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I. INTRODUCCION

En los ultimos tiempos, la materia de propiedad intelectual en
un sentido amplio, ha adquirido gran importancia tanto en el
contexto de las relaciones econémicas y comerciales, como en
su aspecto estrictamente juridico.

Ello ha provocado que en un gran numero de paises se han
emprendido importantes esfuerzos legislativos, con el objeto de
adecuar los distintos ordenamientos a las tendencias actuales
en materia de propiedad intelectual, como son las de ampliar
las areas de proteccién patentaria, extender la vigencia de las
patentes y de los registros marcarios, etc., sin embargo, todos
esos intentos de mejoras en el aspecto sustantivo, serian in-
fructuosos, si no se considera como de la maxima importancia,
el llevar al cabo, similares o inclusive mas profundas, en el
ambito de proteccién efectiva y defensa de dichos derechos de
propiedad intelectual, es decir, en el terreno adjetivo.

Esta necesidad de contar con mecanismos mas efectivos de
proteccion a los derechos de propiedad intelectual y de esta
manera, evitar su usurpacién por parte de terceros, se ha re-
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flejado en las negociaciones comerciales internacionales que se
han llevado al cabo en fechas recientes.

La primera iniciativa para incluir el tema de propiedad inte-
lectual en la agenda de la Ronda Uruguay del Acuerdo Gene-
ral de Aranceles y Comercio (GATT) partié de los Estados
Unidos de América. En mayo de 1996, un grupo formado por
once de las principales corporaciones de ese pais constituy6 el
Comité de Propiedad Intelectual, con el propésito de obtener
consenso internacional dentro del sector privado. Para ello, se
pusieron en contacto con las comunidades de negocios de Euro-
pa Occidental y Japén, las que a su vez formularon peticiones
semejantes a sus respectivos gobiernos. De esta manera se pre-
par6 el camino que culminé en septiembre de 1986 con la De-
claracién Ministerial de Punta del Este, que contuvo un
mandato de negociacién sobre este tema.’

Como resultado de las distintas rondas de negociacién, sur-
gi6 el capitulo conocido como “TRIPS” (Acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio), que al ser parte integrante del Acuerdo por
el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio, es
materia de nuestro Derecho positivo, conforme al articulo 133
de la Constitucién General de la Reptiblica.2

Cabe destacar que quizéas el aspecto més importante de di-
cho capitulo del Acuerdo que establece la Organizacién Mun-
dial del Comercio, es el relativo a la defensa y aplicacién
efectiva de los derechos de propiedad intelectual, puesto que
contiene una serie de principios por deméas detallados, en ma-
teria de medidas cautelares para evitar o suspender la usurpa-
cién, procedimientos civiles y administrativos, procedimientos

penales, detencién de mercancia infractora en las fronteras,
etc.

1 Véase, Julio Javier CRISTIANL “ La libre circulacién de mercancias y los derechos de
propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América de Norte”, en Ars luris,
Revista del Instituto de Documentacién e Investigaciones Juridicas de la Facultad de

Derecho de la Universidad Panamericana. Namero 12, 1994, México, D.F., pags. 107 y ss.
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 30 de diciembre de 1994.
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El marco general de referencia del alcance de los principios
contenidos en el referido Acuerdo, est4 previsto en el parrafo 1
del articulo 41, que es del tenor literal siguiente:

Los Miembros se aseguraran de que en su legislacién na-
cional se establezcan procedimientos de observancia de los
derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto
en la presente parte que permitan la adopcién de medidas
eficaces contra cualquier accién infractora de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo, con inclusién de recursos &giles para prevenir
ias infracciones y de recursos que constituyan un medio
eficaz de disuasién de nuevas infracciones. Estos procedi-
mientos se aplicardn de forma que se evite la creacién de
obstaculos al comercio legitimo, y deberdn prever salva-
guardias contra su abuso.

Al irse integrando la mayoria de los paises a la Organiza-
cibn Mundial del Comercio y al adoptar en sus respectivas le-
gislaciones los principios contenidos en materia de defensa y
proteccién de los derechos de propiedad intelectual, puede per-
cibirse una tendencia a una mayor proteccién de dichos bienes
inmateriales a nivel universal, a fin de estimular la creativi-
dad y una competencia leal en el desarrollo de las actividades
comerciales.

Desde luego, puede apuntarse que atin cuando en un pais se
cuente con una extraordinaria legislacién en materia de pro-
piedad intelectual desde el punto de vista substantivo, la mis-
ma no surte efectos de excelencia, si no se le dota de los
mecanismos adjetivos necesarios para lograr la proteccién, de-
fensa y respeto de dichos derechos de propiedad intelectual, en
casos de transgresion, ursupacién o simple amenaza a ellos.

Siendo el tema de este trabajo, el de la defensa y aplicacién
efectiva de los derechos de propiedad intelectual en México,
pasaré a exponer la evolucién histérica de esa proteccion, al te-

nor §1e los distintos ordenamientos legislativos que han estado
€n vigor en nuestro pais.
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11. EVOLUCION HISTORICA

En primer lugar, haremos referencia al desarrollo de estas
instituciones, en materia de propiedad industrial, para con
posterioridad tocar brevemente la evolucién en lo que concier-
ne a la proteccién de los derechos de autor, subrayando que no
es sino hasta la reforma legislativa que entré en vigor en el
mes de marzo de 1997, en que se van a establecer mecanismos
administrativos particularmente &giles a fin de disuadir la
usurpacién de los derechos de autor.

El analisis de los diferentes ordenamientos que han regido
nuestra materia, demuestra que los mecanismos para lograr la
defensa y aplicacién efectiva de los derechos de propiedad in-
dustrial han sido diversos, puesto que algunos textos legales
consideran las infracciones de los derechos de propiedad indus-
trial con el carécter de delitos, en tanto que otros como infrac-
ciones administrativas.

Aun antes de que se expidiera la primera ley especifica en
materia de marcas, la legislacién penal ya contenia disposicio-
nes relativas a los delitos en esta materia. Asi tenemos que el
Codigo Penal de 1871, también conocido con el nombre de Cé-
digo Martinez de Castro,® ya incluia preceptos que sanciona-
ban el delito de falsificacion de marcas industriales y de
comercio, consistiendo dicha sancién en arresto mayor y multa
de segunda clase, debiendo destacarse que estos preceptos es-
tuvieron vigentes hasta el afo de 1903 por remisién que a los
mismos hicieron tanto en Cédigo de Comercio en 1884, como el
de 1889 y la primera Ley de Marcas de ese mismo ano.

En el Cédigo de Comercio de 1884 se establece que hay
usurpaciéon de marcas, al utilizar una marca enteramente
igual a otra, asi como cuando entre las marcas resulte una
gran analogia, sea porque las palabras mas importantes de
una marca se repiten en otra marca o porque la nueva marca
se redacte de tal manera que pueda confundirse con otra nomi-

3 RancGeL MEDINA, David “Proteccion penal de la Propiedad Industrial en México”, en
Ensayos Juridicos en memoria de Francisco Gonzéles de la Vega, Supremo Tribunal de
Justicia, tomo 3, p. 112, Durango, México, 1985.
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nativa o aun consistiendo en dibujos, que produzcan confusién.
Ademas de las penas senaladas, en el Cédigo Penal de 1871, la
falsificacién de marcas produce la accién de dafios y perjuicios
y con el rubro de Término para reclamar la propiedad mercan-
til, fija el plazo de un ano desde el dia que se sepa de la usur-
pacion para la accién civil y el de dos meses para la accién
penal.

La primera ley especifica en materia de marcas, que es la
Ley de Marcas de Fébrica del 28 de noviembre de 1889,* intro-
duce los conceptos de falsificacién e imitacién, consistiendo el
primero en la reproduccién de una marca ya protegida, en tan-
to que la imitacién consiste en la utilizacién de una marca que
presente una identidad casi absoluta con el conjunto, aunque
no en ciertos detalles y sea susceptible de confundirse con otra
previamente depositada, disponiendo expresamente que dichos
delitos quedaban sujetos a las penas establecidas por el cédigo
respectivo.

La Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a
los inventores o perfeccionadores, remite al Cédigo Penal del
Distrito Federal lo relacionado con el delito de falsificacién de
patentes.

Es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de
agosto de 1903,” la primera que va a contener normas especifi-
cas en materia penal, al introducirse reglas precisas sobre la
penalidad por falsificacién de marcas, venta de mercancia mar-
cada ilegalmente por utilizar en las marcas indicaciones falsas
u omitir las leyendas obligatorias, por indicar falsamente que
una marca estd registrada e introduce una reglamentacién de
las acciones por danos y perjuicios.

Tratandose de creaciones nuevas de la industria, la Ley de
Patentes de Invencién del 25 de agosto de 1903,° contiene un
capitulo especifico sobre el tema de nuestro interés, que es el
capitulo XI intitulado De la responsabilidad penal y civil de los

f Entr{) en vigor el lo. de enero de 1890.
5 Publicada en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 1903. Entré en vigor el lo. de
octubre del mismo ano

6 Publicada en el Diario Oficial del lo. de septiembre de 1903.
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que infrinjan los derechos que otorga una patente, disponiendo
en favor del titular de una patente, el derecho de 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 conser-
ven en su poder, pongan en venta, vendan o introduzcan en el
territorio nacional uno o mas efectos fabricados sin su consen-
timiento. Se exige como requisito para perseguir 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 pa-
tente, previéndose reglas sobre la adjudicacién de los objetos
ilegalmente fabricados e instrumentos dedicados a ello.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de
19287 conserva el mismo sistema de la ley anterior al estable-
cer directamente las penas para los delitos de falsificacion,
imitacién o uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comer-
ciales, aun cuando exige como requisito previo al ejercicio de
las acciones, una declaracién administrativa del Departamento
de la Propiedad Industrial.

La Ley de Patentes de Invencién del 26 de junio de 1928,8
utiliza por primera vez el término “invasién de los derechos
que confiere una patente”, denominandose precisamente su ca-
pitulo XII, con el nombre de De la responsabilidad penal y civil
de los que infrinjan los derechos que otorga una patente.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942.° constituye el
primer cédigo en esta materia, puesto en un solo ordenamiento
se reunieron las normas relativas a las creaciones nuevas de la
industria, los signos distintivos y la represién de la competen-
cia desleal.

En este primer cédigo, la practica totalidad de las conductas
infractoras de los derechos conferidos por las patentes o que
derivan de las marcas registradas, eran consideradas como de-
litos. En materia de patentes se conservé como requisito para
el ejercicio de la accién penal la declaracién previa de la auto-

7 Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928.
& Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928.
9 Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942
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ridad administrativa, respecto de la existencia de hechos que
pudiesen ser considerados como delitos, asi como la obligacién
que los objetos patentados ostenten la indicacién de estar pa-
tentados y el nuimero de la patente. Esta Ley conserva la posi-
bilidad de reclamar dafios y perjuicios cuando se estid en
presencia de una usurpacién de un derecho de propiedad in-
dustrial, y tratdndose de los delitos en materia de marcas, se
considera como usurpacioén: el uso ilegal, la imitacién, la falsi-
ficacion y la comercializaciéon de productos indebidamente mar-
cados.

Una de las mas importantes innovaciones de la Ley de In-
venciones y Marcas de 1976, que de nueva cuenta en un solo
ordenamiento regula todo lo concerniente a la propiedad indus-
trial en nuestro pais, fue la transformacién del sistema de de-
recho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto,
que divide en dos grupos las sanciones: las de caracter admi-
nistrativo, correspondientes a las infracciones consideradas
como administrativas, y las de indole penal previstas para la co-
mision de delitos, diferenciandose en cuanto que las primeras
sanciones se identifican fundamentalmente con un sistema de
imposicion de multas, en tanto que las de carécter penal, con-
sisten en penas de privacién de la libertad.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la tendencia
que en dicha época se empez6é a manifestar en cuanto a la
despenalizacién de las conductas infractoras en materia de
p_ropiedad industrial, muchas de las conductas anteriormente con-
s@eradas como delitos, como es el caso de la violacion a las deno-
minaciones de origen, dejaron de tenerse como tales, s6lo dando
lugar a la aplicacién de sanciones de cardcter administrativo. Se
llegé a pensar que el hecho de que esta Ley tuviera un capitulo
destinado a sanciones administrativas aplicables por la Secretaria
dg Industria y Comercio evitaba poner en marcha el aparato judi-
cial, considerandose que seria mas expedita la aplicacién de la ley
en la esfera administrativa.

10 Promulgada el 30 de diciembre de 1975, fue publicada en el Diario Oficial el 10 de
febrero de 1976, entrando en vigor a partir del 11 de febrero de 1976.
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Se imponia como pena de prisién, la de dos a seis afos y
multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a jui-
cio del juez, a quien cometiese cualquiera de los delitos previs-
tos en el articulo 211 de la Ley.

El legislador conservé algunos de los principios prevista en
la Ley de 1942, como la necesidad de una declaracién de la au-
toridad administrativa en cuanto a la existencia de los hechos
posiblemente constitutivos del delito, de manera previa al ejer-
cicio de la accién penal, asi como la utilizacion de leyendas
obligatorias como condicién igualmente para el ejercicio de la
acciéon penal.

Atendiendo a la necesidad de adecuar la legislacién en ma-
teria de propiedad industrial a las nuevas tendencias mundia-
les y particularmente al libre flujo de mercaderias y servicios,
al través del Decreto de fecha 29 de diciembre de 1986, el que
fue publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987 y en-
trando en vigor al dia siguiente de su publicacion, se procedi6
a reformar la Ley de Invenciones y Marcas. Del contenido de
dichas reformas cabe destacar para efectos de este estudio, que
aun conservandose el requisito de la declaratoria por parte de
la autoridad administrativa respecto de la existencia de hechos
constitutivos de delito, de manera previa al ejercicio de la ac-
cién penal, se contempla la posibilidad de que dentro de la
averiguacién previa se puedan adoptar por parte del Ministe-
rio Publico las medidas cautelares previstas en la legislacién
de la materia, incluyendo las contempladas en el Cédigo Fede-
ral de Procedimientos Penales. De igual manera se adecua el
monto de las sanciones impuestas por la comisiéon de alguna
infraccién administrativa, sin embargo, el aspecto mas rele-

vante lo constituye la introduccién del articulo 223 bis, que es-
tablece textualmente lo siguiente:

ARTICULO 223 BIS. Si durante la diligencia se compro-
bara fehacientemente la comisién de cualquiera de los ac-
tos de competencia desleal previstos en el articulo 210
inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el
articulo 211, el inspector asegurara la mercancia o pro-
ductos con los cuales se cometan dichas infracciones o de-
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litos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se
hara constar en el acta a que se refiere el articulo 222 y
designando como depositario al encargado o propietario
del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, se concen-
trara en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
la mercancia.

Si en el establecimiento se cometen las infracciones o
delitos con mas del 30% de las mercancias que se expenden,
se clausurara temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial hara del conocimiento del Ministerio Publico Fe-
deral los hechos y pondrd a su disposiciéon la mercancia
asegurada.

Si la infraccién consistiera en la venta de productos con
marca registrada cuyo uso se haya autorizado, podra autori-
zarse la venta de esta mercancia si el titular de la marca
estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercan-
cia la marca cuyo uso sea ilegitimo. En todo caso, al respon-
sable se le impondra la sancién que proceda.

Independientemente de la controversia que pudiese haber
suscitado dicho precepto, en particular, en cuanto a las facul-
tades de comprobacién por parte del inspector de la autoridad
administrativa respecto a la comisién fehaciente de algun acto
de competencia desleal o delito, asi como la atribucién que se
le da en el parrafo segundo del articulo antes transcrito, a fin
de clausurar temporalmente un establecimiento, debe desta-
carse que es la primera ocasién que en un ordenamiento mexi-
cano en nuestra materia, se incorpora una medida cautelar,
consistente en el aseguramiento de la mercancia infractora.

I1I. LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1991

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
de 25 de junio de 1991,'! adopt6 el mismo criterio de la Ley de

11 Publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991, entrando en vigor al dia
Siguiente de su publicacién.



46 JULIO JAVIER CRISTIANI

Invenciones y Marcas en cuanto a las sanciones a los infracto-
res de los derechos de propiedad industrial, al establecer por
un lado en su articulo 213, el catalogo de aquellas conductas
constitutivas de una infraccién administrativa y que son casti-
gadas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial con
multa, clausura y arresto administrativo y por el otro lado, en
su articulo 223 se enlistan las conductas que se consideran
como delitos.

No obstante lo anterior, se percibe en este ordenamiento
una clara intencién de fortalecer la proteccién penal de la Pro-
piedad Industrial, para lo cual el legislador se vio obligado a
ampliar los tipos delictivos, en concordancia con lo anunciado
en el Programa Nacional de Modernizacién Industrial y del
Comercio Exterior de 1900 a 1994.'2

A pesar de dicho propésito, subsiste la exigencia de que el
Ministerio Publico Federal contara con un dictamen técnico
emitido por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
de manera previa al ejercicio de la accién penal, dictamen que
es calificado por los especialistas como un “obstaculo procesal”
y No un recguisito de procedibilidad para el ejercicio de la ac-
cién penal.!

En tratandose de infracciones administrativas, se precisan
las hipétesis constitutivas de las mismas, afan de precisién
que también esta presente por lo que respecta a las sanciones
aplicables a quien cometa una infraccién administrativa.

Si bien es cierto que la Ley de Invenciones y Marcas, con
motivo de su reforma en 1987, introduce por primera vez y de
manera clara en el texto de la legislacién sobre propiedad in-
dustrial, la posibilidad de adopcién de medidas cautelares, en
particular, el aseguramiento de la mercancia infractora, dicho
primer esfuerzo fue por demés controvertido, dada la dotacién

12 Publicado en el Diario Oficial del 14 de enero de 1990.
13 Véase, Sergio VELA TREVINO, “La averiguacién previa relacionada con los delitos en
contra de la propiedad industrial. Integracién y medidas cautelares”, en Estudios de

Propiedad Industrial, Asociacién Mexicana para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
A.C.,No. 3, México, 1992, p. 94.
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de facultades extraordinarias a los inspectores comisionados
por la autoridad administrativa. En consecuencia, en la Ley de
1991, se tiene especial cuidado en la fijacién de esas atribucio-
nes y el resultado es el articulo 211 de la Ley, que dispone:

ARTICULO 211. Si durante la diligencia se comprobara
fehacientemente la comision de cualquiera de los actos o
hechos previstos en los articulos 213 y 223, el inspector
asegurard, en forma cautelar, los productos con los cuales
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos,
levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual
se hara constar en el acta de inspeccién y se designara
como depositario al encargado o propietario del estableci-
miento en que se encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere,
se concentraran los productos en la Secretaria.

Si se trata de delitos, la Secretaria hara del conocimiento
del Ministerio Publico Federal los hechos y pondra a su
disposicién los productos asegurados.

Durante la vigencia de dicho precepto se llevaron a cabo por
la autoridad administrativa, un gran nimero de diligencias en
las que se procedié al aseguramiento de bienes, sin que ya el
inspector o inspectores comisionados tuvieran la atribucién, en

un momento dado, de clausurar de manera temporal el esta-
blecimiento visitado.

IV. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Cuando México inici6 las negociaciones con los Estados Uni-
dos de América y Canadd, que condujeron a la conclusién del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),'* ya
se habian hecho por nuestro pais, modificaciones substanciales
e importantes tanto a la legislacién en materia de propiedad
industrial, como a la de derechos de autor.

14 Fue publicado en el Diario Oficial, el 20 de diciembre de 1993, entrando en vigor el
lo. de enero de 1994.
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A pesar de lo anterior, se incluy el tema de p.ropiedac.l inte-
lectual, como uno de los seis grandes rubros de negociacion, lo
que condujo a la creacién del capitulo XVII del TLC, que no
obstante que trata la proteccién sustantiva de los derechos de
propiedad intelectual, su parte mas relevante la constxt.:uyen
los articulos 1714 al 1718, que se refieren a los mecanismos
para lograr la defensa y aplicacién efectiva de los derechos de
propiedad intelectual, siendo los enunciados de cada uno de los
dichos preceptos, los siguientes:

Articulo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelec-
tual. Disposiciones generales.

Articulo 1715. Aspectos procesales especificos y recursos en
los procedimientos civiles y administrativos.

Articulo 1716. Medidas precautorias.

Articulo 1717. Procedimientos y sanciones penales.

Articulo 1718. Defensa de los derechos de propiedad intelec-
tual en la frontera.

Es de destacarse el alcance del parrafo 1 del articulo 1714
del TLC, que de hecho contiene la filosofia inspiradora de los
mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelec-
tual, al disponer que cada una de las partes signatorias garan-
tizara que su derecho interno contenga procedimientos de
defensa de los derechos de propiedad intelectual que permita
la adopcién de medidas eficaces contra cualquier acto que in-
frinja los mismos, incluyendo recursos expeditos para prevenir
las infracciones, asi como para desalentar futuras infracciones,
en la inteligencia de que dichos procedimientos se aplicardn de
tal manera que se evite la creacién de barreras al comercio le-
gitimo y se proporcionen salvaguardas contra el abuso de di-
chos procedimientos.

Conforme a dichos principios, el articulo 1716 relativo a las
medidas cautelares o precautorias dispone que las autoridades
de los paises signatarios tendr4n la facultad de ordenar medi-
das precautorias répidas y eficaces para evitar una infraccién
de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular,
evitar la introduccién de mercancias presuntamente infracto-
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ras en los circuitos comerciales, incluyendo medidas para evi-
tar la entrada de mercancias importadas al menos inmediata-
mente después del despacho aduanal, asi como para conservar
las pruebas pertinentes relacionadas con la supuesta infrac-
cion.

Desde luego, se establecen procedimientos y requisitos deta-
llados a cumplir para obtener favorablemente la adopcién de
una medida cautelar.

Queda a cargo de los paises contratantes, la obligacién de
prever procedimientos y sanciones penales que se apliquen
cuando menos en los casos de falsificacién dolosa de marcas o
de pirateria de derechos de autor a escala comercial.

Por lo que respecta al articulo 1718 del TLC, el mismo va a
disponer todos los principios y procedimientos a seguir para lo-
grar la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la
frontera y de esta manera evitar la introduccién a alguno de
los paises signatarios, de bienes que materialicen la usurpa-
cién de algun derecho de propiedad intelectual.

V. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994

Cuando entré en vigor el TLC y al haber seguido el procedi-
miento previsto en el articulo 133 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, para su aprobacién, se con-
virti6 en Ley Suprema de la Unién.

Como consecuencia de lo anterior, surgié la discusién en
cuanto a si era necesario o no proceder a la reforma de la le-
gislacién en materia de propiedad intelectual, a fin de incorpo-
rar aquellas obligaciones asumidas por nuestro pais, en virtud
de la aprobacién del TLC, particularmente en el ambito de la
defensa y aplicacién efectiva de los derechos de propiedad inte-
lectual, atendiendo a que teéricamente se podria sostener que
las normas del TLC son auto-aplicativas y por ende, no ameri-
tan la adecuacién de la legislacién ordinaria, a fin de cobrar
plena vigencia.

A pesar de que podria afirmarse la auto-aplicabilidad de las
disposiciones del TLC, se opté por la reforma a la legislacién
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ordinaria en nuestra materia, lo que desde luego contribuye a
crear un clima de mayor seguridad juridica.

Asi tenemos que la Ley de Fomento y Proteccién de la Pro-
piedad Industrial de 1991, fue motivo de reformas y adiciones
a través del decreto publicado en el Diario Oficial el 2 de agos-
to de 1994 y que entré en vigor el 1o. de octubre de ese ano,
destacando que como consecuencia de dichas reformas, se mo-
dificé el nombre de la Ley, habiendo quedado en el de “Ley de
la Propiedad Industrial”.

Dentro de la Exposicién de Motivos de la correspondiente
Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Pro-
tecciéon de la Propiedad Industrial, se invocaron tres razones
fundamentales, a saber: la necesidad de dotar al Instituto Me-
xicano de la Propiedad Industrial de la autonomia y facultades
necesarias para convertirse en la autoridad administrativa en-
cargada de la aplicacién de la ley de la materia, la incorpora-
cién al texto legal ordinario de todos los compromisos que
México habia asumido en los distintos tratados internacionales
que habia suscrito y por ultimo, la adecuacién de aquellos pre-
ceptos o instituciones que al cabo de tres afios no habian logra-
do plenamente sus prop6sitos u objetivos.

Independientemente de que se realizaron distintas y sustan-
ciales modificaciones en el aspecto sustantivo de la Ley, se
puso un mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjeti-
va, es decir, en todo lo concerniente a la defensa y aplicacién
efectiva de los derechos de propiedad industrial, tema que
abordaré con especial interés en los procedimientos adminis-
trativos tendientes a evitar la usurpacién de los derechos de

propiedad industrial. .

5.1 Infracciones administrativas

Atendiendo a una cada vez mayor tendencia para despenali-
zar las conductas infractoras de los derechos de propiedad in-
dustrial, en concordancia con el principio de subsidiariedad
que rige el Derecho Penal moderno, es de apuntarse que las
doce primeras fracciones que formaban parte del articulo 223
de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,
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dejaron de considerarse como delitos a partir del 1lo. de octubre
de_ 1.994 y son ahora hipétesis constitutivas de infracciones ad-
ministrativas.

En sustitucién de dichas doce fracciones, se incluyeron dos

nuevos tipos delictivos en el articulo 223, bajo las descripciones
siguientes:

a) Reincidir en las conductas previstas en las fracci

, racciones II a
X)/(II del 'ar"tlculq 213 de la Ley, una vez que la primera san-
cion administrativa impuesta por esta razén haya quedado fir-
me.

b) Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

No .siendo materia de esta exposicion, el analisis de los tipos
delictivos previstos en la Ley, lo omitiremos en consecuencia
pero ello no impide subrayar la deficiente técnica legislativa ai
rgallzar la descripcién tipica de la conducta materia de la san-
cién penal.

Como consecuencia de lo anterior, existe un articulo 213 re-
formado de la Ley que en sus veintitrés fracciones enlista di-
versas hipétesis de infraccién administrativa, aun cuando no
pugde pasarse por alto, el hecho de que algunas de esas hipé-
tesis se encuentran duplicadas en su tratamiento legislativo.

No obstante que en el mencionado precepto se detallan las
conductas infractoras de derechos de propiedad industrial,
puede sostenerse que la mayor parte de las descritas constitu-
yen actos de competencia desleal, puesto que se trata de con-
ductas ‘contrarias a los buenos usos y costumbres de la
1ndust¥'}a 0 comercio y ademés causan o inducen al publico a
confusmq, error o engano en relacién con el producto o servicio
que requiere o con el establecimiento que lo ofrece.
tarlii?gnel:g’entos que configuran !a compete_ancia desleal y que
e o e lznpprfws.t?s en el artlcplo 10 bis de! Convenio de
ant i rro gccmr}ll de la'l?ropledad ¥ndustr1a1, que forma
ey ¥ o derecho positivo, han sido desarrollados con
3 I aE] por puestros Tmbgnalgs Federales, en el prece-

jurisprudencial que a continuacién se transcribe:
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MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS
PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMI-
NISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIO-
NES Y MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210, senala
de manera enunciativa doce actos que constituyen infraccio-
nes administrativas, por ser actos contrarios a los buenos
usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que
impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran,
el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mer-
cantiles, actos que causen o induzcan al piblico a confusién,
error o engano, por hacer creer o suponer infundadamente.
la existencia de una relacién o asociacién entre dos estable-
cimientos, que la fabricacién de un producto se realiza bajo
normas, licencias o autorizacién de un tercero, o que se
presta un servicio o se vende un producto con autorizacién o
licencia de un tercero (inciso b), fraccién XI), de esta manera
encontramos en el citado precepto dos elementos indispen-
sables para que se actualice la infraccién administrativa en
él prevista, el primero se refiere a la existencia de una
conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la
industria o comercio que implique competencia desleal y el
segundo elemento consiste en que esa conducta cause 0
induzca al publico a confusién, error o engario en relacién con
el producto o servicio que requiere o con el establecimiento

que lo ofrece, por lo que respecta al primer elemento, debe-
mos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido
de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres
y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe
la libre competencia o perjudique al publico consumidor
constituye una competencia desleal. En nuestro sistema
juridico, la libre competencia estd constitucionalmente ga-
rantizada por los articulos 50. y 28 de nuestra Carta Magna,
y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que
se dedique a la profesién, industria o comercio que se le
acomode, siendo licito y cuando no se ataquen los derechos
de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se
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prohiben los monopolios a excepcién de aquellos que por
su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios
que conceden las leyes sobre derechos de autor y de inven-
ciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad in-
dustrial nuestro pais se enmarca en un tratado
internacional, que es el Convenio de la Unién de Paris, vi-
gente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en
términos del articulo 133 constitucional, es la ley en nues-
tro pais; este convenio fue publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el veintisiete de julio de mil novecientos
setenta y seis, y en su articulo 10 bis sefiala expresamen-
te que, los paises de la Unién estdn obligados a asegurar
a los nacionales, una proteccién eficaz contra la competen-
cia desleal, y aclara "constituye acto de competencia des-
leal todo acto de competencia contrario a los usos honestos
en materia industrial o comercial”. Con base en esto, la
Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la
competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en
materia de industria y comercio, y aquellos que sean con-
trarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio
de estos actos deshonestos, es importante tener presente
que lo sancionable, es el abuso del bien juridico tutelado
por el articulo 28 Constitucional, es decir, el abuso a la li-
bertad de competencia que en él se consagra, no siendo
admisible la restriccién de esta libertad sin la existencia
de una conducta que se adecue exactamente al supuesto
juridico contemplado por la norma legal. La ley senala
una serie de actos deshonestos que considera como con-
ductas de competencia desleal, que aparte de ser actos
contrarios a las disposiciones que la misma establece, cau-
san perjuicio no sélo al tercero de quien obtiene beneficio
0 causan dano, sino también al desarrollo del comercio y
la industria, repercutiendo a su vez en un dano para el
publico que requiere de los productos o servicios que le
ofrecen. Asi, tomando en cuenta los actos deshonestos que
se sancionan como infracciones administrativas y como
delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la
conducta de un competidor que utilizando cualquier proce-
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dimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicién legal, sustraiga, utilice o explote un derecho
comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de ob-
tener ventajas indebidas para si, para varias personas, 0
para causarle un dafo a aquél, para tal efecto, debemos
decir que el concepto de buenas costumbres ha sido inter-
pretado por la doctrina como los principios deducibles de
normas positivas que son aceptados por el sentimiento ju-
ridico de una comunidad, asi, costumbres comerciales
como anuncios, promociones de ventas, campanas de des-
cuento, etcétera, son licitas y permitidas para atraer
clientela a un establecimiento o hacia un producto, siem-
pre que no se empleen medios reprochables para ello. Si-
guiendo con el concepto de competencia desleal a que
hemos llegado, es requisito primordial para que haya des-
lealtad, que primero exista competencia entre los comer-
ciantes, es decir, que desarrollen una actividad
encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que
ésta independientemente de que sea sancionable por otros
medios, no constituye competencia desleal. También cabe
decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal
puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o
en una omision, realizada con la intencién de obtener un
beneficio propio o causar dano a otro recurrente. Ahora
bien, para que esa competencia desleal sea sancionable
como infraccién administrativa, en el supuesto que estu-
diamos, es indispensable que se actualice el segundo su-
puesto, consistente en que esa conducta calificada de
desleal cause o induzca al publico a confusién, error o en-
gano en relacién con el producto o servicio que requiere o
con el establecimiento que lo ofrece; para entender este
segundo supuesto, es importante establecer lo que se en-
tiende por causar o inducir al publico, esto es, producir en
él, un 4nimo incitdndolo o persuadiéndolo a moverse en
determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente,
esto es valido en la libre competencia pero no a través de
conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es ob-
tener este fin mediante la confusién, el error o el engafo
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en que se hace caer al publico. Conforme al diccionario de
la Real Academia de la Lengua Espariola, confusién, signi-
fica la mezcla de dos o més cosas diversas de modo que
las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden
o de claridad; la acepcién de error, es concepto equivocado
o juicio falso y engario, la falta de verdad en lo que se
dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la con-
ducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar
o enganar al publico, es una conducta deshonesta, pero
s6lo encuadra en el supuesto de infraccién que analiza-
mos, si la confusién, el error o el engano lo llevan a supo-
ner que existe relacién o asociacién entre un establecimiento
y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de
tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante de-
nominacién, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican
o venden productos o se prestan servicios bajo las normas,
licencia o autorizacién de un tercero, como por ejemplo,
las agencias de carros que componen o venden piezas ori-
ginales de la misma empresa que fabrica los automéviles,
para que una conducta sea sancionable conforme a la ley,
es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos
en las hipétesis normativas, en virtud, de que en nuestro
sistema juridico, a excepcién de que expresamente lo se-
fiale la ley, no es admisible la aplicacién de sanciones por
conductas analogas a las previstas. En estas condiciones,
resulta necesario para que surta la causa de infraccién

administrativa, que se den los dos elementos que han sido
analizados.”

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito. Amparo en revisién 3043/90. Kenworth Mexi-
cana, S.A. de C.V., 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretaria: Guada-
lupe Robles Denetro.

El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge
en su fraccion I de una manera general y abstracta, la nocién
de competencia desleal a que nos hemos referido, sin embargo,
de una manera lamentable la restringe o relaciona con los ins-
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titutos regulados por la propia ley, siendo que el concepto de |

cimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o
competencia desleal, es desde luego, mas amplio que la mera

similar giro;
VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, sim-

La anterior consideraciéon se puede desprender de la lectura

del mencionado articulo 213, que se transcribe a continuacién:

violacién a los derechos de propiedad industrial.

“Articulo 213. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres
en la industria, comercio y servicios que impliquen compe-
tencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley
regula;

II. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos
que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada
nula, se incurrird en la infraccién después de un ano de la
fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la declaracién de nulidad;

II1. Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer
servicios, indicando que estdan protegidos por una marca
registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha cadu-
cado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en
infraccién después de un afio 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 servicios que los protegidos por la registrada;

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

VI. Usar, dentro de la zona geografica de la clientela
efectiva o en cualquier parte de la Repiblica, en el caso
previsto por el articulo 105 de esta ley, un nombre comercial
idéntico o semejante en grado de confusién, con otro que ya
esté siendo usado por un tercero, para amparar un estable-

bolos, siglas 0 emblemas a que se refiere el articulo 4o. y las
fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del articulo 90
de esta Ley;

VIII Usar una marca previamente registrada o semejante
en grado de confusién como nombre comercial, denominacién
o razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o
moral cuya actividad sea la produccién, importacién o comer-
cializacién de bienes o servicios iguales o similares a los que
se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, mani-
festado por escrito, del titular del registro de marca o de la
persona que tenga facultades para ello;

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a confu-

sién, error o engano, por hacer creer o suponer infundada-
mente:

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licen-
cias o autorizacién de un tercero;

¢) Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacién, licencias o especificaciones de un tercero;

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

X. Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los pro-
ductos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el
establecimiento de otro. No estard comprendida en esta
disposicién, la comparacién de productos o servicios que
ampare la marca con el propésito de informar al publico,
siempre que dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o

exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor;
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XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o .disef.xo
industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

XII. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos
amparados por una patente o por un registro de modelo de
utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabri-
cados o elaborados sin consentimiento del titular de la pa-
tente o registro o sin la licencia respectiva;

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

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que
sean resultado de la utilizacién de procesos patentados, a
sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del
titular de la patente o de quien tuviera una licencia de
explotacion;

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

XVI-Usar un aviso comercial registrado o uno semejante
en grado de confusién, sin el consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios 0
establecimientos iguales o similares a los que se aplique el
aviso;

XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado
de confusién, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, para amparar un establecimiento indus-
trial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos
iguales o similares a los que se aplica una marca registrada,
a sabiendas de que se us6 ésta en los mismos sin consenti-
miento de su titular;

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a

los que se aplica una marca registrada que hayan sido
alterados;
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XXI. 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;
XXII. Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una
denominacién de origen, y '
XXIII. Las demaés violaciones a las disposiciones de esta
Ley que no constituyan delitos.

Cabe destacar que en el contenido de dicho precepto, se pue-
den apreciar conductas préacticamente idénticas que han sido
descritas en dos fracciones distintas, como es el caso de las
contempladas en las fracciones V y VIII en cuanto al uso de
una marca registrada como elemento o parte integrante de un
nombre comercial, razén o denominacién social, asi como las
previstas en las fracciones VI y XVII correspondientes a la
usurpacién del nombre comercial.

El articulo 60. de la Ley de la Propiedad Industrial que es-
tablece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), dispone en su fraccién V, lo siguiente:

ARTICULO 60. El Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, autoridad administrativa en materia de propie-
dad industrial, es un organismo descentralizado, con perso-
nalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra las
siguientes facultades:

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion;
requerir informacién y datos; ordenar y ejecutar las medi-
das provisionales para prevenir o hacer cesar la violacién a
los derechos de propiedad industrial; oir en su defensa
a los presuntos infractores, e imponer las sanciones

administrativas correspondientes en materia de propie-
dad Industrial.

Atendiendo al contenido de dicho precepto, es clara la com-
petencia de la autoridad administrativa, en este caso, el IMPI,
para llevar al cabo los procedimientos de investigacién de las
presuntas infracciones administrativas, aplicar, si proceden,
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las medidas cautelares previstas en la Ley y emitir las resolu-
ciones en donde aplique las sanciones correspondientes. El re-
ferido procedimiento debe sujetarse a las disposiciones
contenidas en el Capitulo II del Titulo Sexto de la Ley de la
Propiedad Industrial, que analizaremos a continuacion.

5.9 Procedimiento de declaracién administrativa de infraccion

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es claro que el
procedimiento de declaracién administrativa de infracciéon, se
seguira ante el IMPI, quien de acuerdo con el articulo 188 de
la Ley de la Propiedad Industrial, lo podré iniciar de oficio 0 a
peticién de quien tenga interés juridico y funde su pretension.

Cuando dicho precepto menciona que quien podra iniciar el
procedimiento serd quien tenga interés juridico y funde su pre-
tensién, estamos en presencia necesariamente del ejercicio de
una accién de caracter procesal desde el punto de vista mate-
rial.

De acuerdo con el procesalista Chiovenda,'” la accién consta
de los tres elementos siguientes:

a) Los sujetos, o sea el sujeto activo, al que corresponde el
poder de obrar, y el pasivo frente al cual corresponde el poder
obrar.

b) La causa eficiente de la accién, o sea un interés que es el
fundamento de que la accién corresponda, y que ordinariamen-
te se desarrolla, a su vez, en dos elementos: un derecho y un
estado de hecho contrario al derecho mismo (causa petendi); y

c¢) El objeto, o sea el efecto a que tiende el poder de obrar, lo
que se pide (petitum).

Pretendiendo trasladar dichos elementos a la accién que se
ejerce en defensa de un derecho de propiedad industrial, es
claro que los mismos concurren, pudiendo afirmar que las ac-
ciones por usurpacién de un derecho de propiedad industrial,

15 Citado por Rafael pE PINA y José CASTILLO LARRANAGA, Instituciones de Derecho
Procesal Civil, Editorial Porria, décima edicién, México, D.F., p. 171.
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revisten todas las caracteristicas de una accién procesal desde
el punto de vista material. En efecto, existirdn los dos sujetos,
tanto activo como pasivo, que generalmente se identifican con
el titular legitimo del derecho de propiedad industrial y el pre-
sunto infractor de dicho derecho, siendo la causa petendi, la
existencia de ese derecho de propiedad industrial y su usurpa-
cién por un tercero no autorizado, en tanto que el petitum, o el
objeto en el ejercicio de la accién, sera la suspensién o prohibi-
ciéon de esa conducta infractora y la eventual aplicacién de una
sancién por parte de la autoridad administrativa.

Si se busca la clasificacién de la acciéon de defensa de un de-
recho de propiedad industrial, conforme a los principios teéri-
cos generales en materia procesal, podemos determinar que
atendiendo a la naturaleza del derecho material que se ejercita
en juicio, estaremos en presencia de una accion personal y por
lo que respecta a la finalidad que persigue el actor, se trata de
una accién de caracter fundamentalmente declarativa.

Es pertinente apuntar que por disposiciéon expresa del arti-

.culo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, las normas del

Codigo Federal de Procedimientos Civiles son de aplicacién su-
pletoria en todo lo que no se opongan, tratdndose de los proce-
dimientos de declaracién administrativa de infraccién.

En consecuencia de lo anterior, cobra especial relevancia el
primer parrafo del articulo lo. del Cédigo Federal de Procedi-
mientos Civiles que dispone lo siguiente:

ARTICULO lo. Sélo puede iniciar un procedimiento judi-
cial o intervenir en él, quien tenga interés en que la auto-
ridad judicial declare o constituya un derecho o imponga
una condena, y quien tenga el interés contrario.

En términos de dicho precepto y en concordancia con el arti-
culo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, quien ejercita
una accién por usurpacién de un derecho de propiedad indus-
trial, debe acreditar que tiene un interés juridico concreto, no
bastando con que invoque un mero interés simple.
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La solicitud de declaracién administrativa de infraccién,
debe reunir los requisitos previstos en el articulo 189 de la Ley
de la Propiedad Industrial, a saber:

a) Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.

b) Domicilio para oir y recibir notificaciones.

¢) Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.

d) El objeto de la solicitud, detalldndolo en términos claros y
precisos.

e) La descripcion de los hechos, y

f) Los fundamentos de derecho.

Aun cuando no se contempla como uno de los requisitos o
apartados que debe satisfacer la solicitud de declaracién admi-
nistrativa de infraccion, ha de considerarse como tal, lo concer-
niente a un capitulo de pruebas y otro de medidas cautelares,
en su caso.

De acuerdo con el articulo 190 de la Ley, dicha solicitud de
declaraciéon administrativa debera acompanarse de los docu-
mentos y constancias en que se funde la accién y ofrecerse las
pruebas correspondientes. Como lo correspondiente a las prue-
bas dentro de este tipo de procedimientos retine particularida-
des especificas, seran materia de analisis detallado maés
adelante.

En el caso de que la solicitud no satisfaciera los requisitos
previstos en el articulo 189, el IMPI requerira al solicitante
por una sola vez, para que subsane la omisién en que incurrié
o haga las aclaraciones correspondientes, concediéndole un
plazo de ocho dias y en caso de no cumplirse tal requerimiento
dentro de dicho plazo, se desechara la solicitud. Este requeri-
miento que puede hacer el IMPI, equivaldria a la figura de la
“Prevencién”, que es muy comin en los distintos ordenamien-
tos procesales.

No obstante la existencia de esa posibilidad prevista en la
Ley, ella no opera cuando el promovente no acredite su perso-
nalidad o cuando el registro, patente, autorizacién o publica-
cién que sea base de la accién, carezca de vigencia, en cuyas
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hipétesis, el IMPI desechara de plano la solicitud de declara-
ci6én administrativa.

Una vez que estén satisfechos los requisitos contemplados
en el articulo 189 de la Ley, el IMPI correra traslado al pre-
sunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la
presunta infraccién, concediéndole un plazo de diez dias para
que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las
pruebas correspondientes, de acuerdo con el articulo 216 de
la Ley.

Como en la mayor parte de los procedimientos de declara-
cion administrativa de infraccién, se ofrece como uno de los
medios de prueba, la practica de una visita de inspeccién por
parte del personal comisionado del IMPI, es hacia el final de la
correspondiente diligencia, en que se corre traslado al presunto
infractor con los documentos al través de los cuales se ejerci6
la accién.

De acuerdo con el articulo 195 de la Ley, dentro de estos
procedimientos de declaracién administrativa no se sustancia-
ran incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que
se resolverdn al emitirse la resolucién que proceda, pero ello
no debe obstar para que cuando alguna de las partes plantee
la regularizacién del procedimiento con apoyo en lo establecido
por el articulo 58 del Cédigo Federal de Procedimientos Civi-
les, se dé curso a dicha instancia.

También por disposicién expresa de la Ley, en su articulo
197, el escrito en que el presunto infractor formule sus mani-
fesFaciones, 0 en otras palabras, produzca su contestacién a la
sghcitud de declaracién administrativa de infraccién, debe sa-
tisfacer los siguientes requisitos:

a) Nombre del presunto infractor y, en su caso, de su repre-
sentante.

b) Domicilio para ofr y recibir notificaciones.

¢) Excepciones y defensas.

d) Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los pun-
tos de la solicitud de declaracién administrativa, y

e) Fundamentos de derecho.
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Aplicando supletoriamente el Cédigo Federal de Procedi-
mientos Civiles, en particular, su articulo 332, la falta de con-
testacion a la solicitud de declaracion administrativa, o su
contestaciéon extemporanea, traera como consecuencia que se
tengan por confesados los hechos de la solicitud o demanda.

Una vez que haya transcurrido el plazo para que el presunto
infractor presente sus manifestaciones, previo estudio de los
antecedentes relativos y habiéndose desahogado todas y cada
una de las pruebas, se dictara la correspondiente resolucién
administrativa, en la que se impondréan las sanciones que fue-
ren procedentes.

Desde luego, la resolucién se notificara a las partes en el do-
micilio senalado en el expediente y reviste la caracteristica de
una resolucion definitiva desde el punto de vista administrati-
vo, al no contemplar la Ley ningun recurso ordinario en contra
de la misma, siendo solamente susceptible de ser impugnada
mediante el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distri-
to.

Dicha resolucion administigtiva debe revestir todas las ca-
racteristicas y principios inherentes a una sentencia judicial,
como son los de congruencia, motivacién y exhaustividad.

5.2.1 Medidas cautelares

Tal y como se senal6 con anterioridad, uno de los aspectos
mas sobresalientes de la reforma a la legislacién en materia de
propiedad industrial que tuvo lugar en 1994, y como conse-
cuencia de la entrada en vigor del TLC, fue el mejoramiento de
los mecanismos y procedimientos para obtener la aplicacién
efectiva de los derechos de propiedad industrial y lograr su
respeto.

Dentro de esos propésitos, se ubica el establecimiento de un
sistema concreto y detallado de medidas cautelares que pue-
den ser solicitadas por la parte actora dentro de los procedi-
mientos de declaracién administrativa de infraccién,

particularmente al momento de formular la correspondiente
solicitud o demanda.
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El articulo 199 bis de la Ley contiene el listado de las medi-
das que pueden ser _adoptadas por el IMPI, asi como también
por las autoridades judiciales de acuerdo con los articulos 227
y 228 de la Ley.

Por la importancia del mencionado articulo 199 bis, procedo
a transcribirlo, a continuacién:

ART'I'(L?ULO. 199 bis. En los procedimientos de declaracién
administrativa relativos a la violacién de alguno de los de-

rgchps que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las
siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, res-
pecto de las mercancias que infrinjan derechos de los tutela-
dos por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulacién:

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;

. c)_ Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que
infrinjan algunos de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en
la fabricacién, elaboracién u obtencién de cualquiera de los
senalados en los incisos a), b) y ¢), anteriores;

II1. Prohibir, de inmediato, la comercializacién o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos
por esta Ley;

v . Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se
practicard conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a 212
bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension
0 cese qe los actos que constituyan una violacién a las
disposiciones de esta Ley, y
VI. Ordenar se suspenda la prestacién del servicio o se

clausure e] establecimiento cuando las medidas que se pre-
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vén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para
prevenir o evitar la violacién a los derechos protegidos por

esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los
comerciantes o prestadores tendrén la obligacién de abste-
nerse de su enajenacién o prestacion a partir de la fecha en
que se les notifique la resolucién.

Igual obligacién tendrén los productores, fabricantes, im-
portadores y sus distribuidores, quienes seran responsables
de recuperar de inmediato los productos que ya se encuen-
tren en el comercio.

Como se puede apreciar de la lectura de dicho precepto,
existe una amplia variedad de medidas cautelares que se pue-
den adoptar por el IMPI en cualquier momento, con la salve-
dad de que la orden de suspensién de la prestacién de los
servicios en un establecimiento o la clausura de éste, sélo se
pueden acordar cuando las otras medidas provisionales no hu-
biesen sido suficientes para disuadir la comisién de la infrac-
cién.

Al momento de solicitar la medida, el promovente debera
cumplir con los siguientes requisitos previstos en el articulo
199 bis 1 de la Ley, a saber:

a) Acreditar ser el titular del derecho y cualquiera de los si-
guientes supuestos:

La existencia de una violacién a su derecho;

Que la violacién a su derecho sea inminente;

La existencia de la posibilidad de sufrir un dafo irrepara-
ble, y

La existencia de temor fundado de que las pruebas se des-
truyan, oculten, pierdan o alteren.

b) Otorgar fianza suficiente para responder de los danos y
perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de
quien se haya solicitado la medida, y

¢) Proporcionar la informacién necesaria para la identifica-
cién de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales 0
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en donde se comete la violacién a los derechos de propiedad in-
dustrial.

El IMPI debera tomar en consideracién la gravedad de la in-
fx?accié_n y la naturaleza de la medida solicitada para decidir su
ejecucion, asi como para determinar el importe de la fianza, y
en su caso, el de la contrafianza que llegare a exhibir con el
objeto de obtener su levantamiento, la persona contra la que
se haya adoptado la medida.

También el IMPI habrd de atender al contenido del articulo
229 de la Ley, ya que para la adopcién de las medidas caute-
lares, sera necesario que el titular del derecho haya aplicado a
los p_roductos, envases o embalajes, las indicaciones y leyendas
previstas en los articulos 26 y 131 de la propia Ley, es decir,
lg indicacién de que el producto o proceso esta patentado o el
blen.o servicio amparado por una marca registrada, o haber
manifestado o hecho del conocimiento piiblico por algtin otro
medio que los productos, procesos o servicios se encuentran
protegidos por un derecho de propiedad industrial.

. De todas estas medidas cautelares, la que con més frecuen-
cia es prdenada por el IMPI, y que al mismo tiempo tiene ma-
yores implicaciones practicas, es el aseguramiento de bienes,
mismo que deberd sujetarse a las normas previstas en los ar-
ticulos 211 a 212 bis 2 de la Ley.

El aseguramiento de bienes es practicado por los Inspectores
cp)mlslonados del IMPI, al llevarse al cabo la visita de inspec-
€lon que en todo caso debe ser propuesta por el solicitante de
la medida cautelar.

Si durante la practica de dicha diligencia de inspeccién se
comprobara fehacientemente la comisién de cualquiera de las
conducta_ls que sean constitutivas de infracciéon administrativa
3 de delito, el inspector asegurar4, en forma cautelar, los pro-
frl;i:ths con los puales presumiblemente se cometan dichas in-
4y 10lsorll)cies 0 delitos. Se debera levantar un inventario detallado

lenes asegurados, lo cual se hara constar en la propia

acta de la visita de Inspeccion.
deDe ‘acu-erdo con el articulo 211 de la Ley, se designara como
Positario al encargado o propietario del establecimiento en

i
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que se encuentren los productos asegurados, siempre y cuando
el establecimiento fuere fijo, sin embargo, el articulo 212 Bis 1
de la Ley establece que se preferira como depositario a la per-
sona o Institucién que bajo su responsabilidad, designe el soli-
citante de la medida, lo que desde luego implica una
contradiccién, que a mi juicio deberé resolverse en favor de la
hipé6tesis que le da al solicitante de la medida cautelar, la po-
sibilidad de designar al depositario, puesto que dicho solicitan-
te es quien tiene interés en la conservacién de los bienes
asegurados.

Cuando el establecimiento donde se encuentren los produc-
tos asegurados no fuese fijo, los bienes se depositaran en el
IMPI, quien de acuerdo con la fraccién III del articulo 72 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, debera contar
con un local especialmente dispuesto para el efecto y conserva-
ra los bienes bajo su propia responsabilidad o en su caso, de la
delegacién correspondiente de la Secretaria de Comercio y Fo-
mento Industrial.

El aseguramiento de bienes podra recaer en:

a) Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disenos,
especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en
general de cualquier medio empleado en la realizacién de los
actos o hechos considerados como infracciones o delitos por la
Ley.

b) Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etique-
tas, papeleria, material publicitario, facturas y en general
de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de
prueba, y

c) Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los

que se materialice la infraccién a los derechos protegidos por
la Ley.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 212 bis de la Ley,
existe una amplia gama de bienes sobre los que puede recaer
el aseguramiento, dejandose abierta la posibilidad de asegurar
cua}qpier bien con el que se cometa alguna infraccién o se ma-
terialice ésta, lo que demuestra el espiritu del legislador en el
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sentido de evitar y disuadir la comisién de cualquier infraccién
a los derechos de propiedad industrial.

Durante la préctica de la visita de inspeccién en la que se
asegure mercancia infractora, el titular del derecho de propie-
dad industrial presumiblemente infringido tiene derecho a es-
tar presente por si mismo o por conducto de apoderado,
pudiendo formular observaciones, las que se deberan asentar
en la correspondiente acta.

El articulo 72, fraccién IV del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial faculta al Inspector comisionado del IMPI
a tomar todas las providencias necesarias para la practica de
la diligencia y para llevar al cabo el aseguramiento, pudiendo
solicitar el auxilio de la fuerza publica o la intervencién del
Ministerio Publico Federal, cuando lo estime conveniente, par-
ticularmente cuando haya alguna oposicién por parte de la em-
presa o establecimiento visitado, no obstante la disposicién
expresa del articulo 206 de la Ley que establece que los propie-
tarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen,
almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los pro-
ductos o se presten servicios, tendran la obligacién de permitir
el acceso al personal comisionado para practicar visitas de ins-
peccion.

Una vez que el IMPI emita la resolucién definitiva del pro-
cedimiento de declaracién administrativa de infraccién, en ella
decidira sobre el levantamiento o definitividad de las medidas
cautelares, debiendo también poner a disposicién del afectado
la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido.

Si en la misma resolucién definitiva se declaré la comisién
dg una infraccién administrativa, el IMPI decidir4, con audien-
cia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados,

1Sujlcita’mdose a las reglas previstas en el articulo 212 Bis 2 de
a Ley.

5.2.2 Medios probatorios
Siendo la prueba, la parte central de todo procedimiento liti-

gl0so, no debemos pasar por alto, determinadas modalidades
que en materia de prueba estdn presentes dentro de los proce-
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dimientos de aplicacién efectiva y defensa de los derechos de
propiedad industrial.

Asi tenemos que el articulo 192 de la Ley en su primer pé-
rrafo, dispone que en los procedimientos de declaracion admi-
nistrativa se admitirdn toda clase de pruebas, excepto la
testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesién
estén contenidas en documental, asi como las que sean contra-
rias a la moral y al derecho.

De acuerdo con la lectura de dicho precepto, podemos des-
prender por un lado, que si el testimonio o la confesién estan
contenidas en documental, dejan de revestir las caracteristicas
de pruebas testimonial o confesional, puesto que el aspecto
mas relevante de estas ultimas es la oralidad en su recepcién
y presunta espontaneidad en su rendicién, por parte del decla-
rante o del absolvente y al estar contenidas en un documento
pierden esas notas distintivas y se convierten en una mera
prueba documental. Por otro lado, al disponer la Ley que se
admitiran toda clase de pruebas con excepcién de las contra-
rias a la moral y al derecho, se actualiza la hipétesis del arti-
culo 87 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacién supletoria que dispone que el tribunal debe recibir
las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén re-
conocidas por la Ley.

Asi tenemos, que el articulo 93 del Cédigo Federal de Proce-
dimientos Civiles, establece textualmente lo siguiente:

ARTICULO 93. La Ley reconoce como medios de prueba:

I. La confesién;
II. Los documentos publicos;

III. Los documentos privados;

IV. Los dictdmenes periciales;

V. El reconocimiento o inspeccién judicial;

VI. Los testigos;

VII. Las fotografias, escritos y notas taquigraficas y, en
general, todos aquellos elementos aportados por los descu-
brimientos de la ciencia, y

VIII. Las presunciones.
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En materia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, existen
normas concretas muy escasas en la Ley de la Propiedad In-
dustrial, estando presentes s6lo en los casos del ofrecimiento
de pruebas documentales y desahogo de visitas de inspeccion,
por lo que en todas las demds circunstancias, cabe la aplica-
cién supletoria de las disposiciones del Cédigo Federal de Pro-
cedimientos Civiles, incluyendo las concernientes al término
para la objecién de pruebas de la contraria, previsto en el caso
de la prueba documental en el articulo 142 del propio Cédigo
Federal.

De acuerdo con los articulos 190 y 197 de la Ley de la Pro-
piedad Industrial, las pruebas deben ofrecerse en el escrito de
solicitud de declaracién administrativa de infraccién o en su
caso, en el de contestacién a dicha solicitud, lo que nos lleva a
concluir que no existe dentro del procedimiento, una etapa de
ofrecimiento de pruebas. Los medios probatorios que se ofrez-
can posteriormente, no seran admitidos, salvo que se trate de
pruebas supervenientes. No precisando la Ley de la Propiedad
Industrial, lo que debe entenderse por pruebas supervenientes,
debemos referirnos al articulo 324 del Cédigo Federal de Pro-
cedimientos Civiles, que alude a las pruebas supervenientes
como aquellas que sirvan de prueba contra las excepciones ale-
gadas por el demandado, las que fueren de fecha posterior a la
presentacién de la demanda y aquellas que, aunque fueren an-
tenpres, la parte que las ofrezca manifieste bajo protesta de
decir verdad que no tenia conocimiento de ellas.

El articulo 190 de la Ley, en su segundo parrafo establece
que cuando se ofrezca como prueba algin documento que obre
en los archivos del IMPI, el oferente debera precisar el expe-
diente en el cual se encuentra y solicitar la expedicién de la co-
pla’certiﬁcada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la
copia ‘simple que exhiba. Esta disposicién aparentemente sin
complicaciones, rompe con una tradicién en el litigio que con-
Siste en que cuando se ofrece como prueba un expediente que
obra en el archivo del mismo érgano jurisdiccional, o en este
caso, del IMPI, bastaba con proponer dicha prueba y solicitar
que el _expediente se tuviera a la vista, al momento de dictar
resolucién, Esto ya no se puede hacer ahora, sino que habra
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que exhibir o solicitar la copia certificada del propio expedien-
te, 0 en caso de presentar una copia simple, pedir su cotejo con
el original.

Tratandose también de pruebas documentales, la Ley reco-
noce valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventa-
rios elaborados por el titular de un derecho de propiedad
industrial o su licenciatario.

Con base en el reconocimiento de las diligencias para mejor
proveer que existen en diversas legislaciones procesales, el ar-
ticulo 192 bis de la Ley faculta al IMPI para valerse de los me-
dios de prueba que estime necesarios para la comprobacién de
hechos que puedan constituir violacién de alguno o algunos de
los derechos protegidos por la Ley.

Como consecuencia de la adopciéon del TLC por parte de
nuestro pais, se introduce por primera vez en la legislacién
mexicana, una institucién en materia de pruebas, que guarda
gran similitud con el “discovery” del derecho anglosajén. Las
normas correspondientes estdn contempladas en los parrafos
segundo y tercero del articulo 192 bis de la Ley, que disponen:

ARTICULO 192 bis...

Cuando el titular afectado y el presunto infractor hayan
presentado las pruebas suficientes a las que razonable-
mente tengan acceso como base de sus pretensiones y ha-
yan indicado alguna prueba pertinente para la
sustentacién de dichas pretensiones que esté bajo el con-
trol de la contraria, el Instituto podrd ordenar a ésta la
presentacién de dicha prueba, con apego, en su caso, a las
condiciones que garanticen la proteccién de informacién
confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen
el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes
bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de
manera significativa el procedimiento, el Instituto podra
dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza
positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas,
incluyendo los argumentos presentados por quien resulte
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afectado desfavorablemente con la denegacién de acceso a
las pruebas, a condicién de que se conceda a los interesados

la oportunidad de ser oidos respecto de los argumentos y las
pruebas, presentadas.

Atendiendo a que en materia de infraccién de patentes de
proceso para la obtencién de un producto, es particularmente
dificil acreditar la utilizacién del proceso patentado por parte
del infractor, se ha venido siguiendo una tendencia global a
instituir la inversién de la carga de la prueba en los procedi-
mientos administrativos de infraccion correspondientes, como
una excepcién al principio tradicional de que el que afirma
estd obligado a probar. Dicha inversién de la carga de la prue-
ba es regulada por el articulo 192 bis 1 de la Ley, del tenor li-
teral siguiente:

ARTICULO 192 bis 1. Cuando la materia objeto de la pa-
tente sea un proceso para la obtencién de un producto, en
el procedimiento de declaracién administrativa de infrac-
cién, el presunto infractor debera probar que dicho pro-

ducto se fabricé bajo un proceso diferente al patentado
cuando:

I. El producto obtenido por el proceso patentado sea
nuevo, y

II. Exista una probabilidad significativa de que el producto
haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titu-
lar de la patente no haya logrado, no obstante haberlo
intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

5.3 Sanciones administrativas

La comisién de alguna infraccién administrativa, dara ori-
gen a la aplicacién de las correspondientes sanciones por el
IMPI, con independencia de la indemnizacién que pudiera co-
rresponder por dafos y perjuicios a los afectados, en los térmi-
nos de la legislacién comun y de la propia Ley de la Propiedad
Industrial que previene que dicha indemnizacién en ningun
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caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
publico de cada producto o la prestacion de servicios que impli-
quen una violacién a alguno de los derechos de propiedad in-
dustrial protegidos por la Ley.

Las sanciones aplicables con motivo de una infraccion admi-
nistrativa y previstas en el articulo 214 de la Ley, son las si-
guientes:

a) Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal,;

b) Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias
de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, por
cada dia que persista la infraccion;

¢) Clausura temporal hasta por noventa dias;

d) Clausura definitiva;

¢) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

La multa adicional se impondra cuando persista la infrac-
cién administrativa después de que se notifique la resolucion
por la que se sancione dicha infraccién y expire el plazo conce-
dido por el IMPI para que el infractor demuestre haber cesado
en su conducta infractora.

Las clausuras podran imponerse en la resolucién ademas de
la multa o sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de
que la clausura definitiva sera procedente cuando el estableci-
miento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y
dentro del lapso de dos afos, si dentro del mismo se reincide
en la infraccién, independientemente de que hubiere variado
su domicilio.

En los casos de reincidencia se duplicardn las multas im-
puestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder del
triple del maximo fijado en el articulo 214 de la Ley.

La propia Ley define a la reincidencia como cada una de las
subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas
dentro de los dos anos siguientes a la fecha en que se emiti6 la
resolucién relativa a la infraccién.

De acuerdo con los principios que rigen en materia de impo-
sicion de sanciones, que han sido establecidos por la jurispru-
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dencia de los tribunales federales y recogidos por el articulo
220 de la Ley, el IMPI al momento de dictar la resolucién ad-
ministrativa y aplicar la sancién, habra de tomar en cuenta:

a) El caracter intencional de la accién u omisién constitutiva
de la infraccion;

b) Las condiciones econémicas del infractor, y

¢) La gravedad que la infraccién implique en relacién con el
comercio de productos o la prestacion de servicios, asi como el per-
juicio ocasionado a los directamente afectados.

V1. LA DEFENSA Y APLICACION EFECTIVA
DE LOS DERECHOS DE AUTOR

6.1 Antecedentes

Tradicionalmente se habia venido sosteniendo que los meca-
nismos para lograr la proteccién efectiva de los derechos de au-
tor, eran mas eficaces que los existentes, tratdndose de
derechos de propiedad industrial.

Dicha consideracién tenia su origen en la existencia en el
Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia Comun y
para toda la Republica en Materia Federal, del tipo de fraude
especifico contenido en el articulo 387, fraccion XVI del mismo
ordenamiento, que textualmente dispone lo siguiente:

ARTICULO 387. Las mismas penas senaladas en el arti-
culo anterior, se impondran:

.XVI. Al que ejecute actos violatorios de derechos de pro-
pleQad literaria, dramatica o artistica, considerados como
falsificacion en las leyes relativas.

chho precepto era de particular importancia cuando aun no
existian leyes especificas en materia de derechos de autor, y
por ende, todo lo relacionado con esta disciplina era materia de
regulacién en el Cédigo Civil para el Distrito Federal, particu-
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larmente los articulos 1255 a 1258 del Cédigo Civil de 1928,
mismo que entr6 en vigor en 1932.

En el momento en que se expide la primera ley mexicana es-
pecializada en derechos de autor, que fue la Ley Federal sobre
el Derecho de Autor de 30 de diciembre de 1947,'® misma que
derog6 el Titulo Octavo del Libro Segundo del Cédigo Civil de
1928, se van a incorporar en la propia ley especializada, distin-
tos mecanismos para evitar la usurpaciéon de los derechos de
autor.

Situacién semejante se presenta en la Ley Federal sobre el
Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956,'7 la que fue
reformada y adicionada por el decreto de reformas y adicio-
nes de 4 de noviembre de 1963. De hecho, por considerarse
en realidad como una nueva ley, este decreto se invoca como
la Ley de 1963,'® que estuvo vigente hasta el mes de marzo
de 1997.

En dicho ordenamiento, se pueden destacar los articulos 135
a 142 bis, los que contenian distintas hipétesis infractoras,
tanto a los derechos de autor y conexos, como a demas disposi-
ciones de la Ley, que daban origen a la aplicacién de sanciones
de carécter penal, y también pecuniarias.

Sobre el particular, el articulo 135, fraccién I, contenia la
descripcién de la conducta infractora que con mayor frecuencia
se presenta, al establecer lo siguiente:

ARTICULO 135. Se impondra prisién de seis meses a seis
afios y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos
dias de salario minimo, en los casos siguientes:

1. Al que sin el consentimiento del titular del derecho de
autor explote con fines de lucro una obra protegida.

El articulo 133 de la Ley en estudio, disponia que cuando
surgiera alguna controversia sobre derechos de autor, la Direc-
cién General del Derecho de Autor, dependiente de la Secreta-

16 Publicada en el Diario Oficial de la Federacién de 14 de enero de 1948.
17 Publicada en el Diario Oficial de la Federacién de 31 de diciembre de 1956.
18 Publicado en el Diario Oficial de la Federacién de 29 de diciembre de 1963.
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ria de Educacién Publica invitaria a las partes interesadas a
una junta con el objeto de avenirlas y si durante dicho proce-
dimiento conciliatorio, no se alcanzare algun acuerdo, la propia
autoridad administrativa exhortaria a las partes a fin de que
la designaran arbitro, y en su caso, el laudo arbitral dictado
por la Direccién General del Derecho de Autor tendria efectos
de resolucién definitiva y sélo podria impugnarse mediante el
juicio de amparo.

Ahora bien, en el caso de que no se diera la intervencién de
la Direccién General del Derecho de Autor conforme a los li-
neamientos antes descritos, los tribunales federales conocerian
de las controversias que se suscitaran con motivo de la aplica-
cién de la Ley, sin embargo, cuando dichas controversias sélo
afectaran intereses particulares, de orden exclusivamente pa-
trimonial, podrian conocer de ellas, a eleccién del actor, los tri-
bunales competentes del orden comun. Tratdndose de delitos,
siempre serian competentes los Tribunales de la Federacién.

Atendiendo a esta ultima disposicién, la Procuraduria Gene-
ral de la Republica iniciaria la averiguacién previa de los deli-
tos relacionados con la usurpacién de los derechos de autor y
por ende, podria adoptar las medidas cautelares previstas en
el Cédigo Federal de Procedimientos Penales, las cuales, fue-
ron generalmente eficaces para disuadir las conductas infrac-
toras en esa materia .

(13-929La Ley Federal del Derecho de Autor de 24 de diciembre de
6

Ung vez puesto en vigor el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, se empezé a considerar la necesidad de
efectuar adecuaciones profundas a la legislacién en materia
autqral, con el objeto de regular de manera especifica, la pro-
t(_e?mén a cierto tipo de obras, como los programas de computa-
cién, ademas de dotar a la propia legislacion de mecanismos
zfgct:aces para obtener proteccién adecuada a los derechos de

or.

De esta manera, surge la Ley Federal del Derecho de Autor,
actualmente vigente y que fue publicada en el Diario Oficial de
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la Federacion, el 24 de diciembre de 1996, entrando en vigor a
los noventa dias siguientes a su publicacién, en términos del
Articulo Primero Transitorio del correspondiente Decreto.

No siendo materia de este trabajo, el analisis de las disposi-
ciones sustantivas de dicho ordenamiento, nos circunscribire-
mos a destacar los principales aspectos novedosos en lo que
concierne a la defensa y proteccién efectiva de los derechos de
autor.

Dentro del marco general de referencia de la Ley y particu-
larmente en su articulo 20, se dispone que la aplicacion admi-
nistrativa de la Ley corresponde al Ejecutivo Federal por
conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los
casos previstos por la misma, del Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial.

Ello nos lleva a considerar que existe una dualidad de auto-
ridades en materia autoral, por un lado, el Instituto Nacional
del Derecho de Autor, que es un 6rgano publico desconcentrado
dependiente de la Secretaria de Educacién Publica y por otro
lado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organis-
mo publico descentralizado, que en términos de los articulos
232 y 234 de la Ley, se encargara de sancionar las llamadas
“infracciones en materia de comercio”.

En el caso de que surja alguna controversia o afectacion so-
bre los derechos protegidos por la Ley, las partes podran some-
terse al procedimiento administrativo de avenencia ante el
propio Instituto Nacional del Derecho de Autor, y en el caso de
que no se llegue a algin arreglo conciliatorio, se exhortara a
las partes para que se acojan al procedimiento de arbitraje
establecido en el Capitulo III del Titulo XI de la Ley, mismo
que ya no se instruird por la autoridad administrativa, sino
por un grupo arbitral, en términos de las correspondientes dis-
posiciones.

Cuando se estd en presencia de una infracciéon a los dere-
chos de autor, la Ley de la materia, ya no contempla sanciones
de caracter penal, puesto que los correspondientes tipos delic-
tivos y las sanciones se reglamentan en los articulos 424 al
429 del Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Comun y para toda la Republica en Materia de Fuero
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Federal, que forman parte del Titulo Vigésimo Sexto del Libro
Segundo de dicho ordenamiento, creado por Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federaciéon el 24 de diciembre de
1996.

Es particularmente relevante el contenido del articulo 424,
que transcribo a continuacién:

ARTICULO 424. Se impondré prisién de seis meses a seis
anos y de trescientos a tres mil dias multa:

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

I1. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produz-
ca mas numero de ejemplares de una obra protegida por la
Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el
titular de los derechos;

I11. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene,
transporte, distribuya o arriende obras protegidas por la Ley
Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, a escala
comercial y sin autorizacién del titular de los derechos; y

IV. A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o
sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos elec-
trénicos de proteccién de un programa de computacién.

Independientemente de las sanciones pecuniarias y privati-
vas de libertad, se dispone en el articulo 428 del Cédigo Penal
para el Distrito Federal, que el afectado tendra derecho a la
reparacién del dafno, cuyo monto no podra ser menor al cua-
renta por ciento del precio de venta al publico de cada produc-
to o de la prestacién de servicios que impliquen violacién a
alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal
del Derecho de Autor.

S}H embargo, tratdndose de infracciones administrativas, el
articulo 229 de la Ley establece distintas conductas que cons-
tituyen infracciones en materia de derechos de autor, que se-
ran sancionadas por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, en tanto que el articulo 231 contempla las hipotesis de
Infracciones en materia de comercio, que realmente constitu-
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yen verdaderas conductas de usurpacién a los derechos de au-
tor. Por su importancia, procedo a transcribir el articulo 231
de la Ley:

ARTICULO 231. Constituyen infracciones en materia de
comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas
con fines de lucro directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar publicamente una obra protegida
por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorizacién
previa y expresa del autor, de sus legitimos herederos o del
titular del derecho patrimonial de autor;

I1. Utilizar la imagen de una persona sin su autorizacién
o la de sus causahabientes;

I11. Producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar
o comercializar copias ilicitas de obras protegidas por esta
Ley;

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en
circulacién obras protegidas por esta Ley que hayan sido
deformadas, modificadas o mutiladas sin autorizacién del
titular del derecho de autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto
que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea
desactivar los dispositivos electrénicos de proteccién de un
programa de computacién;

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al publico
emisiones de organismos de radiodifusién y sin la autoriza-
ci6n debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos
protegida o un programa de cémputo sin el consentimiento
del titular;

VIII. Usar o explotar un nombre, titulo, denominacién,
caracteristicas fisicas o psicolégicas, o caracteristicas de ope-
racion de tal forma que induzcan a error o confusién con una
reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artisticas protegidas por
el capitulo III, del Titulo VII de la presente Ley en contra-
vencién a lo dispuesto por el articulo 158 de la misma, y
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X. Las demés infracciones a las disposiciones de la Ley que
implique conducta a escala comercial o industrial relaciona-
da con obras protegidas por esta Ley.

Independientemente de que la redaccién del precepto antes
transcrito, es deficiente e incorpora una serie de calificativos a
las conductas, que necesariamente implicarian la definicién de
términos como “lucro directo o indirecto”, es claro que se trata
de conductas infractoras a los derechos de autor y que se iden-
tifican con una usurpacién a los mismos.

Se establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial, sera la entidad competente para la persecucién de
dichas conductas y la aplicacién de las sanciones correspon-
dientes, lo cual hara con arreglo al procedimiento y formalida-
des previstas en los Titulos Sexto y Séptimo de la Ley de la
Propiedad Industrial, pudiendo realizar las investigaciones
correspondientes, practicar visitas de inspeccién, adoptar
medidas precautorias, etc., con todo el alcance y amplitud que
previene la propia Ley de la Propiedad Industrial, quedando
inclusive facultado para emitir una resolucién de suspensién
de la libre circulacién de mercancias de procedencia extranjera
en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley
Aduanera.

Desde luego, la intervencién del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, para la persecucién y sancién de este
tipo de conductas infractoras es por demés controvertida, sien-
do su aparente tnica razén de ser, el adecuado desempefio de
dicha autoridad en la adopcién de medidas cautelares y perse-
cucién de infracciones a la legislacién en materia de propiedad
industrial.

De acuerdo con el articulo 232 de la Ley Federal del Dere-
cho de Autor, las infracciones en materia de comercio, serdan

sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial con multa:

@) De cinco mil hasta diez mil dias de salario minimo en los

¢asos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del
articulo 231.
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b) De mil hasta cinco mil dias de salario minimo en los casos
previstos en las fracciones II y VI del propio articulo 231, y

¢) De quinientos hasta mil dias de salario minimo en los de-
mas casos a que se refiere la fraccién X del articulo 231.

Para efectos de la aplicacién de las multas, se entendera
como salario minimo, el salario minimo general vigente en el
Distrito Federal en la fecha de la comisién de la infraccién,
aplicindose una multa adicional de hasta quinientos dias de
salario minimo por dia, a quien persista en la infraccién.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Los mecanismos actuales previstos en la legislacion mexica-
na en materia de propiedad industrial, tendientes a lograr la
aplicacion efectiva y defensa de los derechos tutelados por la
misma, responden a las necesidades de una economia globali-
zada e interdependiente.

Atendiendo a que aun no han transcurrido ni tres anos des-
de la puesta en vigor de la dltima reforma a la legislacién, se
pueden ain encontrar muchas lagunas legislativas, particular-
mente en materia de medios probatorios, que se pretender sub-
sanar con la aplicacién supletoria del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, aun cuando lo deseable seria una ma-
yor regulacién en !a propia Ley de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, tratdndose de las medidas cautelares, sélo una
de ellas —el aseguramiento de mercancia=, es aplicada con
frecuencia por parte del IMPI, por lo que si existe un catélogo
tan amplio de medidas provisionales, es importante que tanto
los particulares requieran la aplicacién de las mismas como
que la propia autoridad las acuerde favorablemente, puesto
que se trata de mecanismos altamente efectivos para prevenir
y disuadir la usurpacién de derechos de propiedad industrial.

Dado el corto tiempo en que han estado en vigor, las nuevas
normas en materia de defensa y aplicacién efectiva de los de-
rechos de autor, es atin muy prematuro concluir si la divisién
de competencias entre el Instituto Nacional del Derecho de Au-
tor y el IMPI, es adecuada y mas aun, si al haber dotado de
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atribuciones persecutorias y sancionadoras al IMPI, para el
caso de infracciones en materia de comercio, constituye la solu-
ci6n buscada por los titulares de los derechos de autor.

Finalmente y como se ha sostenido en muchos foros y docu-
mentos, la creacién de un tribunal especializado en materia de
propiedad intelectual es un imperativo y una tarea que debe
abordarse lo més pronto posible, a fin de contribuir a lograr un
respeto absoluto a los derechos de propiedad industrial, asi
como también a los derechos de autor, que con renovada im-
portancia, encierran creatividad, progreso y un animo de com-
petencia leal en la actividad comercial e industrial.



