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1. INTRODUCCION

 Estudio del anterior articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial como
antecedente de la actual accién de nulidad prevista en la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial.

* Relacidn entre el articulo 151 y las prohibiciones de registro contenidas en los
articulos 4 y 90 de dicho ordenamiento.

« Andlisis del articulo 258, fraccién I, de la LFPPI y su vinculacion con los
articulos 12y 173.

2. ANALISIS DE LA APLICACION DEL CRITERIO DE LA SCJN

« Criterios de la SCJN sobre la constitucionalidad de la fraccion | del Articulo
151

* Analisis: ;Siguen siendo aplicables dichos criterios para el actual Articulo 258
fraccion | de la LFPPI?

» Estudio del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial (RLFPPI).

» Determinacion de qué disposiciones legales pueden considerarse
comprendidas dentro de la expresion “contravencion de ley".

 Ejemplos de nulidad por contravencion de ley no previstos en el Art. 12 y Art.
173

» Posible inconstitucionalidad del Articulo 126 del RLFPPI.

3. MODIFICACION AL PARRAFO 2 DEL ART. 258 FRACCION
| EN LA LFPPI

* Analisis de la fraccion | del 258 respecto de la indicacion: “tramites relativos a
su otorgamiento o vigencia”.
o ¢Se refiere a la representacion legal o al registro marcario?
» Criterios actuales del IMPI sobre su interpretacion
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4. CONCLUSIONES
Antecedentes e Introduccion

El derecho de exclusividad que le confiere el registro de una marca a su titular no
es un derecho de caracter absoluto; el ordenamiento juridico regula diversos
mecanismos de correccion integrados a lo largo de las distintas etapas de su
registro, que van desde la presentacion de una solicitud marcaria con el sistema
de oposicidn, hasta las solicitudes de declaracion administrativa, aplicadas una
vez otorgado el registro y durante el curso de su vigencia. Lo anterior significa
que, si bien los derechos marcarios son oponibles frente a terceros y los titulares
cuentan con la facultad de ejercer acciones defensivas para su proteccion, la ley
también regula mecanismos para que un interesado pueda impugnar un registro
ya otorgado en razon de un incumplimiento a principios consagrados en la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (LFPPI) o en la ley que hubiera
estado vigente en la época del registro.

Particularmente, la legislacion mexicana en materia de Propiedad Industrial
contempla, como uno de los mecanismos de control de legalidad, la solicitud de
declaraciéon administrativa de nulidad del registro marcario, la cual es un
procedimiento administrativo contemplado como una de las cuatro solicitudes de
declaracion administrativa del Articulo 328 de la LFPPI en el Titulo Sexto de los
Procedimientos de Declaracion Administrativa, dentro de su Capitulo I, que
establece lo siguiente:

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

La solicitud de declaracion administrativa de nulidad es un procedimiento
administrativo contencioso que se presenta ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) y que tiene por objeto “eliminar el derecho viciado que,
por causas diversas ha desafiado la hipétesis de formacion del derecho” de

Jalife Daher, Mauricio, La nueva Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial, 1st ed., Mexico, Tirant lo Blanch,
2020, p. 197.
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acuerdo con Mauricio Jalife Daher. En otras palabras, se impugna la validez de un
registro marcario por contar con un vicio de origen que hacia improcedente su
otorgamiento desde el principio. Por ello, la autoridad, de oficio o a instancia de
parte interesada?, debe analizar los argumentos planteados y determinar si, al
momento de su concesion, el registro se ajustaba al marco normativo entonces
vigente. A diferencia de la caducidad, que opera hacia el futuro y sanciona la falta
de uso?, de la infraccion, que analiza conductas que transgreden derechos de
Propiedad Industrial*, o de la cancelacién, que se actualiza cuando un titular
permite que su marca pierda fuerza distintiva, la nulidad mira hacia el pasado
cuestionando la legalidad originaria de su concesion.

Luego entonces, si el IMPI determina procedente declarar la nulidad de un
registro marcario, una de las principales consecuencias sera que el titulo de
registro de la marca impugnado dejara de surtir efectos de manera retroactiva a
su fecha de concesion; es decir, como si nunca hubiera sido otorgada o
ingresada al mundo juridico®®, en raz6n de que el vicio es anterior a su
otorgamiento y recae en una ilegalidad que la autoridad no advirtié al momento
de examinar la solicitud.

La LFPPI no contempla una causal tnica de nulidad en su Art. 258, sino que
regula un catalogo de seis fracciones que se adaptan cada una a circunstancias
particulares que pueden dar pie a la nulidad de un registro. Unas remiten a la
existencia de derechos de terceros previamente reconocidos, otras a la falsedad
de declaraciones hechas por el propio solicitante, y otras, como la que sera
discutida en el presente articulo, a la contravencion genérica del marco legal
aplicable. De entre todas ellas, la fraccion | es la que exhibe la mayor amplitud vy,
por lo mismo, la que es mas susceptible de ser interpretada de distintas maneras,
en tanto no proporciona una lista numerus clausus de normas legales aplicables.

2Art. 329, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
3Art. 235, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
“Art. 386, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
SArt. 263, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
60tero Mufioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Angel, Propiedad Intelectual. Simetrias y Asimetrias entre el Derecho de
Autor y la Propiedad Industrial. El Caso de México, México, Porrta, 2011, p. 547.
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Antecedente: Articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial

El articulo 151, fraccién |, de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), disponia lo
siguiente:

Articulo 151.- El registro de una marca serd nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la
que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante, lo
dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podrd fundarse en la
impugnacion de la representacion legal del solicitante del registro de la
marca

[.]

Las cinco fracciones restantes regulan la nulidad por uso previo, por falsedad de
declaraciones en la declaracion de uso, por ser semejante en grado de confusion
o idéntica a otra marca previa y validamente registrada, el registro hecho por un
agente o distribuidor y la mala fe. En cambio, la fraccion | se construye sobre una
hipétesis abierta que no queda actualizada por si misma como el resto de las
fracciones, sino que necesariamente estan ligadas a la actualizacion o al
incumplimiento de otra disposicion legal. La unica limitante establecida por el
articulo 151 era que la causal de nulidad no sea fundada en cuestiones de la
representacion legal del solicitante del registro de la marca, entonces, fuera de
ese supuesto, cabia la interpretacion consistente en que se podia solicitar la
nulidad de un registro con base en cualquier disposicion de la Ley de la Propiedad
Industrial.

La operatividad de la fraccion | del articulo 151 dependia de un reenvio a las
disposiciones que fijaban los requisitos y prohibiciones de fondo para el registro
de conformidad con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion. Primero, al articulo 40. de la LPI que prohibia otorgar
cualquier figura regulada por la ley cuando contraviniera el orden publico o
cualquier disposicion legal, mientras que el articulo 90 que regulaba una lista de
mas de veinte prohibiciones de registro absolutas - como el registro de un
término de uso comdn - y relativas — una marca semejante en grado de confusion
a otra previamente registrada -.
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Al respecto, el Mtro. Efrain Olmedo Velazquez sefiala que “esta fraccion |[..]
permite corregir actos que en un analisis concentrado solamente en la legislacion
marcaria se presentaban como viables o legales, pero al analizarse a la luz de otros
derechos dentro del sistema legal, constitucional o convencional mexicano esta
validez puede ser cuestionada, lo cual permite la interaccion y contraste de los
derechos marcarios con otros derechos y con ello, ponderaciones mucho mas
complejas que la semejanza en grado de confusion.”

La causal de nulidad consagrada en la fraccion | del articulo 151, tenia un claro
propdsito a comparacion del resto de las fracciones: buscaba regular un
mecanismo de control que permitiera la nulidad de registro por cuestiones
planteadas en una norma que, en su momento, debieron impedir la concesion del
registro, y que sin embargo no fueron advertidas por el IMPI.

Marco normativo vigente

Posteriormente, la entrada en vigor de la LFPPI el 5 de noviembre de 2020 no
alterd el espiritu de la norma transcrita. Sin embargo, el legislador introdujo un
cambio textual que, a pesar de que a primer golpe de vista pareciera
insignificante, fue un cambio cuya interpretacion ha generado un inmenso debate
ya que cuestiona completamente el alcance de excepcion a la disposicion, tal y
como se puede observar a continuacion:

Articulo 258.- Se declarara la nulidad del registro de una marca cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la
que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacion legal de la persona
solicitante del registro de la marca, ni_en tramites relativos a su
otorgamiento o vigencia;

Como se puede advertir, el articulo 258, fraccion |, reproduce casi textualmente la
causal anterior, y los articulos 12y 173 entraron para remplazar los articulos 4o. y
90 de la LPI, igualmente con modificaciones minimas, conservando su funcion de
fijar las prohibiciones relativas y absolutas de registros marcarios.

7Ortiz Bahena, Miguel Angel and Estrada Gonzalez, Itzel (coords.), Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
comentada por AMPPI, Mexico City, AMPPI-Tirant lo Blanch, 2022, p. 560.
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La diferencia relevante se encuentra en la dltima parte del segundo parrafo de la
fraccion. Anteriormente, donde el articulo 151 excluia Gnicamente la impugnacion
de la representacion legal del solicitante, el articulo 258, fraccion |, afiade una
segunda exclusion: la accion tampoco podra fundarse en tramites relativos a su
otorgamiento o vigencia. Se trata de una adicion textual breve, pero de
consecuencias interpretativas significantes, siendo que establece una limitante
adicional que, al no haber sido definida y precisada por el legislador, resulta
sumamente ambigua.

Ahora bien, en esta reforma en particular, igualmente se suma una disposicion
reglamentaria posterior que busca hacer una especificacion respecto al alcance
de la fraccion | en el articulo 126 del Reglamento de la LFPPI, disponiendo que por
“contravencion de las disposiciones de esta ley” solo se incluyen las hipétesis de
los articulos 12 y 173, fracciones | a XVII y XIX a XXII, de la propia LFPPI. Asi
pues, a pesar de que la LFPPI propone una disposicion amplia sobre la aplicacion
del supuesto de la fraccion |, es en el mismo reglamento donde podemos
encontrar una limitacion a su alcance.

Planteamiento del problema

De lo expuesto se desprenden dos interrogantes que seran desarrollados a lo
largo del presente articulo La primera concierne al alcance material de la
expresion “contravencion de las disposiciones de esta Ley”: si los precedentes de
la SCJN sobre el alcance del articulo 151 de la LPI aplican al actual articulo 258
de la LFPPI y, si el articulo 126 del Reglamento se limita a instrumentar la causal
legal o si, excediendo su funcion, la restringe en contravencion de los principios
de reserva de ley y jerarquia normativa.

La segunda interrogante se dirige a la exclusion afiadida por el legislador de 2020
sobre los “tramites relativos a su otorgamiento o vigencia”. Es preciso esclarecer
Si esta expresion constituye una simple ampliacion de la exclusion relativa a la
representacion legal del solicitante, o si alude a un objeto distinto - los actos y
etapas propios del procedimiento de solicitud marcaria - cuya impugnacion
quedaria expresamente vedada como fundamento de la accién de nulidad. Ambas
cuestiones, como se mostrara en los apartados siguientes, inciden directamente
en la determinacion del ambito de proteccion efectiva que el ordenamiento
juridico mexicano confiere a los registros marcarios frente a la accion de nulidad.

www.olivares.mx

1



Los criterios de la SCJN sobre la causal de nulidad por contravencion
de ley: ;siguen siendo aplicables a la fraccion | del Articulo 258, de
la LFPPI?

A la luz de lo dispuesto en el articulo 258, fraccion | de la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial se dispone la causal para solicitar la nulidad
de aquellos registros concedidos en contravencion a las disposiciones aplicables
de la propia ley o de la aplicable al momento de su otorgamiento.?

Resulta de interés examinar el alcance de los criterios emitidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion respecto del articulo 151, fraccion I, de la abrogada
Ley de la Propiedad Industrial, disposicion que constituye el antecedente
inmediato del presente estudio, el articulo 258, fraccion I, de la LFPPI.

En particular, mediante la tesis aislada 1a. CCXLVIII/2016 (10a.), intitulada
"PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 151, FRACCION I, DE LA LEY RELATIVA,
NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA"., La Primera
Sala sostuvo que la causal de nulidad de estudio podria apoyarse en el
incumplimiento de obligaciones previstas no sélo en el propio ordenamiento legal,
es decir, la Ley de la Propiedad Industrial sino también en disposiciones
reglamentarias u otras normas administrativas vinculadas con ésta, siempre que
exista una conexion légica y razonable entre dichas disposiciones y que su
contenido proporcione un grado suficiente de certeza juridica.

Asimismo, se consider6 constitucional que el legislador recurra a una clausula
normativa de caracter amplio. A juicio de la Corte, esta técnica normativa permite
dotar a la autoridad de un margen de apreciacion que favorece una proteccion
efectiva de los derechos de propiedad industrial, ello, siempre que el ejercicio de
sus facultades se encuentre sujeto a los requisitos de competencia,
fundamentacion y motivacion.

8Articulo 258, fraccion 1., Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf (fecha de consulta: 10 de agosto de 2026).

9Tesis: 1a. CCXLVIII/2016, PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 151, FRACCION I, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, Semanario Judicial de la Federacién, Décima Epoca, noviembre de
2016, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012975

(fecha de consulta: 04 de agosto, 2026).
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De este criterio se desprende que la Suprema Corte reconocié la
constitucionalidad de una causal de nulidad formulada en términos amplios,
admitiendo que la contravencion pudiera derivar tanto de disposiciones
contenidas en la ley como de normas reglamentarias o administrativas que
desarrollan, complementan o hacen operativas las normas de propiedad
industrial.

Partiendo del criterio de la Primera Sala (tesis 1a. CCXLVIII/2016), cuando se
habla de ‘“reglamentos derivados de esas leyes u otras normas administrativas
vinculadas racionalmente con el régimen juridico de propiedad industrial’,
destacamos la relevancia de disposiciones como los Tratados Internacionales en
materia de Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley Federal de Proteccion a
la Propiedad Industrial, Acuerdos administrativos emitidos por el Instituto que
desarrollen aspectos procedimentales expresamente previstos en la ley o en el
Reglamento asi como la aplicacion supletoria de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

Afios mas tarde, la Segunda Sala abord6 nuevamente la constitucionalidad del
articulo 151, fraccion I, de la Ley de la Propiedad Industrial en la tesis aislada 2a.
VII/2021 (10a.), intitulada "MARCAS. EL ARTICULO 151, FRACCION 1, EN
RELACION CON EL ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DEL 18 DE MAYO DEL 2018), AL
DISPONER QUE LA ACCION DE NULIDAD PUEDE EJERCITARSE EN CUALQUIER
TIEMPO, CUANDO SE TRATE DE UN REGISTRO MARCARIO OTORGADO EN
CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES DE ESA LEY O LA QUE HUBIESE
ESTADO VIGENTE EN LA EPOCA DE SU REGISTRO, VULNERA EL PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA.“10

En este precedente se enfatizd que la imprescriptibilidad de la accién tratandose
de cualquier contravencion a la ley, resultaba violatorio del principio de seguridad
juridica previsto en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

10Tesis: 2a. VII/2021, MARCAS. EL ARTICULO 151, FRACCION I, EN RELACION CON EL ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DEL 18 DE MAYO DEL 2018), AL DISPONER
QUE LA ACCION DE NULIDAD PUEDE EJERCITARSE EN CUALQUIER TIEMPO, CUANDO SE TRATE DE UN REGISTRO
MARCARIO OTORGADO EN CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES DE ESA LEY O LA QUE HUBIESE ESTADO VIGENTE
EN LA EPOCA DE SU REGISTRO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, Semanario Judicial de la Federacién,
Undécima Epoca, mayo de 2021, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023145

(fecha de consulta: 04 de agosto, 2026).
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Asimismo, se consider6é que los titulares de registros marcarios carecerian de
certeza juridica respecto de la estabilidad de sus derechos, ya que éstos
permanecerian expuestos de manera indefinida a que cualquier tercero
promoviera una accion de nulidad por una supuesta contravencion legal. Ello,
generaria una situacion permanente de incertidumbre sobre los registros
otorgados, lo cual es contrario a la intencién del legislador de perfeccionar el
sistema de propiedad industrial.

Cabe destacar que este segundo criterio no cuestiond la validez constitucional de
la causal de nulidad por contravencion de ley, sino exclusivamente la posibilidad
de que la accion respectiva pudiera ejercerse sin limitacion temporal. En
consecuencia, la discusion del concepto de “contravencion de ley” permanecio
sin comentarios.

A partir de los criterios mencionados surgen interrogantes respecto de la
interpretacion y alcance del actual articulo 258, fraccion I, de la LFPPI. Es
menester identificar si los razonamientos desarrollados por la Suprema Corte
respecto del articulo 151, fraccidn |, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial
contintan siendo aplicables al actual articulo 258, fraccion I, de la LFPPI.

Al respecto, el Amparo Directo en Revisién 962/2021'", nos otorga mayor claridad
en relacion con los criterios que la autoridad responsable deberia tomar en
consideracion, al analizar la viabilidad de la accion de nulidad por contravencion
de disposiciones legales, asi como su constitucionalidad.

El criterio aduce que el examen se restringe a la valoracion de los elementos
juridicos y conceptuales del signo marcario y de su empleo en el comercio, lo que
delimita la facultad discrecional de la autoridad, ya que ésta debera de
circunscribirse al analisis de los aspectos sustantivos del tramite de registro, es
decir, a los requisitos y condiciones de registro relacionados con los articulos 12
y 173 de la Ley Federal para la Proteccion de la Propiedad Industrial andlogos a
los previos articulos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

""Amparo Directo en revisién 962/2021, Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, 29 de enero de
2024. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2021/10/3_280828_6724_firmado.pdf (fecha de consulta: 08 de
agosto, 2026).
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En este sentido, podemos observar que tanto la norma abrogada como la
normativa vigente conservan elementos esenciales para el otorgamiento de un
registro marcario. Asi, las previsiones contenidas en los articulos 4 de la
abrogada LPI y 12 de la LFPPI son de interés publico, toda vez que, establecen
una limitacién al otorgamiento de las figuras e instituciones juridicas previstas
cuando su contenido o su forma resulten contrarios al orden publico o vulneren
alguna disposicion legal.

Por su parte el articulo 90 de la LPI y su analogo vigente articulo 173 de la LFPPI
disponen el catalogo de prohibiciones especificas aplicables al registro de
marcas. En conjunto, estos preceptos conforman el marco de impedimentos para
el otorgamiento del derecho al uso exclusivo de una marca.

Respecto de la constitucionalidad sobre la imprescriptibilidad de la accién, el
Tribunal Pleno concluyd que ésta encuentra una justificacion valida puesto que, la
ilegalidad en el otorgamiento de un registro no se subsana por el transcurso del
tiempo.

Asimismo, se resuelve que el precepto no se torna inconstitucional pese a no
identificar de manera particular las contravenciones a la ley a partir de las cuales
la autoridad podria declarar la nulidad. En tanto que, la discrecionalidad otorgada
a la autoridad como el dinamismo del derecho marcario, son elementos
imprescindibles para atender situaciones que no pueden ser previstas con
absoluta precision por el legislador.

Esta circunstancia cobra especial trascendencia si reflexionamos que los signos
distintivos se desarrollan en un entorno comercial en constante evolucidn, lo que
exige una valoracion de las particularidades de cada caso en concreto. Por ello,
no resulta razonable exigir una lista exhaustiva de todas las contravenciones
legales que podrian ocasionar la nulidad de un registro marcario con base en la
fraccion |, ya que no es posible anticipar todas las situaciones futuras ni la
totalidad de las disposiciones normativas que podrian resultar aplicables.

A estas alturas, el lector podria cuestionarse si el Reglamento de la LFPPI de

reciente entrada en vigor contiene alguna disposicion que esclarezca el alcance
de la presente causal.
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Al respecto, el articulo 126 aclara que la contravencion a la Ley se actualiza
cuando el registro incurre en alguno de los impedimentos previstos en los
articulos 12 y 173 fracciones | a XVIl y XIX a XXIl de la LFPPI, o en las
disposiciones equivalentes de la legislacion aplicable al momento de su
otorgamiento. Al respecto, conviene desentrafiar el concepto de la funcion
reglamentaria como fuente del derecho.

Conforme a la doctrina administrativa mexicana, los reglamentos tienen por
objeto la exacta observancia de las leyes, es decir, facilitar su mejor
cumplimiento; por tanto, son parte integrante de las disposiciones legislativas que
reglamentan.

Se ha sostenido que, ante el silencio de una ley administrativa no cabe la funcion
reglamentaria. El reglamento se encuentra subordinado a la ley y, en ningun caso
puede prevalecer sobre la propia ley.™

Lo anterior refleja tanto el principio de jerarquia normativa como el de reserva de
ley. Mientras el primero exige que toda disposicion reglamentaria permanezca
subordinada a la ley y no pueda contradecirla ni prevalecer sobre ella. Por otra, la
reserva de ley implica que corresponde al legislador definir los elementos
esenciales de las instituciones juridicas y los supuestos que generan derechos,
obligaciones o consecuencias juridicas, de modo que el reglamento Unicamente
puede desarrollar y hacer operativas las previsiones legales necesarias para su
ejecucion. En consecuencia, la potestad reglamentaria encuentra su limite en la
propia ley: no puede innovar el orden juridico ni ampliar, restringir o modificar los
alcances establecidos por el legislador.™

Constitucionalidad del Articulo 126 del Reglamento de la
LFPPI

El verdadero debate apenas comienza. La pregunta inevitable es si el Reglamento
simplemente interpreta y precisa el alcance de la causal o si, por el contrario,
termina restringiéndola en una medida no prevista por el legislador.

2Serra Rojas, Andrés, “Derecho Administrativo. Doctrina, Legislacién y Jurisprudencia”, Tomo |, 82 ed., Editorial Porria,
México, capitulo V, “La Facultad Reglamentaria”, p. 187.

13Tesis: P./J. 30/2007, FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LIMITES. Semanario Judicial de la Federacién, Novena Epoca,
mayo de 2007. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521

(fecha de consulta: 12 de agosto, 2026).

www.olivares.mx

16


https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172521

La cuestion resulta especialmente relevante porque nos sita en uno de los temas
clasicos del derecho administrativo: los limites de la potestad reglamentaria
frente al contenido de la ley. Es precisamente en este punto donde surge la
discusion sobre la constitucionalidad del articulo 126.

En este sentido, las opiniones no son uniformes. Una primera postura seria
considerar que el articulo 126 del Reglamento constituye una precision
reglamentaria valida de la causal de nulidad prevista en la Ley. Otra postura
sostendria que dicho precepto reduce indebidamente el alcance de una hipédtesis
legal deliberadamente redactada en términos amplios. Después de todo, la Ley ya
alude de manera general a los registros otorgados en contravenciéon de sus
disposiciones, o de la legislacion vigente al momento de su concesion, mientras
que el Reglamento parece acotar dicha hipdtesis a un catalogo especifico de
impedimentos. La constitucionalidad de esta delimitacion depende, en Ultima
instancia, en determinar si el Reglamento se limita a desarrollar el contenido de la
Ley o si introduce una restriccion que excede la facultad reglamentaria.

Por ende, para poder determinar objetivamente si el articulo 126 del Reglamento
contiene una disposicion limitativa en contra de los principios de reserva de ley y
subordinacién jerarquica, primero se debe analizar el alcance de los articulos a
los que nos remite, particularmente el Articulo 12, el cual establece lo siguiente:

Articulo 12.- No se otorgara patente, registro o autorizacion, ni se dard
publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones juridicas
que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al
orden publico o contravengan cualquier disposicion legal.™

De la norma transcrita se desprende que el Articulo 12 de la ley proporciona un
marco considerablemente amplio al disponer que cualquier registro podra ser
negado cuando su “contenido o forma contravengan cualquier disposicion legal”,
a diferencia del Articulo 173 que proporciona supuestos especificos - de
naturaleza tanto absoluta como relativa - por los cuales se actualiza una
prohibicion de registro.

TArt. 12., Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPl.pdf) ~(Fecha de
consulta: 12 de agosto de 2026)
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Luego entonces, se puede concluir que realmente el Reglamento no representa
una acotacion al alcance de la fraccion | del articulo 258, sino que, al incorporar
una férmula tan amplia como "cualquier disposicion legal”, el propio Reglamento
termina detallando la interrogante sobre cuales son las disposiciones normativas
que son susceptibles de generar una nulidad marcaria por contravencion de ley.
Asi, lejos de imponer una limitante a la causal, el articulo 126 reconoce la
amplitud del articulo 12 para integrarla como uno de los supuestos de nulidad por
contravencion de ley, sin que, de manera inconstitucional, contradiga el marco
legal ya establecido por el legislador.

Ahora bien, es importante sefalar que determinar que el articulo 126 del RLFPPI
respeta los principios de superioridad jerarquica y reserva de ley, recae puramente
en el hecho de que el articulo 12 es sumamente amplio. Sin embargo, si el
legislador o los Altos Tribunales en algiin momento llegaran a limitar el alcance
del texto “cualquier disposicion legal” o incluso qué significa la porcién de
“contenido o forma”, entonces si se podria llegar a actualizar la
inconstitucionalidad del articulo en cuestion ya que tendriamos una disposicion
reglamentaria que, en vez de detallar o explicar el funcionamiento de una ley,
establece restricciones que no fueron establecidas en un inicio por el Congreso
de la Unidn, violando los principios de reserva de ley, jerarquia normativa y
legalidad.

Mientras no ocurra lo anterior, es dable concluir que la amplitud con la que cuenta
la norma en cuestion fue redactada precisamente de tal manera que permita un
margen interpretativo amplio y flexible, por lo que, en tanto no se establezcan
limites expresos a dicho alcance, debe estarse a la amplitud con la que fue
originalmente planteada. En otras palabras, donde la ley no distingue, no hay por
qué distinguir.

Supuestos de Contravencion de Ley Distintos de los Previstos en los
Articulos 12y 173 LFPPI

A partir de lo expuesto, resulta pertinente evaluar si pueden existir supuestos de
nulidad por contravencion de ley generadores de nulidad distintos de los
impedimentos previstos en los articulos 12 y 173 de la LFPPI. Cabe analizar si un
registro pudiera haberse otorgado en contravencion de otras disposiciones fuera
del perimetro definido de los articulos en comento.
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Es precisamente dentro de estos posibles escenarios donde puede apreciarse con
mayor claridad si el texto reglamentario se limita a interpretar y desarrollar la
causal prevista en la Ley o si, por el contrario, termina reduciendo su alcance.

Un ejemplo interesante se encuentra en el principio de especificidad aplicable a la
descripcion de los productos o servicios amparados por una solicitud de marca.
Al respecto, el articulo 176 de la LFPPI exige que las marcas se registren respecto
de productos o servicios especificos determinados conforme a la clasificacion y
reglas que establezca el Reglamento.

El articulo 94 del Reglamento establece que Unicamente seran aceptables
aquellas descripciones que identifiquen productos o servicios de manera
especifica incluyendo las descripciones contenidas en los titulos de las clases
siempre que se utilicen las denominaciones previstas en la Clasificacion
Internacional de Niza o en las listas complementarias publicadas por el Instituto.

Supongamos entonces que un registro marcario fue concedido respecto de una
descripcion amplia o genérica, en aparente incumplimiento del requisito de
especificidad previsto por el articulo 176 de la LFPPI. A primera vista, podria
suponerse que los supuestos contemplados por el articulo 126 del Reglamento
limitan la posibilidad de ejercer la accion de nulidad por contravencion de ley.

Sin embargo, una lectura pausada muestra que dicho precepto no sélo remite a
los impedimentos previstos en el articulo 173 de la Ley, sino también al articulo
12, el cual prohibe el otorgamiento de cualquier registro cuyos contenidos o forma
sean contrarios al orden publico o contravengan cualquier disposicion legal.

Es precisamente esta referencia al articulo 12 la que nos posibilita sostener una
interpretacion amplia de la expresion "contravengan cualquier disposicion legal” Si
dicho precepto se interpreta en su sentido natural y amplio, podria sostenerse que
un incumplimiento al articulo 176 también encuadra dentro de la causal de
nulidad con base en la fraccion |, aun cuando dicho precepto no aparezca
mencionado de manera expresa ni en la Ley ni en el articulo 126 del Reglamento.
Bajo esta Optica, la cita al articulo 12 permitiria comprender no sélo los
impedimentos de prohibicion de registro, sino también otras disposiciones
legales.

www.olivares.mx

19



La discusion, no queda totalmente resuelta ;la limitacion sobre el texto
reglamentario es cosmética o una restriccion real? Mientras que una
interpretacion amplia sobre el texto conduciria a admitir la procedencia de la
nulidad por cualquier incumplimiento relacionado con el contenido o la forma del
registro en términos del Articulo 12 de la Ley, una interpretacion mas restrictiva
sobre el texto podria sostener que el Reglamento pretendi6 acotar la causal que
fue formulada deliberadamente en términos amplios.

Ahora, cabe destacar que, sobre este punto en particular, mediante tesis aislada,
la Novena Epoca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determind que no
procede la nulidad de un registro cuando se alega que el examinador del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial concedio un registro marcario a pesar de que
la descripcion de productos o servicios no sea lo suficientemente especifica por
ser “una mera discrepancia interpretativa ajena al supuesto legal de nulidad, en
perjuicio de la seguridad juridica del titular del registro.”™®

Otro ejemplo que visualizamos se puede verificar durante el tramite de registro en
el cual el IMPI no notifica correctamente una oposicién que un tercero presento
dentro del plazo y con los requisitos legales. Como consecuencia de esa omision,
se termina otorgando un registro que, si la oposicion se hubiera tramitado como
correspondia, no deberia haberse concedido, ya que la marca resultaba
confundible con otra ya registrada. Ante esta situacion, conforme al criterio que
actualmente maneja el Instituto, no seria posible acudir a la nulidad prevista en la
fraccion | del articulo 258, pues consideraria que se trata de "tramites relativos al
otorgamiento” del registro. Sin embargo, dejar fuera este tipo de casos del
analisis de fondo en la nulidad, unicamente porque el problema se origind
"durante la tramitacion", iria en contra del texto de dicha causal.

Analisis de la fraccion | del Articulo 258 respecto de la indicacion: “tramites
relativos a su otorgamiento o vigencia”.

Bajo la vigencia de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, el articulo 151,
fraccion |, establecia como causal de nulidad del registro marcario el haberse
otorgado en contravencidn de las disposiciones de la Ley o de aquella vigente al
momento del registro, precisando unicamente que la accion de nulidad no podria
fundarse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del registro.

1*Tesis: IX-CASE-PI-17, NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. NO SE CONFIGURA CUANDO EL VICIO ALEGADO DERIVA DE
UNA APRECIACION DE LA AUTORIDAD REGISTRAL Y NO DE UNA CONTRAVENCION A LA LEY, R.T.F.J.A., Novena Epoca,
afio V, nim. 50, abril de 2026, p. 274.
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El texto, en su literalidad, era el siguiente:

Articulo 151.- El registro de una marca sera nulo cuando: .- Se haya
otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese
estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta
fraccion, la accion de nulidad no podra fundarse en la impugnacion de la
representacion legal del solicitante del registro de la marca.’®

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
LFPPI, dicha causal fue reubicada en el articulo 258, fraccion |, conservando en
esencia su contenido, pero incorporando una frase adicional al final del segundo
parrafo. El texto vigente dispone:

Articulo 258.- Se declarara la nulidad del registro de una marca cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la
que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo
dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podra fundarse en la
impugnacion de la representacion legal de la persona solicitante del registro
de la marca, ni en tramites relativos a su otorgamiento o vigencia."’

Como puede advertirse mediante un ejercicio de comparacion entre ambos textos,
la reforma no modifico el supuesto normativo principal, la contravencion a la Ley
como causal de nulidad, sino que especificd, o al menos asi lo pretendid, la
excepcion aplicable a dicha causal. La pregunta que debe resolverse no es,
entonces, si existe una excepcion adicional, sino a qué objeto se refiere esa
excepcion: al poder o representacion legal, o al registro marcario en si mismo.

Para comprender el alcance correcto de la fraccion | del articulo 258, resulta
indispensable acudir al articulo 12 de la propia Ley, que constituye el parametro
sustantivo al que remite el articulo 126 de su Reglamento.

T6Art. 151, Ley de la Propiedad Industrial (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624266/LP1.ABROGAD
A.24.03.2021.pdf) (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)

7Art. 258., Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPl.pdf)  (Fecha de
consulta: 12 de agosto de 2026)
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Dicho precepto establece:

Articulo 12.- No se otorgara patente, registro o autorizacion, ni se dara
publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones juridicas
que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al
orden publico o contravengan cualquier disposicion legal.’®

Articulo 126.- Para efectos de lo establecido en la fraccion I del articulo 258
de la Ley, se entenderd que el registro se otorgd en contravencion de las
disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente al momento de su
registro, cuando éste incurra en alguno de los impedimentos previstos en los
articulos 12 y 173, fracciones | a XVIl y XIX a XXII, de la Ley en cita, o de su
equivalente en la Ley que hubiese estado vigente al momento de su
otorgamiento.™

De la lectura de estos articulos se desprende una distincion normativa expresa
entre dos elementos que pueden viciar de ilegalidad una figura juridica: su
contenido (es decir, la materia, el objeto o el propésito sustantivo del acto) y su
forma (es decir, el procedimiento trdmite a través del cual dicho acto se
exterioriza y perfecciona).

El legislador no distinguié entre uno y otro para efectos de sus consecuencias
juridicas, por lo que ambos, contenido y forma, son igualmente aptos para
actualizar una contravencion legal susceptible de generar la nulidad del registro.

Al respecto, el segundo parrafo de la fraccion | del articulo 258 textualmente
indica "la accién de nulidad no podra fundarse en la impugnacion de la
representacion legal de la persona solicitante del registro de la marca, ni en tramites
relativos a su otorgamiento o vigencia".

Bajo esta lectura, la excepcion prevista en el segundo parrafo debe entenderse en
el sentido de que la accidn de nulidad no podra fundarse en la impugnacion de: (i)
la representacion legal del solicitante o titular del registro, y (ii) los trdmites
relativos al otorgamiento o vigencia de esa representacion legal (esto es, del
poder), tales como su legalizacion, apostillado, protocolizacion o inscripcion.

8Art. 12., Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPl.pdf) (Fecha de
consulta: 12 de agosto de 2026)

19Art. 126 Reglamento de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (file:///D:/Descargas/28042026-VES.pdf)
(Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)
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En ningin momento el legislador se refirid, bajo esta interpretacion, a los tramites
relativos al otorgamiento o vigencia del registro marcario como tal.

De lo contrario, si la LFPPI regulara como una excepcion a la causal de nulidad el
que la demanda se fundara en cuestiones relativas al tramite de otorgamiento del
registro, incluyendo aquellas controversias sobre el fondo del asunto como
oposiciones o citas de anterioridad, dicha causal se volveria nugatoria en la
practica. Lo anterior es asi porque la nulidad marcaria sanciona aquellos vicios
que existen durante el tramite del registro y son previos al otorgamiento de una
marca, como lo puede ser la existencia de un registro marcario previo que es
semejante en grado de confusion y que regula productos o servicios idénticos o
similares tal como se encuentra regulado en la fraccion IV del articulo 258. Por
ello, interpretar el texto “ni en tramites relativos a su otorgamiento o vigencia” de
manera amplia, como si abarcara cualquier controversia que surja durante el
procedimiento de registro, ya sea de forma o de fondo, vaciaria de contenido a la
propia causal de nulidad, contradiciendo su propdsito original.

Aunado a lo anterior, carece igualmente de sentido adoptar una interpretacion
amplia de la excepcion objeto del presente analisis por cuanto hace a la porcion
del “tramite relativo a su vigencia” al ser la vigencia una cuestion ajena de la
nulidad de un registro marcario.

En primer lugar, es menester precisar que la vigencia marcaria puede referirse a
dos cuestiones: i) la renovacion de registro de marca o ii) la presentacion de la
declaracion de uso para aquellos registros otorgados después del 10 de agosto
de 2018. Sentado lo anterior, se desprende que la vigencia de un registro marcario
no esta relacionada de ninguna manera con la solicitud de declaracion
administrativa de nulidad ya que, si una marca no es renovada o si no se presenta
la declaracion de uso, esta quedara sin efectos por ministerio de ley, de manera
automatica, sin necesidad de que un tercero impugne la validez del registro por
medio de la nulidad. Por ello, al momento que el legislador se refiere a el tramite
de vigencia, claramente no hacia referencia a la vigencia de un registro marcario
sino a la vigencia de la representacion legal de quien presenta la solicitud de una
marca.
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Asi pues, es por demas evidente que esta lectura es la Unica compatible con la
ratio legis histéricamente reconocida de la disposicion, cuyo antecedente directo
(el articulo 151, fraccién |, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial) tenia por
Unico propdsito impedir que terceros pretendieran anular un registro marcario
mediante la impugnacion tardia o abusiva de defectos formales en el poder
otorgado por el solicitante, situacion que nada tiene que ver con la legalidad
sustantiva del registro concedido.

La adicién de la frase "ni en trdmites relativos a su otorgamiento o vigencia" no
tuvo por objeto crear una excepcion nueva respecto del registro, sino reforzar y
clarificar la excepcion ya existente respecto del poder, cerrando la aplicacion a
supuestos o a argumentos que, sin impugnar la representacion legal en si,
pretendieran hacerlo indirectamente a través de vicios en los tramites de
acreditacion de dicho poder.

Criterios actuales del IMPI sobre su interpretacion

Conforme al criterio que el Instituto ha venido sosteniendo en la practica, la
procedencia de la causal de nulidad prevista en la fraccion | del articulo 258 esta
condicionada a que la contravencion alegada no derive de actos, omisiones o
determinaciones administrativas propias del procedimiento de tramitacion del
registro, sino exclusivamente de la naturaleza, contenido o efectos juridicos del
registro ya concedido. Bajo esta ldgica, el IMPI se considera legalmente impedido
para analizar causales de nulidad que pretendan fundarse en la impugnacion de la
representacion legal del solicitante, incluyendo defectos, insuficiencias o
cuestionamientos sobre poderes, facultades del apoderado, o la validez formal de
mandatos y su acreditacion durante el tramite (lo cual es lo correcto), pero
ademas, respecto de los tramites relativos al otorgamiento o vigencia del registro,
entre ellos, notificaciones practicadas por la autoridad, cdmputo de plazos,
contestaciones oportunas o extemporaneas a requerimientos, determinaciones
sobre abandono de solicitudes, y en general cualquier actuacion administrativa
realizada durante la sustanciacion del expediente (todo lo cual resulta
completamente incorrecto).

www.olivares.mx

24



De aceptarse, la interpretacion sostenida por el IMPI conforme a la cual la
expresion "su otorgamiento o vigencia" se refiere al registro marcario, se llegaria
al absurdo interpretativo de que la fraccion | del articulo 258 excluiria de la
nulidad, precisamente, todas las irregularidades ocurridas durante el
procedimiento de registro, que es la Unica via a través de la cual puede
materializarse una contravencion legal al momento de otorgarse el registro.

Tal es el caso que obra en el expediente P.C. 2396/2024(N-633)27452 en el que,
como antecedente, se plante6 que la solicitante de una marca dej6 de contestar
un oficio de anterioridad dentro del plazo legal de cuatro meses, lo que generd el
abandono automatico de la solicitud. Pese a ello, la representante legal presentd
una contestacion extemporanea meses después, ocultando la verdadera fecha de
notificacion y exhibiendo un acuse de recibo manipulado con el folio de un
expediente distinto, para simular que la respuesta habia sido oportuna. El IMPI,
engafado por esta maniobra, "revivid" el expediente ya abandonado y otorgo el
registro de la marca.

En contra de dicho titulo de registro, se presenté una solicitud de declaracion
administrativa de nulidad en la cual, entre otras cuestiones, se buscé la nulidad
del registro por contravencion de ley, ya que se otorgd registro a una marca que
ya se encontraba abandonada, al no haberse presentado una contestacion dentro
del plazo legal. Sin embargo, a pesar de que existe un claro vicio que ocurri6
previo al otorgamiento del registro impugnado, el IMPI resolvio que, por ser una
cuestion del tramite del otorgamiento del registro de marca, no era dable nulificar
en registro marcario al supuestamente actualizarse la excepcion del segundo
parrafo de la fraccion | del Articulo 258.

Como otro ejemplo, si durante el procedimiento de registro el IMPI omitiera
notificar debidamente una oposicion presentada en tiempo y forma por un tercero,
y ello derivara en el otorgamiento de un registro que, de haberse sustanciado
correctamente la oposicion, no se habria concedido por resultar el signo
confundible con una marca previamente registrada. En este caso, bajo el criterio
actual del Instituto, la via de nulidad por la fraccion | del articulo 258 quedaria
cerrada por tratarse, segun esa interpretacion, de ‘tramites relativos al
otorgamiento” del registro. En otras palabras, excluir este supuesto del estudio de
fondo de la nulidad, por la sola circunstancia de haber ocurrido "durante la
tramitacion’, resulta completamente contrario al texto y espiritu mismo de la ley.
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Conclusiones

Conforme a una correcta interpretacion juridica, las normas de excepcion, que son
aquellas que restringen o exceptuan la aplicacion de una regla general, deben
interpretarse de manera estricta y restrictiva, y nunca de forma extensiva o
analdgica en perjuicio de quien pretende ejercer el derecho que la regla general
reconoce.

En el caso que nos ocupa, la regla general es la procedencia de la nulidad por
contravencién a la Ley (primer pérrafo de la fraccion 1); la excepcién es la
improcedencia de la nulidad fundada en la impugnacion de la representacién legal
(segundo parrafo).

El IMPI, al extender dicha excepcion a todo el universo de actuaciones
administrativas del procedimiento de registro, no esta interpretando la norma:
esta reescribiéndola, ampliando sus alcances mas alla de lo que el legislador
establecio, atentando en contra del principio pro actione, asi como las garantias
de seguridad juridica y acceso a la justicia.

El mismo Reglamento de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
confirma que la causal de nulidad de la fraccion | debe vincularse a los
impedimentos sustantivos de registrabilidad. Veamos:

Articulo 126.- Para efectos de lo establecido en la fraccion | del articulo 258
de la Ley, se entendera que el registro se otorgé en contravencion de las
disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente al momento de su
registro, cuando éste incurra en alguno de los impedimentos previstos en los
articulos 12 y 173, fracciones | a XVIl y XIX a XXIl, de la Ley en cita, o de su
equivalente en la Ley que hubiese estado vigente al momento de su
otorgamiento.2

En primer lugar, remite expresamente al articulo 12 de la Ley, el cual distingue
entre contenido y forma como elementos igualmente idoneos para actualizar una
contravencion legal, sin excluir a la forma del procedimiento de registro.

2Art. 126 Reglamento de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (file:///D:/Descargas/28042026-VES.pdf)
(Fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)
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En segundo lugar, al restringir la causal a los impedimentos de los articulos 12 y
173, el propio Reglamento demuestra que el objeto de control es la legalidad del
registro otorgado (en cuanto a su aspecto sustantivo como procedimental), y no
Unicamente su contenido material aislado del procedimiento que le dio origen.

El articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos exige
que todo acto de autoridad esté debida y suficientemente fundado y motivado, lo
que implica que debe existir una adecuaciéon precisa entre los motivos
mencionados por la autoridad y las normas que invoca como aplicables, de
manera que en el caso concreto se configure efectivamente la hipdtesis
normativa correspondiente.

A su vez, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federacién ha distinguido,
entre la falta de fundamentacion y motivacion (vicio formal) y la fundamentacion y
motivacion indebidas (vicio de fondo), precisando que esta Ultima se actualiza
cuando la autoridad invoca un precepto legal que resulta inaplicable a la situacion
concreta, o cuando las razones no concuerdan con el contenido de la norma que
se aplica.?122

Trasladado este estandar al criterio del IMPI, se advierte que el Instituto incurre
precisamente en un vicio de fondo ya que invoca el segundo parrafo de la fraccion
| del articulo 258 como fundamento para desechar de plano causales de nulidad
fundadas en irreqularidades procedimentales, cuando dicho precepto
(correctamente aplicado) no contempla tal supuesto de improcedencia. Existe, en
consecuencia, una falta de adecuacion entre la norma invocada y el supuesto al
que se aplica, y por lo tanto una motivacion indebida.

Adicionalmente, el criterio del IMPI también vulnera el principio de seguridad
juridica, ya que introduce una excepcion que no esta prevista en la hipdtesis
normativa. Al respecto, la seguridad juridica exige que los sujetos conozcan de
manera clara cuales son los supuestos en que pueden ejercer sus derechos y
cuales son sus limites.

21Tesis: . 30.C. J/47 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA'Y LA INDEBIDA SATISFACCION
DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE
VIOLACION Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Semanario Judicial de la Federacion, Novena Epoca,
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170307 (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026)
2Tesis: 260. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Semanario Judicial de la Federacién, Séptima Epoca,
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/394216 (fecha de consulta: 12 de agosto de 2026).
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Cuando el IMPI extiende de manera discrecional el alcance de una excepcion
prevista por la ley, se rompe la certeza sobre la forma en que la norma sera
aplicada, dejando al particular expuesto a interpretaciones que no se desprenden
de su texto, dejandolo en consecuencia en estado de indefensién.?

Ademas, al cerrarse la posibilidad de analizar el fondo de causales de nulidad
fundadas en irregularidades del procedimiento de registro que hayan derivado en
una contravencion legal, el criterio del IMPI afecta también al derecho de tutela
efectiva y al principio de legalidad.

En este sentido, las modificaciones al Reglamento de la LFPPI en torno al articulo
126 resultan especialmente ilustrativas, ya que acotan y precisan los supuestos
de procedencia de la causal de la fraccion I. Al relacionar esta causal de nulidad
con los articulos 12 y 173 de la Ley, queda claro que no basta con revisar el
registro de manera aislada, ya que también debe tomarse en cuenta el
procedimiento mediante el cual éste fue concedido.

En resumen, podemos concluir dos cuestiones de suma relevancia:

Primero, que el sequndo parrafo de la fraccion | del articulo 258 de la LFPPI,
correctamente interpretado conforme a los antecedentes legislativos de la
disposicion, excluye de la accién de nulidad unicamente la impugnacion de la
representacion legal del solicitante y de los tramites relativos al otorgamiento o
vigencia de dicha representacion (el poder), mas NO a los tramites relativos al
otorgamiento o vigencia del registro marcario, y una interpretacion contraria
podria ser inconstitucional. El criterio actual del IMPI, al extender dicha excepcion
a toda irregularidad ocurrida durante el procedimiento de registro, realiza una
interpretacion extensiva de una norma de excepcion y contraviene el articulo 126
del Reglamento de la LFPPI y el articulo 12 de la propia Ley, los cuales reconocen
expresamente que tanto el contenido como la forma de una institucion juridica
pueden dar lugar a su nulidad por contravencion legal.

BTesis: 2a./J. 106/2017 (10a.). DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA. SU
CONTRAVENCION NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACION DE DOS SUPUESTOS JURIDICOS ESENCIALMENTE
DIFERENTES. Semanario Judicial de la Federacién, Décima Epoca, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014864 (Fecha
de consulta: 12 de agosto de 2026)
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La aplicacion del criterio del IMPI vulnera las garantias de fundamentacion y
motivacion, seguridad juridica, acceso efectivo a la justicia, tutela judicial efectiva
y principio de legalidad, al introducir requisitos de improcedencia no previstos por
el legislador. De mantenerse la aplicacion de dicho criterio, la causal de nulidad
prevista en la fraccion | del articulo 258 quedaria, en la practica, sin supuestos de
aplicacion posibles y, por tanto, completamente nugatoria.

Segundo, que a pesar de que el RLFPPI "limita" de cierta manera el alcance del
supuesto de contravencion de ley previsto en la fraccion | del articulo 258, dicha
limitacion no resulta inconstitucional por violar los principios de reserva de ley o
de jerarquia normativa, toda vez que el propio articulo 12 de la LFPPI al que remite
el articulo del Reglamento contiene una cldusula lo suficientemente amplia como
para permitir la aplicacion de multiples disposiciones normativas dentro del
marco al que nos remite, estableciendo “cualquier disposicion legal”. En esa
medida, el articulo 126 no introduce una restriccion ajena a la voluntad del
legislador ni limita a los interesados de presentar una nulidad marcaria con base
en la fraccion | ya que su actualizacién no se agota Gnicamente en los supuestos
del articulo 173 sino que opera dentro del margen que la propia Ley ya habia
trazado.

Unicamente se podria argumentar que existe una inconstitucionalidad respecto a
la disposicion del Reglamento, si el propio articulo 12, al que nos remite,
estableciera limites significativos sobre qué disposiciones son realmente
aplicables o qué debe entenderse por “contenido o forma”. Sin embargo, mientras
se mantenga un alcance amplio de dicha clausula, el articulo 126 no hace sino
reflejar la amplitud de la fraccién | del articulo 258, sin restringirla, por lo que no
puede sostenerse validamente que el Reglamento exceda los limites de la
facultad reglamentaria.

En resumen, se propone que el criterio del IMPI sea revisado y reconsiderado a fin
de restituir a la causal de nulidad prevista en la fraccion | del articulo 258 de la
Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial su verdadero alcance como
mecanismo de control de legalidad formal y sustantiva de los registros marcarios.
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