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. LA REPRESION DE ILICITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A. DISCURSO PREVIO.

1. La defensa y observancia de los derechos de propiedad industrial puede
darse, como se ha dado, a través de acciones penales, civiles y administrativas.
2. Dichos mecanismos de defensa son distintos entre si, buscando proteger la
propiedad industrial desde angulos o enfoques distintos. Las diferencias son por
cuanto a:

a) La autoridad que impone o aplica la sancidn: Asi la autoridad judicial penal y
civil y la autoridad administrativa.

b) La naturaleza de la accion en si misma considerada: La penal atiende a
conductas que atentan en contra del estado de derecho, con las caracteristicas
de tipicas, antijuridicas, y culpables; la civil opera en contra del daio que se
produce en la esfera de derechos de la persona en su patrimonio; y la
administrativa, por cuanto al rompimiento del orden impuesto por las leyes en
materia de administracion publica y gobierno.

c) Las caracteristicas e importancia de la sancion: en donde la gravedad de la
conducta representa el criterio rector.

De esta forma, la accidén penal es la de mas alto rango, llegando hasta la
privacion de libertad, dado el hecho que reprime conductas punibles, por
antijuridicas y culpables. La civil se encamina a la declaracion de los dafios y
perjuicios perpetrados por la comision de actos ilicitos. La administrativa, en la
qgue primordialmente se busca la correccidn de la falta, se limita a la multa,
clausura y arresto administrativo.

d) El tipo de procedimiento del que la sancién emana: penal, civil y
administrativo. Este ultimo es sui generis, en el caso del de propiedad industrial,
por sus caracteristicas y cualidades Unicas, diferentes, aun respecto de otros en
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materia de administracion publica.

B. CARACTERISTICAS DE LA ACCION PENAL CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Penal. Reprime la conducta contraria al orden social bajo la nocién de
tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad. Observa pues la violacion del derecho
de propiedad industrial como una conducta contraria, no solo a la esfera de la
victima, sino del orden social, por lo que debe castigarse con la sancién penal.
2. Civil. Reprime la conducta como acto ilicito que produce dafio o perjuicio de
indole patrimonial al titular de derechos.

3. Administrativa. Reprime las faltas al sistema de administracion publica.

C. EL OBJETO Y FIN DE LA ACCION REPRESORIA DE LOS ILICITOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

1. El derecho de propiedad industrial necesita de proteccidn adjetiva, ademas
de la sustantiva. Sin un sistema de proteccién adjetiva, que entre otros se
encamine a la represion de ilicitos, el derecho de la propiedad industrial no
tendria razén de ser y existir, quedando solo en la teoria. El derecho de Ia
propiedad industrial se actualiza pues, a través de un sistema adecuado de
proteccidon y observancia.

2. La pregunta sin embargo se produce icomo debe darse? Y ¢hasta donde los
limites?

3. En el derecho positivo en general y de propiedad industrial en particular, se
observan factores diversos, relativos a las fuentes reales de dicha disciplina,
dictados entre otros por:

a) los principios fundamentales de la organizacién del Estado.

b) el entorno politico, econdmico y social y sus tendencias. Asi, las politicas y
tendencias en la propiedad industrial estan supeditadas a las condiciones
politicas, econdmicas y sociales de cada pais. Por lo tanto, en un momento
dado, los derechos pueden ser mayores o menores, dependiendo del sistema'y
sus tendencias.

c) el sistema juridico al que por cuestidn de territorialidad o afinidad,
pertenezca cada Estado. Por ejemplo, sistema continental europeo contra
anglosajon.



4. De lo anterior se producen muchas preguntas:

a) ¢Qué sistema represivo debe seguirse y cual es el orden que debe
establecerse?

b) éQué finalidad concreta se persigue en la adopcién de tales o cuales
medidas?

c) ¢Qué autoridad debe intervenir y en qué momento?

5. Preguntas adicionales, considerando los factores determinantes en el
establecimiento del sistema represor:

a) Dichos factores determinantes estan influidos por una circunstancia
fundamental: el interés particular y el colectivo.

b) Asi la pregunta équé le interesa al particular, titular de derechos de
propiedad industrial, victima de una conducta ilicita? La respuesta: la cesacion
del ilicito y el resarcimiento del dafio.

c) Y la segunda pregunta équé le interesa a la sociedad y en qué casos puede
concedérsele o reconocérsele interés? La respuesta: La competencia en los
mercados bajo reglas y parametros justos y equitativos, que le permitan adquirir
productos y servicios de calidad. éle afectan los ilicitos perpetrados por un
particular a otro? Podria ser, en la medida en que el ilicito afecte dicho interés
social.

6. En virtud de lo anterior, el sistema de represion de ilicitos debe contemplar
los aspectos enunciados, referidos al interés particular y colectivo que éste
debera tutelar.

7. ¢COmo podrian convivir en armonia los sistemas penal, civil y administrativo
en la confeccidn de una organizacion, estructura y orden represivo en el
derecho de propiedad industrial?

8. éDeberia establecerse un sistema en el que coexistan la sancion penal, civil y
administrativa, para perseguir los actos que atenten el interés privado y
colectivo?

9. El doble régimen civil/penal se manifiesta en la mayoria de las jurisdicciones
en el mundo. El administrativo se observa en paises como México y China. La
coexistencia entre el régimen civil y penal se da con naturalidad, en funcién a la
organizacion y estructura del sistema de derecho mismo. La coexistencia entre
el régimen penal y administrativo no resulta tan clara, no obstante la linea que
se ha intentado demarcar en la Ley de la Propiedad Industrial (LIP), y que en
términos generales atiende a la gravedad de la conducta.



D. LOS DELITOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS ELEMENTOS.

1. éSe justifican los delitos en materia de Propiedad Industrial? La tendencia
despenalizadora muestra que no todas las conductas son merecedoras de
sancién penal, por lo que el derecho penal debe quedarse con aquellas donde
prevalece la antijuricidad y culpabilidad. El nivel de gravedad de la conducta
representa un factor a considerar, siendo el principal, muy probablemente.

2. No pueden ser punibles las conductas producidas por la mera invasion de
derechos de propiedad industrial o por la disputa de los derechos mismos. En
dicho caso el interés privado prevalece sobre el colectivo o social. El interés
privado estd dado aqui por cuanto a que el titular busca, como se ha dicho,
detener la actividad infractora y resarcir el dafio perpetrado o producido por
dicha actividad. Lo anterior nos lleva a concluir que, en casos como el presente,
la penal no siempre resulta la via adecuada.

3. Sin embargo, hay conductas tipicas y antijuridicas que definitivamente si
interesan al derecho penal, ya que van mas alla de la trasgresion al interés
particular. Asi, la lamada "pirateria" constituye el mas claro ejemplo de una
conducta antisocial que el orden penal debe encargarse de reprimir. La
"pirateria", se manifiesta en el derecho de autor, aunque también impacta a la
propiedad industrial, especialmente a las marcas. Y es que la "pirateria" se
caracteriza por lo sencillo y barato que representa el reproducir obras o imitar
productos, por sus signos distintivos. La produccidén y comercializacion de
productos bajo signos espurios se da de forma masiva, lesionando intereses
particulares y sociales. Los particulares porque el titular se ve despojado de su
legitimo derecho y del fruto de la explotacion. Los sociales porque se ofrecen
productos de mala calidad, los cuales en muchos casos, podran ser peligrosos o
dafiinos a la salud o integridad fisica de las personas.

E. HISTORIA: LA TENDENCIA DE LA DESPENALIZACION Y LA TENDENCIA AL
RESARCIMIENTO DEL DANO.

1. Ley de 1943. Solo establecia disposiciones penales (arts. 240 y subsiguientes).
En contra de patentes, por el uso y explotacion en general y por la venta o
importacion de productos patentados o producidos por métodos patentados.
También de marcas, por el uso de las mismas, aplicadas a mismos o similares
productos. El articulo 257 ya se referia a la falsificacién de marca —o etiqueta-.



¢Qué diferencia hay entre uso y falsificacion de marca? Todas las demas
conductas que atentaban contra los derechos de la Ley de 1943 eran
sancionables como delitos.

2. Ley de 1976. Se revisan los tipos y se despenalizan algunos. Algunos autores
consideraron el cambio como "tibio". Nace el concepto de infraccidn
administrativa ébueno o malo? Se intenta distinguir entre infraccion y delito,
justamente por cuanto al criterio de gravedad. Asi, invasion de patentes queda
como delitos y se va como infraccién solo el aparecer como productos
patentados aquellos que no lo estan. En marcas, el uso de signos similares en
grado de confusién a otros registrados o cuando se usa como nombre
comercial. Aparece el concepto de competencia desleal y su proteccidn.

3. Ley de 1991. Sigue la misma linea que la del 1976: Infracciones y delitos en los
mismos casos que la ley de 1976. No hay cambios sustanciales y los que se
dieron tuvieron por propdsito el mejoramiento en cuanto a forma de los textos
anteriores.

4. Reforma de 1994. Aqui se da la despenalizacién de varias conductas,
principalmente las relativas a patentes. En cambio se tipifican las de secretos
industriales, asi el texto conocido en la actualidad. ¢ Por qué despenalizar los
delitos de patentes vy tipificar secretos industriales? Por un lado, se siguid el
marco de NAFTA, en el que los estados miembros se comprometen a tipificar la
falsificacién de marcas. Por el otro, surgieron voces sosteniendo el que por ser
un tema técnico, la represion de ilicitos patentarios debia quedar en manos de
IMPI. Pero no debe olvidarse que el de secretos industriales es un tema técnico
también y que por lo tanto no cabe la posibilidad de usar el criterio "técnico"
para marcar las diferencias. Ademas, hay quienes dicen que en cuanto a su nivel
de jerarquia, los derechos de patentes estan por encima de los secretos
industriales ésera cierto? La verdadera justificacidn, valida o no, esta dada en
gue el bien juridico llamado "secreto industrial”, de ser objeto de
apoderamiento o revelacion, podria perderse o destruirse de tal forma que se
produzca un dafo irreparable. De esta forma, el valor privativo viene a
convertirse o transformarse en valor "colectivo".

5. El legislador de 1994 encontré en la despenalizacidon y por lo tanto en la
implementacion de mas infracciones administrativas, el vehiculo adecuado para
organizary equilibrar el sistema de observancia de derechos de propiedad
industrial. Sin embargo, ées esa la tendencia correcta? é Cumple lo anterior con
la tutela del interés privado y publico a que se ha hecho referencia?

6. En la actualidad la tendencia es, por un lado, emplear el sistema penal en los



casos de "pirateria", en los que el infractor que actua con dolo, conocimiento y
apoyado en recursos que le permiten encarar la justicia. Por el otro, dia a dia se
recurre mas a la accion civil de daifos y quizd menos a la administrativa. La
razon: las dos acciones de referencia ofrecen mayores elementos para cumplir
el objetivo de proteger el interés privado y publico.

F. CRITICA A LA ACCION ADMINISTRATIVA EN LA OBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Hay quienes estan en contra de la funcién jurisdiccional (materialmente
hablando) del poder ejecutivo, ya que quebranta el principio de separacion de
poderes.

2. IMPI no puede declarar dafios.

3. Hay dificultad en el trazo de fronteras entre la infraccion administrativa y el
delito. ¢Dénde termina el interés particular y comienza el de la colectividad? Los
factores de diferenciacion pretenden fundarse, en términos generales, en
criterios tales como la "gravedad" de la conducta y la "intencion" de la misma.
Sin embargo:

a) El concepto "gravedad" esta ciertamente imbuido de subjetividad. El
legislador de 1991 y el de 1994 pretendieron establecer lineas de demarcacion
de las caracteristicas especificas de la conducta ilicita. De esta forma, se
utilizaria la sancién penal en la represidon de aquellas conductas encaminadas a
la imitacion del producto y sus signos distintivos (criterio de falsedad). Sin
embargo, no resulta facil aplicar lo anterior como criterio de diferenciacion. De
hecho, entidades como PGR sdlo persiguen aquellas conductas en las que la
copia de marcas o signos distintivos (obviamente registrados) es exacta.

b) La "intencionalidad" asimismo podria funcionar como factor de distincién. Sin
embargo, la "intencionalidad" es factor comun de todo ilicito de la propiedad
industrial, independientemente de su consideracidon como delito o infraccidn.
No hay ilicitos de la propiedad industrial que sean el resultado de conductas
culposas, salvo muy contados casos, como pudiera serlo la comercializacion de
productos falsificados a pequefia escala. Sin embargo, la ley contempla tipos
delictivos aun en éstos.

4. La autoridad administrativa funge como juez y parte y por lo tanto, le es dificil
anular los registros o patentes que confiere o en general, pronunciarse con toda
imparcialidad.



5. Los actos de la administracidn publica en general, estan imbuidos de politica.
6. La autoridad administrativa carece facultades y apoyo suficiente para el
cumplimiento cabal de sus atribuciones. Definitivamente no tiene el poder de
inspeccidn de la autoridad penal. De igual forma sus facultades para aplicar
medidas e imponer sanciones estan limitadas.

7. En la practica, sus decisiones toman mucho tiempo; ademas, en ciertos casos
su personal no cuenta con la experiencia que poseen los jueces de carrera y que
se requiere para resolver las complicadas controversias y disputas que
frecuentemente llegan a IMPI.

8. Hay quienes recomiendan la implementacion de un tribunal contencioso
administrativo, como drgano jurisdiccional distinto a la autoridad que emite el
acto. Pero aun asi el tribunal contencioso no podria declarar dafios.

G. CRITICAS A LA INTERVENCION DE LA AUTORIDAD PENAL DE LA OBSERVANCIA
DE DELITOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Carece de conocimiento técnico y especializacion en el derecho de la
propiedad industrial. El Agente de MP especializado, a su vez tiene que asistirse
de "expertos" en la materia sustantiva. Con frecuencia, PGR integra mal las
averiguaciones y por lo tanto, se consignan con vicios.

2. Fuera de la "pirateria", parece no justificarse el que las conductas violatorias
de derechos de propiedad industrial sean delitos. Ello provoca desatencion y
desdén hacia estos delitos, por parte de la autoridad ministerial y judicial.

3. No obstante perseguirse por querella de parte ofendida y por lo tanto admitir
el perddn, ésta no puede ejercer control total sobre el curso de la averiguacion.
El Ministerio Publico presiona sistematicamente al querellante segun le
convenga.

4. Sus actos también pueden imbuirse de politica.

5. En los procedimientos penales pueden observarse practicas de corrupcion.

[I. EL OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL BIEN INMATERIAL PRODUCTO DE LA
CREATIVIDAD HUMANA.



A. NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. No es posible establecer un régimen de sancion adecuado si se desconoce la
naturaleza juridica del bien que el derecho represor esta tutelado. El sistema de
justicia falla cuando no responde a las exigencias que el derecho sustantivo le
impone. En dichos casos prevalece la falta de comunidn o disgregacién o el
desprendimiento entre los sistemas sustantivo y adjetivo de derecho,
distanciando el fin trazado por la norma represiva del resultado material que se
consigue.

2. Tradicionalmente, el derecho penal ha recogido las instituciones del derecho
civil mercantil, tipificando las conductas contrarias a derecho e imponiendo la
sancion penal. De esta forma, es comun observar en los cédigos penales delitos
referidos al robo, fraude y otros relacionados con los bienes, materiales o
corpdreos (muebles e inmuebles).

3. éPero qué hay del bien inmaterial o incorpdéreo? ¢ Considera el derecho penal
las diferencias que existen entre éste y las figuras que protege el derecho
comun?

4. ¢Qué puede considerarse caracteristico del bien inmaterial?

a) Bajo la acepcidn "Propiedad Intelectual" se comprende una serie de derechos
gue se ejercitan sobre bienes incorporales. Estos son las producciones de tipo
cientifico, artistico o literario; los inventos y creaciones nuevas y las marcas y
signos distintivos.

b) Los bienes incorpdreos son distintos a los corpéreos, susceptibles de posesion
material. Los incorpdreos no pueden ser objeto de posesidn individual.

c) Los bienes incorpdreos no pueden ser muebles o inmuebles y no pueden ser
objeto de regulacién por las figuras o instituciones del derecho civil. Su
naturaleza es distinta, por lo que el derecho que los protege también lo es (asi
lo sostienen diversos tratadistas). Son como dice Baylos, realidades nuevas y
extravagantes con respecto a los esquemas conceptuales heredados de Roma.
Es un dominio que el derecho civil no pudo ni puede marcar. No son, por lo
tanto, objeto de derechos reales o personales, son objeto de derechos
intelectuales.

d) Volviendo al tema de la posesién, no son como los bienes muebles o
inmuebles, toda vez que son susceptibles de reproduccion y de comunicacion
por diversos medios y formas. Por su caracter de inmateriales, pueden recorrer
el mundo en segundos o multiplicarse en ejemplares o copias. Son por lo tanto
bienes que no pueden poseerse individualmente y su "propiedad" -sin duda este



es un término prestado del derecho civil-, se da por otras circunstancias, mas
bien referidas a las manifestaciones de la creatividad humana.

e) El derecho represor penal debe considerar la naturaleza de los bienes
incorpdreos al clasificar las conductas penales y al dictar las reglas y tipos
delictivos. De esta forma, en delitos como la falsificacion o revelacion de
secretos industriales, debe considerarse la necesidad de reprimir al responsable
de la reproduccion del bien y de sus elementos distintivos, o de quien difunde la
informacion confidencial protegida.

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DELITOS. ANALISIS DOGMATICO DE LOS DELITOS DE LA LPI A
LA LUZ DE LA TEORIA DEL DELITO, DE LA TIPICIDAD Y LA CULPABILIDAD.

A. CLASIFICACION GENERAL DEL DELITO.

1. En funcién de su gravedad.

a) Crimenes.

b) Delitos.

c) Faltas.

Comentario: En México no tiene gran relevancia ya que solo hay delitos, los que
a su vez pueden ser graves o privilegiados. Sin embargo, las "faltas" se atribuyen
a la esfera competencial de la autoridad administrativa.

2. Segun la conducta del agente.

a) Accién: comportamiento positivo que viola ley prohibitiva.

b) Omisidon: comportamiento negativo o abstencién que viola una norma
dispositiva. La omision puede ser simple (el resultado no importa) o por
comision (se produce un resultado objetivo).

3. Por el resultado que producen:

a) Formales: De actividad o accién. No se da resultado material o externo; son
de mera conducta; se sanciona la accién u omisidon en si misma. El articulo 12
del Cddigo Penal se refiere a la "Tentativa" punible, que se da cuando "la
resolucidon de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente
los actos u omisiones si el delito no se consuma".

b) Materiales: Se produce resultado objetivo o material.

4. Por el dafio que causan.

De lesion: causan dafio directo y efectivo al interés juridicamente protegido por



la norma violada.

De peligro: ponen en peligro sin que necesariamente se produzca lesion.
Comentario: Atienden al peligro que causan a la victima. Esta clasificacidn no se
limita a delitos contra la salud. Puede aplicarse a los delitos patrimoniales y
demas. Es un concepto formal o juridico mas que material u objetivo.

5. Por su duracion.

a) Instantaneos: La accién que lo consuma se perfecciona o agota en un solo
momento, aunque puedan darse varios actos, acciones o movimientos. De
conformidad con la ley, se consume "en el mismo momento en que se realizan
todos sus elementos constitutivos" (art 7 (I) del Cédigo Penal). Hay unidad de
accién produciendo la lesidn juridica. Los instantaneos a su vez pueden ser
temporales (cuando su efecto no permanece) y permanentes (cuando se da la
destruccion del bien juridico en un momento y con efecto de consumacion
permanente).

b) Continuados: Se produce a través de varias acciones y una sola lesion
juridica. Sucede "cuando con unidad de propdsito delictivo y pluralidad de
conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal" (articulo
7 (111) del Cédigo Penal).

c) Permanentes: Se da a través de una serie de actos y un estado de
consumacion perdurable. No hay cesacion de produccidon de efectos. "La
consumacion se prolonga en el tiempo" (articulo 7 (ll) del Cédigo Penal).

6. Por Elemento Interno o Culpabilidad.

a) Dolosos: Voluntad consciente a realizacion del hecho tipico y antijuridico. El
articulo 9 del Codigo Penal considera el "conocimiento" y la "prevision" del
resultado tipico obrando con voluntad.

b) Culposos: El resultado se da por el obrar sin cautela y precaucion. El articulo 9
del Cédigo Penal requiere que el resultado tipico no sea "previsto" o no se
"previd", confiando en que no se produciria.

c) Preterintencion: El resultado va mas alla del deseado.

7. Por su Estructura o Composicion:

a) Simples: La lesion juridica es Unica e inescindible.

b) Complejos: La lesidn se produce por la unificacidon de dos infracciones que al
fusionarse dan una nueva figura delictiva, superior en gravedad. Difiere del
concurso en que en éste no se da resultado sinérgico. En el complejo, la misma
ley crea el compuesto como delito uUnico, pero en el tipo intervienen dos o mas
delitos que pueden figurar por separado. En el concurso, las infracciones existen
separadas y las ejecuta un mismo sujeto. El Cédigo Penal se refiere al concurso



en el articulo 18, el cual establece el criterio de concurso ideal "cuando en una
conducta se cometen varios delitos" y concurso real, "cuando con pluralidad de
conductas se cometen varios delitos". El articulo 19 establece que "no hay
concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado".

8. Por el Numero de Actos Integrantes de la Accion Tipica.

a) Unisubstanciales: Se forman por un solo acto.

b) Plurisubstanciales: Se forman por varios actos. No son complejos. Son varios
delitos juntos, producto de varios actos o comportamientos tipicos. Los actos de
una figura no son, a su vez, delitos autdnomos. El delito plurisubstancial es
fusion de actos; el complejo, fusién de figuras delictivas. Repeticion de
conductas similares, que aisladamente no devienen delictuosas (Soler Castell).
Como ejemplo: reincidencia (art. 171 (1) Cddigo Penal, articulo derogado).

9. Por la Unidad o Pluralidad de Sujetos.

a) Unisubjetivos: Lo produce un solo sujeto.

b) Plurisubjetivos: Lo producen dos o mas, sin llegar a asociacién delictuosa.
10. Por la Forma de Persecucion.

a) Privados o de querella: A instancia de parte.

b) Oficio: La autoridad tiene obligacidn legal de actuar, persiguiendo y
castigando independientemente a la voluntad del afectado.

11. En funcién de la materia.

a) Comunes: de orden local.

b) Federales: de orden federal.

c) Oficiales: en las esferas de gobierno.

d) Militares: castrenses.

e) Politicos: por cuanto a fuero.

B. CLASIFICACION DEL DELITO POR SU TIPICIDAD.

El tipo como creaciodn legislativa. Describe la conducta en leyes penales. La
tipicidad es la adecuacion de la conducta en el tipo.

1. Por su Configuracion.

a) Normales: Cuando no se necesita su descripcion, por su lenguaje objetivo,
con significado apreciable por los sentidos.

b) Anormales: Cuando se necesita su descripcidn o valoracién, a través de
elementos subjetivos adicionales, producidos por cuestiones culturales o
juridicas.



2. Por su Ordenacion Metodoldgica.

a) Fundamentales o Basicos: Conforman una familia o grupo de delitos, la cual
les es comun por aspectos diversos. Estos delitos forman la espina dorsal de la
parte especial de cédigo penal.

b) Especiales: Los forma el bdsico y otros requisitos, que excluyen la aplicacién
del basico y obliga a subsumir los hechos bajo el tipo especial.

c) Complementados: Se integran con un basico y una circunstancia distinta,
aungue estas no se funden. Por ejemplo: el delito y una calificacién o agravante.
3. En Funcion de su Autonomia.

a) Autonomos o Independientes: Son los que tienen vida propia, sin depender
de otro simple.

b) Subordinados: Dependen de otro tipo. Adquieren vida en razén del tipo que
siguen.

4. Por su Formulacién.

a) Casuisticos: El legislador no describe una modalidad Unica, sino varias formas
de ejecutar el ilicito. Se subdividen en "Alternativamente Formados" (dos o mas
hipdtesis causivas) y "Acumulativamente Formadas" (necesitan el concurso de
todas las hipétesis).

b) Amplios: Se describe una hipdtesis Unica, donde caben todos los modos de
ejecucion. Se pueden verificar mediante cualquier medio o via idénea.

5. Por el Dafio Que Causan.

a) De dafio (o lesidn): protegen contra la disminucidn o destruccion del bien.

b) De peligro: tutelan los bienes contra la posibilidad de ser dafiados.

C. CLASIFICACION DEL DELITO EN FUNCION A LA CULPABILIDAD.

1. La culpabilidad existe independientemente del factor de voluntad para
cometer el delito. Es la capacidad del sujeto para entender y querer en el campo
penal. Segln teorias psicoldgista y normativista la culpabilidad se da por la
relacion psicoldgica entre autor y su acto en la que el dolo equivale a la
intencidon en la comisién del delito y la culpa a la imprudencia.

2. Dolo. Contiene elementos ético y volitivo: psicolégico emocional. Conciencia
(se quebranta el deber) y Voluntad (se quiere realizar el acto y sus
consecuencias).

3. Clasificacion del Dolo.

a) Directo: resultado y propdsito coinciden.



b) Indirecto: se propone el agente fin y sabe que habra otros efectos.

c) Indeterminado: intencidn genérica de delinquir sin proponerse resultado
delictivo en general.

d) Eventual: se desea resultado previéndose el que puedan surgir otros no
qgueridos directamente.

4. Culpa: Obrar sin intencién, pero sin la debida diligencia, causando resultado
dafioso, previsible y penado por la ley. El deber de cuidado le incumbe al agente
y lo puede prever.

5. Clasificacion de la Culpa.

a) Consciente: El agente prevé el resultado posible, aunque no lo quiere; abriga
esperanza de que no se producira.

b) Inconsciente: El agente no prevé la posibilidad del resultado tipico, a pesar de
ser previsible.

6. Codigo Penal.

a) Articulo 8: Divisidn de delitos en acciones u omisiones.

b) Articulo 9: Se refiere a los conceptos de dolo y culpa.

D. LOS DELITOS EN TRIPS Y NAFTA.

1. TRIPS: Articulo 61 (redactado en lenguaje hetero-aplicativo).

a) "Falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva
del derecho de autor a escala comercial." El texto en inglés: "Willful trademark
counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.”

b) Pena de prisién y/o imposicién de sanciones pecuniarias suficientemente
disuasorias, proporcionales a la gravedad del delito.

c¢) Confiscacién, decomiso y destruccién de mercancias y materiales y accesorios
empleados para comision de delito.

d) Los miembros pueden prever aplicacion de procedimientos y sanciones
penales en otros casos de infraccidon de derechos de propiedad intelectual, en
particular cuando se comenta con dolo y a escala comercial.

2. NAFTA: Articulo 1717. Muy parecido a TRIPS. No hay distingo; practicamente
igual.

E. LOS DELITOS DE LA LPI SE APOYAN EN NAFTA Y TRIPS.

1. En efecto, la LPI transporta los lineamientos basicos de TRIPS y NAFTA, en



especial por lo que se refiere a los que denomina "falsificacion de marcas".

2. Asimismo, en uso de la facultad que los tratados le confieren, el legislador de
1994 se apoya en éstos para tipificar los delitos de secretos industriales y los de
reincidencia, no obstante en ningun caso sefiala el calificativo del "dolo" y
"escala comercial”, mismos que aunque deben entenderse implicitos, como se
explicara mas adelante.

3. La reforma publicada en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1999, tuvo por
objeto ajustar el lenguaje del tipo original, procurando (élo logrd?) su total
alineamiento a los estandares de NAFTA y TRIPS.

F. LOS DELITOS DE LA LPI. 3 GRUPOS BASICOS.

1. Delitos enfocados a la "falsificacion de marcas".

a) Falsificacion de marcas "con dolo y fin de especulacién comerciar (art 223 Il).
¢Cual es la diferencia entre esta fraccion (falsificacion de marca) y las demas del
2237

b) Produccion, almacenamiento, transportacion, importacion o venta (de
intermediacién) "con dolo y fin de especulacién comercial”, de "objetos" que
ostentan marcas falsificadas (art. 223 1ll).

c) Proveeduria de insumos o materias primas "a sabiendas" para la "produccion
de objetos" con marcas falsificadas (art. 223 Ill).

d) Venta al consumidor en via o lugares publicos "con dolo y fin de especulacién
comercial" (art. 223 bis).

e) Venta al publico en establecimientos comerciales o de manera "organizada" o
"permanente" (art. 223 bis).

2. Delitos contra los secretos industriales.

a) Por la apropiacion o apoderamiento indebido de secreto industrial, sin
derecho o consentimiento, para uso o revelacion posterior y para obtener
beneficio econdmico o causar perjuicio (art. 223 V).

b) Por la revelacidn a terceros de secreto industrial que se conozca por trabajo,
servicios o licencia, sin consentimiento, bajo prevencion y para obtener
beneficio econdmico o causar perjuicio (art. 223 1V).

c) Por el uso de secreto industrial obtenido bajo relacion contractual (de
servicios de trabajo o por licencia), sin consentimiento, bajo prevencién y para
obtener beneficio econdmico o causar perjuicio (art. 223 VI).



3. Delitos por reincidencia de infracciones administrativas.

G. SANCIONES Y PENALIZACIONES DE LOS DELITOS DE LA LPI.

1. Delitos enfocados a la "falsificacion de marcas".

a) Falsificacion de marcas (art. 223 fr. lll). Delito grave. Aplicable penalidad del
articulo 224, segunda parte de la LIP: tres a diez afios prision y multa de dos mil
a veinte mil dias.

b) "Produccién", almacenamiento, comercializacién, etc. de "objetos" con
marcas "falsificadas" (art. 223 Ill). Delito grave. Misma penalidad.

c) Proveeduria de insumos (art. 223 Ill). Delito grave. Misma penalidad.

d) Venta en lugares o vias publicas (art. 223 bis). Delito atenuado o privilegiado.
Aplicable el articulo 223 bis: dos a seis afios de prision y multa de cien a diez mil
dias.

e) Venta al publico en establecimientos comerciales (art. 223 bis). Delito
atenuado o privilegiado. Aplicable el articulo 223 bis, que a su vez remite al 223
y 224, sin especificar la fraccidon. Al haber dos distintas penalidades en el 224,
resulta obscuro y ambiguo saber cudl debe considerarse en estos casos ¢Sera la
mas baja: dos a seis afos?

2. Delitos contra los Secretos Industriales.

a) Apropiacion o apoderamiento (articulo 223 V). Delito atenuado. Aplicable la
penalidad del articulo 224, primera parte de la LIP: dos a seis afios de prision y
multa de cien a diez mil dias de salario.

b) Revelacion (articulo 223 V). Delito atenuado. Misma penalidad.

c) Uso (articulo 223 VI). Delito atenuado. Misma penalidad.

3. Delitos de Reincidencia.

Delitos atenuados. Aplica también la penalidad del articulo 224, primera parte
de la LIP: dos a seis afios y multa de cien a diez mil dias.

H. DELITO DE FALSIFICACION DE MARCAS.

1. Caracteristicas del Delito v Tino de Falsificacion.

a) Sujeto Activo: Quien "falsifica" la marca; quien produce el objeto con marca
falsificada, lo transporta, comercializa en intermediacién o importa; quien
provee insumos 0 materias primas; o quien efectla ventas en la via publica o
establecimientos dirigidos al consumidor.



b) Sujeto Pasivo: El titular de los derechos.

c) Objeto del Delito: Las marcas registradas (o protegidas) del producto objeto
de fabricacién y comercializacién, y en general, el producto mismo, en cuanto a
sus elementos y signos distintivos.

Una pregunta de dificil respuesta seria si por "marcas protegidas", la fraccion Il
del articulo 223, podria referirse no solo a aquellas cuya "proteccién" se
produce en virtud de registro, sino a las no registradas -que no obstante ello son
objeto de proteccidn, de conformidad con la LPI- como podria serlo el llamado
"trade dress", entre otros signos distintivos posibles.

d) Comportamientos Tipicos: "Falsificacion" de la marca; fabricacién,
transportacion o comercializacidon del producto; proveeduria de insumos; venta
en via publica o establecimiento. é¢qué es "falsificacion de marca"? Desde 1889 y
en particular, en la ley de 1943 estuvo asociado el concepto con la reproduccién
de marcas y etiquetas. Para Cesar Sepulveda es ambiguo. El dice que es la
reproduccién exacta del signo; fabricar una marca ajena, copiar la etiqueta; si
hay envases y envolturas que se usen como "marcas", su copia sera falsificacion.
Existe la falsificacion "parcial” o imitaciéon de algunos elementos de la marca.
Para Jalife no debiera decirse "falsificacion de marca" sino de "producto". La
primera acepcion es limitada, toda vez que la marca es sélo uno de los
elementos del producto. Para hacerlo parecer al original, el "pirata" puede
reproducir otros elementos que no sean marcas, pero si caracteristicos del
mismo. Esto se acerca mas a la nocidn anglosajona del "counterfeiting; término
muy amplio que por supuesto rebasa la simple falsificacién o reproduccién de la
marca. El Blacks Law Dictionary define "counterfeit" como la realizacion de
copias o imitaciones, sin derecho o autorizacién a fin de engafiar o confundir,
haciendo pasar "passing for" el bien copiado o imitado como el original o
genuino. Ello puede apreciarse en el dinero (ie: papel moneda, billetes, etc.) o
las mercancias, entre otros. El espiritu de NAFTA y TRIPS es el de "counterfeit”,
no el de la vetusta acepcion de "falsificacidon de marca". La reforma de 1999 a la
LIP compuso las cosas en algo, al tipificar no solo por la "falsificacién de marca",
sino la "fabricacidon o comercializacion de productos con marcas falsificadas", lo
cual pretende referirse al verdadero "counterfeiting".

Sobre las conductas tipicas en particular, la fabricacién y comercializacién (ie:
importacion, distribucion o venta), representan las formas tipicas. La fabricacién
es el origen y detonante de todo lo demas. Dificilmente habra fabricacidn sin
comercializacion posterior. La proveeduria de insumos, transportacion y
almacenamiento, constituyen pasos intermedios, que normalmente efectuan el



fabricante o comerciante, por si o terceros. Estos constituyen tipos por si
mismos, independientemente que la conducta sea realizada por el fabricante,
comerciante o un tercero (ie: transportista o almacenista).

e) Elementos Constitutivos o Integrantes del Tipo:

Especulacion Comercial: Elemento que incide en el resultado que produce el
delito de comercializacion de productos falsificados. Antes de la reforma de
1999 se hacia referencia a la "escala comercial", lo cual como sefiala Horacio
Rangel, implicaba un criterio de "volumen numérico", de "cantidad" o "monto".
Ahora se emplea la nocidn de "especulacion comercial”, criterio que atiende al
"fin perseguido”. El fin de especulacién comercial es tacito o implicito, ya que la
falsificacién o comercializacidon de productos con marcas falsificadas esta
asociada con la "especulacién comercial”, esto es, esta dirigida a satisfacer el
mercado o un segmento de éste.

Dolo: Este tipo de delitos son dolosos (directo y posiblemente eventual). El dolo
va implicito por estar asociado con este tipo de delitos. No pueden ser de culpa
(consciente o inconsciente), porque seria imposible pensar que el falsificador no
haya previsto el resultado delictivo o que no lo quiera; esto es, que al falsificar la
marca no esté en posibilidad de prever o conocer la clase de conducta que esta
realizando o no desee consumarla.

2. CLASIFICACION DEL DELITO DE FALSIFICACION.

a) En funcidén a su gravedad (articulo 221 LIP).

Delito grave: Falsificacién de marcas (art. 223 Il). La pena es de 3 a 10 anos de

prision y multa de dos mil a veinte mil dias. Produccién, comercializacidn, etc.,
de productos con marcas falsificadas (art. 223 Ill). Misma penalidad. Venta en

establecimientos (art. 223 bis). Aparentemente misma penalidad; la referencia
es vaga.

Delitos Privilegiados: Venta en via publica (art 223 bis). Pena de 2 a 6 afios de

prision y multa de cien a diez mil dias.

b) Segun la conducta del agente.

Accion: Si.

Omision: No.

c) Por el resultado que producen.

Formales: No, en esencia. Por sus caracteristicas y por cuestién de materia son
delitos muy particulares. Se requiere la consumacion (ie: elaboracion de



etiqueta, fabricacion del producto, transportacidn, almacenamiento,
comercializacidn, etc.) Esto los clasifica como materiales. Sin embargo, dichas
conductas deben perseguir un "fin de especulacion comercial”, lo cual se
sanciona por el simple intento, sin importar si se materializa o no.

Materiales: Si en esencia, sobre todo el caso de los delitos relativos a la
comercializacion de producto falsificado, en el cual la finalidad de "especulacién
comercial" es redundante (ver comentario anterior).

d) Por el daiio que causan.

De lesion: Si, causan dano directo. Obviamente causan daino si se realiza
cualesquiera de los comportamientos tipicos (o mas de uno), con la finalidad de
especulacion comercial. Incluso, conceptos como "comercializacién" o "venta"
estan contemplados en el tipo como delitos de lesidn, esto es, la conducta debe
consumarse.

De peligro: No, se debe producir lesiéon.

e) Por su duracion.

Instantaneo: Puede consumarse en el instante por agotarse en un solo acto o
momento, no obstante se den varios actos para estar en posibilidad de
ejecucion o consumacion (ie: el proceso de fabricacion de un lote del producto
falsificado; o realizar todas las actividades tendientes a la comercializacién; o
transportar el producto).

Continuados: Puede darse también y seria el mas comun. Por ejemplo:
produccién, almacenamiento o comercializacidn a través de actos sucesivos,
periodicos y continuos.

Permanentes: Mucho menos posible. Quiza por ejemplo: el almacenamiento de
mercancia falsificada.

f) Por Elemento Interno o Culpabilidad.

Doloso: Si, especialmente por lo que hace al fabricante o comerciante
intermediario (distribuidor, mayorista, etc).

Culposo: Cabe la posibilidad para el tercero transportista, almacenista o
vendedor al menudeo (consumidor), que no conozcan de la conducta ilicita o no
tengan previsto perpetrarla. El proveedor de insumos debe hacerlo "a
sabiendas".

Preterintencidn: Dificilmente.

g) Por su Estructura o Composicion:

Simples: Si, es posible la comisidn del delito de falsificacidn por la elaboracion
de etigquetas de la marca o de la fabricacién, proveeduria, transportacion,
comercializacidn, etc. Cualquiera de los delitos perpetrados en forma individual.



Complejos: No son delitos complejos, en principio. Pero como estan redactados
podria considerarse que lo son. Especialmente porque pueden realizarse dos o
mas conductas por el mismo sujeto pasivo (ie: fabricar y comercializar), lo cual
produce una situacion de mayor gravedad. No hay concurso posible en este
delito aun y cuando esta fraccionado en tres tipos concretos (Se trata de delitos
estrechamente vinculados entre si).

h) Por el Numero de Actos Integrantes de la Accidn Tipica.

Unisubstanciales: Si.

Plurisubstanciales: No.

i) Por la Unidad o Pluralidad de Sujetos.

Unisubjetivos: Puede serlo.

Plurisubjetivos: También puede serlo.

j) Por la Forma de Persecucion.

Querella: Si.

Oficio: No.

k) En funcidon de la materia. Son federales.

I) Por cuanto a Bien Juridico Tutelado. Se tutela el bien inmaterial (marca).

3. CLASIFICACION DEL TIPO DE FALSIFICACION.

a) Por su configuracion.

Normales: No.

Anormales: Si. Se necesita interpretacion para saber qué es falsificacion,
especulacidon comercial, etc. Dichos conceptos son técnicos y complejos en
cuanto a su estructuracion juridica.

b) Por su Ordenacién Metodoldgica.

Fundamentales o Basicos: No. Sin embargo, todos ellos podrian catalogarse
bajo el rubro de delitos contra la propiedad industrial.

Especiales: Si. Son delitos especiales.

Complementados: No.

c¢) En Funcién de su Autonomia.

Autonomos o Independientes: Si.

Subordinados: No.

d) Por su formulacion.



Casuisticos. No es respuesta facil. Pretenden serlo, pero el legislador es tan
desordenado y carente de técnica, que como resultado logra que en el mismo
tipo (o familia), coexistan elementos casuisticos y amplios. Por ejemplo,
"falsificar" es un concepto amplio y "fabricar" o "transportar", etc., son
casuisticos.

Amplios: En algunos casos pueden ser de "libre" formulacidn. Ver comentario
anterior.

4. POR EL DANO QUE CAUSAN.

De daiio (o lesidn): No.
De peligro: Si.

|. DELITO DE APODERAMIENTO, USO O REVELACION DE SECRETO INDUSTRIAL.

1. Caracteristicas del Delito y Tipo de Secretos Industriales.

a) Sujeto Activo de la conducta: El que usa el secreto industrial; el que lo revela;
el que se lo apodera.

b) Sujeto Pasivo o Victima: El tenedor legitimo del secreto industrial.

c) Objeto del Delito: El secreto industrial.

d) Comportamientos Tipicos: Usar o revelar secretos obtenidos en una relacién
contractual o que hayan sido objeto de apoderamiento ilicito. Apoderarse de los
mismos, para uso o revelacion posterior. Todo lo anterior con la finalidad de
obtener beneficio econdmico propio o causar perjuicio al tenedor del secreto.
Siguiendo NAFTA y TRIPS, y bajo la influencia de la legislacion de los EEUU, el
uso y revelacion de secretos industriales constituyen "medios impropios" al
igual que el apoderamiento (en inglés "improper means"). En contraposicién de
los "medios impropios" estan los licitos como la ingenieria de reversa y la
creacién independiente, los cuales son excluyentes de responsabilidad o de
antijuricidad. No hay que perder de vista la naturaleza juridica del secreto
industrial, el cual difiere de otras formas o manifestaciones de creatividad como
la patente, en cuanto a que en aquél, la proteccién atiende a circunstancias de
hecho, mds que de derecho. A cambio del riesgo, la posibilidad de mantener la
proteccion indefinidamente, mientras el secreto se mantenga con tal caracter.
Asimismo, deben considerarse los requisitos legales de los secretos industriales
(medios de preservacion y ventaja competitiva), difiriendo asi de la informacién



confidencial que no encierra un derecho intrinseco. En la praxis, debe
determinarse la forma de uso y revelacién del secreto y su forma de
apoderamiento, para distinguir entre los medios licitos e ilicitos.

En este tipo de delito el secreto industrial se protege contra el uso que sin
consentimiento se hace del mismo. Sin embargo, el secreto se pierde si se
revela, por lo que es esta uUltima conducta la que mas preocupa tutelar. Es
posible reivindicar y restituir al titular cuando solo se produce el apoderamiento
y uso, sin revelacion. La restitucidon no es posible cuando el secreto se revela.

En este caso el dafio es irreparable, toda vez que el secreto se pierde. Al
revelarse el secreto se divulga y pasa al conocimiento publico. Asi la proteccién
se pierde.

Cabe preguntarse si dentro del tipo estan comprendidas aquéllas conductas
relativas al uso o revelacion de secretos, producto de apoderamiento ilicito.
Queda claro que quien realiza la accién de apoderamiento para uso o revelacidon
comete el delito. Asimismo, queda claro que comete el delito quien usa o revela
el secreto que recibié de una relacidn contractual determinada. La duda es por
cuanto al uso o revelacién derivados del apoderamiento ilicito.

f) Elementos constitutivos o integrantes del tipo:

Prevencion de Confidencialidad: En los delitos de uso y revelacion.

Fin o proposito: El beneficio econdmico propio o de tercero o de causacion de
perjuicio al tenedor del secreto. Dificil demostrarlo, aunque debe ir implicito.

g) Causas de Exclusion: Consentimiento, empleo de "medios propios"”,
incumplimiento del requisito de prevencion o del fin o propdsito.

2. CLASIFICACION DEL DELITO DE SECRETOS INDUSTRIALES.

a) En funcién a la gravedad del articulo 221 LIP.

Delito grave: No.

Privilegiados: Si. (art. 224 LIP) Pena de 2 a 6 afios de prisidon y multa de cien a
diez mil dias.

b) Segun la conducta del agente.

Accion: Si.

Omision: No.

c) Por el Resultado que Producen.

Formales: No, en esencia. Por sus caracteristicas y por cuestién de materia son
delitos muy particulares. Se requiere la consumacion (ie: uso o revelacién). Esto



los califica como materiales. Sin embargo, dichas conductas deben perseguir la
finalidad de "beneficio" o "perjuicio", lo cual se sanciona independientemente
de que se materialice o no. El delito de apoderamiento de secretos si es formal,
en virtud de que el apoderamiento debe darse para uso o revelacion posterior,
lo cual aparentemente queda en el plano de la tentativa, toda vez que no
requiere materializacién o consumacion.

Materiales: Si por lo que toca a uso y revelacién. No por lo que hace a
apoderamiento. Sin embargo, ver comentario anterior.

d) Por el daio que causan.

De lesion: El uso, revelacién o apoderamiento producen dafio directo por si
mismos. Sobre todo la revelacion porque ésta provoca que se pierda el caracter
secreto o confidencial de la informacion.

De peligro: Mientras el secreto no se transmita a tercero la conducta delictiva
serd de peligro pues no hay riesgo de que el secreto pierda esa cualidad.

e) Por su duracion.

Instantaneo: Puede ser. Sobre todo la revelacién, en la que la consumacion
puede ser instantanea con efectos permanentes.

Continuados: Puede ser. Por ejemplo, si se usa el secreto en forma periddica.
Permanentes: Puede ser. Si se apodera y usa de forma permanente.

f) Por Elemento Interno o Culpabilidad.

Doloso: El apoderamiento ciertamente. La revelacion y uso también, pues hay
gue tomar en cuenta que el agente sabe del secreto, pues se le previene.
Culposo: Dificilmente, porque la imprudencia o negligencia no son elementos
caracteristicos a este tipo de conductas. Seria dificil el que el agente no quiera
"usar" o "revelar" o "apoderarse" y si no sabe que la informacién es secreta,
entonces no habria responsabilidad. ¢ Podria darse el caso en que el agente
debe usar el secreto, pero no querer la revelacion y que ésta se produzca aun
sin su voluntad? Dificilmente si esta bajo aviso, con el que se configuraria la
intencion.

g) Por el NUmero de Actos Integrantes de la Accidn Tipica.

Unisubstanciales: Si.

Plurisubstanciales: No.

h) Por su Estructura o Composicion.

Simple: Si.

Complejo: Si, por lo que toca al apoderamiento para uso o revelacion. Son dos o
mas delitos dentro del mismo tipo. En este caso la conducta produce resultados
de mayor gravedad.



Preterintencidn: Dificilmente.

i) Por la Unidad o Pluralidad de Sujetos.

Unisubjetivos: Puede serlo.

Plurisubjetivos: También puede serlo.

j) Por la Forma de Persecucion.

Querella: Si.

Oficio: No.

k) En Funcién de la Materia. Son federales.

[) Por cuanto a Bien Juridico Tutelado. Se tutela el bien inmaterial (secreto
industrial).

3. CLASIFICACION DEL DELITO DE FALSIFICACION POR SU TIPICIDAD.

a) Por su configuracion.

Normales: No.

Anormales: Si. Se necesita interpretar para saber qué es secreto industrial y los
medios "propios" o "impropios" para obtenerlo y usarlo.

b) Por su Ordenacion Metodoldégica.

Fundamentales o Basicos: No. Aunque pueden agruparse dentro del rubro de
los delitos contra la propiedad industrial.

Especiales: Si. Son delitos distintos y especificos.

Complementados: No.

c¢) Funcién de su Autonomia.

Auténomos o Independientes: Si.

Subordinados: No.

d) Por su Formulacion.

Casuisticos: Tampoco es respuesta facil. Pretenden serlo, atendiendo a la
especificidad de los conceptos uso, revelacion y apoderamiento de secretos
industriales.

Amplios: No

e) Por el Dafio que Causan.

De daiio (o lesion): Si. Cuando se usa el secreto industrial o cuando se pierde el
caracter secreto de la informacién, por virtud de haber sido revelado.

De peligro: Si. Mientras la lesidon no se produzca por la pérdida del secreto.



K. DELITO DE REINCIDENCIA A INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

1. CLASIFICACION DEL DELITO DE REINCIDENCIA.

a) En funcidn a la gravedad del articulo 221 LIP.

Delito grave: No.

Delitos Privilegiados: Si. (art. 224 bis). Pena de 2 a 6 anos de prisiéon y multa de
cien a diez mil dias.

b) Segun la conducta del agente.

Accidn: Si.

Omision: ¢Podria ser por la violacién a obligacion de hacer? No hay disposicion
del 213 de la LPI en ese sentido, pero si podrian encontrarse en la LPI, derivado
de la fraccion XXV.

c) Resultado que producen.

Formales: Hay muchas infracciones de "oferta en venta" o equivalentes, en que
se consuma el delito por el simple intento, sin necesidad de resultado material.
En reincidencia seria igual.

Materiales: En la mayoria de los casos.

d) Por el daino que causan.

De dafio (o lesidn): Si, si causan dafio directo.

De peligro: puede haberlos ya que en muchas ocasiones la lesidn o dafo directo
no se produce. Por ejemplo, no se consuma la venta de un producto patentado
infractor o con una marca similar en grado de confusion.

e) Por su duracion.

Instantaneo: Puede darse el que los delitos generados de infracciones se
consuman en un momento, no obstante se den varios actos para lograr el
efecto.

Continuados: Puede darse también.

Permanentes: Puede darse también.

f) Por Elemento Interno o Culpabilidad.

Doloso. Si.

Culposo: No.

Preterintencidn: Dificilmente.

g) Por el NUmero de Actos Integrantes de la Accidn Tipica.

Unisubstanciales: No.



Plurisubstanciales: Si. Es un delito plurisubstancial, segun Soler y Castellanos
Tena. Esa es su principal caracteristica.

h) Por la Unidad o Pluralidad de Sujetos.

Unisubjetivos: Puede serlo.

Plurisubjetivos: También puede serlo.

i) Por la Forma de Persecucion.

Querella: Si.

Oficio: No.

j) En funcién de la materia. Son federales.

k) Por cuanto a Bien Juridico Tutelado. Se tutela el bien inmaterial protegido por
la LPI.

2. CLASIFICACION DEL TIPO DE REINCIDENCIA.

a) Por su configuracion.

Normales: No.

Anormales: Posiblemente todos.

b) Por su Ordenacion Metodoldégica.
Fundamentales o Basicos: No. Aunque pueden agruparse dentro del rubro de
los delitos contra la propiedad industrial.
Especiales: Si. Son delitos distintos y especificos.
Complementados: No.

¢) En Funcién de su Autonomia.

Auténomos o Independientes: Si.
Subordinados: No.

d) Por su formulacion.

Casuisticos/Alternativos: Podria haberlos.
Casuisticos/Acumulativos: Si

Amplios: No.

e) Por el Dafio que Causan.

De dafio (o lesién): Si.

De peligro: Pueden serlo.

IV. BREVES COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS PROCEDIMENTALES.

1. De conformidad con los principios del derecho penal sustantivo y adjetivo, la



funcion del Ministerio Publico es la aplicacidén de la normativa penal, cuya
aplicacion es de caracter estricto. Por cuanto al derecho adjetivo, el
procedimiento penal esta regido por diversas etapas, las cuales deben agotarse
a fin de acreditar los elementos del tipo y la probable responsabilidad del
inculpado sobre el ilicito.

2. De esta forma, el procedimiento comienza con una Averiguacion Previa, la
cual a su vez inicia por virtud de querella de parte agraviada u ofendida -asi es el
caso de todos los delitos de la LPI-.

Ello obliga al querellante a acreditar, en forma idonea, la titularidad del derecho
y la personalidad de quien comparezca.

3. Cabe la pregunta sobre si este tipo de delitos debieran ser de oficio, sobre
todo aquellos que la LPI considera graves. Hay razones juridicas y practicas que
apoyan que el delito sea de querella. Entre otras, el legislador tiene facultad
para establecer cuando el delito interesa mas a la sociedad para perseguirse de
oficio. También puede elegir la persecucién de querella, no obstante el interés
social. El que sea grave no representa una condicionante en el cdmo debe
perseguirse.

4. Lo que debe tenerse en cuenta es el que por ser delito de querella:

a) En caso que ésta se formule por medio de representante, éste debe contar
con poder general con clausula especial.

b) La prescripcidn para presentacion de la querella se considera dentro del plazo
de un afo de articulo 107 del Cédigo Penal. Ello si se considera que la "ley" (¢éla
LPI?) no "previene", especifica y expresamente, "otra cosa" (porque no dice
nada). Por otra parte, la prescripcion de las diversas acciones penales relativas a
delitos de la propiedad industrial se rigen por lo dispuesto en los articulos 104 y
105 del Cadigo Penal, referidos al término medio aritmético, con un minimo de
3 anos. Por lo demas, el articulo 102 es aplicable en cualquier caso, para
establecer el cdbmputo del plazo de prescripcidn, segun se trate de delitos de
efectos instantaneos, continuos o permanentes.

5. El Agente del Ministerio Publico Federal -por lo general integrante de la
fiscalia de delitos de propiedad intelectual-, inicia la indagatoria, por virtud de la
querella formulada por parte ofendida, una vez ratificada. Para ello debe
allegarse de las pruebas que le permitan determinar dos situaciones
fundamentales y que constituyen la finalidad de su funcién indagatoria:

a) la adecuacién de conducta (s) a un tipo delictivo en particular;

b) uno o mas presuntos responsables de la comisidn del delito.

6. Las pruebas pueden consistir en documentales y testimoniales (sin pretender



ser restrictivos), las cuales por lo general, son aportados por la parte ofendida.
Como factor determinante, deben considerarse las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, en virtud de las cuales acaecieron los hechos. Con antelacién se
dijo que por ser delitos de querella, recae sobre el ofendido la carga de
acreditar la titularidad del derecho y la proteccidn juridica del bien tutelado.
Respecto de las marcas y otros derechos que se constituyen por virtud de
registros, se presentan los titulos correspondientes. Por lo que hace a secretos
industriales, "trade dress" y demas figuras sobre las que no recae registro,
deben presentarse los elementos idoneos para demostrar su existencia,
proteccion y titularidad. Al efecto, las pruebas pueden ser muy variadas; por
ejemplo: contratos, bitdcoras, inspecciones, testimoniales, etc; que para el caso
del delito de secretos industriales, resultan esenciales para acreditar su
existencia, preservacion y el acceso limitado a terceros. Lo mismo para acreditar
la existencia del secreto mismo, lo cual incluso puede llegar a implicar el que,
por su caracter confidencial, deban adoptarse las medidas pertinentes para
mantener la confidencialidad. Esto sobre todo, si intervienen peritos en el curso
de la averiguacion o causa.

7. Una vez acreditados los presupuestos basicos o fundamentales de la accién,
la parte ofendida procede a acreditar los hechos que se imputan a la presunta
trasgresora. Para ello puede servirse de documentales, testimoniales (directos)
y demas medios probatorios iddneos a su alcance, los cuales deben ser
ofrecidos y posteriormente, desahogados y valorados en términos de ley.

8. La indagatoria puede requerir de informacién (documentos o pruebas fisicas)
en posesion de la presunta trasgresora. Asimismo, podra requerir de la
imposicion de medidas a través del aseguramiento de bienes (objetos,
instrumentos o productos del delito). Ello con la finalidad de hallar la prueba o
preservarla, impedir la perpetracion del ilicito o garantizar la reparacion del
dafio. En estos casos, el agente del MP, puede actuar mediante visitas
ministeriales o cateos. En este Ultimo caso, requiere la autorizacién de juez.
Para tal efecto, presenta una solicitud al juzgado, acompanando los elementos
gue permitan demostrar la existencia de elementos probatorios, al menos
presuntivamente (articulo 63 del Cédigo Federal de Procedimientos penales). El
juez debe valorar dichos elementos y en breve -incluso la ley le impone término
de 24 horas en delitos graves-, debe pronunciarse sobre el otorgamiento del
cateo. Puede condicionar la realizacion del cateo, atendiendo a criterios
diversos o estableciendo limitaciones por cuanto a la temporalidad, entre otros.
Una vez obtenida la orden de cateo, el agente del MP podra ejecutarlo, para lo



cual se apoya en la policia judicial y por lo general, la coadyuvancia de la parte
ofendida.

9. Uno de los aspectos sensibles de la etapa de averiguacién lo representa la
guarda o custodia de los bienes asegurados y el dictamen técnico que se realiza
sobre éstos. Todos estos constituyen actos resultantes del aseguramiento de los
bienes, los cuales, después de circunstanciada el acta correspondiente, se
ponen a disposicion de la unidad de la PGR encargada de este rubro. Dicha
unidad cuenta con servicios de almacén y depdsito y realiza el control de los
mismos. El agente del MP puede designar depositario al representante de la
parte ofendida, contando por supuesto con la anuencia de éste. El instructivo
03/93 del Procurador de la Republica (DO del 27 de Octubre de 1993),
representa el Unico fundamento normativo que rige la practica de custodia.

10. EI MP federal recurre con frecuencia a la prueba pericial. Esta consiste, por
lo general, en andlisis de tipo técnico —para determinar las cualidades técnicas
de un secreto industrial, por ejemplo- y en materia de propiedad industrial. Lo
anterior significa que el agente no realiza por si mismo la tarea "juridica" de
evaluar los puntos relativos a la materia substantiva, lo cual resulta
desconcertante, sobre todo en tratdndose de agentes del MP "especializados"
en dichas disciplinas. La PGR cuenta con un equipo de peritos en materia de
propiedad intelectual, a quienes recurre el agente del MP, a fin de solicitar su
opinién. Dicha opinidn se efectua en forma de dictamen, consistiendo por lo
general, en un pronunciamiento en el fondo del caso. La mayoria de las veces, el
dictamen de peritos internos es considerado por el agente del MP como
elemento fundamental y determinante de su postura, constituyendo por lo
tanto, la base de la accidon penal.

11. Una vez integrados todos los elementos correspondientes a la indagatoria,
corresponde al agente del MP pronunciarse respecto del ejercicio de la accion
penal o por lo contrario, el no ejercicio, basado en la carencia de elementos o de
elementos suficientes para proceder a tal accién. Asimismo podra hacer un
envio de la indagatoria a la reserva, en caso de concluir que existen elementos
pendientes por desahogar, los cuales no estan al alcance de la parte ofendida. El
éxito de la averiguacién radicara asi en lo bien integrada que se encuentre en
esta etapa, especialmente por las pruebas ofrecidas. Sélo una averiguacién
integrada con solidez podra resistir las multiples objeciones que recibird durante
el proceso penal.



[Il. LOS DELITOS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO

A.  LOS DELITOS DE LA LIP. 3 GRUPOS BASICOS.

1. Delitos enfocados a la “falsificacion de marcas”.

a) Falsificacion de marcas “con dolo y fin de especulacién comercial” (art 223 Il).
¢Cual es la diferencia entre esta fraccion (falsificacion de marca) y las demas del
223?

b) Produccion, almacenamiento, transportacion, importacidn o venta (de
intermediacién) “con dolo y fin de especulacién comercial”, de “objetos” que
ostentan marcas falsificadas (art 223 I1).

c) Proveeduria de insumos o materias primas “a sabiendas” para la “produccién
de objetos” con marcas falsificadas (art. 223 1ll).

d) Venta al consumidor en via o lugares publicos “con dolo y fin de especulacion
comercial” (art. 223 bis).

e) Venta al publico en establecimientos comerciales o de manera “organizada” o
“permanente” (art. 223 bis).

2. Delitos contra secretos industriales.

a) Por la apropiacion o apoderamiento indebido de secreto industrial, sin
derecho o consentimiento, para uso o revelacion posterior y para obtener
beneficio econédmico o causar perjuicio (art. 223 V).

b) Por la revelacidn a terceros de secreto industrial que se conozca por trabajo,
servicios o licencia, sin consentimiento, bajo prevencidn y para obtener
beneficio econdmico o causar perjuicio (art. 223 1V).

c) Por el uso de secreto industrial obtenido bajo relacion contractual (de
servicios de trabajo o por licencia), sin consentimiento, bajo prevencién y para
obtener beneficio econdmico o causar perjuicio (art. 223 VI).

3. Delitos por reincidencia de infracciones administrativas.

B. SANCIONES Y PENALIZACIONES DE LOS DELITOS DE LA LPI.

I. Delitos enfocados a la “falsificacién de marcas”.

a) Falsificacion de marcas (art. 223 fr. lll). Delito grave. Aplicable penalidad del
articulo 224, segunda parte de la LPI: tres a diez afios prision y multa de dos mil
a veinte mil dias.



b) “Produccién”, almacenamiento, comercializacion, etc. de “objetos” con
marcas “falsificadas” (art. 223 Ill). Delito grave. Misma penalidad.

c) Proveeduria de insumos (art. 223 111). Delito grave. Misma penalidad.

d) Venta en lugares o vias publicas (art. 223 bis). Delito atenuado o privilegiado.
Aplicable el articulo 223 bis: dos a seis afios de prisidon y multa de cien a diez mil
dias.

e) Venta al publico en establecimientos comerciales (art. 223 bis). Delito
atenuado o privilegiado. Aplicable el articulo 223 bis, que a su vez remite al 223
y 224, sin especificar la fraccion. Al haber dos distintas penalidades en el 224,
resulta obscuro y ambiguo saber cudl debe considerarse en estos casos ¢Sera la
mas baja: dos a seis afos?

2. Delitos contra los Secretos Industriales

a) Apropiacion o apoderamiento (articulo 223 V). Delito atenuado. Aplicable la
penalidad del articulo 224, primera parte de la LIP: dos a seis aifos de prision y
multa de cien a diez mil dias de salario.

b) Revelacion (articulo 223 V). Delito atenuado. Misma penalidad.

c) Uso (articulo 223 VI). Delito atenuado. Misma penalidad.

3. Delitos de Reincidencia.

Delitos atenuados. Aplica también la penalidad del articulo 224, primera parte
de la LIP: dos a seis afios y multa de cien a diez mil dias.



