a
la fecha en que el demandado comenz6 a utilizar la suya.

Dichos casos se mencionan a continuacion:

+ Cuando la marca del demandado sea igual o semejante a la del
actor, sin importar los productos o servicios a los que se
apliquen las marcas, por ser la marca del actor estimada por el
IMPI como notoriamente conocida en México, es decir, que un
sector determinado del publico o de los circulos comerciales del
pais conocen la marca del actor como consecuencia de las
actividades comerciales desarroliadas en Mexico o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion
con sus productos o servicios, 0 como consecuencia del
conocimiento que se tenga de la marca en nuestro pais por la
promocidn y publicidad de la misma (articulo 151, fraccion I, en
relacion con el articulo 90, fraccion XV, ambos de la LPI);

¢ Cuando la marca del demandado sea igual- 0 semejante en
grado de confusion a la registrada en favor del actor, siempre
que esta Ultima se encuentre vigente, y que la marca del
demandado sea aplicada a los mismos o similares productos o
servicios que los protegidos por la marca del actor (articulo 151,
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fraccion 1, en relacion con el articulo 90, fraccion XVI, ambos de
la LPI), y

¢ Cuando la marca del demandado se haya registrado por error,
inadvertencia, o diferencia de apreciacién, por existir en vigor el
registro marcario del actor que se considera invadido, por ser la
marca del demandado igual o semejante en grado de confusién
a la del actor, y que se aplique a servicios o productos iguales o
similares que los protegidos por la marca del actor (articulo 151,
fraccién 1V, de la LPI);

Por Gltimo, cabe decir que también se requiere la declaracion
administrativa de infraccion cuando se ejercitara la accion penal
por la comisiéon del delito previsto en la fraccién I del articulo 223
de la LPI, segun lo ordena el numeral 225 del referido cuerpo
normativo.

Ello es asi dado que el articufo 223, en su fraccién I, nos dice
gque: “Son delitos: 1. Reincidir en las conductas previstas en las
fracciones II a XXII del articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera
sancién administrativa impuesta por esta razén haya quedado firme;”

Consecuentemente, para ejercer la accién penal por reincidir en
las conductas previstas en las fracciones de la II a la XXII del articulo
213 de la LPI, es necesario que se haya emitido la declaracién
administrativa de infraccién correspondiente; que esa declaracion
haya quedado firme y que se cometa la misma conducta por la cual ya
fue sancionado por el IMPI.

5.8.~ Las pruebas mas importantes dentro del juicio.

“En sentido estricto, la prueba es la obtencién del cercioramiento
del juzgador acerca de flos hechos discutidos y discutibles, cuyo
esclarecimiento resulte necesario para la resolucién del conflicto sometido
a proceso... por extension también se suele denominar pruebas a los
medios, instrumentos y conductas humanas, con los cuales se pretende
lograr la verificacion de las afirmaciones del hecho. Asi se habla de la
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prueba confesional, prueba testimonial, ofrecimiento de las pruebas,
etc.”, nos explica José Ovalle Favela(s1).

Para mejor comprension de este apartado y siguiendo a Ovafle
Favela, aunque no sea propiamente la materia fundamental de
nuestro estudio, estimamos necesario abordar, desde el punto de
vista mercantil, tres de los aspectos mas relevantes de las pruebas:
su objeto, la carga y los medios.

El objeto de la prueba lo constituyen primordialmente los
hechos, asi se desprende de lo establecido por el numeral 1197 del
C. de C. que dice: "Sélo los hechos estdn sujetos a prueba; el derecho
los estara unicamente cuando se funde en leyes extranjeras; el que las
invoca debe probar la existencia de ellas y que son aplicables al caso.”;
precepto que recoge el principio general del derecho “juvia novit
curia”, dado que se supone que el juez conoce el derecho. Por tanto,
la regla general nos dice que los hechos son el objeto de la prueba y
que, por excepcién, también lo serd el derecho cuando sea fundado
en leyes extranjeras.

La carga de la prueba estd determinada por los articulos del
1194 al 1196 del C. de C., siendo el mas importante de elios el
primero de los mencionados al recoger otro principio general del
derecho: “El que afirma estd obligado a probar. En consecuencia, el actor
debe probar su accion, y el reo sus excepciones.”

Los medios de prueba estén perfectamente identificados por el
ordinal 1205 del C. de C., ya que, de acuerdo con su texto, “"Son
admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan
producir conviccion en el animo del juzgador acerca de los hechos
controvertidos o dudosos y en consecuencia serdn tomadas como
pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos
publicos o privados, inspeccion judicial, fotografias, facsimiles, cintas
cinematograficas, - de videos, de sonido, mensajes de datos,
reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto
que sirva para averiguar la verdad.”

En adicion a los medios de prueba ya mencionados, cabe

138



La Indemrizacion de Daioy y perfrdaios Ctzar Aranda Bonitla

agregar a la presuncién, o sea, “la consecuencia que la ley o el juez
deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro
desconocido”, como nos lo dice el articulo 1277 del C. de C.

Partiendo de todo lo antes comentado en este apartado,
consideramos que en un juicio ordinario mercantil que sea tramitado
para resolver una controversia de dafios y perjuicios derivada de la
violacion del derecho al uso exclusivo de una marca, la carga de la
prueba, por lo general, la soportard el actor, quien para demostrar
los hechos en que funde su demanda podra aportar los medios de
prueba que estime pertinentes, debiendo tener presente una regla
de oro dentro del procedimiento: “Las pruebas deben ofrecerse
expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con
las mismas, asi como las razones por los que el oferente considera que
demostrarén sus afirmaciones..”, ya que de lo contrario tales medios
de prueba serdn desechados, seglin lo expresa el articulo 1198 del
C.deC.

Desde nuestro particular punto de vista, los medios de prueba
mas importantes dentro del juicio son:

» La solicitud y el titulo de registro de la marca cuyo derecho al
uso exclusive se considera violado;

« Muestras auténticas, y sin abrir, de los productos protegidos
por la marca registrada, tal y como se encuentran disponibles
en el mercado, es decir, con sus envolturas, empaques,
envases, etiquetas, etc,;

e Facturas, notas de venta, tickets u otros comprobantes de
compra-venta de los productos o de los servicios prestados que
se encuentran protegidos por la marca registrada;

» Las constancias relativas a los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccién y/o de nulidad, a la averiguacion
previa y procedimiento penal que en su caso se hayan
instaurado en contra del demandado;
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» Declaraciones testimoniales y fe de hechos sobre los
establecimientos en donde se fabrican, venden y/o
comercializan los productos o se ofrecen y prestan los servicios
protegidos por la marca registrada;

» Cintas de audio y/o video de comerciales transmitidos por radio
y/o television, peribédicos, revistas, semanarios, posters,
catalogos, folletos, volantes, tripticos, articulos promocionales,
fe de hechos y/o fotografias de espectaculares y cualquier
documento en donde conste la publicidad y/o reconocimientos o
premios a la calidad de los productos o servicios protegidos;

» Muestras auténticas, y sin abrir, de los productos en donde se
utiliza la marca del demandado, tal y como se encuentran
disponibles en el mercado, es decir, con sus envolturas,
empaques, envases, etiquetas, etc.;

e Facturas, notas de venta, tickets u otros comprobantes de
compra-venta de los productos o de los servicios prestados, en
donde se utiliza la marca del demandado;

» Cintas de audio y/o video de comerciales transmitidos por radio
y/o televisidn, periodicos, revistas, semanarios, pdsters,
catdlogos, folletos, volantes, tripticos, articulos promocionales,
fe de hechos y/o fotografias de espectaculares y cualquier
documento en donde conste la publicidad de los productos o
servicios prestados, en donde se utiliza la marca del
demandado;

» La contabilidad del demandado en general, particularmente sus
reportes analiticos contables de ventas de los productos o
servicios prestados, asi como sus libros de registro de control
de inventarios de entradas y salidas de los productos en donde
se utilizé su marca;

* El reconocimiento, por parte del demandado, de las pruebas

que sean documentales, de las mencionadas en los cuatro
parrafos inmediatos anteriores;
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» Declaraciones testimoniales y fe de hechos sobre los
establecimientos en donde se fabrican, venden v/o
comercializan los productos o se ofrecen y prestan los servicios,
en donde se utiliza la marca del demandado;

» La pericial en materia de contabilidad sobre los libros, partidas y
asientos contables del demandado;

* la inspeccidon judicial a las muestras de los productos
protegidos por la marca registrada y a los de la marca del
demandado, asi como a los establecimientos en donde se
fabrican, venden y/o comercializan |os productos o se ofrecen y
prestan los servicios protegidos por la marca registrada, o en
donde se utiliza la marca del demandado, v

» La confesional a cargo del demandado.

5.9.- Estudio de algunos casos tratados por la jurisprudencia
mexicana:

a) Caso™Mc Donald’ s".

Este primer caso que comentaremos se deriva del juicio de
amparo directe 656/2000, promovido por Mc Donald s Sistemas de
México, S.A. de C.V. (ndétese que es una sociedad mercantil), y
coagraviados, conocido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, quien con fecha 9 de noviembre de
2000, resolvid que no es necesaria la previa declaracion
administrativa de las infracciones previstas en el diverso numeral 213
de la LP1, para la procedencia de las acciones “mercantiles” y civiles a
que alude el articulo 227 de la misma legislacion, toda vez que estima
que la finalidad de 1a declaracién administrativa de infraccion es
eminentemente sancionadora y que se da en el marco de las
relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las acciones
mercantiles y civiles es conmutativa, y que su relacién atafie sdlo a
fos particulares; por tanto, concluyd que, al ser independientes unas
de otras, para que proceda la accién de dafos y perjuicios, reclamada
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como suerte principal, la parte actora solo tendria que probar los
hechos constitutivos de las misma, es decir, la conducta o actos de la
demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los
mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.

Dicha resolucién motivo la creacion de la tesis aislada que
transcribiremos a continuacion:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: X111, Marzo de 2001
Tesis: 1.130.C.1 C

Pagina: 1797

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA
LA PREVIA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS
ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN
DICHA LEGISLACION.

La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que
alude el articulo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no
estdn condicionadas a la previa declaracién de alguna o
algunas de las infracciones administrativas previstas en el
diverso numeral 213 de esa legislacion, pues la finalidad de
éstas es eminentemente sancionadora y se da en el marco de
las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de
las primeras es netamente conmutativa, cuya relacion ataie
solo a los particulares; por tanto, al ser independientes unas
de otras, para gue proceda la accién de dafios y perjuicios,
reclamada como suerte principal, la parte actora tendrd que
probar los hechos constitutivos de las misma, es decir, la
conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron,
independientemente de que los mismos puedan actualizar
determinadas infracciones administrativas.

DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 656/2000. Mc Donald"s Sistemas de México,
S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de
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votos. Ponente: Gerardo Daniel Gatica Loépez, secretario de
tribunal autorizado por el Pleno dei Consejo de la Judicatura
Federal para desempefiar las funciones de Magistrado.
Secretario: Baltazar Cortez Arias.

Para entender mejor esta tesis, cabe recordar que el articulo
227, parrafo primero, de la LPI, establece que “"Son competentes los
tribunales de la Federacion para conocer.. de las controversias
mercantiles y civiles... que se susciten con motivo de la aplicacién de esta
Ley.”, y que el numeral 213 de ese ordenamiento juridico contiene un
catalogo de las conductas que se consideran infracciones
administrativas.

Como claramente se aprecia, el argumento toral de la tesis en
comento reside en la independencia que existe entre la declaracién
administrativa de infracciones y las acciones “mercantiles” y civiles,
desde el punto de vista de su finalidad, ya que la accién de dafios y
perjuicios tiene una finalidad conmutativa.

Basidndonos en este argumento, la procedencia de una accion
de dafios y perjuicios por la violacion de! derecho al uso exclusivo de
una marca no esta condicionada a la obtencion de una declaracion
administrativa de infracciones.

Cabe mencionar que el calificar a la finalidad de la declaracion
administrativa de infraccion como eminentemente sancionadora, y a
la finalidad de la acci6én de dafos y perjuicios por la violacion a un
derecho de propiedad industrial, como conmutativa, y el considerar
que existe independencia entre la declaracién administrativa de
infracciéon y la accion de dafios y perjuicios, proviene de un criterio
sostenido desde finales de 1994, al resolverse un caso bajo la
entonces Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
cuyo rubro y texto invocaremos enseguida:

Octava Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Sermanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: XV, febrero de 1995
Tesis: [.L20,A.372 A
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Pagina: 185

MARCAS  INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL
DENUNCIANTE CARECE DE INTERES JURIDICO PARA
IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISION DE NO
SANCIONARLAS.

Muchos actos ilicitos afectan intereses particulares, como
sucede, por ejemplo, con los Hlamados delitos patrimoniales y
algunas infracciones administrativas como las previstas en el
articulo 213 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial; sin embargo, cuando el legislador decide que tales
actos se deben sancionar y les da el rango de delitos o
infracciones, es porque encuentra que con ellos se lesiona
directamente a la colectividad, independientemente de que se
dafien o no intereses particulares, Asi, por ejemplo, mediante
el delito de robo se protege, antes que nada, el respeto a la
propiedad privada, en abstracto, y después el derecho privado
de la victima, que puede y debe ser reparado, clertamente,
pero no es esta la finalidad esencial del procedimiento, sino la
de castigar al infractor por haber cometido un acto antisocial.
Asi entendida la finalidad del procedimiento sancionador, es
claro el paralelismo gue existe, cuando menos en ese aspecto,
entre la materia penal y la sancidn de LﬂtﬁQQLQILQL
administrativas, puesto que en ambos casos, la finalidad
es esencialmente punitiva v _no conmutativa. Por ende,
el interese social prevalece sobre los derechos particulares que
pudieran resultare afectados, tanto es asi, que la_accion_por
p__gp_dg_ dafios v periui gggg gg in ggggndnenge de las

ncione lecid n comenio, como se
desprende de su articulo 221. De ahi que, al igual que en
materia penal, el denunciante de la infraccidn carece de
legitimacion procesal activa para promover amparo en contra
de la decision de no sancionarla, pues la misma no le produce
un agravio personal y directo como lo exige el articulo 49 de la
Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2012/94, Teléfonos de México, S.A. de

C.V. 12 de diciembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Miguel Moreno

144



La Indownizaciin de Dasos y porjudeios Cloar Franda Bosilla

Camacho.

(NOTA: Las negritias v el subrayada fueron adicionados por el autor).

Estamos de acuerdo en que si existe independencia entre la
declaracién administrativa de Infraccién y la accion de dafios vy
perjuicios, y que por tanto, como se dice en la tesis emitida en el caso
“Mc Donald "s”, las acciones “mercantiles” y civiles no estdn sujetas al
requisito de procedibilidad de obtener previamente la declaracion
administrativa de infracciones, en razon de que ni fa LPI ni su
reglamento establecen tal requisito, ya que, en todo caso, el unico
requisito de procedibilidad consiste en haber aplicado a los
productos, envases o embalajes de los productos amparados por un
derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se
refieren los articulos 26 y 131 de la LPI, o por algin medio haber
manifestado o hecho del conocimiento publico que Ios productos o
servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad
Industrial, como lo ordena el numeral 229 de la LPI; de ahi que el
requisito de procedibilidad de una accién de dafios y perjuicios por la
violacion del derecho al uso exclusivo de una marca s6lo consiste en
haber aplicado a los productos, envases o embalajes de los
productos amparados {a leyenda “marca registrada”, las siglas "M.R.”
o el simbole ®, o bien, por algin medio haber manifestado o hecho
del conocimiento publico que los productos o servicios se encuentran
protegidos por el derecho al usc exclusive de la marca
correspondiente (véase el apartado nimero 5.7 de este capitulo).

Sin embargo, no estamos de acuerdo en considerar Ia
existencia de las acciones “mercantiles” y civiles, pues, a nuestro
modo de ver, en estos casos no existen las acciones mercantiles, sino
solamente las civiles. Estas son nuestras razones:

¢ El parrafo primero del articulo 227 de la LPI cuando dice: “Son
competentes los tribunales de la Federacion para conocer... de las
controversias mercantifes y civiles... que se susciten con motivo de
la aplicacion de esta Ley.”, se refiere Unicamente a las
controversias mercantiles y civiles, mds no a las acciones,
maxime cuando no existe razén por la cual pueda confundirse (o
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que es una controversia con lo gue es una accidon, puesto que
existe una grandisima diferencia entre ambas cosas, ya que
una controversia debe entenderse como un conflicto de
intereses y, una accién, como la potestad que se tiene para
acudir ante los 6rganos jurisdiccionales o administratives, con el
propésito de defender, de lograr el reconocimiento o la
constitucion de un derecho.

En este orden de ideas, cuando el numeral 227 se refiere a las
controversias mercantiles y civiles, se entiende a los conflictos
de intereses mercantiles y civiles cuya competencia para
conocer de ellos corresponde, en principio, a los tribunales
federales.

La unica referencia expresa que contiene la LPI en relacion a las
acciones, se encuentra en el parrafo primero de su articulo 229,
el cual establece: "Para el ejercicio de las acciones civiles y
penales derivadas de la viclacion de un derecho de propiedad
industrial..”; de donde se colige que no hay acciones
“mercantiles”, pero si civiles.

e Las acciones a que se refiere el articulo 229, son aquellas que
se derivan de la violacion de un derecho de propiedad
industrial, como por ejemplo la acciéon de dafios y perjuicios que
tienen quienes han sufrido la violacién de su derecho al uso
exclusivo de una marca, en términos de los los ordinales 221 y
221 Bis dela LPIL.

A mayor abundamiento, consideramos que a la accion de dafios
y perjuicios por la violacion de un derecho de propiedad industrial es
de naturaleza civil, no mercantil, en virtud de que:

« Los conceptos de dafio (la pérdida o menoscabo sufrido en el
patrimonio por falta de cumplimiento de una obligacion) vy
perjuicio (la privacion de cualquiera ganancia licita que debiera-
haberse obtenido con el cumplimiento de la obligacién) tos
proporciona el Cédigo Civil Federal en sus numerales 2108 vy
2109, respectivamente (véase el apartado 5.1 del presente
capitulo);
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* No existe en la LPI, ni en ninguna legislacion sustantiva
mercantil, conceptos propios de dafio y perjuicio;

» La LPI establece en su numeral 221 que se indemnizard en los
términos de la legislacion comin, a quienes hayan sido
afectadaos por los dafios y perjuicios, debiéndose entender por
legislacion comuin al Cédigo Civil Federal, segun lo expuse en
los apartados 2.3 y 2.4 del capitulo segundo, 4.3 del capitulo
cuarto v 5.2 de este capitulo, y

» E| hecho de gue tanto el titular se la accion de dafios y
perjuicios, como la persona en contra de quien se intente la
accion se reputen en derecho comerciantes (recuérdese que en
el caso que se trata interviene la sociedad mercantil Mc
Donald 's Sistemas de México, S.A. de C.V.), no modifica la
naturaleza de la accidon, que es civil, para convertirse en
mercantil, como tampoco por el hecho de que el objeto de la
controversia sea comercial, como por ejemplo una marca,
puesto que todo ello se refiere Unicamente a las partes v el
objeto de ia controversia; de ahi que lo Udnico que
verdaderamente sea mercantil, es la via en que se intenta dicha
accion, esto es, la via ordinaria mercantil, tal y como lo expliqué
en el apartado 5.5 de este capitulo.

b} Caso “Ropa Modelo”.

El segundo caso es muy similar al anterior. De hecho creemos
que la resolucién del caso que ahora comentaremos, fue influenciada
por la emitida en el caso “Mc Donald 's”. Los pormenores son los
siguientes:

El 31 de mayo de 2001, en el juicio amparc directo 208/2001,
promovido per Ropa Modelo, S.A.. de CV. (de nueva cuenta una
sociedad mercantil), el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, resolvid, en esencia, que los articulos 221,
221 Bis, 227, 228 y 229 de ia LPI, no establecen como presupuesto
para el ejercicio de la accién de dafios y perjuicios la tramitacién
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previa ante el IMPI del procedimiento administrative “previsto” en los
mencionados  articulos, en razén de ello radica en que el
procedimiento de declaracién administrativa de infraccién y la accién
de dafios y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues
aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una
violacion a derechos gque tutela la LPI, el procedimiento de
declaracién  administrativa de infraccion tiene un objetivo
eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el
resarcimiento al afectado de los dafios y perjuicios que le hubiera
causado la violacion a sus derechos de propledad industrial, sobre
todo por no existir en la LPI algun precepto legal que disponga que
previo al ejercicio de la accién de dafios vy perjuicios se debe agotar el
procedimiento administrativo ante el IMPI, por io cual no existe
ningln impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice
si existe 0 no una violacién a los derechos de propiedad industrial de
la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o
improcedencia de la condena al pago de los dafios y perjuicios
reclamados.

El caso que se comenta dio origen a la tesis aislada siguiente:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta
Tomo: XV1, Agosto de 2002
Tesis: 1.110.C.17

Pagina: 1323

MARCAS. DANOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA
VIOLACION A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL. LA ACCION RELATIVA NO ESTA SUJETA A
QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los articulos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de Ila
Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigacién
de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial
con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los
infractores las sanciones correspondientes. Asimismo,
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conceden accién civil y mercantil en términos de la legislacién
comdn para demandar ante las autoridades judiciales el pago
de dafios y perjuicios derivados de la violacidn a esos
derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para
el ejercicio de la accidén de dafios y perjuicios la tramitacion
previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del
procedimiento administrativo previsto en los mencionados
articulcs. La razon de ello radica en que ya que el
procedimiento administrativo de declaracidén de infraccion
administrativa v la accion de dafios y perjuicios son
independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la
finalidad de determinar fa existencia de una violacion a
derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el
primero tiene un objetive eminentemente sancionador,
mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado
de los dafios y perjuicios que le hubiera causado la violacion a
sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no
existir en la Ley de la Propiedad Industrial algun precepto legal
que disponga que previo al ejercicio de la accidén de daflos vy
perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que
determine la existencia de alguna infraccion por violacitn a los
derechos de propiedad industrial, no existe ningln
impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice
si existe o no una violacién a los derechos de propiedad
industrial de la actora y, con base en elio, establezca la
procedencia o improcedencia de la condena al pago de los
dafios y perjuicios reclamados.

DECIMO PRIMER TRIBUNA.L COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de
mayo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: Maria Cristina
pPardo Vizcaing de Macias. Secretario: Fernando Rangel
Ramirez.

En relacion con dicha tesis cahe hacer varios comentarios:

s Al igual que en el caso de “Mc Donald’s”, el argumento toral
consiste en que, tratandose de la viclacidon de los derechos
tutelados por la LPI, existe independencia entre la accién de
dafios y perjuicios y la declaracidn administrativa de infraccién;
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e Opinamos que, a diferencia del caso “Mc Donald "s”, estad mejor
fundado el argumento, pues, ademas del articulo 227, se hace
menciéon de los numerales 221, 221 Bis, 228 y 229 de la LPI, y
con base en ellos se dice que no establecen como presupuesto
para el ejercicio de la accion de dafios y perjuicios la tramitacion
previa ante el IMPI del procedimiento de declaracién
administrativa de infraccién “previsto” en tales preceptos. Sin
embargo, consideramos que en este punto existe un error del
Tribunal Colegiado que emitio la tesis en comento, en virtud de
gue los articulos 221, 221 Bis, 227, 228 y 229 de la LPI, no
prevén ningin procedimiento de declaracion administrativa de
infraccién, ya que éste se deriva de la aplicacién de los
numerales 1°, 2°, fraccion VI, 6°, fracciones IV y V, 187, 188,
189, 199, parrafo segundo, 213, 214, 215y 217, entre otros,
de la LPI;

e También, como en el caso “Mc Donald’s”, se defiende el
argumento diciendo que la independencia parte del hecho de
que el procedimiento de declaracién administrativa de infraccién
tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la
accién de dafios y perjuicios pretende el resarcimiento al
afectado precisamente de los dafios y perjuicios que se le
hubieren causado por la violaciéon a sus derechos de propiedad
industrial, pero agrega que no importa que ambos tienen la
finalidad de determinar la existencia de una violacion a
derechos que tutela la LPI, y

e Otra razoén que se da en defensa del argumento, misma que
compartimos en forma absoluta, parte del hecho de que no
existe en la LPI algun precepto legal que disponga que previo al
ejercicio de la accién de dafios y perjuicios se debe agotar el
procedimiento de declaracion administrativa de infraccién ante
el IMPI, por lo cual, se concluye, no existe ninglin impedimento
legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe 0 no
una violacién a los derechos de propiedad industrial para poder
establecer la procedencia o improcedencia de la condena al
pago de los dafios y perjuicios reclamados.

150



La Indonnizaciin de ‘Dafivs y pexjutclos César yiranda Bonilla

Por lg anterior, encontramos que existe un segundo precedente
que apoya la postura de que la accion de dafios y perjuicios por la
violacion del derecho al uso exclusivo de una marca, puede ser
ejercida sin necesidad de haber obtenido previamente una
declaracion administrativa de infraccién, dada la independencia que
existe entre esta ultima y la accién de dafios y perjuicios, tomando en
cuenta las razones expuestas.

¢} Caso “Grupo Victoria”.

Finalmente trataremos un caso cuya resolucion se contrapone a
las dictadas en los de "Mc Donald "s” y “Ropa Modelo”,

El 5 de diciembre de 2002, el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, en el amparc directo 115902/2002,
promaovido por Grupo Victoria, S.A. de C.V. (otra vez una sociedad
mercantil), resolvio que la accién civil de dafios y perjuicios es
improcedente hasta gque no exista acreditado en actuaciones que el
IMPI emitid una declaracién administrativa de infracciones gue haya
quedado firme, porque ésta es el Unico medio probatorio idéneo para
acreditar el hecho ilicito, dado que si bien es cierto la naturaleza de
los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es
auténomo e independiente del procedimiento administrativo
respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del articulo
1910 del Cédigo Civil Federal, de aplicacion supletoria en materia
mercantil, la responsabilidad civil por dafios y perjuicios, producto de
hechos ilicitos, presupone como condicidbn necesaria para la
procedencia de la accién, la existencia y acreditamiento del hecho
ilicito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violacion
directa del derecho al uso exclusivo de una marca, derivado
necesariamente de la LPI, sin que el mismo tenga tutela en la
legislacion comun, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal
hecho en aplicacibn de ese cuerpo normative de naturaleza
administrativa, dado que de la “interpretaciéon sistematica” de los
articulos 1°, 6°, fracciones 111, IV y V, 87, 213, fraccion XXV, 221, 221
Bis y 227 de la LPI, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se
encuentra “reservado” al IMPI.
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La resolucidn arriba indicada establecid la tesis aislada que
reproduciremos a continuacién:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: XVII, Marzo de 2003
Tesis: 1.20.C.22 C

Pagina: 1680

ACCION DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS Y
PERJUICIOS. VIOLACION AL DERECHO DE USO
EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICION PARA SU
PROCEDENCIA ElL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE
ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL).

La accién civil de dafios y perjuicios es improcedente, entre
tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho,
mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que
existio la violaciéon a la ley de la materia por parte de los
demandados, cuando en tal violacion se fundd la accion de
dafios y perjuicios intentada. Lo anterior es asi, porque el
pronunciamiento administrativo citado es el Gnico medio
probatorio idoneo para acreditar tal hecho ilicito, dado que si
bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y
administrativo es diferente, y el juicio civil es auténomo e
independiente del procedimiento administrativo respectivo,
también lo es que de acuerdo al contenido del articulo 1910 del
Codigo Civil Federal, de aplicacién supletoria en materia
mercantil, la responsabilidad civil por dahos y perjuiciocs,
producto de hechos ilicitos, presupone como condicion
necesaria para la procedencia de la accidn, la existencia y
acreditamiento del hecho ilicito respectivo, por lo que si éste
se hizo consistir en una violacién directa del derecho de uso
exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de
la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la
legislacion comun, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud
de tal hecho en aplicacidbn de ese cuerpo normativo de
naturaleza administrativa, dade que de la interpretacién
sistematica de los articulos 1o0., 60., fracciones I1I, IV y V, 87,
213, fraccion XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la
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Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de
ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de
la rescluciéon administrativa firme respectiva es una condicion
necesaria, esencial para la procedencia de la accién civil de
dafios y perjuicios intentada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V. 5 de
diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel
Patifio Pereznegron. Secretario: Mario Gerardo Avante Judrez.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradiccién
de tesis 31/2003, pendiente de resolver en la Primera Sala.

Sobre el particular juzgamos necesario hacer algunos
comentarios:

» Coincidimos en que de la interpretacion sistematica de los
articulos 1°, 6°, fracciones III, IVy V, 87 y 213 de la LPI, se
advierte que el pronunciamiento de ilicitud, es decir, la
declaracion administrativa de infraccién, es una facultad que se
encuentra reservada al IMPI. Sin embargo, no puede decirse lo
mismo de lo dispuesto por los numerales 221, 221 Bis y 227 de
ese mismo cuerpo normativo, en virtud de que los articulos 221
y 221 Bis regulan a los dafios y perjuicios, y el 227 establece |a
competencia de los tribunales, sean federales o locales, para
conocer de los delitos, de las controversias mercantiles y civiles,
asi como de las medidas precautorias que se susciten con
motivo de la aplicacion de la LPI, pero tales preceptos por
ningln lado hacen referencia a la declaracién administrativa de
infraccion, ni reservan facultad alguna en favor del IMPI.

» Como el articulo 1910 del Cddigo Civil Federal, de aplicacién
supletoria en materia mercantii, dispone que “&/ que obrando
ilicitamente o contra las buenas costumbres cause dafio a otro,
estd obligado a repararlo, 3 menos que demuestre que el dafio se
produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la
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victima.”, si bien es verdad que de acuerdo al contenido de
dicho precepto para la procedencia de la accion proveniente de
la responsabilidad civil por dafios y perjuicios, producto de
hechos ilicitos, presupone como condicidén necesaria la
existencia y acreditamiento del hecho ilicito respectivo, también
es verdad que ello no significa que en el caso en que se
reclame la violacion directa del derecho al uso exclusivo de una
marca, sea necesario, para la procedencia de la accion de
danos y perjuicios, que exista acreditado en actuaciones que el
IMPI emitié una declaracion administrativa de infracciones que
haya quedado firme, por la simple y sencilla razén de que la LPI
no contiene dispositivo alguno que asi lo determine; maxime
que el acreditamiento de la existencia del hecho ilicito
respectivo, o sea, la violacion del derecho al uso exclusivo de
una marca, perfectamente puede realizarse dentro del periodo
probatorio en e! juicio ordinario mercantil que sea tramitado,
pues considerar lo contrario implicaria que el tribunal que
conozca del asunto invariablemente estaria obligado a
condenar al pago de dafios y perjuicios cuando en autos conste
la declaracion administrativa de infraccion firme.

e No compartimos la idea de que la declaracién administrativa de
infracciones firme sea el Unico medio probatorio idéneo para
acreditar el hecho ilicito consistente en la violaciéon del derecho
al uso exclusivo de una marca, ya que existen muchas y mas
valiosas pruebas que pueden aportarse, como por ejemplo: el
titulo de registro de la marca cuyo derecho de exclusividad ha
sido violado; las que permiten evidenciar el uso no autorizado y
aquellas que tienden a demostrar el precio de venta al publico
de cada producto o servicio prestado que implica la violacidn,
asi como el numero de dichos productos o servicios para poder
efectuar la cuantificacion.

Sin embargo, como lo mencionamos en el apartado 5.7 de este
capltulo el 17 de marzo de 2004, |la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, al resolver la denuncia de contradiccion
de tesis 31/2003, existente entre las tesis aisladas comentadas en el
presente apartado, determind que en propiedad industrial es
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necesaria una previa declaracién de infracciones por parte del IMPI,
para la procedencia de la acciéon de indemnizacién de dafios y
perjuicios, en virtud de que el IMPI es la autoridad administrativa
especializada que conoce de esa materia y por disposicién de la LPI
es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente
en el procedimiento de declaraciéon respectivo, y como éste esta
ligado estrechamente con la citada transgresion, la accidn civil de
dafios y perjuicios no puede desvincularse de la declaracion emitida
por el IMPI.

Dicha resolucion culmindé con la emision de la jurisprudencia por
contradiccion de tesis que transcribiremos a continuacion:

Novena Epoca
Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta
Tomo: XIX, Mayo de 2004

Tesis: la./]. 13/2004

Pagina: 365

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA
DECLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE
INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA
DE LA ACCION DE INDEMNIZACION POR DANOS Y
PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los articulos 60., 187, 188, 192, 193, 198,
199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la
Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades,
tiene la de sustanciar los procedimientos de declaracidn de
nulidad, caducidad, cancelacién e infraccidén administrativa
respecto de los derechos de propiedad industrial, asi como la
de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones
correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley
que cuando las partes interesadas no designen como arbitro al
citado instituto para la resolucidbn de controversias
relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios derivados
de la violacion a los derechos de propiedad industrial, tal como
lo permite ia fraccién IX del articulo 60. de la ley de la
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tesis:

materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para
demandar ese pago en los términos de la legislacidon comdn,
que no es otra sino la legislacion civil. Ahora bien, en virtud de
que el aludido instituto es la autoridad administrativa
especializada que conoce de esa materia y por disposicién de
aquella ley especial es la competente para realizar el
pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de
declaracién respectivo, resulta inconcuso que para la
procedencia de esta accidn de indemnizacidn es necesaria, por
parte del propio instituto, una previa declaracion de la
existencia de infracciones, lo que implica un acto
materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello,
el Juez que conozca de la reclamaciéon de dafios y perjuicios
derivados de la violacion a derechos de propiedad industrial
deberd ponderar si aquéllos fueron producto directo de la
infracciéon administrativa declarada por el mencionado instituto,
pero no podra cuestionar si los particulares cometieron la
citada infraccidn, pues ello ya habra sido declarado en
resolucién firme por la autoridad administrativa; de ahi que al
estar ligada estrechamente con la citada transgresion, la
accion civil de dafios y perjuicios no puede desvincularse de la
declaraciéon emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Contradiccion de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por
el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal
Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en
Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004.
Mayoria de tres votos. Ausente: Humberto Roman Palacios.
Disidente: José Ramoén Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretario: Manuel Gonzalez Diaz.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesién de fecha diecisiete de marzo
de dos mil cuatro.

César Aranda Boilla

Damos por concluido el presente capitulo virtiendo algunos
comentarios en torno a la citada jurisprudencia por contradiccion de

* Lamentablemente, ahora quedo establecido como requisito de
procedibilidad para demandar el pago de dafios y perjuicios
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derivados de la violacién a un derecho de propiedad industrial,
el que se obtenga previamente una declaracién administrativa
de infraccion que haya quedado firme;

e Ello obliga a quien sufre los dafios y perjuicios a tener que
esperar varios afios antes de poder reclamar el pago de la
indemnizacion;

e Esto significa que, si se tuviesen que agotar todas las
instancias para obtener una declaracién administrativa de
infraccién firme, asi como una sentencia condenatoria, que
también quede firme tras el tramite del juicio ordinario
mercantil, bien podrian pasar mas de cinco afios para que quien
haya sufrido o esté sufriendo la violacién a su derecho de
exclusividad pudiese obtener, finalmente, el pago
correspondiente a los dafios y perjuicios sufridos, a pesar de
que en la gran mayoria de los casos este tipo de violacién es
evidente a los ojos de cualguiera, lo cual nos parece a todas
luces injusto.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.-Legalmente una marca es todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase
en el mercado.

SEGUNDA.- El obtener el registro de una marca origina,
entre otros derechos: el uso exclusivo de la marca, la concesion de
licencias de uso y franquicias, la transmision de derechos, la
persecucion a infractores y delincuentes, la prohibiciéon de circulacion
de productos o de prestacion de servicios, el aseguramiento de
productos.

TERCERA.-El derecho al uso exclusivo de una marca es el
maximo derecho que se otorga a quienes obtienen el registro de una
marca, razon por la cual el registro se ha convertido en una
necesidad fundamental, cuya finalidad es la de proteger el uso de la
marca, toda vez que sin dicho registro se carece del derecho a su uso
exclusivo y, con ello, también se carece del derecho a impedir que un
competidor use la misma marca o una semejante en productos o
servicios iguales o similares.

CUARTA.- La violacion del derecho al uso exclusivo de una
marca da origen a su vez a otro derecho: a ia indemniza por los
dafios y perjuicios que se hayan causado.

QUINTA.- En nuestro pais el primer antecedente legislativo
sobre la regulacién del derecho a la indemnizacion de dafios vy
perjuicios ocasionados por la violacion del derecho al uso exclusivo de
una marca, lo encontramos en la Ley de la Propiedad Industrial de
1942,

SEXTA.- Actualmente dicha indemnizacion no puede ser
inferior del 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al publico
de cada producto o de cada prestacién de servicios que implique la
violacién del derecho al uso exclusivo de la marca de que se trate; de
ahi que la indemnizacion puede ser calculada desde el 40% (cuarenta
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por ciento) hasta el 100% del referido precio de venta al publico.

SEPTIMA.-Para calcular la indemnizacién es forzoso conocer
cuantos productos se vendieron o cudntos servicios se prestaron, asi
como su precio de venta al publico.

OCTAVA.- Las controversias de dafios y perjuicios derivadas
de la violacién del derecho al uso exclusivo de marcas son de la
competencia de los tribunales federales, pero si sélo afectan
intereses particulares, a eleccion del actor, podran conocer de ellas
los tribunales locales. Es decir, en estos casos existe una
competencia concurrente.

NOVENA.- Tales controversias se tramitan a través de juicios
ordinarios mercantiles.

DECIMA.- De acuerdo con la de tesis de jurisprudencia (por
contradiccién) nimero 13/2004, para la procedencia de una demanda
de dafios y perjuicios derivados por la violacion del derecho al uso
exclusivo de una marca, es requisito indispensable el obtener
previamente y exhibir con la demanda, la declaracién administrativa
de infraccion emitida por el IMPI, que haya quedado firme, lo cual
significa que, una vez cometida la violacion, podrian pasar afios antes
de poder presentar la demanda de dafios vy perjucios
correspondiente, en adicion a los necesarios para tramitar el juicio
ordinario mercantil respectivo, a fin de obtener una sentencia
condenatoria, también firme, que permita, ahora si, recibir el pago por
la indemnizacién que corresponda.

DECIMA PRIMERA.- En virtud de lo anterior, consideramos
que se debe agregar un segundo parrafo al articulo 221 de la LPI, en
donde se recoja el criterio sostenido en la referida tesis de
jurisprudencia, a fin de establecer como requisito de procedibilidad
para la procedencia de una demanda de-dafios y perjuicios derivados
por la violacion del derecho al uso exclusivo de una marca, el obtener
previamente y exhibir con la demanda, la declaracién administrativa
de infraccién emitida por el IMPI, que haya quedado firme, o por el
contrario, para que se dispense de ese requisito.
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Proponemos que el nuevo texto del articulo 221 de la LPI, en
donde se establezca el citado requisito de procedibilidad, sea el
siguiente:

“Articulo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y
demas disposiciones derivadas de ella, se impondran ademas
de la indemnizacién que corresponda por dafios y perjuicios a
los afectados, en los términos de la legislacién comun y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.

Para el ejercicio de la accién de indemnizacién por
dafios y perjuicios derivados de la violacién de los
derechos que confiere esta Ley, se requerira que el
Instituto emita la correspondiente declaracién
administrativa de infracciones, y que ésta haya
quedado firme.” -

Ahora bien, para el caso de que se considere que lo mejor es la
dispensa de dicho requisito, proponemos la redaccion siguiente:

“Articulo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y
demds disposiciones derivadas de ella, se impondrdn ademas
de la indemnizacién que corresponda por dafios y perjuicios a
los afectados, en los términos de la legislacion comuin y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente,

Para el ejercicio de la accién de indemnizacion por
dafios y perjuicios derivados de la violacion de los
derechos que confiere esta Ley, no sera necesario que
el Instituto haya emitido la correspondiente declaracion
administrativa de infracciones.”
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10.

11.

12.

13.

LEGISLACION

. Cadigo Civil Federal.

. Codigo de Comercio.

. Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

. Cbdigo Federal de Procedimientos Penales.

. Codigo Penal Federal.

. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

. Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

. Ley de Fomento y Proteccion de ia Propiedad Industrial.

. Ley de Invenciones y Marcas.

Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién.
Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica.
Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Ley de la Propiedad Industrial de 1994 y su Reglamento.
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art(s).

C. deC.

fracc.

Gaceta

IMPI

LPI

RLPI

ABREVIATURAS

Articulo(s)

Cédigo de Comercio

Fraccion

Gaceta de la Propiedad Industrial

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
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