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D.A.-321/2023.
AMPARO DIRECTO

QUEJOSO:
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QUEJOSA ADHESIVA:
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
SALA ESPECIALIZADA EN
MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL  TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA.

MAGISTRADA PONENTE:
ANA MARIA IBARRA OLGUIN.

SECRETARIO:
ANGEL GARCIA COTONIETO.

Ciudad de México. Sentencia del Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la
sesion celebrada via remota por medios electronicos el dia trece de

octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS
Y

RESULTANDO:

1 Nombre de la persona fisica quejosa.
2 Razdn social de la persona moral tercero interesada y quejosa adhesiva.
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Primero. Presentaciéon de la demanda. Mediante escrito
presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, ******
w1 por propio derecho, presenté demanda de amparo. En
ella, reclamé de la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la
resolucion de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés dictada en
el expediente **** [**-***** %3 E|l promovente sefiald como
tercero interesado @ FFRF RRRRE mbeemeees weeeees e
Jkkkkkhkkhkkdkk  kkkkkkkk  kk  kkkkkkk

kA IARD Asimismo’ considero

violados en su perjuicio los articulos 14 y 16 constitucionales.

Segundo. Tramite y admisién de la demanda. Por razén de
turno correspondid conocer del asunto a este Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Asi,
mediante acuerdo de veintidés de mayo de dos mil veintitrés se
registré con el numero DA 321/2023 y se admitié a tramite. En ese
mismo acuerdo, se reconoci0 como terceros interesados al
Subdirector Divisional de Prevencion de la Competencia Desleal del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a ***** *****

kkhkkkkkkkk khkkkkkkk kk kkhkkhkhkkkkkhkkkk hkkkhkkk kk kkkkkkk kkkkkkkk 2
b

Finalmente, se ordend dar vista con los autos al agente del Ministerio

Publico de la Federacion, quién no formulé pedimento.

3 Numero de expediente del juicio de nulidad.
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Tercero. Alegatos. Por escrito de dieciocho de junio de dos mil

veintitrés el Coordinador Departamental de Amparos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en representacion de la
autoridad tercera interesada, realizé diversas manifestaciones. Por lo
que, mediante proveido dos de junio de dos mil veintitrés, se
tuvieron por formulados en via de alegatos. Asimismo, por escrito de
veintiddés de junio de dos mil veintitrés, ***** FEEEr wmeemeen
kkkkhhkk kk hkkkhhkkhhhkhkdhd khkhkkhhdx dk khkkkkdhd khkkkkhhxD formulé SUS
alegatos, mismos que se tuvieron por hechos por acuerdo del

veintitrés de junio de dos mil veintitrés.
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Cuarto. Amparo ;adhesivo. El veintidos de junio de dos mil

H H L4 *kkk%k *kkk%k *kkkkkkkkk *kkkkkkk ** kkkkkkkkkkkkkkk
veintitrés )
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ik ek e eeeeee2 por-conducto de su apoderada, promovio
amparo adhesivo. Mediante auto de veintitrés de junio de dos mil

veintitrés se admitio a tramite.

Quinto. Turno. Encontrandose los autos en estado de
resolucion, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, éstos
fueron turnados a la Sefora Magistrada Ana Maria Ibarra Olguin
para la formulacion del proyecto respectivo. Lo anterior, de
conformidad con los articulos 183 de la Ley de Amparo y 28, fraccion

Il, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion.
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Sexto. Nueva integracion. Por acuerdo de presidencia de seis
de octubre de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento mediante
oficio SEADS/2288/2023 de la Secretaria Ejecutiva de Adscripcion del
Consejo de la Judicatura Federal la designacion del Secretario en
Funciones de Magistrado en este Tribunal Licenciado Carlos Arturo
Rivero Verano, en sustitucion del Magistrado Alfredo Enrique Baez
Lépez. Del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y durante
el tiempo que el Magistrado tenga licencia médica o hasta que el

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Décimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para
conocer y resolver el presente juicio de amparo directo. De
conformidad con lo dispuesto en los articulos 103, fraccion |y 107,
fracciones lll, inciso a), V, inciso b) y VI, de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 33, fraccion I, 34 y 170 de la Ley de
Amparo; 38, fraccion I, inciso b) 39 y 124 de la Ley Organica del
Poder Judicial de la Federacion. Asimismo, conforme a lo dispuesto
en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la determinacion del numero y limites territoriales
de los circuitos en que se divide la Republica Mexicana; y al numero,

a la jurisdiccion territorial y especializacidn por materia de los
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Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.* Ello, en atencion

a que se recurre una sentencia de la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa que reside dentro del Circuito al que pertenece este

tribunal colegiado.

SEGUNDO. Certeza del acto. Es cierto el acto atribuido a la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa consistente en la resolucion de
treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés dictada en el expediente
ke k% 3 Asi lo manifestd la Magistrada Presidenta de la

referida Sala en el informe justificado que rindi6. Lo que se corrobora
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con las constancias remitidas que hacen prueba plena en términos de
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lo dispuesto en el articulo 202 del Codigo Federal de Procedimiento
Civiles, de aplicacién supletoria conforme al diverso 2 de la Ley de

Amparo.

TERCERO. Oportunidad de la demanda principal y
adhesiva. La demanda de amparo principal es oportuna. Se presenté
el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, esto es, antes® de que

iniciara el plazo de los quince que el quejoso tenia para ello, de

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el quince de febrero de dos mil trece y modificado por los
Acuerdos Generales 22/2013 y 53/2014, también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados
en el Diario Oficial de la Federacién el nueve de agosto de dos mil trece y el veintiuno de noviembre de dos
mil catorce, respectivamente.

5 La resolucién reclamada se notificd mediante boletin jurisdiccional el diecisiete de abril de dos mil veintitrés
-foja 198 del juicio de nulidad de origen, la cual surti6é efectos al tercer dia habil siguiente, esto es, el veinte
de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, el plazo transcurrié del veintiuno de abril al quince de mayo de
dos mil veintitrés. Sin contar en este computo los dias veintidds, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, asi
como el primero, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de la misma anualidad por ser inhabiles.
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conformidad con el articulo 17 de la Ley de Amparo. Del mismo
modo, la demanda de amparo adhesiva es oportuna. Se presento el
veintidos de junio de dos mil veintitrés, es decir, el penultimo dia®

de los quince que prevé el articulo 181 de la Ley de Amparo.

CUARTO. Legitimacion de la quejosa principal y de la
adhesiva. La demanda de amparo principal es promovida por parte
legitima ya que ****** ***** x=**%*1 fue el tercero interesado en el
juicio de nulidad FFF* RS del indice de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa. EI amparo adhesivo es promovido
por parte legitima ya que **** *rxes memmeeeees | keseeees x
KRRRRERRRRRKRRS RRRKKRRS £ KRRRRES KRR fe LN Tnstd el referido

juicio de nulidad y obtuvo resolucion favorable.

Ademas, el quejoso principal tiene interés juridico en virtud de
que en la sentencia reclamada se declard la nulidad de la diversa

resolucion en la que, entre otras cosas, se sancion6 a ***** *****

khkkkkhkkkhkh hhkkkhkhhkk kk hhkkhkhhkhkhhhhkhdhk khkkkhkdhdx *%x *hkkkhddx khkkkhhkx2
y .

Razon por la cual la quejosa adhesiva tiene interés en que subsista la

sentencia reclamada en el presente juicio de amparo.

6 El acuerdo que admitié a tramite la demanda de amparo se notificé por medio de lista el primero de junio de
dos mil veintitrés -foja 82 del juicio de amparo-, por lo que surtié efectos el dos siguiente. En ese sentido, el
plazo transcurrié del cinco al veintitrés de junio dos mil veintitrés. En este cémputo no toman en
consideracion los dias tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho de junio de la misma anualidad por ser
inhabiles.



GDOS M FORMA A-55

ﬁ%@ 7 D.A.-321/2023.
U} L Uu iy

wm\* \WW

ga& P“‘"J“"

%g.»m 7

'"\. —

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION . .
QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio de los conceptos de

violacién hechos valer por el quejoso, a continuacion, se narraran los

antecedentes mas relevantes del presente asunto:

1. Solicitud de declaracion administrativa de infraccion.
Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil
veintides ¥ pmEmes weess 0 solicitd la declaracion
administrativa de la infraccion prevista en la fraccion XVI del
articulo 386 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial, en contra de **** *xes seeeeen kkkkkkk ok

kkkkhkkkhhkkhhdr khkkkhhhkx hk hkkkhdkdx dhkkkhhxkxD E”O al ConSiderar

que enganaba al publico respecto de que la marca ““******7 se
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advierte en los productos comercializados es la siguiente:

"(Se reproduce)”

2. Resolucion de la declaracion administrativa de infraccion.
El dieciocho de octubre de dos mil veintidos el Subdirector
Divisional de Prevencion de la Competencia Desleal, luego de

desestimar las excepciones opuestas por FftTT T

kkkkkkkkkk *kkkkkkk *%* kkkkkkkkkkkkkkk *khkkkkkkk *%* *kkkkkk
H

kkkkkkkk2

—entre ellas la de falta de interés juridico del

" Nombre de la marca respecto la cual se cuestiona su registro.
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solicitante—, resolvié declarar la infraccién contenida en el
articulo 386, fraccion XVI de la Ley Federal de Proteccién a la

Propiedad Industrial.

Determind lo anterior, en virtud de que, si bien es cierto

que el veinticuatro de mayo de dos mil doce ***tUUMF

*kkkkkkkkkk ** *kkkkkkkkkkk ** *kkkkkkk kkkkkk § SOIiCité el

GkkkkxkNT

registro de la marca mixta —con numero de
expediente ******* —9 también es cierto que éste fue negado

el treinta de octubre de la misma anualidad. A pesar de ello,
determiné6 que la infractora puso en venta productos que
contenian la referida marca mixta seguido del signo ®. Es decir,
indicando que se trataba de una marca registrada, sin que lo
estuviera. Sobre este punto, la autoridad administrativa preciso
que no se podia considerar que los productos estaban
amparados por la marca nominativa ““****”  ébn el registro
marcario *****9 pues el signo distintivo en los productos
vendidos correspondia en identidad a la marca mixta “<*****” 7

que se pretendi6 registrar en el expediente de marca ******* 9,

Un ejemplo del producto que se puso a la venta es el siguiente:

8 Razoén social de la persona moral que solicitd el registro de la marca materia del
presente amparo.

9 Numero de expediente de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

0 Nombre de la marca registrada.
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"(Se'reproduce)”

En consecuencia, la autoridad administrativa impuso una
sancion equivalente a 2000 Unidades de Medida vy

Actualizacion al veintiséis de abril de dos mil veintidos a

*kkk* *kkk* *kkkkkkkkk *kkkkkkk ** kkhkkkkkkkkkkkkkk *kkkkkkk
)
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3. Juicio de nulidad. Inconforme con la resolucion anterior, *****

*kkkk kkkkkkkkkk *kkkkhkkk ** kkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkk **
)

Rk w2 promovié  juicio de nulidad, el cual le toco
conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El
dos de enero de dos mil veintitrés se admitio a tramite y se

registrd con el numero de expediente ****/**-***_**_**3,

Asi, mediante resolucion de treinta y uno de marzo de
dos mil veintitrés la referida Sala resolvié declarar la nulidad

de la resolucidn recurrida. Esto, al considerar que se
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actualizaba la excepcion consistente en la falta de interés
juridico de ****** *xxxx o1 nara solicitar la declaracion

administrativa de infraccion. Particularmente, porque advirtio
que no existe afectacion alguna a la esfera juridica del
solicitante al no ser titular de un derecho marcario, o bien, se

encuentre en tramite un procedimiento.

Esta sentencia constituye el acto reclamado en el

presente juicio de amparo.

SEXTO. Estudio. La quejosa principal en su primer concepto
de violacién argumenta que, contrario a lo resuelto por la Sala, si
acredito contar con interés juridico para solicitar la declaracion
administrativa de infraccién en virtud de que comproé un producto que
ostentaba una marca como registrada sin estarlo. En su segundo
concepto de violacidn alega que la Sala modificd la hipdtesis de
infraccidn al considerar que para que se actualice es necesario
demostrar que la presunta infractora obtuvo una ventaja comercial
con el uso de la marca, cuestién que, a su parecer, no esta previsto
en el precepto legal. Finalmente, en su tercer concepto de violacion
insiste en que para solicitar la declaracion administrativa basta con

tener un interés simple.

Por su parte, la quejosa adhesiva en su Unico concepto de

*kkkkk *kkk*k

violacién argumenta que, como lo resolvié la Sala,
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w1 carece de interés juridico para solicitar la declaracion

administrativa de infraccion. Esto, pues, a su parecer, no existe una

afectacion a la esfera juridica del solicitante.

Como se observa, el problema que se le presenta a este
tribunal colegiado versa sobre el interés que debe acreditarse para
solicitar la declaracion administrativa de infracciéon prevista en el
articulo 386, fraccion XVI de la Ley Federal de Proteccién a la
Propiedad Industrial. Asi, los conceptos de Vviolacion antes
sintetizados se estudiaran en un orden distinto al propuesto y algunos
de manera conjunta por estar estrechamente relacionados, en

términos del articulo 76 de la Ley de Amparo. Para ello, en un primer

00:TS'TT #2/0T/E0
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determinara si el quejoso cuenta con éste.

Los articulos 328, 329 y 386, fraccion XVI de la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial —vigente a la fecha de
presentacion de la solicitud de declaracion administrativa de

infraccion— establecen lo siguiente:

“Articulo 328.- Las solicitudes de declaracion administrativa de
nulidad, caducidad, cancelacion e infraccion que establece esta Ley,
Se sustanciaran y resolveran con arreglo al procedimiento que sefiala
este Capitulo y las formalidades que esta Ley prevé.

Articulo 329.- EI |Instituto podra iniciar el procedimiento de
declaracion administrativa de oficio o a_peticion de quien tenga
interés juridico. Cualquier persona podra presentar informacion que
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le permita al Instituto, determinar el inicio de un procedimiento de
declaracion administrativa de oficio de considerarlo procedente.

Articulo 386.- Son infracciones administrativas:

(--)

XVI.- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo
o cancelado, se incurrira en infraccion después de un ario de la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la
declaracion correspondiente;

()

De una interpretacion sistematica de los articulos antes
transcritos se obtiene que el procedimiento de declaracidn
administrativa de infraccién podra iniciarse de oficio o a peticion de
quién tenga interés juridico. Lo que resulta aplicable para el caso de
la infraccion de poner a la venta productos indicando que estan
protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Ello, en
atencion a que, como lo resuelve la Sala, en la hipodtesis de la
infraccidn no se advierte que exista una excepcion respecto que para
solicitar la declaracion administrativa de tal conducta infractora sea

suficiente con acreditar un interés simple.

En ese sentido, a juicio de este organo colegiado, para solicitar
la declaracion administrativa de la infraccidon prevista en la fraccion

XVI del articulo 386 de la referida Ley la persona solicitante debera

contar con interés juridico. Por lo que resulta infundado el tercer

concepto de violacion del quejoso principal en el que indica que

basta con tener interés simple en el que se cumpla la Ley.
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Una vez determinado lo anterior, se procede a analizar si ******

wrEww el cuenta con interés juridico para solicitar ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaracion
administrativa de la infraccion contenida en la referida fraccion XVI.
En este aspecto, las partes y la Sala difieren sobre las situaciones

concretas que pueden dotar-a una persona de interés juridico, como

se relata a continuacion:

La Sala resolvio que el interés juridico surge de la utilidad o
ventaja directa, manifiesta y legitima que lleva a una persona a
proteger un derecho. En concreto, porque se encuentre en tramite un

procedimiento, porque se este infringiendo algun registro marcario o
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80°G9'00°00°00°00°00°00°00°00°00°00°ZE'9989'€9'02"9989' 0L

porque se esté dando un aprovechamiento ilegitimo de uno de sus

O13INOLOD VIDHVD TIONY

derechos.

La quejosa adhesiva, en su unico concepto de violacién,
argumenta que una persona tendra interés juridico cuando sufra un
detrimento en su esfera juridica. Particularmente, por la existencia de

un registro marcario.

El quejoso principal, en su primer concepto de violacion,
alega que su interés juridico surge de la afectacion a su esfera
juridica por comprar un_producto que ostenta una marca como

registrada, sin que para efecto lo esté. Es decir, considera que la
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afectacion se actualiza por haber sido engafado por la presunta

infractora.

Este tribunal colegiado determina que es sustancialmente
fundado el primer concepto de violacién del quejoso principal y
suficiente para conceder el amparo. Ello, en virtud de que respecto la
infraccidn, materia del presente amparo, las personas que compren
un producto que ostente una marca como registrada sin que lo esté,
tienen interés juridico para solicitar la declaracion administrativa de
infraccidn. Esta conclusion se sostiene, esencialmente, de que la
proteccién a la propiedad industrial se traduce, finalmente, en una

proteccion al publico. Veamos.

En principio es importante tomar en consideraciéon que las
marcas son una forma de proteccion a las personas que adquieren
bienes o servicios. Para arribar a esta determinacion se debe atender
a la regulacion de éstas en la Ley Federal de Proteccion a la

Propiedad Industrial.

En un primer momento, la referida Ley establece como parte de
su objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y
otorgamiento de marcas, asi como sancionando los actos que atenten

contra ésta.!" Para ello, establece que cualquier persona podra hacer

" “Articulo 2.- Esta Ley tiene por objeto:
1.- Proteger la propiedad industrial mediante la requlacion y otorgamiento de patentes de
invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado
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uso de marcas; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene

mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.’? Posteriormente, establece un catdlogo de supuestos en
los que una marca no podra ser registrada, a saber, formas que sean
de dominio publico, marcas que carezcan de distintividad, o bien,
signos idénticos o semejantes en grado de confusion a una marca en

tramite de registro o a una registrada y vigente's.

Entonces, se concluye que en la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial una de las finalidades mas importantes de las
marcas y su registro es proteger a las personas que adquieren los

bienes o servicios ofertados. Particularmente, para evitar una
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productos que se encuentran en el mercado.

Conclusidon que se corrobora con la exposicion de motivos de la

Ley de la Propiedad Industrial —antecesora de la Ley Federal de

de circuitos integrados, marcas |y avisos comerciales; publicacion de nombres
comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen e indicaciones
geograficas;

(...)

IIl.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan
competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas
respecto de ellos; (...)"

2 “Articulo 170.- Cualquier persona, fisica o moral, podra hacer uso de marcas en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su
uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

3 “Articulo 173.- No seran registrables como marca:

(--)

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion, a una marca en tramite
de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos en este supuesto aquéllos
que sean idénticos a una marca registrada o en tramite del mismo titular, que distinga
productos o servicios idénticos;

(..)”
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Proteccion a la Propiedad Industrial— en la que se advierten cuatro
objetivos. Primero, el mejoramiento de la productividad, de Ia
innovacion y de la tecnologia en los sectores productivos. Segundo,
la satisfaccion de las demandas de calidad por parte del publico.
Tercero, la insercion ventajosa de Meéxico en la economia
internacional. Cuarto, la accion oportuna ante los cambios legislativos
de la propiedad industrial en el plano mundial. Respecto el segundo
objetivo, se puntualiza que la referida Ley busca evitar que las
expectativas de calidad por parte de las personas cuando adquieren
bienes y servicios resulten defraudadas o se vean desorientadas y
que, por ende, las marcas, los avisos comerciales y las
denominaciones de origen tienen un papel especial para la defensa

de los intereses de tales personas.’

La exposicidon de motivos anterior resulta relevante porque la
Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial tuvo como
objetivo principal fortalecer al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y agilizar los procedimientos administrativos en beneficio de
los titulares de los derechos marcarios y el publico en general.’® Sin

embargo, los pilares esenciales de la Ley anterior prevalecen, e

4 Exposicién de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial -antes Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial-, 27 de junio de 1991, Iniciativa del Ejecutivo.
Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesolL egislativoCompleto.aspx?q
=/HNedHfTnA2nOeigjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKz\W4bggwBj7018I1075R9gQmMyA
WJrYmsLlysaUzMmDNA==

5 Exposicion de motivos de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, 1 de
julio de 2020, Iniciativa del Senado (Grupo parlamentario MC). Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesolLegislativoCompleto.aspx?q
=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyd+40I0JFm+qI30AlII3DS6JEF3aWTDZI3rAVCnzKJxIFzbHaNL
gHI95WD10OxYYKY +/w==
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incluso, la infraccidon que se esta analizando en este amparo esta

regulada de forma idéntica en ambas legislaciones.®

Para robustecer lo anterior, se hace alusion al criterio del Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el
que determind que el analisis de confusion de marcas tiene por objeto

proteger al publico que adquiere los productos para evitar el error

respecto su naturaleza y origen. Tales consideraciones se ven

reflejadas en la siguiente jurisprudencia:

‘MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA
PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE
SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON
CONFUNDIBLES . CON OTRAS REGISTRADAS CON
ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN
LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVill, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS.

Tratandose de cuestiones relativas a confusiéon de marcas, debe
sostenerse que es el publico consumidor quien
fundamentalmente  merece proteccion para evitar la
desorientacion y el error respecto a la naturaleza y origen de
los distintos productos que concurren en el mercado, y
obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama
del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la facil
identificacion de las mercaderias; en otras palabras, la marca ha de
ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demas
marcas que fluyen en el comercio o estan registradas, y la
proteccion de la ley ha de ser plena para que su poder de atraccion
y Su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la
existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente
distintivas entre si, de suerte que el publico consumidor no sélo no
confunda una con'olra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de
que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la
materia, cuando establece en sus articulos 90 y 91, fraccion XVIII,

6 En la Ley de Propiedad Industrial se encontraba regulada de la siguiente forma:
“Articulo 213.- Son infracciones administrativas: (...) lll.- Poner a la venta o en
circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que estan protegidos por una marca
registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo
o cancelado, se incurrira en infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o en
Su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién correspondiente; (...)”
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que la denominacion que constituye la marca debe ser
suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los
productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a
los de su misma especie y clase, y que una marca no debe
registrarse si es confundible con otra registrada con antelacion.”

Ahora bien, para determinar, de forma concreta, quién puede
tener interés juridico para solicitar la declaracion administrativa de
infraccion contenida en la fraccién XVI del articulo 386 de la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial es necesario recordar
su fraseo. En esa hipotesis de infraccion se sanciona poner a la venta
productos o servicios indicando que estan protegidos por una marca
registrada sin que lo estén. Esto, por el uso no autorizado de las
leyendas "Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca

de Certificacion Registrada”, las siglas "M.R." o el simbolo ®'".

Conforme a lo anterior, validamente podemos indicar que el
lenguaje empleado en la infraccidén sujeta a estudio no contrapone un
interés especifico de una persona titular de un derecho de propiedad
industrial. Cuestidn que si acontece en otras infracciones. Por
ejemplo, en la fraccion XVIII se sanciona el uso de una marca
registrada como elemento de un nombre comercial sin consentimiento
de su titular, o bien, en las fracciones IX y X se sanciona la venta de
productos amparados por un modelo de utilidad o disefio industrial sin

el consentimiento de la persona fitular. En estas fracciones el

7 “Articulo 236.- Las leyendas "Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o
“Marca de Certificacion Registrada”, las siglas "M.R." o el simbolo ®, solo podran usarse
para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.”



\A\DOS M FORMA A-55

Se b», 19 D.A.-321/2023.

w (suuU"f '
'Sf wih m\) w ]
srl! '?'*'fo U

%gtL

,u..h — A

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION . g » . ,
legislador especificé como interés contrapuesto el de la persona

titular de la marca registrada, el modelo de utilidad o el disefio
industrial; mientras que en el caso de la fraccion XVI no lo limita,
como erroneamente adujo la Sala y la quejosa adhesiva, a las

personas titulares de derechos marcarios.

Por ende, es posible concluir que el bien juridico tutelado
en dicha infraccién son los signos distintivos que constituyen
marcas registradas. En ese sentido, si el objetivo final de éstas es
proteger al publico a quien se ofrecen los productos o servicios de
que se trata y esta infracciéon sanciona a quienes ponen a la venta o

en circulaciéon productos que pretenden estar amparados por una
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solicitar la declaracion administrativa de dicha infraccion.

Esto es, la conducta infractora prevista en la fraccion XVI no
constituye, necesariamente, una transgresion a un particular sino a la
Ley y al publico que adquiere los productos y servicios. Por lo que,
estimar que solo las personas titulares de derechos marcarios o
pendientes de registro son las unicas que pueden solicitar la
declaraciéon administrativa de esta infraccién implicaria desconocer la
afectacion que sufren las personas que adquieren esos productos o
servicios. De ahi lo infundado del unico concepto de violacion de la

quejosa adhesiva y lo fundado del primer concepto de violacién de

la quejosa principal.
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Ademas, esta interpretacion es acorde con el parrafo tercero del
articulo 17 constitucional en el sentido de que las autoridades
deberan privilegiar la solucion del conflicto sobre formalismos
procedimentales. Sobre este punto, sirve de apoyo la jurisprudencia
2a./J. 16/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacion que establece lo siguiente:

“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR
BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
ADICION AL ARTICULO 17, TERCER PARRAFO,
CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y
AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCION DEL
CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE
LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017).

Hechos: Una persona promovio juicio de amparo indirecto en el cual
alegé que los articulos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo que prevén la resolucion del recurso de revision en
sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer
parrafo del articulo 17 _de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la
resolucion de fondo del asunto sobre los formalismos
procedimentales. La Jueza de Distrito que conocioé del asunto
considerd que la disposicion constitucional de referencia contiene
una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un
derecho subjetivo publico a favor de la persona, lo cual implica que
hasta en tanto no se ejerza esa atribucion por parte del Congreso de
la Unién, a fin de adecuar las normas legales al texto del articulo 17
de la propia Constitucion, las situaciones juridicas imperantes en
materia de resolucion de recurso de revision en sede administrativa
no debian cambiar.

Criterio juridico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion considera que a la entrada en vigor de la adicion al
articulo 17, tercer parrafo, contenida en el Decreto por el que se
reforman y adicionan los articulos 16, 17 y 73 de la_Constitucion
Politica_de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Cotidiana (Solucion de Fondo del Conflicto y Competencia
Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en
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las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente
jurisdiccionales del pais deben privilegiar la resolucion de fondo de
los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos
procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las
partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen
sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestion.

Justificacion: Del analisis de la reforma constitucional mencionada,
se advierte que el Constituyente Permanente consideré que, para
hacer frente a la problematica consistente en la "cultura
procesalista”, la cual genera que en el desahogo de una parte
importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de
lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente
planteada, debia adicionarse al articulo 17 constitucional, el deber de
las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la
resolucion de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige
también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en
el despacho de los asuntos no se opte por la resolucion mas sencilla
o rapida, sino por el estudio que clausure efectivamente Ila
controversia y la aplicacion del derecho sustancial. Ademas, se
precis6 que la incorporacion explicita de tal principio en la
Constitucion General pretende que éste permee el sistema de
jJusticia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales
y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del pais se vean
sometidas a su imperio, pero mas alla de su obligatoriedad,
reconozcan la razon y principio moral que subyacen a la adicion al
articulo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la
entrada en vigor de la referida adicion, todas las autoridades
jurisdiccionales deben privilegiar la resolucion de los conflictos
sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que
rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha
cuestion, puesto que del analisis teleolégico de la reforma
constitucional, se desprende la intencion relativa a que este principio
adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las
autoridades privilegiaran una resolucion de fondo sobre la forma,
evitando asi reenvios de jurisdiccion innecesarios y dilatorios de la
imparticion de justicia.”
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Sin que la conclusion anterior signifique que otras personas, por
ejemplo, competidores de la presunta infractora, no cuenten con
interés juridico para solicitar la declaracion administrativa de la
infraccion prevista en la referida fraccion XVI. Particularmente,

cuando la conducta infractora —poner en venta productos con una
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marca indicando que esta registrada sin que lo esté— implique una

competencia desleal en detrimento de sus competidores.'8

Por todo lo anterior, a efecto de que ****** *xxxx e
acreditara su interés juridico bastaba con que demostrara que habia
adquirido un producto en el cual se ostentaba una marca como
registrada sin estarlo, lo que si acontecio. Asi es, de su solicitud'® se
advierte que exhibié un ticket de veintiséis de abril de dos mil
veintidos y una factura emitida por ***** *rs s e
KK RRRKKRRRERRRRRK  RRKKKRRS KK kkkkRRR | kRRe 2 gue amparan la
compra de una pieza de “BOING NARANJA 24-500 ML (JUGO)".
Asimismo, adjuntd la siguiente muestra fisica de la referida bebida en

Ukkkhdkikr7.

donde se observa el uso de la marca

"(Se reproduce)”

8 En este sentido se resolvié el amparo directo 215/2011 del indice del Décimo Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
9 Fojas 13 y 14 del expediente administrativo.
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Por lo tanto se determina que, contrario a lo resuelto por la Sala,

ks s k1 g acredito su interés juridico vy, por ende, es

infundada la excepcion de falta de interés juridico opuesta por *****

*kkkk kkkkkkkkkk *kkkkkkk *% hkkkkkkkkkkkkkk *kkkkkkk *%* *khkkkkkk
H

kkkkkkkk2

En razén de lo anterior, resulta innecesario estudiar el segundo
concepto de violacion del quejoso principal en virtud de que versa
sobre el fondo del asunto que no fue analizado en este amparo. Esto
es, sobre los elementos que configuran la actualizaciéon de la

conducta infractora.

Por ultimo, por lo que se refiere a las manifestaciones hechas

*kkkk kkkkk kkhkkkkhkkkk khkkkkkkk k%

valer a manera de alegatos por ,
KRKKRKRKRRRRRRR | KRKKRRRR KK ambeerkeeeeeer 2y nor ol [nstituto
Mexicano de la Propiedad Industrial constituyen argumentos relativo a
sus pretensiones que no aportan elemento alguno que modifique o
robustezca lo aqui decidido. Por ende, este 6rgano colegiado no se
encuentra obligado a plasmar alguna consideracion en la sentencia
de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 26/2018 del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion de titulo "ALEGATOS
EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES

COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO
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NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA

CONSIDERACION AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.”

Asi, lo procedente es conceder el amparo y proteccion de la
Justicia de la Unién para el efecto de que la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual deje insubsistente la sentencia de
treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés dentro del expediente
FREEper k% 3en la que declard la nulidad de la resolucion
administrativa impugnada. Dicte otra en la que declare infundado el

primer concepto de impugnacion hecho valer por ***** ****

khkkkkhkkkh hhkkkhkhkk kk hkkhkhhkhkhhhkhdd khkkkrhhkdx *x hhkkkhdkx *khkkkhhdxD
1)

al determinar, con base en las consideraciones aqui expuestas, que
e o e cuenta con interés juridico para solicitar la

declaracion administrativa de infraccion respecto la conducta prevista
en la fraccion XVI del articulo 386 de la Ley Federal de Proteccion a
la Propiedad Industrial. Posteriormente, con libertad de jurisdiccion,
resuelva lo que en derecho corresponda respecto los restantes

conceptos de impugnacion.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, ademas, en los articulos

74 al 76 y 186, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. La Justicia de la Union AMPARA Y PROTEGE a

ek e w1 en contra del acto y autoridad sefialados
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en el considerando segundo de esta resolucion, y para los efectos

precisados en el ultimo considerando de la misma.

SEGUNDO. La Justicia de la Union NO AMPARA NI PROTEGE

a kkhkkkk khkkkk khkhkkkkkkkkkk *kkkkkkk **k

kkkkhkkkkhkhkkhhk Fhkkhhkkkk dhk kkkkkkk khkkkkkkkD

por las
razones expuestas en el ultimo considerando de la presente

resolucion.

NOTIFIQUESE; con testimonio de este fallo, vuelvan los autos a
su lugar de origen y, en su oportunidad archivese el expediente como

asunto concluido.
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Asi, por mayoria de votos de la sefiora Magistrada Ana Maria
Ibarra Olguin y del sefior Magistrado Presidente Oscar German
Cendejas Gleason, en contra del secretario en funciones de
Magistrado Licenciado Carlos Arturo Rivero Verano. De
conformidad con lo dispuesto en el Oficio SEADS/2288/2023, emitido
por la Secretaria Ejecutiva de Adscripcion del Consejo de la
Judicatura Federal. Del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés
derivado de la licencia médica otorgada al magistrado Alfredo Enrique
Baez Lopez o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal lo determine. Siendo ponente la primera de los hombrados, lo
resolvio el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito.
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Firman electronicamente y con fundamento en el acuerdo
General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en
el articulo 188 de la Ley de Amparo la sefiora Magistrada y los
sefiores Magistrado y Secretario en funciones de Magistrado,
integrantes de este Tribunal. Con intervencion de la Secretaria de

Acuerdos quien autoriza y da fe.

Se hace constar que la presente foja corresponde a la parte
final de la ejecutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés,
dictada por este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, en los autos del expediente D.A.- 321/2023,
Dromovido por **+++* s xxxxxxt (PRINGIPAL) Y *****
srrrrrns ok wweeens w2 (ADHESIVO), en el que se
resolvio: "PRIMERO. La Justicia de la Union AMPARA Y PROTEGE
g *rrwex wewee weeex 1 en contra del acto y autoridad
senalados en el considerando segundo de esta resolucion, y para los
efectos precisados en el ultimo considerando de la misma. ---

SEGUNDO. La Justicia de la Union NO AMPARA NI PROTEGE a

*kkk*x *kkk*k kkhkkkkkkkkk *kkkkkkk *%*

*hkkkkkkkhkkhkhhkk *khkkkhkkk k(k khhkkkkk khkhkkkkhkk
2 por las

razones expuestas en el dltimo considerando de la presente

resolucion".- Conste.
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27 D.A.-321/2023.

La Licenciada Naxhiely Lopez del Valle, Secretaria de Acuerdos de
este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, hace constar que el presente asunto se terminé de

engrosar el trece de octubre de dos mil veintitrés. Conste. -----------

En dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se giraron los oficios

21964 y 21965, para notificar la determinacion que antecede. Conste.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SECRETARIO EN
FUNCIONES DE MAGISTRADO LICENCIADO CARLOS ARTURO
RIVERO VERANO.

Con el debido respeto a los Magistrados integrantes de este
organo jurisdiccional, me permito sefalar que discrepo del criterio de
mayoria, pues estimo que el presente asunto debio resolverse en el
sentido de negar la proteccion constitucional solicitada y declarar sin

materia el amparo adhesivo.

Lo anterior, en virtud de que, conforme a lo dispuesto en el
articulo 328 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial,
se requiere contar con interés juridico para presentar una solicitud de

infraccidn ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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28 D.A.-321/2023.

Ahora, el interés juridico estriba en que la persona denunciante
sea el titular de un derecho subjetivo, que resulte vulnerado por el
actuar de la persona denunciada, por el cual se le cause un agravio

personal y directo.

En cambio, el interés legitimo se basa en que exista una norma
que consigne un interés difuso o colectivo en beneficio de una
colectividad, que el denunciante pertenezca a esa colectividad y que

el acto denunciado vulnere ese derecho.

En este sentido, es orientadora la tesis aislada 2a. LXXX/2013
(10a.), con registro digital 2004501, de rubro: INTERES LEGITIMO E
INTERES JURIDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO
REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO

INDIRECTO, CONFORME AL ARTICULO 107, FRACCION I, DE LA

CONSTITUCION _POLITICA DE LOS ESTADOS _UNIDOS

MEXICANOS.

En el caso, el quejoso simplemente es un comprador de un
producto, que no tiene la titularidad del derecho marcario, ni pretende
obtenerla. Si bien es verdad que uno de los objetos de las normas
relativas al registro de marcas es proteger al publico consumidor, los
derechos de los consumidores son derechos colectivos difusos, de

modo que, en mi opinion, el quejoso no cuenta con interés juridico,
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pues la exhibicibn de un. producto con una marca que se ostenta

como registrada pero no lo esta no le genera un agravio personal y
directo a un derecho del que sea titular, sino que pertenece a una
colectividad (el publico consumidor) a la que se pretende proteger,
por lo que, en todo caso, su interés no es juridico, sino que seria
legitimo y, en consecuencia; no se reune el requisito previsto en el

articulo 328 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

Ademas, conforme a lo expuesto en la sentencia reclamada, el
denunciante, ahora quejoso, no se ostentd como titular de interés
juridico alguno, sino que incluso sefialé que tenia un interés simple, lo

que muestra que, inicialmente, el propio quejoso reconocia que
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Por lo anterior, es que, expresando mi profundo respeto por el
criterio de los Magistrados que integran la mayoria, difiero del sentido
en que se aprobo la sentencia de este asunto, pues estimo que el
primer concepto de violacion es infundado; luego, resulta ocioso
analizar el segundo, porque a nada practico conduciria, por lo que
deviene inoperante, y el tercero es infundado, ya que, contrariamente
a lo expuesto por el quejoso en dicho motivo de inconformidad, no
basta contar con interés simple para incoar el procedimiento de

mérito.
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En consecuencia, como lo anticipé, opino que debia negarse al
impetrante del amparo la proteccion constitucional solicitada, y

declarar sin materia el amparo adhesivo.

Por las razones anteriores, y reiterando el profundo respeto que
tengo por la opinion de los Magistrados integrantes de este 6rgano
colegiado, es que me veo compelido a apartarme del criterio de la

mayoria, y sostener el presente voto particular.

Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintitrés.

Firma electrénicamente y con fundamento en el acuerdo General
12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en el
articulo 188 de la Ley de Amparo el sefior Secretario en funciones
de Magistrado, Licenciado Carlos Arturo Rivero Verano,

integrante de este Tribunal.
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El trece de octubre de dos mil veintitres, el licenciado Angel Garcia Cotonieto,
Secretario(a), con adscripcién en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta
version publica no existe informacion clasificada como confidencial o
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica. Conste.



