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INTRODUCCION

Una adecuada proteccién de la Propiedad Industrial, comprende la
regulacién de las conductas ilicitas, que puedan configurarse dentro de
los tipos delictivos, con el fin de proteger a los titulares de los dere-
chos, quienes frecuentemente los ven trasgredidos, por lo que para
que exista una eficaz persecucién de los delincuentes, deben existir los
presupuestos normativos, que lo hagan posible; pues si bien la tenden-
cia de despenalizar algunas de estas conductas es deseable, se requiere
previamente una consciencia que permita el desarrollo de una cultura
de la propiedad industrial para el respeto y los derechos de los titu-
lares, asi como en proteccién del consumidor.

Si bien el autor, no cultiva la ciencia penal, en este estudio se hara
un analisis, de la protecciéon criminal de la propiedad industrial, con
los riesgos que esto representa, con el fin de adentrarnos en el marco
legal que nos permitira ver si la regulacién cumple con las exigencias
de la sociedad o son deseables algunas reflexiones. La estructura de este
trabajo esta dividida en tres grandes rubros. El primero concerniente
a los antecedentes legislativos; el segundo al estudio dogmatico de los
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delitos y el tercero al analisis de los requisitos y obstaculos procesales,
para alcanzar las consideraciones finales. Por la estructura del trabajo
y la complejidad de cada uno de los componentes de la propiedad
industrial, no se hace un estudio individualizado de cada figura, sino
que se engloban en tres grandes rubros, las creaciones industriales, los
signos distintivos y los secretos industriales.

1. ANTECEDENTES

La regulacién de los delitos en materia de propiedad industrial, no
es resultado de una tendencia contemporanea, la legislacién penal
desde antes de la regulacién positiva en materia de propiedad indus-
trial, contenia ya disposiciones que prevén los delitos en esta materia.
El Cédigo Penal de 1871, o como se le conoce Cédigo Martinez de
Castro,* ya contenia preceptos que sancionaban el delito de falsifica-
cién de marcas industriales y comerciales y atentas las circunstancias
de que estas disposiciones punitivas de la falsificacién de marcas estu-
vieron vigentes hasta el afio de 1903 por remisién que a ellas hicieron
tanto el Cédigo de Comercio en 1884, como el de 1889 y la primera
Ley de Marcas de ese mismo afio. El Cédigo de Comercio de 1884,
en el libro dedicado a la “Propiedad Industrial” contiene principios
importantes acerca del establecimiento comercial, privilegios de inven-
cién, nombres comerciales, muestras, titulos de obras y marcas. Se esta-
blece como requisito para que fabricantes y comerciantes adquieran la
propiedad de sus marcas, la inscripcién previa ante la Secretaria de
Fomento y ésta concedera la propiedad, si la misma marca no se usa
ya por otra persona o no es de tal manera semejante que se comprenda
la intencién de defraudar intereses ajenos de la que se deduce, sefiala

1 RaNGEL MepiNaA, David, “Proteccién Penal de la Propiedad Industrial en
México”, en Ensayos juridicos en memoria de Francisco Gonzélez de la Vega, Su-
premo Tribunal de Justicia, tomo 3, p. 112, Durango, México, 1985.

Se recomienda el estudio de este ensayo, para un andlisis detallado de los ante-
cedentes legislativos en relacién con las conductas ilicitas en materia de propiedad
industrial.

El Cédigo introduce penas especificas, para sancionar este tipo de delitos.

Se sanciona con arresto mayor y multa de segunda clase la falsificacién de una
marca, estampilla o contrasefia de una casa de comercio o de un establecimiento
privado, de banco o industrial. Similar pena se aplicaba al que utilizara marcas
falsas o marcas originales en productos falsificados.

2 Expedido mediante Decreto del 15 de diciembre de 1883.
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Rangel Medina,® el Sistema Constitutivo Atributivo a la propiedad de
la marca, introducido por este codigo; del mismo precepto legal surge la
facultad discrecional del estado para juzgar acerca de la imitacion
marcaria.

En este Cédigo se establece que hay usurpacién de marcas, al uti-
lizar una marca enteramente igual a otra, asi como cuando entre las
marcas resulte una gran analogia, sea porque las palabras mas impor-
tantes de una marca se repiten en otra marca o porque la nueva marca
se redacte de tal manera que pueda confundirse con otra nominativa
o aun consistiendo en dibujos, que produzcan confusién. Ademas
de las penas sefialadas, en el Cédigo Penal de 1871, la falsificacién de
marcas produce la accién de dafios y perjuicios y con el rubro de “Tér-
minos para Reclamar la Propiedad Mercantil”, fija el plazo de un afio
desde el dia que se sepa de la usurpacién para la accion civil y el de
dos meses para la accién penal, Impone la obligacién de hacer osten-
sible la marca sobre la mercancia. En el Cédigo de Comercio de 1889,
se conservé la obligacién ya prevista en la Ley del 11 de diciembre de
1885 5 de inscribir en el registro de comercio los titulos de marcas
de fabrica, estableciéndose asimismo como sancién por la falta de re-
gistro de los documentos que no podrian producir perjuicio a terceros.

La legislacién positiva en materia de propiedad industrial, se inicia
a partir de la promulgacién de la Ley de Marcas de Fabrica del 28 de
noviembre de 1889.% En ésta se introducen los conceptos de falsifica-
ciébn e imitacién. El primero consiste en reproducir una marca ya
protegida, mientras que la imitacién consiste en la utilizacién de una
marca que presente una identidad casi absoluta con el conjunto, aun-
que no en ciertos detalles y sea susceptible de confundirse con otra
previamente depositada, El delito de falsificacién de marca sélo se da
en aquellos casos en que se aplique a objetos de la misma naturaleza.

Esta Ley es seguida por la Ley de Patentes de Privilegios del 7 de
junio de 1890,” que remite al Cédigo Penal del Distrito Federal lo
relacionado con el delito de falsificacion de patentes.

3 Op. cit., p. 113.

4 Entré en vigor desde el 1 de enero de 1890.

5 Op. cit., p. 114

¢ Expedida el 28 de noviembre de 1889 y entré en vigor el 1 de enero de 1899.

7 Mascarefias, C. E., Los Delitos Contra la Propiedad Industrial, segunda edi-
cién, Libreria Bosch, 1960, p. 67.
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La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de
1903,® constituy6 el sustento para la reglamentacién subsecuente de la
legislacién marcaria en el aspecto penal. El legislador introdujo reglas
precisas sobre la penalidad por falsificacién de marcas, venta de mer-
cancia marcada ilegalmente por utilizar en las marcas indicaciones
falsas u omitir las leyendas obligatorias, por indicar falsamente que
una marca esta registrada e introduce una reglamentacién de las ac-
ciones por dafios y perjuicios.

En materia de creaciones industriales, la Ley de Patentes de Inven-
cién del 25 de agosto de 1903 ® establece como derecho del propie-
tario de una patente, el perseguir a los que atacaren su derecho, ya
por la fabricacién industrial de la patente, ya por el empleo o uso
industrial del procedimiento de un método patentado, o porque con
un fin comercial conserven en su poder, pongan en venta, vendan o
introduzcan en el territorio nacional uno o mas efectos fabricados sin
su consentimiento. No se requiere de intencién dolosa para incurrir en
responsabilidad penal en el caso de fabricacién industrial siendo in-
dispensable esa intencién en los demas casos. Se exige como requisito
para persequir estos delitos, la querella del duefio de la patente, asi
como que los objetos amparados por la patente lleven el nombre y la
fecha de la patente y se prevén reglas sobre la adjudicacién de los obje-
tos ilegalmente fabricados e instrumentos dedicados a ellos.

La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 1928, establece que
para la persecucién de los delitos de falsificacién, imitaciéon o uso ilegal
de una marca, se exige como requisito previo al ejercicio de las accio-
nes, una declaracién administrativa del Departamento de la Propiedad
Industrial. A su vez, la Ley de Patentes de Invencién del 26 de junio
de 1928 * de ese mismo afio, utiliza por primera vez el término “inva-

8 Publicada en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 1903. Entré en vigor el
1 de octubre del mismo afio.

9 Publicada en el Diario Oficial del 1 de septiembre de 1903.

10 Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928. Esta Ley se reformé
por decreto del 2 de enero de 1935, publicado en el Diario Oficial del 23 de enero
de 1935.

11 Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928. Al capitulo relacio-
nado con los delitos de patente, se le titulaba “Invasién de los derechos que confiere”,
en Ensayos juridicos en menoria de Francisco Gonzélez de la Vega, op. cit., pp. 122
a 125, hace una enumeracién detallada de los tipos delictivos previstos por esta
Ley, tanto en materia de patentes como de marcas. Respecto de las tltimas, se reco-
mienda el articulo de RANGEL OrTiz, Horacio, “La Pirateria de Marcas y su Repre-
sién”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, ARS
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sién de los derechos que confiere una patente” para sefialar los diver-
sos hechos delictivos relacionados con la usurpacién de inventos pa-
tentados al titular. El capitulo 10 se intitula precisamente “De la
Invasién de los Derechos que Confiere una Patente Motivada por
Uso, Explotacién e Importaciones Ilegales”.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 ** constituye el primer
cédigo en esta materia, por tanto que en el mismo texto legislativo se
agruparon todas las disposiciones relativas a las creaciones industria-
les nuevas, como de los signos distintivos y a la represién de la com-
petencia desleal. En este cuerpo legislativo, se tipificaron como delito
una serie de conductas que representaron un amplio catalogo de acti-
vidades que se elevaron a la categoria de delitos,*® para fortalecer la
regulacién y proteccién de estos derechos. En materia de patentes esta
Ley conservé como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la
accion penal la declaracién previa de la autoridad administrativa y
la obligacién que los objetos patentados ostenten, el asi estarlo y el nii-
mero de la patente, La Ley mantiene reglas similares respecto de la
Ley de 1928 respecto al aseguramiento de objetos fabricados ilegal-
mente, la pérdida de los objetos por los infractores y pago de dafios
y perjuicios. En relacién con los delitos en materia de marcas, se con-
sideran usurpacién; el uso ilegal, la imitacién, la falsificacién y la co-
mercializacién de productos indebidamente marcados. Este catalogo de
conductas de tipos delictivos se redujo considerablemente al promo-
verse la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.'*

En la Ley de Invenciones y Marcas se redujeron de manera consi-
derable los tipos delictivos contenidos en la Ley de la Propiedad In-
dustrial de 1942, puesto que sélo consta de cinco preceptos, los que
de manera enunciativa y no limitativa podia adecuarse a cualquier con-
ducta infractora de los bienes juridicamente protegidos en los mismos.
El legislador se inspiré en las nuevas tendencias de la penologia mo-
derna de despenalizar el mayor nimero de conductas de la pena
privativa de libertad y sustituirla por sanciones pecuniarias. La Ley de
Invenciones y Marcas, capitulo primero, estableci6 una serie de dispo-

JURIS, Nim. 1990, en la que agrega al listado de marcas dos conductas mas deri-
vadas de aquellas contempladas en la Ley de Invenciones y Marcas.

12 Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942.

13 RaNGEL MepiNA, David, op. cif., p. 122. Por decreto de 2 de enero de 1935
reformé y adicioné en materia penal la Ley de 1928.

14 Esta Ley se promulgé el 30 de diciembre de 1975 y se publicé en Diario Ofi-
cial del 10 de febrero de 1976. Entré en vigor a partir del 11 de febrero de 1976.
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siciones con sanciones administrativas en sustituciéon de las de caracter
penal. En consecuencia, dejé de ser delito la competencia desleal, la
violacién a las denominaciones de origen, la utilizacion de escudos,
simbolos, sellos oficiales, moneda de curso legal, la imitacion de mar-
cas, de hacer aparecer productos patentados que no lo estuvieran,
etcétera. Lo que indudablemente, se decia, redundara en beneficio de
la justicia que podra ser pronta y expedita, pues s6lo aquellos casos
de mayor peligrosidad, desde el punto de vista criminolégico, llega-
rian a las penitenciarias.*®

En el articulo 211, compuesto de siete fracciones, se resumieron los
tipos penales contenidos en veinte articulos de la Ley de 1942, sin
faltar ninguno de sus elementos indispensables y si suprimiendo con
toda técnica juridica las repeticiones, las confusiones, las disposiciones
de caracter civil, las disposiciones de caracter procesal, etcétera, pues
se sefiala que no era conveniente hacer una lista limitativa, puesto que
la mente del delincuente es muy activa y al poco tiempo muchas con-
ductas quedarian fuera de la Ley. Carolina Vela® seiialaba el que
esta Ley tuviera un capitulo destinado a sanciones administrativas por
ser aplicables por la propia Secretaria de Industria y Comercio, evita
trabajo indtil al costoso aparato judicial y tiene mas efectividad, pues
entre su comprobacién y su ejecucién media poco tiempo. Ademas, la
economia del pais resiente menos dafio, pues las penas privativas de
libertad son costosas para las autoridades penitenciarias, causan des-
prestigio al industrial o comerciante, lo que viola su facultad de pro-
duccién al negarsele créditos, se le aleja de su centro de trabajo, lo
que produce descuidos y abusos en su empresa, sin embargo se incre~
menté la pena para los delitos y aquel que acusare peligrosidad mani-
fiesta o llegare a encontrarse prueba de su conducta indebida, las
autoridades psicélogos o médicos, podra aplicar el tratamiento ade-
cuado para su adaptacién a la vida en sociedad, con lo que se cum-
plira la finalidad de la pena, que es la prevencién del delito por medio
de evitar la reincidencia. La pena mas alta es ejemplificativa y ame-
drentadora, por lo que muchos posibles infractores de la Ley se abs-

15 VgLA, Carolina, “Las Disposiciones Penales sobre Propiedad Industrial en el
Derecho Mexicano”, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, enero-diciem-
bre, 1976, afio XIV, nims. 27-28, pp. 192 y 193.

Se sigue este estudio en los comentarios relativos a la proteccién penal de la
propiedad industrial en la Ley de Invenciones y Marcas.

16 Op. cit., pp. 194, 195.
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tendran de actuar, lo que hara mas efectiva la proteccién de los bienes
juridicos tutelados por la Ley.

Se impuso como pena de prisién de dos a seis afios y multa de mil
a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien
cometa cualquiera de los delitos previstos en la misma (articulo 212).
También el medio aritmético de la pena aplicable de estos delitos
es menor a los cinco afios a que hace referencia el articulo 20 de la
Constitucién. La multa se sefiala al momento de expedirse la Ley y
pudo haberse considerado alta, por lo que se pensaba se amedrentaria
a los presuntos o posibles infractores, tanto primarios como reinciden-
tes, quienes se pensaba por ser industriales o comerciantes tendrian
pleno conocimiento del valor del dinero.

Se establece como requisito para ejercitar la accién penal, la plena
declaracién de la Secretaria de Industria y Comercio en relacién con
la existencia de hechos constitutivos del delito de que se trate. Estas
declaraciones se forman desde el punto de vista técnico y no prejuz-
garan sobre las acciones civiles o penales que procedan y se haran del
conocimiento de la Procuraduria General de la Repiblica (articu-
lo 213). Se mantiene como otro requisito de procedibilidad para ini-
ciar la accién penal, la utilizacién de las leyendas obligatorias en
materia de patentes, el que aparezcan en los productos la indicacién
de ser por estar amparados o protegidos por una patente, indicando
el nimero correspondiente, en materia de marcas, el que se sefiale la
leyenda Marca Registrada, Reg. o MR.**

El legislador mantuvo algunos principios contenidos en la Ley de
1942, en cuanto a la persecucién de los delitos, como la declaracién
previa por parte de la autoridad administrativa y la utilizacién de le-
yendas obligatorias como condicién para ejercitar la accién penal.
El procedimiento administrativo no presenté modificaciones de conse-
cuencia, pero la tipificacién de las conductas delictivas se estructuré
bajo una filosofia criminal, distinta, opuesta a la que rigié6 a las legis-
laciones anteriores.

En el recorrido legislativo a lo anterior de la Ley de Propiedad In-
dustrial, no existen antecedentes sobre la regulacién de los secretos
industriales, pero éstos han sido objeto de proteccién desde la redac-
cién del proyecto del Cédigo Penal de Veracruz de 1835 y vuelve

17 Indicar reformas a LIM, asi como los reglamentos.
18 RANGEL Orrtiz, “La Violacién del Secreto Industrial”, publicada en E! Foro,
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a ser objeto de regulacién en el Cédigo de 1871 para el Distrito y
territorio de la Baja California, en el Cédigo Penal de 1929 y en el
Coédigo Penal de 1931.

En materia laboral, los secretos industriales fueron objeto de regu-
lacién en la Ley Federal del Trabajo de 1970 y actualmente esta Ley
prevé como causa de rescisién del contrato de trabajo, la revelacién
de los mismos.

2. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
InpusTrIAL (LPI)*®

La expedicién de esta Ley obedece entre otras razones, a la politica
actual del gobierno federal, en especial a lo anunciado en el Programa
Nacional de Modernizacién Industrial y del Comercial Exterior de
1990 a 19942 en el que en el capitulo relativo a “La Estrategia, la
Modernizacién de la Industria y del Comercio Exterior”, se seiiala
que las infracciones y los delitos en materia de propiedad industrial,
en el comercio y la produccién, cominmente designados como pirate-
ria, se perseguiran con energia y asi se brindara la debida proteccion
de estos derechos.

En el rubro de las conductas ilicitas, el legislador al expedir la Ley
se alejo de la tendencia aplicada en la elaboracién de la Ley de In-
venciones y Marcas, es decir, aquella por virtud de la cual y en base
a la penologia moderna, se despenalizaron en aquella varias conduc-
tas, y tal y como se indicé, se sintetizaron en siete fracciones que con-
tenia el articulo 211, todos los, veinte aproximadamente, tipos delic-
tivos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial de 1942. Desde
un punto de vista formal, este cambio se ve claramente, puesto que en
la Ley de Invenciones y Marcas el titulo décimo “Infracciones, Ins-
pecciones, Sanciones y Recursos’’, estaba compuesto por cuatro capitu-
los: 1. Infracciones; 2, Inspeccién y vigilancia; 3. Sanciones; 4. Recur-
so administrativo. En el primer capitulo bajo el rubro de Infracciones

Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, octava época, tomo IV, nim. 2,
p- 274.

12 Publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991. Entré en vigor al dia
siguiente de su publicacion. Sobre el titulo de la Ley, hubiere sido suficiente el
denominarla “Ley de Propiedad Industrial”, puesto que bajo este rubro queda en-
marcado su objeto definido en el articulo segundo.

X 2]"9;’(;ograma de Modernizacién, publicado en el Diario Oficial del 24 de enero
e h
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se comprendian el articulo 210 que define a las infracciones adminis-
trativas y el articulo 211 a los delitos, sin embargo, éstos comprendidos
bajo el rubro general de “Infracciones”.

Por su parte la LPI, contiene en el titulo séptimo intitulado “"De las
Inspecciones, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de
los Delitos”, un apartado especifico para los delitos. A diferencia de la
Ley anterior sustrae del capitulo de las infracciones a los delitos y
le confiere un capitulo especifico para su regulacién. Es asi que el
capitulo primero habla de las Inspecciones, el capitulo segundo de
las Infracciones y Sanciones Administrativas y el tercero de los Deli-
tos. La estructura de la Ley, en el tema de nuestro estudio, refleja
la filosofia criminalistica que adopté el legislador, tal vez por regresar
al pasado o para fortalecer la proteccién penal de la Propiedad Indus-
trial, aunque para ello se vio obligado a ampliar los tipos delictivos,
cuyo tratamiento es totalmente distinto al de las infracciones admi-
nistrativas, a pesar de que a ambas figuras se les pudieran encuadrar
bajo el rubro de ilicitos. Es por ello que algunos autores sostienen
que ha surgido un derecho penal disperso en la legislacién adminis-
trativa y en las ramas juridicas que han adquirido o estan en proceso
de independencia en relacién al tronco comiin originario, representado
por el Derecho Administrativo, lo que algunos como Jiménez de Asta,
Goldschmidt y Serra Rojas denominan Derecho Penal Administrativo,
no sin acerbas criticas.

Como reflejo de ese cambio de criterio en el legislador sobre las
tendencias de la penologia moderna, de un analisis comparativo formal
del capitulo ahora tercero “De los Delitos” de la Ley actual, respecto
al articulo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, encontramos que
en la Ley de Propiedad Industrial se incluyeron ocho tipos delictivos
mas, por lo que son ahora mayor el nimero de conductas que se tipi-
fican como delito que aquellas consideradas como infracciones admi-
nistrativas.

De acuerdo con el articulo 213, las infracciones administrativas son
las siguientes:

Articulo 213. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en
la industria, comercio y servicios que impliquen competencia des-
leal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

I1. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no
lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se in-
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currira en la infraccién después de un afio de la fecha de cadu-
cidad, o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracién de nulidad;

III. Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer ser-
vicios, indicando que estan protegidos por una marca registrada
sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido
declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion después
de un aiio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en
que haya quedado firme la declaracién correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o ser-
vicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registra-
da como elemento de un nombre comercial o de una denomina-
cién o razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén
relacionados con establecimientos que operen con los productos
o servicios protegidos por la marca;

V1. Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva
o en cualquier parte de la Repiiblica, en el caso previsto por el
articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o seme-
jante en grado de confusién, con otro que ya esté siendo usado
por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comer-
cial o de servicios del mismo o similar giro;

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a
que se refiere el articulo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, XII,
X111, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;

VIII. Usar una marca previamente registrada como denomi-
nacién o razén social o como partes de éstas, de una persona
moral cuya actividad sea la produccién, importacién o comercia-
lizacién 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 a quien
éste haya concedido licencia;

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mer-
cantiles, actos que causen o induzcan al piablico a confusién, error
o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente;

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un esta-
blecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias
o autorizacién de un tercero;

¢) Que se prestan servicios o se venden productos bajo auto-
rizacién, licencias o especificaciones de un tercero;
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X. Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los produc-
tos, los servicios o el establecimiento de otro, No estara compren-
dida en esta disposicién, la comparacién de productos o servicios
que ampare la marca con el propésito de informar al piblico,
siempre que dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o exa-

gerada en los términos de la Ley Federal de Proteccién al Con-
sumidor, y

XI. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que
no constituyan delitos.

Las infracciones administrativas se sancionan conforme a la Ley con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil dias del salario mini-
mo general, vigente en el Distrito Federal.

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias del
salario minimo general, vigente en el Distrito Federal, por cada
que persista la infraccion.

III. Clausura temporal hasta por noventa dias.

IV. Clausura definitiva.

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

La reincidencia se sanciona con la duplicacién de las multas impues-
tas anteriormente, sin que su monto exceda al triple del maximo fijado
en el articulo 214. En la Ley se entiende por reincidencia a cada una
de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometida den-
tro de los dos afios siguientes a la fecha en que se cometié la conducta
indebida, calificada como infracciéon. En otras palabras, si el infractor
incurre en la misma conducta a los tres o cuatro afios posteriores a la
declaratoria de la infraccién, no se le considerara como reincidente y
por lo tanto se le aplicaran de nueva cuenta las disposiciones conte-
nidas en el articulo 213.

3. DELITOS ESPECIALES

El amplio catalogo de los tipos delictivos, contemplado en 15 frac-
ciones, no hace posible el analisis pormenorizado de cada uno de ellos
mas aiin porque de la lectura de cada una de las fracciones se pueden
encontrar mas de un tipo, por lo que dividiremos los tipos delictivos
en tres grandes rubros que integran los componentes de la Propiedad
Industrial. Primero de las creaciones industriales nuevas, entre las que
se comprenden las patentes, que consiste en el documento expedido
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por el Estado, por virtud del cual consta el derecho ex'clt-xsivo ‘tempo.ral
para explotar un invento nuevo resultado de una actividad inventiva
y susceptible de aplicacién industrial, el registro de.los modelos de
utilidad, que son objetos, utensilios, aparatos o herramxentas‘. que como
resultado de una modificacién en su disposicién, configuracién, estruc-
tura o forma presenta una funcién diferente en cuanto a las.partes'que
lo integran o ventajas en su utilidad; asi como los disefos m.dustnales
compuestos por los dibujos industriales y modelos industriales. L.os
primeros son toda combinacién y figuras, lineas o colores que se in-
corporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que
le dan un aspecto peculiar y propio, mientras que los segundos estan
considerados por toda forma tridimensional que sirve de tipo o Patrén
para la fabricacion de un producto industrial, que de una apariencia
especial en cuanto no implique efectos técnicos. El certificado d‘e in-
vencion surgido en el derecho soviético, forma parte de la propiedad
industrial, pero no esta regulado en la Ley en vigor y se excluyé de
los delitos, quedando asi sin proteccién alguna. La ley actual no le
confiere al titular la posibilidad de ejercitar el derecho de impedir
la fabricacién o elaboracién de un producto o el empleo de métodos
o procedimientos sin su autorizacién, lo que en la legislacion a.rzterior
se configuraba como delito, en la actual no es objeto de proteccién.
Por otra parte, en una segunda categoria estaran los signos distin-
tivos que estan compuestos por las marcas, que se pueden clasificar
como de productos y de servicios y su registro confiere a su titular el
derecho al uso exclusivo; los nombres comerciales, que distinguen al
giro de un establecimiento y su proteccién se obtiene sin necesidad
de depésito o registro y puede publicarse en la Gaceta de la Propiedad
Industrial; los avisos comerciales que consisten en frases u oraciones
para anunciar mercancias, servicios y establecimientos; las denomina-
ciones de origen que consisten en el nombre de un lugar geografico
del pais que sirve para designar una mercancia originaria de la misma
y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio geo-
grafico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.
En un tercer grupo se hara mencién de los secretos industriales, los
cuales son una especie de un género mas amplio que Gémez Segade
denomina secretos empresariales, en el que estan comprendidos tanto
los secretos industriales como los secretos comerciales. Los primeros
estan dirigidos al sector técnico, industrial, encaminados a la produc-
cion de bienes o servicios y como ejemplos podemos citar los proce-
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dimientos de fabricacién o de reparacién, mientras que los secretos
comerciales se relacionan con los sectores comerciales de la empresa.
Como ejemplo pueden citarse la lista de proveedores, precios, clientes,
etcétera. El valor del secreto dependera obviamente del tipo o fun-
cién de la empresa, y las actividades a que ésta se dedique,

El secreto industrial se puede estructurar sobre dos elementos. El
primero que consiste en el caracter oculto del secreto. Es importante
determinar en qué puede consistir un secreto y como seiiala Melchor
Unarvaes, puede haber secretos objetivos o solamente subjetivos, Debe
precisarse el objeto de un secreto industrial si esta configurado sola-
mente por la informacién reservada, es decir, a la que no se tiene
acceso, o si el secreto industrial estd compuesto por informacién con-
templada en el dominio piblico y si esto le desvirtia este caracter, o
por el hecho de contener la informacién no patentada esta en el do-
minio publico.

El segundo elemento dentro de esta estructura del secreto es la acti-
tud mental hacia la informacién. Es decir, sobre las caracteristicas, la
existencia y posible uso de la informacién que esta guardada en se-
creto. Es asi que para Melchor Unarvaes al hablar de los secretos en
general, sefiala que no pueden existir secretos objetivos, es decir, que
por su propia naturaleza impongan reserva, sino que es la voluntad
de una persona o su interés los que exigen que determinado hecho no
sea comunicado, aunque esta voluntad esté muchas veces condicionada
por el medio social u otras causas objetivas que imponen la necesidad
de la reserva. Estos elementos estan contemplados en el articulo 82 de
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, del cual
se desprende que si bien en el capitulo correspondiente habla de secre-
tos industriales y en la definicién se sefiala a éstos, la parte final del
precepto permite suponer que también estan comprendidos los secretos
comerciales, particularmente al hablar sobre los medios o formas de
distribucién o comercializacién de productos o prestacién de servicios,
aunque tal vez la intencién del legislador fue referirlo o limitarlo a los
secretos industriales.

Jiménez Huerta ** clasifica a los delitos de la propiedad industrial
como de orden patrimonial. En este tipo de delitos, el patrimonio de
las personas es el bien juridico tutelado penalmente en el Cédigo Penal.

21 JiméNez HuerTta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, tomo IV, “La Tutela
Penal del Patrimonio”, sexta edicién, México, Editorial Porria, S. A., 1986,
pp. 341 y ss.
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El concepto de patrimonio tiene su origen en el derecho civil y se
entiende como la universalidad de derechos y obligaciones de indole
econémica y estimacién pecuniaria pertenecientes a una persona.*? El
concepto, se integra con elementos activos y pasivos y se denomina
Patrimonio Neto a lo que resta del activo cuando se ha deducido el
pasivo. Sin embargo, el concepto penal de patrimonio es mas amplio
que el conferido por el derecho privado, En el ambito civil, en la nocién
de patrimonio s6lo estan comprendidas las cosas o derechos suscep-
tibles de ser valorados en dinero; la tutela penal del patrimonio se
extiende también a aquellas cosas que no tienen valor econémico y
que conjuntamente con las cosas y los derechos, se transforman en
bienes patrimoniales. En consecuencia, de manera simultanea se espe-
cifica particularmente el bien tutelado —el patrimonio— con el interés
del titular de dicho bien juridico, esto es, se individualiza el sujeto en
cuyo interés el bien juridico es penalmente tutelado.

En consecuencia, de la fusion de objetivos que componen los bienes
patrimoniales con el interés de conservacién que tiene su titular, lo
que se protege en el ambito penal son las pertenencias de las personas,
incluso aquellas que contienen un valor estimable en dinero. Por eso,
escribe Peco, que en los delitos patrimoniales no sélo se ataca el
derecho de propiedad en la aceptacién del Derecho Civil o en su sig-
nificado académico, sino también el derecho de posesién y a una mera
tenencia de la cosa, hasta los derechos pecuniarios de los bienes in-
materiales de valor econémico. Todos los bienes juridicos que forman
parte del patrimonio de una persona son efectos de tutela. Es asi que
la formacién del patrimonio no esta ya sélo formado por objetos ma-
teriales, sino por otros de indole inmaterial, como los derechos de
crédito y los derechos intelectuales e industriales, han aparecido nuevas
formas fraudulentas de enriquecimiento en perjuicio de la ajena acti~
vidad del patrimonial, lo que ha provocado el surgimiento de nuevos
tipos penales, como la usurpacién de bienes inmateriales. Es por ello,
que a este tipo de delitos se le ha conferido el caracter de ser delitos
patrimoniales.

4, Los SUJETOS DEL DELITO

El sujeto pasivo o titular de un bien patrimonial tutelado penal-
mente puede ser tanto la persona fisica o moral, titular del bien juri-

22 Op. cit., p. 9. La definicién fue tomada por el autor de la obra de Ruggiero,
Istituzioni di Diritto Civile.
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dico protegido como propiedad industrial** Es decir, el titular de la
patente, del dibujo o disefio industrial, del modelo de utilidad, asi
como de la marca, ya sea de productos o de servicios, asi como la per-
sona que tenga autorizacién para utilizar la denominacién de origen.
También puede ser sujeto pasivo el licenciatario autorizado tanto
para explotar una patente como para utilizar una marca, siempre y
cuando se le confiera la facultad de ejercitar las acciones legales de
proteccién a los derechos, ya sea de la patente o de la marca como si
fuera el propio titular ** y el contrato esté debidamente registrado ante
la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico, con el fin de que
surta efectos contra terceros.?> A este respecto, el licenciatario podra
tomar las acciones legales tendientes a proteger los derechos respecto
de los otros componentes de la propiedad industrial, tales como los
dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, puesto que la
misma Ley sujeta a las disposiciones de estas figuras a lo establecido
en materia de marcas o de patentes. '
El sujeto activo, lo es cualquier tercero que sin autorizaciéon del
titular del bien juridico protegido, explote el invento en cuanto a la
patente, o use la marca que se encuentre debidamente protegida.

5. EL OBJETO DEL DELITO

Los bienes patrimoniales tutelados penalmente pueden consistir en
cosas —bienes patrimoniales reales— o en derechos a determinadas
acciones u omisiones humanas ~—bienes patrimoniales personales—.
Estos bienes patrimoniales estan protegidos desde el punto de vista
penal en su calidad de derechos subjetivos, esto es, en cuanto la
conducta antijuridica que los lesiona se efectia sin la voluntad de su
titular. Es asi que el objeto material de este tipo de delitos es el bien
inmaterial. En otras palabras, es el objeto al procedimiento reivindi-

23 Op. cit., p. 13.

2+ Asi lo prevén los articulos 63 en materia de patentes y el articulo 136 en
materia de marcas.

25 Los articulos 68 y 140 de la LPI sefialan lo siguiente:

Articulo 68. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en la Secreta-
ria, salvo estipulacion en contrario, tendra la facultad de ejercitar las acciones legales
de proteccién a los derechos de patente como si fuera el propio titular.

Articulo 140. El usuario al que se le haya concedido una licencia que se encuen-
tre inscrita en la Secretaria, salvo estipulacién en contrario, tendra la facultad de
ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificacién, imitacién o uso
ilegal de la marca, como si fuera su propio titular.
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cado en la patente o al objeto reivindicado en un modelo de utilidad;
en las creaciones de forma; en la forma reivindicada en el modelo
o en el dibujo industrial. En los signos distintivos es el signo regis-~
trado como marca y la denominacién que constituya la autorizacién
por usarla como denominacién de origen.*

El objeto juridico en ambos casos es un objeto juridico protegido
por el derecho penal, en lo que se refiere a las invenciones, es la ex-
clusividad de su explotacién y en materia de marcas la exclusividad
del uso y para ello es necesario que se cumplan todos los requisitos
que permiten legitimamente llevar acabo esa explotacién o uso de ma-
nera exclusiva, ain mediante terceros, quienes gozan del consentimien-
to de su titular. El primero de ellos, es que ya sea el invento y su
procedimiento de obtencién o el signo distintivo de que se trate, gocen
de la proteccién registral y para ello se deben de cubrir una serie de
requisitos tanto para que la invencién sea patentable o para que el
signo distintivo sea registrable, reglas en las cuales no nos vamos a
detener para no desviarnos de nuestro estudio.

El segundo de ellos consiste en que el titulo conferido por la autori-
dad, por virtud del cual se confiere la exclusividad, sea valido, es decir,
que el registro se encuentre vigente y su validez no sea cuestionada
por la nulidad con base en las causales previstas en el articulo 78 o
que haya concluido la vigencia de este derecho por las causas sefala-
das en el articulo 79 en la misma Ley.

En la misma forma, en lo que se refiere a los signos distintivos, el
titulo que confiere el derecho al uso debe ser valido, es decir, no ser
impugnable por los supuestos normativos contenidos en el articulo 151
de la misma Ley o que el registro se pueda considerar caduco por
incurrir en alguna de las hipétesis previstas en el articulo 152 del
mismo ordenamiento legal o que haya sido cancelado, segin lo pre-
visto en el articulo 153 de la misma Ley.

Las acciones de este tipo de delitos, de acuerdo con Mascarefias,?” son
esencialmente delitos de actividad, no admiten la comisién por omi-
sién, puesto que al tratarse de la violacién de un derecho de exclusi-
vidad, esto sélo puede llevarse a través de un acto agresivo o una
conducta activa que lesionen el orden juridico activo y no con la sim-
ple intencién de llevarlo a cabo.

26 MAascAReENAS, op. cit., p. 40. Libreria Bosch, 1960.
27 Op. cit., p. 57.
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El objeto juridico, consiste en la informacién de aplicacién indus-
trial que guarda una persona fisica o moral con caracter confidencial
que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econé-
mica frente a terceros en la realizacién de actividades econémicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
Esta informacién debe estar referida a la naturaleza, caracteristica o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producciéon
o a los medios o formas de distribucién o comercializacién de produc-
tos o prestacién de servicios, segin reza el articulo 82 de la LPI, siem-
pre y cuando consten en documentos, medios electrénicos o magnéticos,
discos 6pticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares.

6. CULPABILIDAD

Para que una conducta sea considerada como delictuosa, es insufi-
ciente el que solamente sea tipica y antijuridica, ademas se requiere
que sea culpable, La conducta sera culpable al existir una relacién
psiquica entre ésta y su autor, a quien debe serle reprimida. Jiménez
de Astia®® define la culpabilidad como el conjunto de presupuestos
que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijuri-
dica. Porte Petit sefiala a ésta como el nexo intelectual y emocional
que liga al sujeto con el resultado de su acto** Sin embargo, esta alti-
ma definicién esta orientada fundamentalmente a los delitos dolosos
y no a los culposos en los que por sus caracteristicas no se busca o
no se requiere el resultado.

La culpabilidad esta integrada en dos elementos, dolo y culpa, sin
embargo, en el Cédigo Penal actual, se incluye la preterintencionalidad
como una tercera especie. La determinacién de cada una de ellas, de-
pendera de si el agente elige su voluntad consciente a la ejecucién
del hecho tipificado en la Ley como delito, o causa un resultado igual
por negligencia o imprudencia. En el dolo el agente actiia consciente
del significado de su conducta, mientras que en la culpa consciente o
con prevision, se realiza un acto con la esperanza o el deseo de que
no ocurrira el resultado, sin embargo, en ambas formas se trasgrede
la normatividad. El dolo es un actuar, consciente y voluntario con el

28 CasTELLANOs, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, trigé-

sima edicién, Editorial Porria, pp. 233 y 234.
29 Porte PETIT, citado por Castellanos, Fernando, op. cif., p. 233.
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fin de alcanzar un resultado tipico y antijuridico, asi Luis Jiménez de
Asia * lo define como la produccién del resultado antijuridico, con
consciencia de que se quebrante el deber, con conocimiento de las
circunstancias de hecho y del curso esencial de la relacién de causali-
dad existente entre la manifestacién humana y el cambio de un mundo
exterior con voluntad de realizar la accién y con representacién del
resultado que se quiere o ratifica.

En el Cédigo Penal, el articulo octavo, divide los delitos en inten-
cionales, no intencionales, o de imprudencia y preterintencionales y en
el articulo noveno nos define cada una de estas tres especies,

La culpa, consiste en un obrar sin intencién y sin el cuidado debido,
causando con ello un resultado dafioso y predecible, penado por la
Ley, segiin Cuello Calén. Es asi que entre sus elementos, esta la con-
ducta humana, requisito esencial para la existencia del delito, asi como
que esa conducta voluntaria se realice sin la cautela exigida por el
estado y como suceda el evento los resultados del acto han de ser pre-
decibles y evitables y tipificarse penalmente, Con cuatro elementos se
precisa una relacién de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales
y el resultado no querido.* El Cédigo Penal mexicano define a la
culpa, al sefialar que obra imprudencialmente el que realice el hecho
tipico incumpliendo un deber de cuidado y el que las circunstancias
y condiciones personales le imponen,

La preterintencién como una tercera forma de la culpabilidad, se
define en el tercer parrafo del articulo noveno del Cédigo Penal al
sefialar que obra preterintencionalmente el que cause un resultado
tipico mayor al querido o aceptado, si aquel se produce por impru-
dencia, reconociéndose asi que la preterintencién no es sélo dolo, ni
Unicamente culpa, sino una suma de ambas especies que se inicia en
forma dolosa y termina culposamente en su acepcién tipica, y se le da
una sancion especial en la fraccién VI del articulo 60.

Los delitos de propiedad industrial en lo que a la culpabilidad con-
Cierne, se representa a través del dolo, que consiste en la voluntad de
apropiarse el bien juridicamente protegido, es decir la invencién como
objeto de la patente o del signo distintivo debidamente registrado sin

el consentimiento del titular o en otras también esta representado el

dolo cuando se pretende suprimir el signo distintivo del producto cuan-
do se trata de actos de aportacién indirecta,

3 JiMENEZ DE AsUA, citado por Castellanos, Fernando, op. cit., p. 239.
31 CASTELLANOS, op. cit., p. 247.
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En consecuencia, para que concurra este elemento de la culpabili-
dad, es necesario que exista la voluntad de apropiarse una invencién
o un signo distintivo y que la gente que asi lo pretende, tenga cono-
cimiento de que estas figuras se encuentran protegidas mediante su
registro.

Sobre este respecto, Mascarefias ** manifiesta que el problema queda
facilmente resuelto debido a la proteccién registral y a la publicidad
registral, lo cual no resulta tan claro, al menos en el Derecho c'le Pro-
piedad Industrial mexicano, puesto que si bien los actos consistentes
en el registro de signos distintivos o del ordenamiento de paten.tes
conforme a la LPI, se registran en la Gaceta de Propiedad Industrial,
con el fin precisamente de dar publicidad a los mismos, asi como por
¢l hecho de que precisamente la Direccién General de Pesarrollo Tec-
nolégico es un registro pablico, debe ser elemento suficiente para que
se configure el dolo y el presunto responsable no arguya comod una
excluyente de responsabilidad, el desconocimien'to de que su colr:l lucta
era ilicita por encontrarse el objeto material debidamente protegido.

Diaz Velasco % sefiala que el animo doloso esta presunto con pr;-
suncién juris et de jure, desde el momento en f:[ue sea publu:adc:i o 11-
cialmente el registro de la marca. Se ha cues?xonado el. }}echo' e la
difusién que tiene el érgano oficial la autoridad admmlstrat?é, (:s
decir, la Gaceta de Propiedad Industrial y si es un eleme'ntodsz icien f
para alegar la publicidad al acto que constituya la n.ece51d:i1_ e acc,reo
ditar el dolo, o por virtud de lo restringido de su circulacién ye n;o
circunstancia de hecho, la poca consulta que se hace de la ;n:nll:,
que puede ser un elemento que releve al sujet'cz a den.lost:iar e l'oco.ﬂ "

Los signos distintivos, gozan de la proteccién re.glstra y po‘{iste e
guiente de la publicidad que el sistema les confiere, pero dee. i
elemento que constituye una fuente de derechos en m?tenae i
y es el uso de la misma para distinguir el producto c.) . ; zr .
servicio.** Este uso, es una manifestacion de pub!xcn a lqucasos -
mente puede ser ignorada por el agente. Menos atin en los

32 MASCARENAS, op. cif., p. 66. !
1 sNaaue. siuge POI'66M;S‘1C31'¢? BS.C?;- lca't's:egie:za de la Camara Federal
34 MascARENAS, op. cif., p. 60. El autor

7 ede admi-
de Buenos Aires, 29 de agosto de 1941 en e sos;tuvgﬁ:uzl l:ltsc’:)c:lnocimiento
el o i espeCializft‘l’( i ;2";: :l:epl:re‘fi?lueta' incriminada es una

blanco de «Atkinson» - 4 aquél
g:r:iaa e;iq:;tl?c;:sj: Znitaclén, como salta a la vista para cualquier profano y aq

no ha podido dejar de advertirlo”.
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las marcas notoriamente conocidas, que precisamente por el uso y la
publicidad les han otorgado, les ha conferido esa caracteristica reco-
nocida por la Ley y que la autoridad asi debe considerarlas, por lo
que no se podra alegar el desconocimiento de la existencia de la marca
ni de su registro, como excluyente de responsabilidad. En consecuen-
cia, el sujeto pasivo del delito no debe tener obligacién de probar o
demostrar la existencia del dolo, sino solamente tendra que probar el
elemento objetivo, pues se trata simplemente de la violacién de dispo-
siciones de la Ley que se configuran como delito. A este respecto,
existen criterios opuestos entre la Primera Sala y el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.”® El primero
sostiene que la violacién de una Ley Penal es suficiente para estable-
cer la presuncién que el acusado obré con dolo; el Segundo Tribunal
establece como requisito para que el delito se materialice, que el agente
actiie impulsado por el dolo especifico de competir deslealmente contra
el titular del derecho, por lo que debe acreditarse que el sujeto activo
realizé los hechos a sabiendas de ello.

En cuanto a los secretos industriales, consiste también en la volun-
tad de usar, aprovechar o revelar el secreto industrial. Esto es, que
no sélo es suficiente la ausencia de consentimiento del legitimo posee-
dor, sino que debe estar vinculado al propésito de obtener un beneficio
cconémico para el agente o receptor, con el fin de causar un perjuicio
al poseedor del secreto, lo que es sumamente dificil de probar, lo cual
¢s del conocimiento del infractor, por lo que esto puede hacer inope-
rante las disposiciones, tendientes a la proteccién del secreto industrial,
puesto que bastaria con la violacién al orden juridico para establecer

la presuncién del dolo, como elemento suficiente para la configuracién
del titulo.

7. PENALIDAD

Los delitos contenidos en el articulo 223 se sancionan de acuerdo
con el articulo 224 de la LPI, con prisién de dos a seis afios de prisién
y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo gene-
ral vigente en el Distrito Federal. La reincidencia se sanciona de seis

33 El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, estd visible en el Informe de 1984, tercera parte, tesis 20, p. 66,

mientras que el criterio de la primera sala se encuentra visible en el apénd.ce 1917-
1975. Primera Sala. 121, p. 259.
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meses a cuatro afios de prisién y multa por el importe de cincuenta a
cinco mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.
A diferencia de las leyes anteriores, en ésta las penas sefialadas
dejaron de ser alternativas, por lo que ya no estara sujeto al criterio
del juez, para imponer la sentencia de pena privativa de libertad o
multa. Cabe mencionar que se han abocado al estudio de la finalidad
de la pena, que con anterioridad se tomaban como un castigo con re-
tribucién al mal hecho, sino que ahora se trabaja sobre la prevencion
de los delitos por medio del tratamiento de acuerdo a quien sea sen-
tenciado con pena privativa de la libertad, Sin embargo, en la Ley la
pena que se establece es tan corta que no existe la posibilidad de darle
un tratamiento de adaptacion o rehabilitacién, haciendo la aclaracion
que es distinto al de rehabilitacién que conforme con la Ley de Normas
Minimas son conceptos distintos. . .

Al dejar de ser alternativa la pena privativa de la lxbertad‘, el juez
sera obligado, ademas de imponer una multa, a dictar s'enten‘cxa a.l reo,
pero que por tratarse de un delito cuyo término meciho .antmétnco es
menor de cinco afios, conforme al articulo 20 constitucional, tendra
derecho a la libertad bajo fianza, la cual no es otra cosa que una rx}u!ta,
ademas de la misma sancién pecuniaria que conjuntamente debera im-
poner el juez. Penolégicamente se encuentra comProbado que las penas
cortas o alternativas no son ejemplificativas ni amedrentadoras, por

ben aplicarse.* .
. gz: f::r: eparte,p\/ela Trevifio sefialaba que el sistema carcel;;lno o
penitenciario ha demostrado su fracaso, puesto que los reos no eg]z;r;
a readaptarse 0 rehabilitarse, sino que a.l contrario Tl p‘;sol porasc’S
reclusorios para la purga de una sentencia, en miltiples de los ¢

acceden a la alta escuela para el aprendizaje de conductas en algunos

i i é i evision de
casos aun de mayor peligrosidad, por lo que él sugeria la rev

las conductas previstas en la Ley, para su posible despenalizacion.

8 USURPACléN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

. . : : .

Con el rubro general de usurpacién, de los bxe.ness: Elmaten:let: clle

doctrina ha identificado los delitos en esta'matenal. - Zo;l\(c)spinma‘
usurpacion comprende la apropiacion indebida de los derec

i it., p. 192. ; _ ’
& X::guca ﬁ;g::kopbxid.pperecho de la Propiedad Industrial ¢ Intelectual

Meéxico, Universidad Auténoma de México, 1991
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teriales, pero no puede configurarse la falsificacion en materia de
creaciones industriales, puesto que técnicamente se trata de una inva-
sion de los derechos, no asi en materia de signos distintivos en que
se configura la falsificacién como una manera de la usurpacién, pero
no se le habla de invasién de derechos. La imitacién en materia de
marcas, que es una forma de usurpacién, sélo esta considerada como
delito en aquellos casos de reincidencia *® mientras tanto, se le consi-
dera como una infraccién administrativa.

8.1 Creaciones industriales nuevas

La usurpacién en materia de las creaciones industriales consiste,
segiin Pella Fargas *° en la apropiacién de la invencién protegida por
una patente de invencién de la cual es titular otra persona. Esta puede
configurarse mediante la fabricacién de la totalidad del objeto paten-
tado o solamente los elementos esenciales. Mascarefias sefiala que la
usurpacién consiste en la apreciacién total y plena del bien juridico
protegido mediante la explotacién, sin el consentimiento del titular
y con finalidad industrial o comercial. En materia de creaciones indus-
triales, la reproduccién o imitacién de los elementos esenciales, es decir,
de la parte original de la invencién, abstraccién hecha de los demas
elementos de dominio piiblico. No es necesario que se reproduzca el
cbjeto o se ejecute el procedimiento en la forma que se describe en la
memoria de la patente, basta que lo sean los elementos que figuran
en la nota reivindicatoria, que son realmente los que la patente pro-
tege. No es esencial que se copie todo el objeto de la patente, para
que se dé la usurpacién. sino basta que sean los elementos esenciales
0 que exista cierta semejanza entre lo privilegiado y la imitacién in-

debida.*
8.2 Signos distintivos

La legislacién anterior, en lo que se refiere a los signos distintivos,
particularmente la Ley de Marcas de 1989 tipificaba como delito la

38 La fraccién X del articulo 213 prevé como delito continuar usando una marca
no registrada, parecida en grado de confusién a otra registrada, después de que la
sancién administrativa, impuesta por esta razén haya quedado firme.

% PeLLA Y Farcas, citado por Mascareiias, op. cif, p. 97.

40 SeptiLvepa, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, México,
Editorial Porria, S. A., 1981, p. 199.
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falsificacién de marcas, la cual junto con la imitacién, queda compren-
dida dentro del rubro general de usurpaci6n, sin embargo, Mascarefias
hace una distincién entre lo que es la falsificacién y la usurpacién. La
primera la define como la reproduccién total y plena sobre un produc-
to, de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante.*
Para configurar la falsificacién, este autor sefiala que debe darse la
reproduccién de la marca, asi como de los demas elementos que ;'auedan
acompafarla. Es decir, integran la falsificacién, la reproduccién de
los signos y el uso de la marca en los productos o en los medios ma-
teriales, con lo que se ofrece la prestacién de los servicios.

Mascareiias, al referirse al uso de la marca, sefiala que:

“Entendemos, pues, que ademas de la reproduccién del signo, esta
reproduccién debe hacerse sobre el producto mismo, ya directamente,
en los casos en que asi lo requiere en la naturaleza del producto, ya
mediante la colocacién de etiqueta, envoltorio, envase, etcétera. Esta
aplicacién del signo al producto, es lo que entendemos que constituye
el uso de la marca, sin que se requiera para que haya uso el que se
trasmitan los productos y ni siquiera que se pongan a la .venta o se
ofrezcan. Por usurpacién, este autor entiende la apropiacxé.n total y
plena del bien juridico protegido mediante la explotacién,. sin el con-
sentimiento del titular y con finalidad industrial o comercial medxa'xvlt‘:
el uso de los signos distintivos de los productos y de las empresas.
Este mismo autor precisa que se debe considerar como usurpacién la

acciébn que consiste en usar, para distinguir un producto, el mismo

signo que constituye la marca de otro dF forma que aun culando s:
reproduzca el signo (denominativo figuratwo)', a! pres.entarsefa come +
cio, no se hace como si fuera el producto auténtico, sino de lormadq\:i
sea tomado por éste. Es asi que al existir una mutacién de la ve; ad,
estaremos frente a la falsificacién, mientras que cuando se reproducen
algunos de los elementos que constituyen la marca, ;;Eer? tt:]l‘le ::lo ascc:r;
propiamente ésta, estaremos frente a la usurpacnon;i X18 1rau:a "y
de apropiacién del signo mediante el cual se trata de crear e o
fusién y no una mutacién de la verdad y la usurpacxotn ety
momento en que con fines comerciales, se usa la. marca,les c; o
mento de colocarla sobre el producto en cualquiera de las formas q

#1 MascARENAS, op. cit., p. 80.
42 Op. cit., p. 91.
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la marca pueda utilizarse, pero no es requisito que el producto haya
sido vendido o puesto a la venta, sino que desde el momento en que
la marca ha sido colocada en el producto, con fines comerciales ya
se hace uso de la marca.

En el derecho mexicano, concretamente en la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, no se identifica a ninguno de
los delitos bajo el rubro de falsificacién, usurpacién o la sancién ad-
ministrativa de imitacién, sino por mera inferencia se desprende lo
anterior. César Sepiilveda*® al referirse a los delitos previstos en la
Ley anterior, sefiala que la falsificacién se encuentra apenas determi-
nada indirectamente por inferencia, en la fraccién IV del articulo 211,
aunque hubo resistencia a denominarle de esta manera. De la misma
manera se denomina uso ilegal de marca a la parte contenida en la
fraccién VI del articulo 223 de la Ley actual, que establece el mismo
principio. De lo anterior, se puede concluir que la falsificacién consiste
en la reproduccién o copia servil de una marca registrada, mientras
que la usurpacién, si bien consiste en la reproduccién del signo, exis-
ten algunos elementos de ésta que son diferentes, por lo tanto hara
una apropiacién de marca. Podria considerarse como sinénimo de usur-
pacién la imitacién, sin embargo, en nuestro Derecho Positivo mexi-
cano se sanciona en la fraccién IV del articulo 213 el uso de marcas
similares en grado de confusién, es decir, alude a la imitacién de una
marca, mientras que la usurpacién se orienta hacia la falsificacién, por
existir algunos elementos que no fueron reproducidos, pero que no son
facilmente percibibles por el consumidor ordinario, no asi en la imi-
tacion que estos elementos si son facilmente identificables.

Por usurpacién debe entenderse, de acuerdo con el profesor Mas-
carefias, la apropiacion total y plena del bien juridico protegido, me-
diante la explotacién sin el consentimiento del titular y con finalidad
industrial o comercial de las creaciones industriales nuevas o de los
signos distintivos. Esta definicién no comprende a los secretos indus-
triales, pero el principio de la definicién se extiende a los mismos.

8.3 Secretos industriales

En el articulo 223, si bien en tres fracciones se mencionan en apa-
riencia s6lo tres tipos delictivos, el revelar, apoderarse y usar un se-

'5 SepULvEDA, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, segunda
edicion, Editorial Porraa, S. A., p. 209.
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creto industrial, de un anélisis mas a fondo de estos tipos, de acuerdo
con Rangel Medina se encuentran maés tipos delictivos en las mismas.
A diferencia del Cédigo Penal en el que ya se tipifica la revelacion
del secreto, aqui se incluyen el apoderamiento y el uso; y respecto del
apoderamiento al sefialar las fracciones XIV y XV, parece mas bien
orientado a tipificarse como un delito de fraude, pues ¢l apoderamiento
consistira en el soporte material en el que esté contenido el secreto
industrial sin perjuicio del uso que se haga de éste.

De los tipos delictivos se establece que tanto para la revelacién,
apoderamiento o el uso son con motivo de un trabajo, cargo, puesto,
ejercicio de su profesién o relacién de negocios por lo que parecen
no estan tuteladas la simple confianza amistosa ni el conocimiento
subrepticio.

9. DELITOS EN MATERIA DE CREACIONES INDUSTRIALES
En el articulo 223 se establece como delito lo siguiente:

Articulos 223. Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente
de invencién o por un registro de modelo de utilidad, sin con-
sentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

II. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos ampa-
rados por una patente de invencién por un registro de modelo
de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados
sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la
licencia respectiva;

ITI. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular
de la patente o sin la licencia respectiva;

IV. Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos que
sean resultado de utilizacién de procesos patentados, a sabiendas
que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la paten-
te o de quien tuviera una licencia de explotacién;

V. Reproducir disefios industriales protegidos por un registro,
sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

10. CLASIFICACION DE ESTOS DELITOS

De las fracciones transcritas, cabe hacer la siguiente clasificacién
de estos delitos. A pesar de que cada figura de las creaciones indus-
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triales puede estructurarse de manera independiente, se englobaran en
una sola.

1. Fabricacién de productos amparados por una patente de inven-
cién o por un registro de modelo de utilidad. :

2. Elaboracién de productos amparados por una patente de inven-~
cién o por un registro de modelo de utilidad.

3. Ofrecer en venta o poner en circulacién, productos amparados
por una patente de invencién o por un registro de modelo de utilidad.

En esta conducta deben darse dos requisitos para configurar el tipo
delictivo. 1. Que haya sido sin consentimiento del titular de la patente
o registro o sin la licencia respectiva. 2. Que el presunto responsable
lo haya hecho a sabiendas de que la fabricacién o elaboracién del pro-~
ducto amparada por la patente o el registro de modelo de utilidad fue
realizado sin consentimiento de su titular. Es decir, que se trata de un
delito doloso, excluyéndose por tanto la posibilidad de establecerle el
caracter de culposo.

4. Utilizar procesos patentados.

5. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean re-
sultado de la utilizacion de procesos patentados.

En esta fraccién también se requiere la falta de consentimiento del
titular y como elemento subjetivo, el dolo por parte del que adquiere
los productos, puesto que éste debe tener conocimiento de que la utili-
zacion del proceso patentado del producto que él adquirié u ofrece en
venta o pone en circulacion fue realizado sin consentimiento de su
titular.

6. La reproduccién de disefios industriales, si es por un registro.

En cuanto a la configuracién tipica de estos delitos, ya sea en
cuanto a la fabricacién, elaboracién, uso o reproduccién de los dere-
chos objeto de proteccién, es trascendente que se haga sin el consen-
timiento de su titular o sin la licencia respectiva, La existencia de uno
u otro constituye circunstancias de excepcién que producen su ati-
picidad.

Dentro de estas mismas causas, estan aquellas previstas expresa-
mente en el articulo, en las que la Ley sefiala que la realizacién de
cualquier actividad contemplada en este precepto no constituira infrac-
cién administrativa o delitos en los términos de la Ley. 1. Es asi que
no transgrede los derechos del titular de la patente, la investigacion
cientifica o tecnolégica para fines puramente experimentales, de en-
sayo o de ensefianza y para ello se fabrique o utilice un producto o si
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es un proceso igual al patentado. 2. La introduccién licita en el comer-
cio de un producto patentado o de un producto cuyo proceso de ob-
tencién u objeto de una patente. 3. La utilizacién de un proceso pa-
tentado, con anterioridad a la fecha de solicitud de la presentacién
en la solicitud de patente o en su caso de la prioridad reconocida o
se hubieren iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal
utilizacién o fabricacién. 4. El empleo de la invencién que se trate en
los vehiculos de transporte de otros paises, cuando éstos se encuentren
en transito en territorio nacional. 5. En el caso de materia viva, la
utilizacién que realice un tercero en el producto patentado sélo como
fuente inicial de variacién o propagacién para obtener otros productos,
sin embargo se sanciona la utilizacién reiterada. 6. En aquellos casos
de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva,
es causa de excepcién la conducta de un tercero que utilice, ponga en
circulacién, comercialice los productos patentados para fines que no
sean de multiplicacién o propagacién después de haberlos introducido
licitamente en el comercio por el titular de la patente o de la persona
que tenga concedida una licencia.

La limitacién de los derechos del titular de la patente, rigen de la
misma manera a los modelos de utilidad, asi como los disefios indus-
triales, por lo que resultan ser causas de atipicidad, cuya actividad no
transgrede el orden juridico y por ende no son sancionables.

11. DELITOS EN MATERIA DE MARCAS

El mismo articulo 223 sefiala como delitos en materia de marcas los
siguientes:

Articulo 223. Son delitos:

VI. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios igua-
les o similares a los que la marca se aplique;

VII. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales
o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas
de que se usé ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

VIII. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los
que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

IX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los
que se aplica una marca registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;



368 MARTIN MICHAUS ROMERO

X. Continuar usando una marca no registrada parecida en
grado de confusién a otra registrada, después de que la sancién
administrativa impuesta por esta razén haya quedado firme;

XI. Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos o
prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fraccién
anterior;

12. CLASIFICACION DE ESTOS DELITOS

Al igual que en el inciso anterior, en una sola clasificacién de estos
delitos, se engloban a las marcas de productos y las de servicios.

La clasificacién de estas conductas comprende a las marcas de pro-
ductos y a las de servicio:

1. La utilizacién de una marca registrada para distinguir los mismos
productos o servicios.

2. La utilizacién de una marca registrada para distinguir productos
o servicios similares.

3. El ofrecimiento en venta o puesta en circulacién de productos
iguales o similares a una marca registrada, a sabiendas de que ésta se
utilizé6 sin consentimiento del titular.

4. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se
aplica una marca, después de haber sido alterados.

5. Bajo los mismos supuestos del inciso anterior, se sanciona la
alteracién, sustitucién o supresién parcial o totalmente de la marca.

6. Reincidir en el uso de una marca no registrada para distinguirla
con otra registrada, después de que la sancién administrativa impuesta
por esta razén haya quedado firme.

7. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos o prestar ser-
vicios con una marca, que conforme al inciso anterior ha sido conside-
rado similar en grado de confusién a otra debidamente registrada.

13. ELEMENTOS MATERIALES DE ESTE TIPO DE DELITOS

Los presupuestos necesarios para que concurran los elementos que
permitan la configuracién tipica de los delitos de propiedad industrial
son los siguientes:

1. La existencia de un derecho, consistente en el otorgamiento de

una patente de un disefio industrial o modelo de utilidad, todos ellos
en vigor.
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2. Que ese derecho tenga un titular o propietario legitimo.

3. Que exista un objeto fabricado conforme a la invencién paten-
tada o que el objeto se haya fabricado o comercializado sin consenti-
miento del duefio de la patente o del modelo de utilidad. De la misma
forma, se requiere la reproduccién de un disefio industrial, sin la auto-
rizacién del propietario.

En relacién con los signos distintivos que comprenden a las marcas
de productos y servicios, la configuracién de tipo legal es la siguiente:

1. La existencia de una marca legalmente registrada.

2. Que ésta tenga un titular o propietario legitimo.

3. Que el registro que ampara la marca se encuentre en vigor y sur-
tiendo sus efectos legales.

4. Que la marca ilegalmente reproducida o imitada se aplique a
mercancias iguales o similares a la que ampara la registrada o se pres-
ten servicios iguales o similares a los protegidos por el registro, sin
consentimiento de su titular para su reproduccién o imitacién.

14. DELITOS EN MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

Articulo 223. Son delitos:
XII. Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una de-
nominacién de origen.

15. CLASIFICACION Y ELEMENTOS MATERIALES DE ESTE DELITO

La configuracién tipica de esta figura, requiere la concurrencia de
los siguientes elementos:

1. La existencia en una denominacién de origen.

2. Que esta denominacién de origen se encuentre protegida median-
te la Declaracién General que al efecto debe emitir la Direccién Ge-
neral de Desarrollo Tecnolégico.

3. Que la declaracién de proteccién se encuentre en vigor.

4. Que el uso de la denominacién de origen se realice sin la autori-
zaciéon expedida por la Secretaria o que se utilice de tal manera que
se incluyan indicaciones tales como género, tipo, manera, imitacion
y otras similares que creen confusién en el consumidor o impliquen
competencia desleal.

5. Quien haga uso de la misma no cuente con el consentimiento el
usuario autorizado para ello, a pesar de que la autoridad haya expe-
dido la Declaracién General de Proteccién.
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16. Los DELITOS EN MATERIA DE SECRETOS INDUSTRIALES

La LPI introdujo la tipificacién de los delitos en materia de secretos
industriales, en tres diferentes fracciones, pero que del analisis por-
menorizado de cada una de ellas se desprende un mayor nimero de
tipos delictivos.

El articulo 223 establece:

Son delitos:

XIII. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conoz-
ca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su
profesion, relacion de negocios o en virtud del otorgamiento de
una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que
guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su con-
fidencialidad, con el propésito de obtener un beneficio econémico
para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la
persona que guarde el secreto;

XIV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin
consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario auto-
rizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propésito de
obtener un beneficio econémico para si o para el tercero o con el
fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto in-
dustrial o a su usuario autorizado;

XV. Usar la informacién contenida en un secreto industrial,
que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de
su profesién o relacién de negocios, sin consentimiento de quien
lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido reve-
lado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello
con el consentimiento de la persona que guarde el secreto indus-
trial o su usuario autorizado, con el propésito de obtener un
beneficio econémico o con el fin de causar un perjuicio a la per-
sona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

17. CLASIFICACION Y ELEMENTOS MATERIALES DE ESTE DELITO

Dentro de los elementos materiales de este delito presupone entre
otros:

1. La existencia de un secreto industrial.
2. Que esté contenido en un soporte material.

3. Que ese secreto industrial signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva.
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4. Que el poseedor lo haya preservado en confidencia.

5. Que a la persona que se le trasmita por virtud del cargo, puesto
o desempefio de su profesién, se le haya prevenido de la confidencia-
lidad de la informacién.

6. Que la persona que lo revelé, apoders o usé, lo haga con el pro-
pésito de obtener un beneficio econémico o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarda el secreto o que a sabiendas no
contaba con el consentimiento para utilizarlo.

Sobre esta figura, resulta ain mas cuestionable la necesidad de
contar con el dictamen técnico, para ejercitar la accién penal puesto
que al tratarse de informacién confidencial y obviamente no sujeta
a un registro, la autoridad carecera de elementos para emitir dicho
dictamen los cuales debera requerir al afectado.

18. NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES

En la fraccién VII del articulo 211 de la Ley de Invenciones y
Marcas se tipificaba como delito la utilizacién dentro de una zona
geografica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual
a otro que ya estaba siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo giro. El
legislador de la LPI, despenalizé el uso ilegal o falsificacién de un
nombre comercial y lo trasladé al capitulo de las infracciones admi-
nistrativas. En la fraccién VI del articulo 213 se considera como tal,
el uso de un nombre comercial idéntico o semejante en grado de con-
fusién con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar
un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o
similar giro dentro de la zona geografica donde resida la clienteia
electiva o en cualquier parte de la Repiblica, en el caso previsto por
el articulo 105 de esta Ley. No resultan claras las razones, por las
que se modifico la configuracién de la conducta, puesto que los su-
puestos normativos para configurar el tipo delictivo por el uso ilegal
de un nombre comercial, son esencialmente los mismos de los de la
marca, primordialmente el engafio que sufre el piblico consumidor.
Ni existe una distincién de grado que justifique el sancionarlos de
diferente manera, si se toma en cuenta la filosofia penal y crimina-
listica que envuelve a la Ley. b

Menos afortunada, es la situacion de los avisos comerciales, que
desde la Ley anterior no se les sanciona ni como infraccién adminis-
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trativa en el caso de la imitaciéon o como delito en el caso de la falsi-
ficacién, lo cual hacia ineficaz su regulacién. Este vicio persiste en
la Ley actual, puesto que de nueva cuenta no se considera la imitacion
de un aviso comercial como infraccién administrativa o la reproduc-
cién como un uso ilegal, por lo que aun y cuando son inaplicables las
reglas de marcas en aquello en que no existe disposicion expresa en
materia de avisos comerciales, resulta cuestionable en materia de deli-
tos el que no exista una disposiciéon expresa que asi lo considere. La
remisién a las reglas de las marcas, contraviene los principios conte-
nidos en las garantias de legalidad o de exacta aplicaciéon a la Ley,
puesto que obliga al juez a realizar una labor creadora, alejandose
de la aplicacién estricta del derecho penal, por lo que para reprimir
el uso no autorizado de un aviso comercial, debera acudir a las reglas
de la competencia desleal.

19. EL REQUISITO PROCESAL Y EL OBSTACULO PROCESAL

: La averiguacién previa que lleva a cabo el é6rgano encargado de la
investigaciéon y persecucién de los delitos, es decir, el Ministerio Pu-
blico, cuando esta referida a los delitos en contra de la propiedad
industrial, se sustenta en los mismos criterios y preceptos legales o
aplicables a la averiguacién previa en general por lo que le son apli-
cables los articulos 1, 2 y 3 del Cédigo Federal de Procedimientos
Penales, no asi en lo que se refiere a la culminacién de la averigua-
cién eventualmente para el ejercicio de la accién persecutoria en los
que existen requerimientos especiales.**

De un punto de vista procedimental, la averiguacién previa en gene-
ral se inicia desde el principio de las investigaciones y culmina con el
ejercicio de la accién persecutoria o en su caso del archivo correspon-
diente, y es lo que se denomina Averiguacién Previa a la Consignacién
de los Tribunales. Dentro de esta etapa de averiguacién previa, el
Ministerio Publico esta facultado para buscar todos los medios de prue-
ba que sean necesarios para acreditar la existencia de los delitos de
orden federal y que le permite determinar responsabilidad de quienes
hubieren intervenido o participado en la comisién de tales delitos, v

# VELA TreviNO, Sergio, “La Averiguacién Previa Relaci i
. 5 ionada con los Delitos
en Contra de la Propiedad Industrial. Integracién y Medidas Cautelares”, en Estudios

de Propiedad Industrial, 6rgano de la Asociacién Mexi
Prepiotod Tndoarial Bhestoy. 1995, 3. B i exicana para la Proteccién de la
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disponer de las autoridades y policias necesarias para poder registrar
todo el conjunto de casos que pueden ser legalmente perseguibles para
la practica de la averiguacién previa, y culminarla a través del ejer-
cicio de la accién penal, que se deduce ante los tribunales federales.*”

El articulo 4° del Cédigo Procedimental establece si la comisién de
un hecho es o no delito federal y la determinacién de si las personas
imputadas por el Ministerio Piblico son o no responsables penalmente,
para el efecto de que la autoridad judicial imponga las sanciones que
a su juicio correspondan conforme a la Ley. Estas disposiciones, y
algunas otras que intervienen para la integracién de la averiguacién
previa, asi como para las facultades del Ministerio Piblico que estan
vinculadas con el articulo 16 constitucional, en el que se establece, el
requisito que debe satisfacerse, para que se considere apegada a dere-
cho el libramiento de una orden de captura, en cuanto a que ésta debe
ser dictada por la autoridad judicial, precediendo denuncia, acusacién
o querella por un hecho estimado que la ley castiga con pena corporal.

La persecucién de los delitos de la Propiedad Industrial, particular-
mente en relacion con el principio de especialidad en materia penal, pre-
visto en el articulo 6° del Cédigo Penal, es aplicable en sentido que la
Ley especial deroga a la general. En consecuencia en la LPI, que es
la ley especial, existen disposiciones que regulan el tramite que debe
darse respecto al caso concreto resultando por tanto ésta aplicable, y
debiendo ser derogadas las reglas generales también en lo que sean
contradictorias como lo establecido en la norma especifica. En conse-
cuencia sefiala Vela Trevifio, esto equivale a afirmar que la LPI, en
caso contrario, exista un dispositivo que amplie o modifique los crite-
rios establecidos en el Cédigo Procesal Penal, debe ser tratado pre-
ferentemente, la primera (la LPI) sobre la segunda, porque solamente
asi puede entenderse que funciona el principio de especialidad. Esto se
corrobora con el contenido del articulo 225 de la LPI, que contiene
principios especiales en cuanto al procedimiento de la Ley que nos
ocupa, lo que permite sostener que no existe un requisito de procedi-
bilidad alguno para que el Ministerio Publico inicie la averiguacién
previa relacionada con los delitos previstos en el articulo 223 de la
LPI, por lo que estos delitos, son de los considerados como persegui-
bles de oficio.** Asi también, el Ministerio Publico en atencién a las
disposiciones del Codigo Federal de Procedimientos Penales, esta fa-

45 Op. cit., p. 93.
4 Op. cit., p. 94.
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cultado para dictar las medidas cautelares que establezca dicho orde-
namiento legal para el aseguramiento y garantias de las mercancias
con que se cometen los delitos, De este mismo precepto se desprende
la existencia de un obstaculo procesal, puesto que resulta como requi-
sito esencial para ejercitar acciéon penal, y es el contar con un dictamen
técnico por parte de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Desde un punto de vista procesal el requisito de procedibilidad di-
fiere del obstaculo procesal. El primero consiste en la formulacién
de una peticién o de una querella, es un elemento que debe satisfacerse
para el inicio de la averiguacién previa, lo que no existe en los delitos
relacionados con la materia que nos ocupa. El obstaculo procesal apa-
rece como impedimento para el ejercicio de la accién penal, al culminar
una averiguacién previa en que se ha logrado la integracién de los
elementos a que se refiere el articulo 16 constitucional. Este obstaculo
impide el ejercicio de la accién penal mientras no se cumplan los re-
querimientos que la ley sefiala,

El dictamen técnico es una simple opinién de una autoridad admi-
nistrativa, que por ser una autoridad especializada, integrada por ex-
pertos en la materia, esta autorizada para emitir un punto de vista
que se presume es respetable y serio y mas cercano a la exactitud en
la interpretacién de las normas legales aplicables. Esta opinién admi-
nistrativa que es un mero soporte al juez, no vincula por una parte
al agente del Ministerio Publico, quien de acuerdo con el articuol 21
constitucional, goza del monopolio del ejercicio de la accién penal, asi
como tampoco los jueces estan obligados por esta expresion adminis-
trativa y pueden a pesar de que el dictamen haya expedido en cierto
sentido absolver o sentenciar al infractor.

El antecedente del dictamen técnico, asi como, los alcances juridicos
se hallan contenidos en la Ley de Patentes y la Ley de Marcas y de
Avisos y Nombres Comerciales de 1928, los cuales se transmitieron
a la Ley de Propiedad Industrial de 1942. En esta Ley se aclaré que
la opinién de la autoridad se hacia desde un punto de vista técnico,
sin prejuzgar la accién penal que en el caso pudiera ejercitarse, lo
que se conservé en la Ley de Invenciones y Marcas, sin embargo en
ésta se le da el caracter de una resolucién previa, es decir de un acto
de autoridad el cual implicaba un procedimiento administrativo seguido
en forma de juicio, cuya relacién era impugnable a través del juicio
de garantias, lo que beneficiaba al infractor quien continuaba inva-
diendo los derechos del titular, o contaba con el tiempo suficiente para
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concertar jugosos negocios, o desprestigiar la marca usurpada o el
invento invadido. Ante ello el legislador de la LPI, en materia de regu-
lacion de los delitos sustituyé la resoluciéon previa por el dictamen
ténico con el fin de agilizar la administracién de justicia. En el fondo
resulta ser el mismo obstaculo procesal, pero las consecuencias juri-
dicas en cuanto que se trata de una simple opinién, no resultan claras
y si surgen una serie de interrogantes e incertidumbre, particularmente
sobre la posibilidad de impugnar este dictamen a través de un juicio
de garantias, asi como por lo incierto de la ley en cuanto quién es el
facultado para emitirlo, si el particular puede solicitar su expedicion
o es una facultad exclusiva del agente del Ministerio Pablico y en qué
momento dentro del desarrollo de la averiguacién previa debe emitirse
y bajo qué formalidades debe operar en favor del infractor la garan-
tia de audiencia, para que éste tenga posibilidad de aportar pruebas
e incluso impugnar la validez del registro o de la patente en el que se
apoya la accién del titular y si este altimo podra aportar mayores ele-
mentos en base a lo que se haya emitido por el dictamen técnico.

Lo anterior, es aplicable a persecucién de los delitos, en materia de
secretos industriales, cuyas caracteristicas difieren de las patentes y
de las marcas, lo que hace atin mas compleja su aplicacién.

La inclusién del dictamen técnico, en la LPI ain no ha dado los
frutos que se esperaban, a pesar de los esfuerzos que la autoridad
administrativa ha realizado para aplicar y hacer respetar la ley, lo
cual es loable pero los escasos dictamenes expedidos, asi como la nece-
sidad de una mayor coordinacién entre la autoridad administrativa, es
decir la Procuraduria General de la Repiiblica, han frenado el desarro-
llo de la presecuciéon de manera mas eficaz de estos delitos. La expe-
riencia desde 1928 hasta 1991 en que la resolucién previa estuvo en
vigor presenté6 muchos problemas, la efimera existencia del dictamen
técnico desde 1991 hasta la fecha, no ha demostrado ser mejor y si en
algunos casos crear mayor incertidumbre y desaliento por parte del
titular de los derechos e inseguridad por parte de los presuntos in-
fractores.

20. CONSIDERACIONES FINALES

Es innegable la cada vez mayor importancia que requiere la Propie-
dad Industrial, tanto en el ambito internacional como nacional, y la
conciencia de los titulares para ejercitar sus derechos, como del publico
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consumidor para el respeto de los mismos, por lo que la regulacién
de los delitos, pero principalmente su persecucion, es esencial, pero la
experiencia nos ha demostrado, en especial por la evolucién de la pro-
piedad industrial en nuestro pais, de la necesidad de una persecucién
efectiva, lo cual se ha iniciado, pero no de la forma contundente que se
esperaba con la inclusién del dictamen técnico, puesto que por una
parte la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico si bien ha pro-
cedido con importantes medidas de aseguramiento, se requiere su dic-
tamen, y por la otra la Procuraduria General de la Repiblica, que ha
realizado operativos con el fin de atacar el problema, tampoco ha mos-
trado ser la mejor solucién. Lo que nos lleva a reflexionar sobre la
necesidad de la creacién de un tribunal especializado en el que se
ventile este tipo de asuntos y si bien conforme al articulo 21 constitu-
cional, el agente del Ministerio Publico conservara el monopolio del
ejercicio de la accién penal ese tribunal debera estar integrado por
expertos, podra aplicar de manera eficaz y analizar con mayor pro-
fundidad aquellas conductas presumiblemente constitutivas de un delito.




