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RESUMEN: La respuesta que arroja el sistema legal ante la infraccion de las patentes resulta esencial
para garantizar la efectiva tutela de las patentes. En Espafa se ha previsto un procedimiento judicial con
especialidades para los litigios sobre patentes. Por su parte, en México se opta por un procedimiento
administrativo de declaracion de infraccion. A pesar de la proximidad entre un sistema y otro en algunos
puntos, la lejania en otros es notoria.
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ABSTRACT: The response of the legal system to patent infringement is essential to ensure effective patent
protection. In Spain, a judicial procedure with particularities is foreseen for patent litigation. Mexico, on the other
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system and another in some points, the distance in others is notorious.
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I. INTRODUCCION.

La libre competencia es un principio bdsico que se erige como pilar
fundamental de la gran mayorfa de las economias de los Estados modernos.
Tanto la Constitucidn Espafiola en su art. 38, como la Constitucidn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos en su art. 28, son garantes de este derecho. Frente a
esto, las patentes conceden derechos de exclusiva a sus titulares que se concretan
en excepciones a esta libre competencia'.

La patente es, por tanto, “el reconocimiento que hace un Estado en favor
de una persona fisica o moral, aceptando que su invencidon es novedosa,
producto de una actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial, y como
contraprestacion por incentivar, fomentar, desarrollar o mejorar tecnoldgicamente
la industria o el comercio, le concede la exclusividad en su explotacién por un

tiempo determinado’?.

| A favor de estas excepciones, el art. 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece que: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan
a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos,
se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. En este sentido, por lo que al
ordenamiento juridico espafol se refiere, podemos citar por su relevancia la STS 23 noviembre 1992 (R}
1992\9366), que establecié que: “es claro que el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en
cualquiera de sus manifestaciones no vulnera el principio de libertad de empresa que sanciona el art. 38 de
la Constitucion, puesto que el ejercicio de esos derechos no supone por si solo un ataque a la competencia,
principal manifestacion de la libertad de empresa, como dice la Exposicion de motivos de la Ley 16/1989, de
17 julio, de Defensa de la Competencia, y Gnicamente en el caso de que implique alguna de las conductas
prohibidas por el art. | de dicha Ley podra hablarse de infraccion de ese principio constitucional rector de
nuestra organizaciéon econémica”.

2 MaGARA RUFINO, J. M.: Derecho de la Propiedad Industrial en México, Porria, Ciudad de México, 2018, p. 27.
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Este monopolio de explotacién de la invencidn por un periodo temporal es la
esencia de los derechos modernos a la proteccidn juridica del inventor®. . En las
sociedades actuales, ampliamente tecnificadas?, las invenciones ocupan un lugar
privilegiado, pues la tecnologfa estd presente en mayor o menor medida en todos
los dmbitos sociales. Por ello, la sociedad premia al inventor, concediéndole un
monopolio de explotacién temporal y compensandole por el esfuerzo realizado
para alcanzar la invencién patentada® y, como contrapartida, se produce la
comunicacién social de la invencién. De esta forma, los estados pretenden
fomentar la investigacién como motor del desarrollo industrial y social®.

Todo sistema de proteccion de las invenciones queda vacio sino se concreta en
unos particulares derechos y si no se garantiza un sistema de proteccion adecuado
de los mismos. De nada sirve al titular de la patente que se le reconozcan unos
derechos que después pueden ser infringidos por terceros sin unas consecuencias
jurfdicas contundentes y sin un sistema que restaure debidamente el daifio causado
a los afectados.

En Espafia la proteccidn legal de las patentes se regula fundamentalmente en
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante: “LP"). Por su parte, en
México, se regula en la Ley Federal de Proteccidn a la Propiedad Industrial (en
adelante: “LFPPI"). La LP espafiola entrd en vigor el | de abril de 2017, la cual
derogd y sustituyd a la anterior Ley [1/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en
adelante: “LP de 1986"), y supuso una actualizacién del marco normativo espafiol

3 RoMaNI LiucH, A.: “Fundamento del Derecho de Patentes de Invencién”, en AAVV.: Tratado de Derecho
Industrial (coord. por M. BAvLos MoraLEs), Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2009, p. 1099.

4  La tecnologia ocupa cada vez un mayor espacio en nuestro mundo y las invenciones a su vez constituyen
un papel mas relevante en esta realidad. Esta evolucion de la tecnologia en la industria y la sociedad nos
ha llevado a considerar que asistimos a la “Cuarta revolucion industrial”. Al respecto, BARONA VILAR, S.:
“Cuarta revolucion industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolucion digital, inteligencia
artificial y el camino hacia la robotizacion de la justicia”, Revista Juridica Digital UANDES, vol. 3, nim. 1,
2019, p. 2., afirma que: “La tercera Revolucién Industrial se alimenté de la computacion y de las tecnologias
digitales (especialmente a partir de la década de 1950 debido a la aparicion de la microelectrénica, de
los mainframes y de las primeras apariciones de la inteligencia artificial). La sociedad analégica fue dando
paso poco a poco al mundo digital, con la aparicion del internet y la transformacion digital, que favorecio
el impulso de mejora de los procesos operativos empresariales, amén de generar nuevos modelos de
negocio”. Asi, actualmente estamos asistiendo a la Cuarta revolucion industrial o del 4.0., que, en palabras
de esta autora, “comporta la digitalizacion de las cadenas a través de la tecnologia de procesamiento de
datos, software inteligente y sensores que facilitan la actividad, desde los que pueden trabajar fabricantes,
proveedores, distribuidores, clientes y consumidores para poder predecir, controlar, planear y producir de
forma inteligente, lo que favorece un sistema productivo global”.

5 No obstante, se han alzado voces discrepantes que alertan de las extralimitaciones por extensiones
indebidas del derecho de patente, que pueden dar lugar a practicas anticompetitivas. Al respecto, vid.
GINEBRA SERRABOU, X.: “La propiedad industrial y la competencia econdmica en México”, Boletin Mexicano
de Derecho Comparado, nim. 121, 2007, pp. 117-171, que trata el caso Landsteiner y PIHCSA frente a
Merck, analizado por la Comisién Federal de Competencia, en el que se denunciaron presuntas practicas
monopdlicas por la utilizacidn de titulos de patente, las cuales finalmente no pudieron ser calificadas como
actos cuyo efecto fuera desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, cerrandose el caso en
realidad sin analizar con profundidad la cuestion.

6  Para saber mas sobre los objetivos del derecho de patentes y su evolucion, consulte: KresaLa RoseLLO, B.

“Los objetivos del derecho de patentes: Notas sobre su evolucién”, THEMIS-Revista de Derecho, nim. 36,
1997, pp. 155-173.
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al derecho de patentes internacional y de la Unién Europea’. Por su parte, la LFPPI
entrd en vigor el 5 de noviembre de 2020 y fue promulgada en el marco de los
compromisos asumidos por México en el Tratado de Libre Comercio México,
EUA y Canadé (T-MEC), que entrd en vigor el | de julio de 20208,

En el presente articulo se estudia la diferente respuesta que conceden los
sistemas juridicos espafiol y mexicano para la tutela de las patentes ante las
infracciones que se pueden cometer. En primer lugar, se presentan las diferentes
formas de tutela que existen en Espafa, tanto judiciales como extrajudiciales.
Seguidamente, se presenta la evolucidn que ha acontecido en México a favor
de la via administrativa en los casos de infraccidon de patentes. Posteriormente,
se analizan comparativamente el procedimiento judicial civil espafiol y el
procedimiento administrativo de declaracion de infraccion ante el IMPlL. En
particular, se analizan el drgano que debe conocer de la peticidn; la legitimacion;
la demanda, la solicitud de declaracién administrativa de infraccién vy la prueba; el
procedimiento, la resolucidn, los recursos y su ejecucion, y las medidas cautelares
y las medidas provisionales. Por Ultimo, se extraen algunas conclusiones, haciendo
especial énfasis en aquellos aspectos que podrian reconsiderarse y reformarse en
aras de una mayor efectividad y garantia de los derechos.

Il. LA TUTELA DE LAS PATENTES EN ESPANA ANTE LA REALIZACION DE
ACTOS DE INFRACCION.

En Espaia el art. 59 LP establece qué actos constituyen una explotacién directa’
de lainvencidn patentada, respecto de los que el titular de la patente tiene derecho
de exclusividad. Estos actos son: “a) La fabricacidn, el ofrecimiento para la venta, la
introduccién en el comercio o la utilizacién de un producto objeto de la patente
o la importacién o posesidén del mismo para alguno de los fines mencionados.
b) La utilizacién de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de

7  Entre los cambios legislativos producidos en el ambito internacional y europeo podemos destacar: el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(Instrumento de Ratificacion del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio y
del Acuerdo sobre Contratacion Publica, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994); el Tratado sobre el
Derecho de Patentes, Ginebra, | de junio del 2000 (Instrumento de Adhesion del Tratado sobre el derecho
de patentes, Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la
Conferencia Diplomitica relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el | de junio de 2000), y
el Reglamento (CE) nim. 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, que cred
el certificado complementario de proteccion para los productos fitosanitarios.

8  Son muchas las novedades y modificaciones que se han incorporado al sistema de Propiedad Industrial
mexicano a través de esta norma, por ejemplo, la introduccidn de las prérrogas de patentes (certificado
complementario). Para saber mas, vid. JaLire CABALLERO, M.: Comentarios a la Nueva Ley Federal de Proteccion
a la Propiedad Industrial, JalifeCaballero.com, 2020. Disponible en: https://www.jalifecaballero.com/es/
propiedad-intelectual/comentarios-a-la-nueva-ley-federal-de-proteccion-a-la-propiedad-industrial/
(consultado el 10 de febrero de 2021).

9 Lasexplotaciones indirectas se definen en el art. 60 LP para aquellos casos en que se entregan medios aptos
para la puesta en practica de la invencién patentada o, siendo medios que se encuentran corrientemente
en el comercio, cuando se incita a cometer actos prohibidos. Su realizacion por quien no se encuentra
autorizado constituye un acto de infraccion.


https://www.jalifecaballero.com/es/propiedad-intelectual/comentarios-a-la-nueva-ley-federal-de-proteccion-a-la-propiedad-industrial/
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dicha utilizacién, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que
la utilizacién del procedimiento estd prohibida sin el consentimiento del titular de
la patente. ) El ofrecimiento para la venta, la introduccién en el comercio o la
utilizacién del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la
patente o la importacion o posesion de dicho producto para alguno de los fines
mencionados”.

Cuando estos actos son cometidos por un tercero que no cuenta con la debida
autorizacién del titular, ni el amparo de las excepciones legales (arts. 61 a 66 LP),
nos encontramos ante “actos de infraccidon de una patente”. Por ello, conseguir
que el infractor cese en su actividad infractora y se restauren los derechos del
titular perjudicado se erige como un objetivo primordial. Con este fin, la legislacion
espafiola establece la posibilidad de ejercitar una serie de acciones que podemos
denominar “de infraccidon de derechos de propiedad industrial”. Entre estas
acciones se encuentran la de cesacién'® y prohibicidn, la declarativa de infraccidn,
la de remocidn, la de indemnizacién de dafios y perjuicios vy la de publicacién de
la sentencia (art. 71.1 LP)"". Este listado no es limitativo, pues el art. 70 LP permite
que se puedan ejercitar cualesquiera acciones correspondan, con independencia
de su clase y naturaleza, frente a aquellos que lesionen los derechos previstos en
la norma.

En Espafia, la tutela judicial del derecho de patente puede instarse ante el orden
jurisdiccional civil y penal. En concreto, en la LP y la Ley /2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil (en adelante: “LEC") se han establecido especialidades
procedimentales para obtener la proteccién jurisdiccional de la patente y la
restauracion del derecho infringido'?. Asimismo, el Cédigo Penal espafiol regula los

10 Ladoctrina espafiola destaca la importancia capital de la accion de cesacion como pieza basica del derecho
de la Propiedad Industrial. Entre otros, FERNANDEZ-N6voa, C.: “Efectos de la patente”, en La modernizacion
del derecho espaiiol de patentes (C. FERNANDEZ-NOvoA; J. A. GOMEz SEGADE), Montecorvo, Madrid, 1984, p.
208; BercoviTz RopriGuez-CANoO, A.: Introduccién a las marcas y otros signos distintivos en el trdfico econémico,
Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 156, y Garcia ViDaL, A.: Las acciones civiles por infraccion de la propiedad
industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 329.

Il Art.71.1. LP: “El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podra, en especial, solicitar: a) La cesacién de
los actos que violen su derecho, o su prohibicion si éstos todavia no se han producido. b) La indemnizacién
de los dafios y perijuicios sufridos. c) El embargo de los objetos producidos o importados con violacion de
su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal produccion o a la realizacion del procedimiento
patentado. d) La atribucion en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto
en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputara el valor de los bienes afectados al
importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la
indemnizacién concedida, el titular de la patente debera compensar a la otra parte por el exceso. e) La
adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccion de la patente y, en particular,
la transformacién de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el parrafo c), o su
destruccion cuando ello fuera indispensable para impedir la infraccion de la patente. f) Excepcionalmente
el 6rgano judicial podra también, a peticion del titular de la patente, ordenar la publicacién de la sentencia
condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a
las personas interesadas. Las medidas comprendidas en los parrafos c) y e) seran ejecutadas a cargo del
infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea asi”.

12 Los procesos de infraccion de patentes se rigen por lo previsto en la LEC y en la LP, que han establecido un
procedimiento con especialidades. Ya en la anterior LP de 1986 el legislador comprendié que la tutela civil
de los derechos de Propiedad Industrial requeria del establecimiento de particularidades sobre el proceso
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delitos contra la Propiedad Industrial en sus arts. 273 a 277, los cuales pertenecen
al Titulo XlII rubricado “Delitos contra el patrimonio y el orden socioecondmico’,
Capitulo XI “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al
mercado y a los consumidores”, Seccién 2% “De los delitos relativos a la Propiedad
Industrial”. En todo caso, para acudir a la via penal, deben cumplirse los elementos
del tipo, que requieren, entre otros, la concurrencia de dolo, que no se exige
para la estimacién de las acciones civiles de infraccién -con alguna salvedad para la
indemnizacién de los dafos y perjuicios-. Ademds, en caso de infraccién, también
es posible acudir a otras instituciones de resolucién de conflictos extrajudiciales,
como por ejemplo la conciliacidn, el arbitraje o la mediacion a las que se refieren
expresamente los arts. 133 a 136 LP".

Del andlisis de la legislacién espafiola se desprende que la opcién preferente
en el ordenamiento juridico espafiol para la tutela de las patentes es el proceso
civil, pues es en el que se ha realizado un mayor desarrollo legislativo y tiene en
cuenta las particularidades de este tipo de derechos, estableciendo especialidades
procesales.

lll. LA TUTELA DE LAS PATENTES EN MEXICO ANTE LA REALIZACION
DE INFRACCIONES.

Por su parte, en México para obtener una resolucién en que se declare la
existencia de una infraccion y se imponga la correspondiente sancién juridica que
pudiera derivarse, se acude a la via administrativa, en concreto, a la autoridad
administrativa en materia de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (en adelante: “IMPI").

La LFPPI pone especial interés en la materia, reorganizando los articulos que
se encontraban dispersos en la anterior Ley de Propiedad Industrial (en adelante:
“LPI") e intentado dotar de mayor seguridad juridica a los procedimientos de
declaracién administrativa que regula a partir del art. 328 LFPPI®. Ademds, esta

ordinario, lo que se ha mantenido en la actual LP. GiMENO SENDRA, V.: Derecho Procesal Civil Il. Los procesos
especiales, Castillo de Luna ediciones juridicas, Madrid, 2016, p. 536.

13 Sobre la arbitrabilidad de los litigios sobre derecho de Propiedad Industrial, consulte: De MiGUEL Asensio, P.
A.: “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de Propiedad Industrial”, Arbitraje: revista de
arbitraje comercial y de inversiones, nim. 7(1), 2014, pp. 81-101; y, en relacion con la mediacién en materia de
Propiedad Industrial, vid. GARCiA VIDAL, A.: “La OEPM como institucion mediadora y arbitral. Informe sobre
las opciones de implantacion y desarrollo”, Fundacion EOl y Oficina Espafola de Patente y Marcas, 2018.
Disponible en:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-
Articulos/LaOEPMcomolnstitucionMediadoraArbitral.pdf (consultado el 10 de febrero de 2021).

14 Su homdlogo espafol es la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (en adelante: “OEPM”), cuyos fines
y funciones se regulan, entre otros, en el art. 2 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacién del
Organismo Auténomo Registro de la Propiedad Industrial, y el art. 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de
julio, por el que se regula la OEPM.

I5  Jaure DAHER, M.: La nueva Ley Federal de Proteccion de la Propiedad Industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020,
p. 231.
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nueva norma otorga, en favor de la eficacia, especiales facultades al IMPI, como
la posibilidad de condenar al infractor al pago de los dafios y perjuicios causados
al titular (arts. 5 fracc. VIl y 343 LFPPI), lo que supone una injerencia clara del
IMPI en las funciones hasta ahora reservadas a los érganos judiciales, que podria
considerarse vulnera lo previsto constitucionalmente'®.

Por lo que, a diferencia de Espafia, donde para obtener una condena contra un
acto de infraccion se acude al proceso civil -o penal, si se cumplen los requisitos-,
ejercitando las acciones de infraccion -bajo el amparo de la LP y la LEC-; en
México, para obtener una resolucién que condene al infractor de una patente
a dejar de cometer tales actos, acudiremos a la via administrativa, siguiendo
lo establecido en la LFPPI. De esta manera, se solicitard al IMPI que declare la
infraccién administrativa de una patente y condene al infractor a dejar de realizar
su actividad ilicita, imponiendo la sancidn que corresponda. No cabe la via penal,
a diferencia del caso espafiol, pues no se incluye entre los supuestos de delitos
enunciados en la LFPPI”. No obstante, tras la entrada en vigor de esta nueva ley,
se puede solicitar una conciliacién ante el propio IMPI'®,

No puede pasar inadvertido que no es comun que las autoridades
administrativas sean las que tengan atribuidas la competencia para resolver sobre
las infracciones de patentes. En México, en los Ultimos 30 afios se ha producido
un progresivo avance en estas funciones por parte del IMPI'”. Asf, esta labor del

16 Al respecto, JaLIFE DAHER, M.: La nueva Ley, cit., p. 235, manifiesta que: “Es claro que, para esta novedosa
facultad del Instituto, esta autoridad debera desarrollar recursos humanos, materiales y técnicos que le
permitan dictar resoluciones de este tipo, las cuales requieren de un bagaje de conocimiento y experiencia
que no es propia de esta autoridad administrativa. Digamos que el IMPI estara actuando como si se tratase
de un tribunal civil, que conoce del desahogo de una serie de pruebas propias de la materia a dictaminar.
Por otro lado, sera interesante conocer las primeras resoluciones que sobre la constitucionalidad de esta
facultad del Instituto se emitan, ya que es claro que, este tipo de facultades han estado reservadas en
nuestro pais a la autoridad judicial. Sin embargo, la apuesta que se ha hecho a agilizar y dotar de eficacia a
esta clase de instancias para la condena en dafos y perjuicios es una de las apuestas mas importantes de la
LFPPI”.

17 Cfr. art. 402 LFPPI.

18 Cfr. arts. 372 y ss. LFPPI. Asi, podemos matizar que en México no cabe el sometimiento a arbitraje en
caso de nulidades, cancelaciones o caducidades de derechos de Propiedad Industrial, asi como para dirimir
eventuales presuntas infracciones o delitos. En este sentido, si cabria la posibilidad de someter a arbitraje
controversias que guarden relacién con derechos de Propiedad Industrial que tengan naturaleza civil o
mercantil, como seria un conflicto sobre los términos de un contrato de licencia de patente. JALIFE DAHER,
M.: Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 734. Por el contrario, en
Espafa y respecto al arbitraje, si seria posible resolver las controversias sobre la infraccion de derechos
de Propiedad Industrial por la via arbitral. Por ejemplo, si podria interponerse una accioén de cesacion ante
un tribunal arbitral, ya que se considera materia de libre disposicion conforme a Derecho (art. 2.1 Ley
de Arbitraje). Sin embargo, no podria dirimirse un conflicto relativo “a los procedimientos de concesion,
oposicién o recursos referentes a una patente, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de
los requisitos exigidos para su concesion, su mantenimiento y validez” (ex art. 136.2 LP).

19 Hastamediados delosafios ochentalaactitud de laautoridad administrativa era mas bien de despreocupacién
y tolerancia respecto de las violaciones de derechos de Propiedad Industrial, lo que comenzé a cambiar con
la Adhesion de México al GATT en 1986 y la entrada en vigor de la reforma de ese mismo afio de la Ley de
Invenciones y Marcas, de 30 de diciembre de 1975. Este avance se confirmé en la siguiente década cuando
las autoridades administrativas de México negociaron la firma de un tratado de libre comercio con Estados
Unidos y Canada, que requeria de la adopcion de formas de represion de conductas vulneradoras de
derechos de Propiedad Industrial. RANGEL ORrTiz, H.: “La accién de responsabilidad civil por la usurpacion
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IMPI en un primer momento se presentd como una alternativa a la via judicial. Mas
tarde, la Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de |7 de
marzo de 2004 vy la Sentencia de la misma Sala de 2| de mayo de 2008, comenzé
a exigirse la previa resolucién administrativa del IMPI como requisito sine qua non
para acudir a la via judicial®®. Asf, los titulares de patentes afectadas por un tercero
tenian que agotar la via administrativa hasta alcanzar una resolucién firme?', pues
esta era la Unica forma de acudir posteriormente a la via judicial para exigir el pago
de los dafios y perjuicios causados por la violacidon de su patente. Esta situacion
inhibié a los titulares de patentes a acudir a la via judicial??, por lo que lo habitual
era acudir exclusivamente a la vfa administrativa.

Actualmente, el requisito de previo pronunciamiento del IMPI no se exige en
la LFPPI, porque su art. 396 Il permite acudir de forma directa a los tribunales para

de una marca registrada en la Sentencia de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion”, en AAVV.: Propiedad Intelectual, Andlisis de casos (coord. por E. DE LA PARRA TRrujiLLO), Tirant lo
Blanch, Valencia, 2010, pp. 90-91. Por otro lado, el progresivo avance de las funciones del IMPI se ve
acentuado por la entrada en vigor de la LFPPI, en concreto, por la atribucion de nuevas facultades, previstas
en las fracciones VI a IX de su art. 5, entre las que encontramos la posibilidad de “VI.- Determinar en
cantidad liquida el monto de las multas que imponga y, en su caso, de los respectivos accesorios; requerir
su pago y recaudar el crédito fiscal resultante; VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen
sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecucién, en términos del
Cadigo Fiscal de la Federacion o que, sin embargo, tee recaudar el cras fracciones Vl a IX del art. 5, entre
las que encontramos la posibilidad de requerir y VlIl.- Condenar al pago de los dafios y perjuicios causados
al titular afectado en los procedimientos de declaracién administrativa de infraccion previstos en las leyes
cuya aplicacion le corresponde, y cuantificar el monto de la indemnizacién respectiva; IX.- Solicitar el
auxilio de la fuerza publica federal, estatal o local, asi como de cualquier institucion civil o armada, para
cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones relacionadas con la observancia de derechos
contenidos en las leyes, cuya aplicacion le corresponde”. A este respecto, algunos autores ya advierten
de los posibles problemas que estas mayores facultades del IMPI pueden generar, pues esta instituciéon no
cuenta con facultades atribuidas por la Constitucion y las leyes organicas aplicables, como, por ejemplo,
para ejecutar embargos a fin de garantizar el crédito fiscal. Jauire DAHER, M.: La nueva Ley, cit., pp. 24, 275-
276.

20 La Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 17 de marzo de 2004, tiene su origen
en la existencia de pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios, por cuanto, ante la interposicion
de acciones civiles por dafios y perjuicios en materia de vulneracién de derechos de Propiedad Industrial,
algunos tribunales consideraban que era necesario que se dictara una resolucion previa del IMPI declarando
la infraccion del derecho, y otros entendian que podian conocer de reclamaciones de dafios y perjuicios
sobre la materia sin necesidad de pronunciamiento previo del IMPI. Por ello, se denunci6 esta contradiccion
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, la cual resolvié que era necesaria la previa resolucion del
IMPI como condicién para que los érganos jurisdiccionales pudieran conocer de la accion de dafios y
perjuicios en materia de Propiedad Intelectual. Lo que se ratificé en la sentencia de la misma Sala de 21 de
mayo de 2008. RANGEL OrTiz, H.: “La accién de responsabilidad civil”, cit., pp. 95-101. Téngase en cuenta
que en la actualidad ya no se exige este requisito, ex art. 396 Il LFPPI.

21 Disponer de una resolucion firme en un procedimiento de infraccion podria tardar entre 3 y 6 afos.
En efecto, una vez obtenida la resolucién por parte del IMPI, el afectado podia solicitar el recurso de
revision ante la propia autoridad administrativa o impugnarla a través de un juicio de nulidad ante la Sala
Especializada de Propiedad Intelectual (SEPI) y esta ultima resolucidn, a su vez, impugnarla a través de un
Amparo Directo ante un Tribunal Colegiado.

22 Uno de los motivos por los que en la practica en México no se recurre a la via judicial y se prefiere
optar por la via administrativa se identifica con la escasa tradicion juridica de los juzgados en la materia.
Al respecto, RANGEL ORTIZ, A.: “Los tribunales especializados en materia de Propiedad Intelectual”, en
Diagndstico y Propuestas sobre los sistemas de Imparticion de Justicia en México, Octavo Congreso Nacional de
Abogados, Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Oaxaca, 20 a 22 de mayo de 2004.
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obtener la indemnizacién por la violacidn de sus derechos de Propiedad Industrial
sin necesidad de declaracién administrativa previa de infraccion.

No obstante, el art. 410 LFPPI ha establecido que el juicio seguido ante un
Tribunal civil por el pago de los dafios y perjuicios derivados de una violacién a una
patente debe suspenderse si el demandado acredita haber interpuesto una accion
de nulidad, caducidad o cancelacién en contra del registro de patente ante el IMPI.
Este requisito supone que, a pesar de que se ha liberado a la accidn civil de la
necesaria declaracion previa de infraccidn que venia exigiéndose, se haya impuesto
otra traba dependiente del IMPI, que podria utilizarse de forma malintencionada
por el infractor para dilatar el procedimiento y continuar realizando su infraccion
durante el mayor tiempo posible?.

Asi, de conformidad con la LFPPI, el titular de una patente que se vea afectada
indebidamente -vulnerada- por un tercero puede:

1°) Solicitar al IMPI una medida provisional?* a efecto de inhibir el uso indebido
de la patente por parte de un tercero. En este caso es necesario que el titular
de la patente otorgue una garantia previa (fianza) y adicionalmente presente la
demanda o solicitud administrativa de infraccidn ante el IMPI dentro de los veinte
dfas habiles contados a partir del dia siguiente de la ejecucién de la medida (art.
349 fracc. Il LFPPI).

2°) Presentar directamente ante el IMPI una solicitud de infraccidn en contra
del tercero que comete la violacidn de su patente, solicitando -o no- las medidas
provisionales sefialadas en el punto anterior.

3°) Solicitar, via judicial, medidas provisionales a efecto de impedir la violacién
de la patente.

23 Jaure DAHER, M.: La nueva Ley, cit., pp. 283-284.

24 Las medidas provisionales se establecen en el art. 344 LFPPIl y son las siguientes: “l.- Ordenar el retiro
de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por
esta Ley; Il.- Ordenar se retiren de la circulacion: a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los
objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y similares que infrinjan alguno de
los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en
la fabricacion, elaboracion u obtencién de cualquiera de los senalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
111.- Prohibir, de inmediato, la comercializacién o uso de los productos con los que se viole un derecho de
los protegidos por esta Ley; IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes; V.- Ordenar al presunto infractor o a
terceros la suspension o el cese de los actos que constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley;
VI.- Ordenar la suspensién de la libre circulacion de mercancias destinadas a la importacion, exportacion,
transito o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violacion a las disposiciones de
esta Ley, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables en materia aduanera; VIl.- Ordenar al
presunto infractor o a terceros la suspension, bloqueo, remocién de contenidos o cese de los actos que
constituyan una violacién a esta Ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrénico, conocido
o por conocerse, y VIIl.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficiente para prevenir o evitar la
violacién a los derechos protegidos por esta Ley”.
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Particularmente, por lo que respecta a la interrupcidn de la actividad infractora,
en la prdctica, y de forma casi automdtica, el IMPI, al declarar la existencia de
una infraccion administrativa de una patente, condena al infractor a cesar en
su actuacién infractora®®. Por ello, siendo que la resolucién de declaracién de
infraccién administrativa del IMPI ya impone de por sf al infractor la obligacion de
cesar en su actividad, posteriormente, los afectados por la infraccién no acuden
a un procedimiento judicial, pues ya cuentan con una resolucién que obliga al
infractor a cesar en su actuacion ilicita.

Como se ha visto, a diferencia del caso espafiol en que la opcidn preferente
desde el punto de vista legislativo para la tutela de las patentes es el proceso
judicial civil; en el sistema normativo de México, el mecanismo legal especifico
para perseguir las vulneraciones de patentes es el previsto en la LFPPI, a través
de la declaracion administrativa de infraccién por parte del IMPI. A este respecto,
podemos preguntarnos si serfa conveniente replantearse esta postura a favor
de la via jurisdiccional civil como opcidn preferente frente a la administrativa,
estableciendo las especialidades necesarias. Y ello en la medida en que un
proceso judicial ofrece por lo general mayores garantias que un procedimiento
administrativo, por ejemplo, de imparcialidad, tanto desde el punto de vista del
desinterés subjetivo del juez, como del desinterés objetivo de la jurisdiccién?®.

Asimismo, podriamos considerar que esta regulacion que da preferencia a la
via administrativa y establece algunos condicionantes -trabas- para acudir a los
tribunales podria ser considerada contraria a la Constitucidn y al ordenamiento
jurfdico mexicanos que establecen el derecho de toda persona a que se le

25 Sin embargo, esta sancion solo se enuncia como medida provisional en el art. 344 fracc. V LFPPI, pero no
en el capitulo respectivo de sanciones cuando el IMPI dicta su resolucién final (art. 388 LFPPI). Asi, podria
ser interesante su inclusion en el art. 388 LFPPI.

26 MoONTERO AROCA, J.: “Funcién Jurisdiccional”, en Derecho Jurisdiccional I. Parte General (). MONTERO AROCA;
J. L. GoMEz CoLOMER; S. BARONA ViLAR), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 122-123, afirma que: “Hay que
distinguir entre imparcialidad del funcionario o de la autoridad administrativa y el interés objetivo. La
Administracion no esta desinteresada en los asuntos en que interviene, pero el funcionario concreto ha de
ser imparcial; es decir, interés objetivo y desinterés subjetivo. En la Jurisdiccion, en cambio, hay desinterés
objetivo y subjetivo”. SANcHIs Crespo, C.: “Aspecto funcional de la jurisdiccion”, en Derecho Procesal I.
Jurisdiccion, accién y proceso (C. SANCHIs CResPo; V. PARDO IRANZO; M. L. MONTON GARCiA; J. |. ZARAGOZA
Tejapa), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021, pp. 95-96, expone en relacion con el derecho
espafiol un ejemplo sobre el interés objetivo de la administracion que puede traerse al caso que nos ocupa:
“Si se impone una sancién a un administrado por, pongamos por caso, conducir con exceso de velocidad
y este recurre ante la Administracion, habra un instructor encargado del asunto. El deberé ser imparcial
(desinterés subjetivo) pero la Administracion tendra interés objetivo en que el recurso sea desestimado
porque conviene mas a su interés. ;Por qué? Porque la Ley sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor
y Seguridad Vial dice textualmente en su disposicion adicional cuarta que “el importe de las sanciones
econdmicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ambito de la Administracion General del Estado, se
destinara integramente a la financiacién de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevencion
de accidentes de trafico y ayuda a las victimas”. Por lo tanto, si se mantiene la sancién, la Administracion
dispondra de mas fondos para llevar a cabo sus politicas en esas materias”. Este mismo razonamiento
pudiera aplicarse para el caso del IMPI, teniendo en cuenta que el art. 389 LFPPI establece que las multas
impuestas por el IMPI se destinaran a cubrir sus gastos de operacion, por lo que podria concurrir interés
objetivo en su actuacion.
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administre justicia de forma gratuita por los tribunales competentes, los cuales
dirimirdn las controversias de manera pronta, completa e imparcial*’.

Dejando de lado la anterior reflexién, por ultimo, y como se ha sefialado
para el caso espafiol, conviene precisar cudles son las conductas que se pueden
considerar como infracciones teniendo en cuenta la normativa mexicana. Asf,
diversas fracciones del art. 386 LFPPIl establecen los actos concretos que se
consideran infracciones relacionadas con las patentes -lo que se incluye dentro
de un elenco numerus apertus?®, ex art. 386 XXXIII LFPPII-, respecto de los
cuales la parte interesada -o de oficio por parte del IMPI- puede instar una
investigacién administrativa de infraccién. En concreto, son: “IV.- Hacer aparecer
como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado
o fue declarada nula, se incurrird en la infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaracion de nulidad;
V.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva; VI.- Ofrecer en venta, poner en circulacion o usar productos
que incorporen una invencidn patentada, sin consentimiento de su titular o sin
la licencia respectiva; VII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del
titular de la patente o sin la licencia respectiva; VIII.- Ofrecer en venta o poner en
circulacién productos que sean resultado de la utilizacion de procesos patentados,
que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien
tuviera una licencia de explotacion” (art. 386 IV, V, VI, VII, VIII LFPPI).

Estas vulneraciones quedan reguladas como infracciones administrativas,
evitando su tipificacién penal. De esta forma, se rehdyen la complejidad e
implicaciones del proceso penal, buscando una reaccién rdpida a la conducta lesiva,
que permite la imposicién de sanciones, las cuales, tras la entrada en vigor de la
nueva ley, pueden alcanzar cuantias notables, lo que acentia su efecto preventivo?.

En relacién con lo anterior, conviene destacar que la nueva LFPPI para el caso de
la infraccién de comercializacién de productos patentados no exige la realizacién
dolosa de la actuacion, esto es, la realizacién de la conducta “a sabiendas” de

27 En relacion con esto, podemos destacar que el cobro de tarifas por aprovechamientos del IMPI y las
facultades conferidas al IMPI para resolver las solicitudes de declaracion administrativa de infraccion han
sido calificadas por algunos como inconstitucionales. Lo que, en opiniéon de GoNzALEZ DE ARAUJO MURIEL, A.:
Propiedad Industrial en México. Paso a paso, Colex, Madrid, 2020, p. 79, no es acertado porque el art. |7 de
la Constitucion de México otorga derechos al ciudadano y no obligaciones, pudiendo elegir entre ejercer la
accion jurisdiccional o interponer la solicitud administrativa. No obstante, la realidad, en nuestra opinion,
es que en este supuesto en particular la via jurisdiccional cuenta con condicionantes que limitan el derecho
de los ciudadanos a optar por el proceso judicial.

28 Esta prevision redactada de forma abierta ha sido objeto de criticas, poniéndose en duda su
constitucionalidad, en tanto en cuanto para que una conducta resulte sancionable debe haber sido prevista
exactamente en la norma, lo que podria dar lugar a supuestos de indefensién. GONzZALEZ DE ARAUJO MURIEL,
A.: Propiedad Industrial, cit., p. 102.

29 JAure DAHER, M.: La nueva Ley, cit., p. 256.
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su ilicitud. Anteriormente, en esos casos, se requeria la acreditacion de que el
infractor conocfa de la infraccién o de que existlan razones suficientes para su
conocimiento®, lo que no se contiene en la LFPPI. Algunos autores, como JALIFE
DAHER se han mostrado criticos con esta modificacidn, pues consideran que
“expone a los comercializadores a situaciones de enorme riesgo, que repercutirdn
en una serie de trabas comerciales a partir de que los canales de venta exijan una
serie de garantias y responsabilidades a los productores para el caso de la eventual

invasién de una patente’™'

. En Espafia, este requisito de actuacién dolosa se exige
cuando nos encontramos ante un delito contra la Propiedad Industrial®?. También,
se exige en el orden jurisdiccional civil para algunos supuestos de reconocimiento
de la indemnizacidn de dafos y perjuicios a favor del perjudicado (art. 72 LP). No
obstante, no se exige para la interposicién de otras acciones civiles de infraccion,

como la accién de cesacién que no requiere la concurrencia de dolo o culpa®.

IV. EL PROCESO CIVIL ESPANOL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE DECLARACION DE INFRACCION ANTE EL IMPI.

A continuacién, se exponen de forma conjunta las cuestiones esenciales del
proceso civil espafiol** que se inicia tras la interposicién de las correspondientes
acciones de infraccién de una patente y del procedimiento administrativo ante el
IMPI para la obtencién de la declaracion administrativa de infraccion.

30 A continuacion, se cita un ejemplo de la doctrina anterior, que exigia la actuacién con conocimiento de la
infraccion y algunos ejemplos en los que se consideraba acreditada esta actuacion “a sabiendas™: “Para que
se actualice la hipotesis establecida en la fraccion Xll, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario
que se cumplan las siguientes condiciones: a) que exista una patente, un registro de modelo de utilidad
o de disefo industrial propiedad de quien solicita la infraccién, b) que se ofrezcan en venta o pongan en
circulaciéon productos amparados con dicha patente, registro de modelo de utilidad o disefio industrial y
c) que se realice dicha conducta a sabiendas de que los productos fueron fabricados o elaborados sin el
consentimiento del titular o sin la licencia respectiva. En tal virtud, si en el procedimiento administrativo
de infraccién respectivo la parte demandante ofrece diversos recortes y folletos publicitarios, en los cuales
puede corroborarse que efectivamente, el particular demandado, comercializa productos amparados
con dicha patente, registro de modelo de utilidad o disefio industrial, resulta claro que si se acredita
la comercializacién y/o distribucion de dicho producto por parte del particular demandado”. Juicio
Contencioso Administrativo Num. 1032/08-EPI-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en
materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el | de julio de
2009 (TMX412.045).

31 Ademas, JaLiFe DAHER, M.: La nueva Ley, cit., pp. 260-262, critica que no se haya utilizado la oportunidad que
brindaba la redaccién de un nuevo texto normativo para aclarar la posicion legislativa de la “doctrina de los
equivalentes”.

32 Por lo que se refiere a las patentes en particular, el art. 273.1 y 2 Cédigo Penal espaiiol determina que:
“l. Sera castigado con la pena de prision de seis meses a dos afios y multa de 12 a 24 meses el que, con
fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con
conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos
amparados por tales derechos. 2. Las mismas penas se impondran al que, de igual manera, y para los
citados fines, utilice u ofrezca la utilizacion de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca,
introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado”.

33 Sobre la irrelevancia de la culpa, consulte: GARCia VIDAL, A.: Las acciones civiles por infraccién de la propiedad
industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 342.

34 Debe puntualizarse que lo establecido en la LP en materia de jurisdiccion y normas procesales es también
de aplicacion a los procesos seguidos por derecho de marcas y disefio industrial, a tenor de la Disposicion
Adicional Primera de la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante: “LM”), y la Disposicion Adicional Primera de
la la Ley 20/2003, de Proteccion Juridica del Disefio industrial (en adelante: “LDI”).
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I. Organo que debe conocer de la peticion.

En Espafia el conocimiento de los litigios que se susciten como consecuencia
del ejercicio de las acciones de infraccidn establecidas en la LP correspondera al
orden jurisdiccional civil (art. 116 LP). En particular, la LOPJ en su recientemente
reformado art. 86 bis.| LOPJ atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia
objetiva para conocer de los litigios en materia de Propiedad Industrial. Estos
Juzgados de lo Mercantil se crearon en Espafia por medio de la LO 8/2003, de 9
de julio, para la Reforma Concursal, como juzgados especializados en una serie de
materias mercantiles, entre las que se encuentra la Propiedad Industrial®.

Asimismo, el art. 118.2 LP establece que serd objetivamente competente para
conocer de los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la LP, el Juez de
lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, especificando
que deberd ser el de “aquellas Comunidades Auténomas en las que el Consejo
General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de
los asuntos de patentes”. En virtud de estos acuerdos, se han especializado una
serie de Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Las
Palmas de Gran Canaria, A Corufia y Bilbao, los cuales han sido especializados en
patentes, marcas y/o disefios industriales®.

No obstante, debemos advertir que el 17 de agosto de 2022 entrd en vigor la
Ley Organica 7/2022, de 27 de julio, de modificacién de la Ley Orgénica 6/1985, de
| de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (en adelante,
LO 7/2022), la cual ha introducido cambios sustanciales en el dmbito competencial
de los Juzgados de lo Mercantil. De hecho, esta reforma puede reconfigurar el
actual sistema de especializacion descrito, ya que modifica el art. 98.2 LOPJ en

35 La doctrina mercantilista habia reclamado la creacién de los Juzgados de lo Mercantil, entre otros,
FERNANDEZ-NOvoA, C.; GOMEZ SEGADE, J. A.: La modernizacion del derecho espafiol de patentes, Montecorvo,
Madrid, 1984, p. 222. No obstante, también hubo algunos autores que lo criticaron, entre los que destaca:
Diez-Picazo GIMENEZ, |.: “La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil”, Tribunales de justicia: Revista
espafiola de derecho procesal, nium. 8-9, 2002, pp. 1-10.

36 Estos han sido: (i) Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisiéon Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan
surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefo Industrial, a diversos Juzgados
de lo Mercantil de Cataluia, Madrid y Comunitat Valenciana. (i) Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la
Comision Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de
diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan
surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefo Industrial, a diversos Juzgados
de lo Mercantil de Cataluia, Madrid y Comunitat Valenciana. (iii) Acuerdo de |8 de octubre de 2018, de
la Comision Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplia el Acuerdo de 2 de
febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan
surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefo Industrial, a diversos Juzgados
de lo Mercantil de Andalucia, Canarias, Galicia y Pais Vasco. (iv) Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la
Comision Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo
previsto en el art. 98 de la Ley Organica del Poder Judicial, al Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Valencia el
conocimiento de los asuntos relativos a patentes, derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
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los siguientes términos: “2. El Consejo General del Poder Judicial, oida la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrd acordar que en aquellas
provincias en que existan mds de cinco Juzgados de lo Mercantil, uno o varios de
ellos asuman con cardcter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de
entre los que sean competencia de estos Juzgados'. Por tanto, es probable que
el Consejo General del Poder Judicial (en adelante: “CGPJ") dicte unos nuevos
acuerdos para la especializacion de los Juzgados de lo Mercantil, cumpliendo con
el nuevo requisito establecido en la LOPJ, esto es, que se trate de provincias en
que existan mads de cinco juzgados de este tipo, lo que Unicamente se cumple en
Madrid y Barcelona. Hasta la fecha no se han dictado, por lo que debe entenderse
que siguen vigentes los anteriores.

La competencia territorial se determina en el art. 118.3 y 4 LP, que establece
que, en los casos de infraccidon de patentes, el demandante podrd elegir de entre
los Juzgados de lo Mercantil que son competentes objetivamente seguin lo previsto
enelart. 118.2 LP¥, aquellos que correspondan (i) al domicilio del demandado, (ii)
al lugar de realizacion de la infraccidn, o (iii) al lugar de produccidn de sus efectos.
Asi, el demandante puede elegir libremente entre ellos y sin orden de prioridad®.
En todo caso, de no existir Juzgado de lo Mercantil especializado por el CGP)
segun lo expuesto, serd competente, cualquier Juzgado de lo Mercantil entre los
designados por el CGPJ, a eleccién del demandante®.

A pesar de que la especializacidn es positiva, la libertad de eleccidén que este
sistema establece puede llevarnos a casos de claro forum shopping en perjuicio
del demandado. Asi, si nos encontramos en el Ultimo supuesto, en el que el
demandante puede elegir cualquier Juzgado de lo Mercantil entre los especializados
por el CGPJ, el demandado podria verse obligado a litigar en el juzgado de un
territorio que no guarda ninguna relacién ni con las partes ni con los hechos, pero
que por su doctrina jurisprudencial pudiera beneficiar al actor; que lo ha escogido.

Por otro lado, en México, teniendo en cuenta que el legislador opta por
establecer un procedimiento administrativo especial en materia de Propiedad

37 La referencia que los apartados tercero y cuarto del art. |18 LP hacen al apartado segundo del mismo
precepto debe reinterpretarse teniendo en cuenta la reforma de la LO 7/2022. Asi, deberia entenderse que
se hace referencia a los Juzgados de lo Mercantil que cuentan con competencia objetiva y se encuentren
especializados en virtud de los correspondientes Acuerdos del CGP) (bien sean los actuales dictados
al amparo del art. 118.2 LP o los nuevos que puedan dictarse ex art. 98.2 LOPJ). En todo caso, seria
conveniente una modificacion legislativa de estos apartados del art. 118 LP que dote de coherencia
sistematica a la norma.

38 MassaGUER FUENTES, J.: Acciones y procesos de infraccién de derechos de propiedad industrial, 2°* ed., Civitas
Thomson Reuters, Cizur Menor, 2020, p. 261, destaca que “estos fueros son electivos o concurrentes, y
no sucesivos [SJM num. 9 Barcelona 15 enero 2018 (AC 2018, 148)]. De modo que los fueros del lugar de
la infraccion y del lugar de sus efectos no estan reservados solo a aquellos casos en los que el demandado
carezca de domicilio en Espafa, ni solo a aquellos casos en que exista una vinculacién cualitativamente
relevante con el lugar de la infraccidn o de sus efectos”.

39 GARBAYO BLANCH, J.: “Derecho de Patentes”, en AA.VV.: Derecho de la Propiedad Intelectual (coord. por M. 1.
CANDELARIO MAciAs), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 284.
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Industrial para conocer de las presuntas infracciones de una patente, la competencia
corresponderd al IMPI. Seguin lo establecido en el art. 5 LFPPI, el IMPI se encuentra
facultado, entre otras muchas cosas, para: “lll.- Realizar las investigaciones de
presuntas infracciones administrativas en los términos de las leyes cuya aplicacién
le corresponde; oir en su defensa a los presuntos infractores; conciliar los intereses
de las partes involucradas cuando se lo soliciten; formular las resoluciones, emitir
las declaraciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes”; asf
como para: V.- Ordenar y ejecutar las medidas provisionales previstas en esta
Ley, para prevenir o hacer cesar la violacién a un derecho, y, en su caso, decretar
el destino de los bienes asegurados, incluyendo, su destruccion”.

Por tanto, el IMPI es el competente para declarar la comisién de infracciones
administrativas de una patente e imponer las sanciones administrativas que
correspondan. De modo que la actuacién -residual- de los tribunales civiles se
atribuye a los Tribunales de la Federacién o a los jueces vy tribunales del orden
comun cuando sélo se afecten intereses particulares (art. 407 LFPPI). No
obstante, su actuacion queda reducida en la practica forense al conocimiento de
aquellos casos que tienen relacién con los titulos de la Propiedad Industrial que se
regulan en la LFPPI, pero que no han sido expresamente atribuidos al IMPI en la
LFPPI. Ademads, la via judicial se ve perjudicada por los obstdculos legales que se le
imponen, como el previsto en el art. 410 LFPPI, anteriormente explicado.

2. Legitimacion.

En Espana se encuentran legitimados activamente para la interposicién de
acciones civiles de infraccidn los siguientes sujetos:

a) El titular registral de la patente, que es aquel cuyo titulo se encuentra inscrito
en el Registro de Patentes (art. 71.1 y 171 LP). También, tienen legitimacion
los cotitulares, sin que nos encontremos ante un caso de litisconsorcio activo
necesario.

b) Ademds de los anteriores, el 7.1 LP determina que estardn legitimados
quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripcién en el Registro de
Patentes del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretende
hacer valer, con el requisito de que tal inscripcidn finalmente sea concedida®.
Al respecto, conviene sefialar que esta legitimacion se sujeta a una condicidn
resolutoria, pues vincula la legitimacidon al hecho de que la inscripcion sea
concedida. La LP desafortunadamente no especifica la repercusién que podrfa
tener su incumplimiento sobre un proceso ya iniciado, por ejemplo, por la

40 El apartado primero del art. 117 LP remite al art. 2.3 LP, que establece que: “La solicitud, la concesion y
los demas actos o negocios juridicos que afecten a derechos sobre los titulos mencionados en el apartado
anterior se inscribiran en el Registro de Patentes, segun lo previsto en esta Ley y en su Reglamento”.
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denegacién de la inscripcidn, en el que nos encontrarfamos ante un supuesto de
pérdida sobrevenida de la legitimacidn activa, que darfa lugar a la finalizacién del
procedimiento debiendo acudir a lo previsto en la LEC.

o) El art. 117.2 regula la legitimacién activa del licenciatario de una patente
estableciendo que: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva
podra ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se
reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho,
pero no podrd ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva®”,

d) También estd legitimado, a tenor del art. |17.3 LP, el licenciatario que no
cuente con la legitimacién otorgada por el art. 117.2 LP, pero al que la ley le faculta
para requerir fehacientemente al titular de la misma a fin de que entable la accidn
judicial correspondiente. Asf, si el titular se negara o no ejercitase la oportuna
accién dentro de un plazo de tres meses, el licenciatario podrd entablarla en
su propio nombre, acompafiando el requerimiento efectuado. No obstante, en
los casos en los que se solicite la adopcidn de medidas cautelares urgentes, que
vengan justificadas por la necesidad de evitar un dafio importante, el licenciatario
estard legitimado para solicitar su adopcién con anterioridad al transcurso de
dicho plazo de tres meses -aportando el referido requerimiento-.

El art. 1174 LP cierra la regulacién de la legitimacidn activa estableciendo que:
“El licenciatario que ejercite una accion en virtud de lo dispuesto en alguno de los
apartados anteriores debera notificarselo fehacientemente al titular de la patente,
el cual podrd personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en
el mismo o como coadyuvante®",

41 A pesar de que no esta prevista la falta de legitimacion activa sobrevenida como tal en la normativa
espafiola, puede desprenderse de una interpretacion sistematica de los arts. 22 y 413 LEC, ya que si se
pierde el interés legitimo, porque desaparece el titulo, con ello desaparece también el fundamento de la
pretension. Al respecto: STS 30 mayo 2011 (ECLI: ES:TS:2011:3429 Id Cendoj: 28079130072011100444):
“Resulta, pues, que la pérdida definitiva del interés legitimo de las pretensiones se regula en la LEC como
causa de terminacion del proceso. Y en la medida en que el interés legitimo en la pretension no es sino el
fundamento mismo de la legitimacion, es obligado admitir que los art. 22 y 413 LEC, en su interpretacion
conjunta, suponen la regulacion legal de la pérdida sobrevenida de la legitimacion por pérdida sobrevenida
del interés legitimo en que aquélla se asienta”.

42 Podemos plantearnos si el licenciatario en exclusiva puede ejercer las acciones reguladas en la LP frente al
titular de esta porque viole los términos de la exclusiva. Algunos autores se manifiestan en contra, ya que
el titular no puede ser calificado como “tercero”, que es frente a quienes el art. 117 LP concede legitimacion
al licenciado exclusivo para ejercer las acciones. Siguiendo esta interpretacion, en esos casos, se deberia
acudir a las vias del incumplimiento contractual o de la competencia desleal. MARTI MIRAVALLS, ].: “Sobre la
legitimacion activa para ejercitar acciones por violacion de marca en el ordenamiento juridico espafiol”,
Boletin Mexicano de Derecho Comparado, nim. 123, 2008, p. 1421.

43 Esta “intervencion voluntaria o adhesiva” del titular de la patente en el procedimiento judicial iniciado por el
licenciatario, en ejercicio de su derecho, después de la preceptiva notificacion, distingue dos supuestos que
no se recogian en la anterior LP de 1986: los casos en los que el titular sea parte en el mismo -interviniente
adhesivo litisconsorcial- y aquellos en los que sea coadyuvante. Esta distincidn no se establece en el art.
13 LEC, el cual unificé ambas figuras, reconociendo a los dos tipos de intervinientes los mismos poderes
procesales.
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Por lo que a la legitimacion pasiva se refiere, en el caso espafiol, las acciones se
interpondrdn contra los presuntos infractores. Ademds, el art. 71.2 LP establece
una especialidad, para el supuesto de interposicion de acciones de cesacién,
prohibicién o remocién (art. 71.1.a) y €) LP) contra los intermediarios a cuyos
servicios recurre un tercero para infringir los derechos de patente. En este caso,
si los actos cometidos por los intermediarios no son constitutivos en si mismos
de una infraccidn, se exige que las medidas de cesacidn y prohibicién que puedan
exigirseles sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Ademds, el art.
78.2 LP establece un Iimite a la legitimacion pasiva, determinando que: “El titular
de la patente no podrd ejercitar las acciones establecidas en este Titulo frente
a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por
personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios
causados’**.

Por su parte, la legislacion mexicana es mucho mds amplia, pues permite que
el procedimiento de declaracidon administrativa de infraccidon pueda iniciarse de
oficio por el IMPI, o por cualquiera que ostente interés juridico®, esto es, a) El
titular de la patente o b) El licenciatario autorizado*. No obstante, cualquier
persona puede presentar informacién al IMPI con el propésito de que este Ultimo
inicie un procedimiento administrativo de infraccién de oficio¥. Esta previsién no
debe menospreciarse dado el volumen de casos en los que el IMPI inicia de oficio
procedimientos de declaracién de infracciones administrativas en algunas materias,
como los derechos de autor.

Esta posibilidad de conocimiento de oficio nunca cabrfa en el proceso civil
espafiol en que sdlo los legitimados para ello tienen la facultad de iniciar un
proceso judicial civil de infraccidn de una patente®.

44  Por su relacion, podemos referenciar lo establecido para el caso de México por el Pleno de la Sala Superior
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: “Cuando en el juicio contencioso-administrativo
se somete a controversia el aspecto atinente al uso de un articulo patentado por un tercero sin el
consentimiento del titular de la patente, resulta trascendental precisar cudles son los actos pretendidamente
invasores de los derechos de propiedad industrial, asi como la persona o negociacién a quien se atribuyen, y
en el supuesto de que la actora pretenda introducir a la litis actos llevados a cabo por una persona distinta
de la que fue inspeccionada en el procedimiento administrativo en que se apoya la resolucién impugnada,
como podria serlo la negociacion de la que el usuario tercero interesado adquiere el bien protegido, la
supuesta infraccion en que incurra ese proveedor, de ninguna manera puede implicar una responsabilidad
extensiva al usuario, ya que no existe fundamento legal para infraccionar al adquiriente del bien, si lo emplea
una vez que se encuentra licitamente en el comercio, exclusivamente para la realizacién de actividades
propias de su giro, sin colocarlo en el mercado”. Juicio nim. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-04.- Resuelto
por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesion de 14
de enero de 2005, por mayoria de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo
Dominguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesion de 17 de enero de
2005) R.T.FJ.F.A. Quinta Epoca. Afio V. No. 58. Octubre 2005. p. 454.

45 Cfr. art. 329 LFPPI.
46 Cfr.art. 144 LFPPI.
47 Cfr. art. 329 LFPPL.
48  Javire DAHER, M.: La nueva Ley, cit., p. 272.

49 En el proceso civil rige el principio dispositivo, del que se desprende que “Lo importante es que el proceso
sélo puede ponerse en marcha por el juez cuando la parte asi lo inste, nunca de oficio (regla denominada
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No obstante, esta facultad de oficio del IMPI nos suscita algunas cuestiones
sobre las que podria reflexionarse en aras a la obtencidn de un sistema mds
garantista. En primer lugan, cuando se actla de oficio por parte del IMPI, no
concurren dos partes enfrentadas y un "“drgano resolvente” que estd en medio de
ellas, sino que quien resuelve es también quien ha decidido iniciar una investigacién
frente a un presunto infractor por considerar que existen indicios frente al mismo,
lo que podria comprometer su neutralidad e imparcialidad, pues ya se ha formado
una primera impresidn de la supuesta infraccién®®. Otra cuestién vendria de la
mano de los principios de contradiccién e igualdad de armas que rigen los procesos
judiciales de los Estados democrdticos de Derecho, en la medida en que el IMPI
podria contar con una posicién privilegiada en el procedimiento administrativo
frente al presunto infractor®'.

3. Demanda, solicitud de declaracion administrativa de infraccion y prueba.

En Espafa el inicio de todo proceso civil requiere de la interposicion de una
demanda®? En este caso se regird por lo establecido en los arts. 399 a 404 LEC,
que regulan la demanda y su objeto en el juicio ordinario. Asf, aquel que tiene

por la LEC principio de justicia rogada en su art. 216)”. GoMez COLOMER, ). L.: “Los principios de proceso
civil”, en AAVV.: Introduccién al derecho procesal, Derecho Procesal | (coord. por J. L. GoMEz COLOMER; S.
BARONA ViLAR), 2% ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 258.

50 En Espafa la STC 145/1988, de 12 de julio (RTC 1988, 145) establecié respecto del proceso penal la
imposibilidad de que el juez que ha instruido la causa pueda posteriormente actuar como juez sentenciador,
y ello al amparo de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

51 Sobre la posicion privilegiada con que puede contar el IMPI, en particular, sobre la facultad del IMPI para
emitir una opinidn técnica a fin de resolver el procedimiento de declaracion administrativa de infraccion, se
manifestd el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, afirmando
que no existe violacion del principio de igualdad procesal de las partes para el caso de que se emita informe
por parte del IMPI. Tesis I.160.A.18 A (10a.): “DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION. LA
SOLICITUD DE UNA OPINION TECNICA REALIZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA MEJOR PROVEER DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES”. Aprobada por el Décimo Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de
la Federacion del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federacion, Décima Epoca, Libro 30, Tomo IV, mayo de 2016, p. 2780. Y el sustentado por el Décimo
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo
752/2014 (TMXI.148.525). “La facultad que le confieren al IMPI los arts. 192, 192 BIS, primer parrafo,
y 197 LPI, 79 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, en la medida que le permite obtener una opinidn técnica para resolver el procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion, no viola el principio de igualdad procesal, pues no limita o restringe
la oportunidad del administrado de argumentar y, en su caso, demostrar que existe o no la infraccion
investigada. Esto es, no implica que una de las partes se encuentre imposibilitada, en comparacién con su
contraparte, para demostrar los extremos de su accion o de sus excepciones y defensas, pues lo que dichos
preceptos establecen es simplemente una permisividad para que la autoridad especializada en materia de
propiedad intelectual obtenga la verdad legal para determinar la existencia o inexistencia de infraccion a las
normas que regulan los signos distintivos y las patentes, ya que con independencia de la actividad procesal
probatoria de las partes en pugna, el citado Instituto puede allegarse de datos relativos a la contienda para
arribar a la verdad y resolver objetivamente; en el entendido de que esta facultad para mejor proveer debe
ejercerse con audiencia de las partes”.

52 Afirma ParDo IRANZO, V.: “Principios juridico-técnicos del proceso”, en Derecho Procesal I. Jurisdiccién, accién
y proceso (C. SANCHIS CRespo; V. PARDO IRANZO; M. L. MONTON GARCIA; ). |. ZARAGOZA TEJADA), 2°. ed., Aranzadi
Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021, p. 298, que “El proceso civil no se inicia nunca de oficio”.
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legitimacidn activa dispondrd de un plazo de prescripcidn de 5 afios, computados
desde el momento en que pudo ejercitarse la accién de infraccion (art. 78.1 LP).

Los requisitos para la interposicion de la demanda son los propios de cualquier
demanda de juicio ordinario (art. 399 LEC). En concreto, encontramos los que
se refieren a (i) los elementos subjetivos, entre los que deberemos determinar
el érgano jurisdiccional competente y la designacién de las partes, demandado
y demandante; (ii) la fundamentacién que se requiere, debiendo exponerse de
forma numerada y separada los hechos y los fundamentos de derecho, y (iii)
la peticidn, la cual deberd fijarse con claridad y precisién, que se compone del
petitum vy la causa petendi. Ademads, deberdn determinarse otros aspectos como
el tipo de proceso (art. 249.1.4° LEC), las peticiones y las declaraciones accesorias
que pudieran instarse®.

Esta demanda deberd acompafarse de documentos de cardcter procesal
-entre otros, poderes de representacion, acreditacion del pago de la tasa, copias,
etc.- y de tipo material, que se refieren al fondo del asunto y actuaran como
medios de prueba.

Por lo que respecta a la prueba, se podrd hacer uso de todos los medios
de prueba vdlidos, rigiendo el principio de aportacién de parte y adquisicidn
procesal. Los dictdmenes periciales tienen una especial transcendencia en materia
de patentes por la tecnicidad de las mismas. Por ello, el art. 119.2 LP deja sin efecto
lo previsto en el art. 337 LEC*, de modo que la LP permite la no aportacion
del dictamen pericial junto a la contestacién a la demanda, cuando se justifique
cumplidamente la imposibilidad de aportarlo®.

Por dltimo, conviene mencionar que los arts. 123 a 126 LP regulan las diligencias
de comprobacién de hechos en este tipo de procesos®. Estas diligencias, que se
establecen en la LP como un numerus apertus, son un mecanismo juridico que en
estos casos permite al titular de una patente comprobar de forma previa al ejercicio
de una accidn, si se estd produciendo una infraccion de la patente. Estas diligencias
resultan particularmente interesantes cuando se tienen indicios de que se estd

53 BARONAVILAR,S.: “La demanda”, en AA.VV.: Proceso Civil, Derecho Procesal Il (coord. por ). L. GoMEz COLOMER;
S. BARONA ViLAR), 27 ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 168-173.

54 Art. 337.1 LEC: “Si no les fuese posible a las partes aportar dictamenes elaborados por peritos por ellas
designados, junto con la demanda o contestacion, expresaran en una u otra los dictdmenes de que, en su
caso, pretendan valerse, que habran de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan
de ellos, y en todo caso cinco dias antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el
verbal”.

55 En dltima instancia, segun lo establecido en el art. 337.1 LEC, subsiste la obligacién de aportar el informe
pericial tan pronto como del mismo se disponga y, en todo caso, cinco dias antes de la celebracion de la
Audiencia Previa (en relacion con la audiencia previa, vid. arts. 414 y ss LEC).

56 También, es posible que se soliciten las diligencias preliminares previstas en la LEC, en particular las
previstas en el art. 256.1.7°, 8°, 10°y |1° LEC. Al respecto, vid. CASTRILLO SANTAMARIA, R.: La preparacion del
proceso civil: Las diligencias preliminares, Bosch Editor, Barcelona, 2018, pp. 232-287.
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vulnerando una patente, pero es imposible determinar la infraccion a través del
simple examen del resultado final, o porque no se tiene acceso a las instalaciones
del presunto infractor para verificar los medios de produccién cuando se trata de
invenciones de procedimiento. Lo destacable de este auxilio previo, que se solicita
del Juzgado para recabar datos y certificar hechos relacionados con la presunta
infraccién, es que las diligencias se practicardn sin previo aviso, ni advertencia al
futuro demandado, para evitar que su utilidad se vea frustrada; ya que si se trata,
por ejemplo, de una medida de registro o inspeccidn de una planta de fabricacién,
el preaviso podria dar lugar a que el afectado llevase a cabo actos de ocultacién o
prevencidn, que convertirian en indtil la concreta diligencia®’.

Por su parte, en México, cuando el procedimiento de declaracién administrativa
de infraccién se inicie a peticidén de parte, la solicitud de declaracién administrativa
deberd reunir los requisitos que se recogen en el art. 330 LFPPI, que son: “I.- El
nombre del solicitante vy, en su caso, de su representante; Il.- El domicilio para
ofr y recibir notificaciones, y una direccidon de correo electrénico; lll.- El nombre
y domicilio de la contraparte o de su representante legal; IV.- El objeto de la
solicitud, detalldndolo en términos claros y precisos; V.- La descripcion de los
hechos; VI.- Las pruebas que ofrezca, en su caso, y Vll.- Los fundamentos de
derecho relacionados con el objeto de su solicitud”. Resulta llamativo que, asf
como para el caso de la reclamacién de los dafios y perjuicios ante el IMPI s se
establece un plazo de prescripcién de dos afios desde que se dictd la resolucién
de infraccién administrativa (art. 399 LFPPI), no se establece en la LFPPI ningdn
plazo para presentar la solicitud de declaracién administrativa de infraccién®®.

Es esencial que en la solicitud administrativa de infraccidn se precisen los
actos concretos que supuestamente vulneran la patente, asi como a quiénes
se atribuyen®. Asimismo, la carga de la prueba corresponde al solicitante del

57 Bercovitz Awvarez, R.: “Novedades mas relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas
reflexiones”, La Ley Mercantil, nam. 35, 2017 (LA LEY 3888/2017).

58 Dado lo anteriory de conformidad con el art. 3 LFPPI, supletoriamente se tiene que recurrir a la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo que en su art. 79 establece una prescripcion para imponer sanciones a la
autoridad de 5 afios contados a partir el dia en que se cometid la falta o infraccion administrativa si fuere
consumada o, desde que ceso si fuere continua.

59 En relacién con lo anterior, pero para los juicios contencioso administrativos, el Tribunal de Justicia
Administrativa dictaminé cuanto sigue: “Cuando en el juicio contencioso administrativo se somete a
controversia el aspecto atinente al uso de un articulo o patentado por un tercero sin el consentimiento
del titular de la patente, resulta trascendental precisar cuiles son los actos pretendidamente invasores
de los derechos de propiedad industrial, asi como la persona o negociacién a quien se atribuyen, y en el
supuesto de que la actora pretenda introducir a la litis actos llevados a cabo por una persona distinta de la
que fue inspeccionada en el procedimiento administrativo en que se apoya la resolucién impugnada, como
podria serlo la negociacién de la que el usuario tercero interesado adquiere el bien protegido, la supuesta
infraccion en que incurra ese proveedor, de ninguna manera puede implicar una responsabilidad extensiva
al usuario, ya que no existe fundamento legal para infraccionar al adquiriente del bien, si lo emplea una vez
que se encuentra licitamente en el comercio, exclusivamente para la realizacion de actividades propias de
su giro, sin colocarlo en el mercado”. Juicio No. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesion de 14 de enero de 2005,
por mayoria de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Dominguez Belloc.-
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procedimiento®®, con algunas excepciones: (i) como lo previsto en el art. 334
LFPPI, que permite que para la comprobacién de hechos el IMPI pueda valerse de
los medios de prueba que considere necesarios, y (i) los supuestos de inversién de
la carga de la prueba (art. 335 LFPPI) para los casos en que el objeto de la patente
sea un proceso para la obtencién de un producto. En Espafia, se da una situacién
similan, atribuyéndose como regla general la carga de la prueba al actor (art. 217.2
LEC). Asimismo, como en el caso de México, el art. 69.2 LP establece que: "Si
una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricacién de productos
0 sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto
o sustancia de las mismas caracterfsticas ha sido obtenido por el procedimiento
patentado”. Asi, se establece la presuncién legal -o inversién de la carga de la
prueba para algunos autores®'- de que el producto o sustancia se ha obtenido
vulnerando una patente de procedimiento.

Por lo que se refiere a la prueba, el parrafo primero del art. 333 LFPPI
establece que “en los procedimientos de declaracién administrativa se admitirdn
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio

Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesion de 17 de enero de 2005) R.T.F.F.A.
Quinta Epoca. Afio V. No. 58. Octubre 2005. p. 454 (TMX 422.372).

60 Al respecto de la carga de la prueba, podemos citar lo afirmado por el Tribunal Federal de Justicia para
los juicios contencioso administrativos: “PATENTES.- LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR
LA INVASION AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO RECAE EN EL TITULAR.- El derecho a explotar
en forma exclusiva una invencion, adquirido con la concesion de una patente, encuentra diversos limites
en el art. 22 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece los casos excepcionales en los que ese
derecho no producira efecto alguno frente a terceros, destacandose el previsto en su fraccion Il, que
ampara a “cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el
proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido licitamente en el comercio”.
Ahora bien, si con base en dicha hipotesis normativa la autoridad demandada desestima la solicitud de
infraccion promovida por el titular de la patente en contra del usuario, motivada en el hecho de que el bien
fue introducido licitamente en el comercio en forma previa a que el usuario lo empleara en su actividad
principal, corresponde al titular demandante del derecho exclusivo a la explotacion, demostrar en el juicio
contencioso administrativo tanto que el articulo de su invencion es fabricado con idénticas caracteristicas
y finalidad por el usuario demandado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como su
comercializacion por persona ajena al licenciatario autorizado”. Juicio No. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-
04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesion de 14 de enero de 2005, por mayoria de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente:
Guillermo Dominguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesion de 17
de enero de 2005) R.T.FJ.F.A. Quinta Epoca. Afio V. No. 58. Octubre 2005. p. 454. (TMX422.371).

61 Al respecto, parte de la jurisprudencia y la doctrina han defendido, que en realidad se trata de una inversion
de la carga de la prueba, y no, de una presuncion. En concreto, la STS 28 abril 2005 (TOL646.337) dictaminé
que: “La actual Ley de Patentes en relacion con las patentes de procedimiento introduce una excepcion al
principio general probatorio de que la carga de la prueba recae sobre el que afirma la existencia de
una obligaciéon, desplazando la carga de la prueba al demandado, presunto infractor de la patente de
procedimiento, en los términos que resultan del art. 61.2 de la Ley de Patentes (“si una patente tiene
por objeto un procedimiento para la fabricacion de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo
prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas caracteristicas ha sido obtenido por el
procedimiento patentado”). Esta inversion de la carga de la prueba rige, segun la Disposicion Transitoria
Segunda de la Ley de Patentes, desde 7 de Octubre de 1992 en beneficio de todos los titulares de patentes
de procedimiento para la fabricacién de productos o sustancias nuevos, debiendo puntualizar que hasta la
expresada fecha clave de 7 de Octubre de 1992 este beneficio probatorio no podia utilizarlo el demandante
que accionaba contra el titular de una patente de procedimiento, demandado, que le hubiere sido concedida
su patente con anterioridad a | de Enero de 1986, segun lo acordado en el Protocolo nimero 8 del Tratado
de Adhesion de Espafia a la CEE”. En este sentido también, BARONA VILAR, S.: Medidas cautelares en los
procesos sobre propiedad industrial, Comares, Granada, 1995, p. 43. Pérez DauDI, V.: Las medidas cautelares en
el proceso de propiedad industrial, Bosch, Barcelona, 1996, p. 31.
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o la confesidn estén contenidos en documental, asi como las que sean contrarias
a la moral y al derecho”. Esta prevision, que se instituye en aras a agilizar el
procedimiento, se puede traducir en una violacién del principio de igualdad entre
las partes, que debiera regir, en tanto en cuanto, un testimonio contenido en
un documento no recoge la riqueza probatoria que puede arrojar la declaracion
testifical directa. Esto, por tanto, puede perjudicar a una de las partes, cuando
para la acreditacién de algunos hechos sélo se cuente con este tipo de pruebas®,

Asimismo, el art. 331 LFPPI, establece que junto a la “solicitud de declaracion
administrativa deberdn presentarse, en original o copia certificada, los documentos
y constancias en que se funde la accidn y ofrecerse las pruebas correspondientes.
Las pruebas que se presenten posteriormente no serdn admitidas, salvo que
fueren supervenientes”. Este principio de preclusion también rige en el proceso
civil espafiol, ex art. 136 LEC®,

Por dltimo, conviene mencionar la posibilidad del IMPI de llevar a cabo
inspecciones (arts. 354 y ss. LFPPI), cuya importancia puede ser capital para la
resolucién de las solicitudes de declaracién de infraccién administrativa y que,
en cierta medida, comparte los objetivos de las diligencias de comprobacién de
hechos espafiolas antes mencionadas.

4. Procedimiento, resolucion, recursos y ejecucion.

En Espafia, estos asuntos se sustancian por medio de juicio ordinario, a tenor
de lo establecido en el art. 249.1.4° LEC, que entre las materias que deben ser
procesadas por juicio ordinario hace expresa referencia a las demandas en materia
de “Propiedad Industrial”, siendo la excepcidon aquellas demandas que solo versen
sobre una reclamacién de cantidad, en cuyo caso se determinard por la cuantfa.
Por tanto, en los casos de interposicidon de las referidas acciones de infraccidn
de patente, el procedimiento se sustanciard por los trdmites del juicio ordinario.
La regulacidon de este procedimiento se contiene fundamentalmente en la LEC
y las normas de cardcter procesal que se regulan en la LP (arts. 116 a 132 LP,
entre otros). Asi, todo aquello no previsto en la norma especial, la LP, se regulard
subsidiariamente por la norma general, la LEC.

62 Por su parte, la jurisprudencia mexicana se ha manifestado en contra de la inadmisién de la prueba
testimonial en los procedimientos de declaraciéon administrativa. “PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL. EL
ARTICULO 192 DE A LEY RELATIVA, EN CUANTO ESTABLECE QUE EN LOS PROCEDIMEINTOS
DE DERCLARACION ADMINISTRATIVA NO SERA ADMISIBLE LA PRUEBA TESTIMONIAL, VIOLA
LA GARANTIA DE DEFENSA PLENA CONTENIDA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ART. 14 DE LA
CONSTITUCION FEDERAL”. Localizacién: TA, 9°. Epoca; 3% Sala; S. J. F. Y su Gaceta; Tomo XXI, junio de
2005; p. 239. 2% LXVI/2005.

63 En Espafa, el principio de preclusion aplica a todo acto procesal de parte, pudiendo destacar a estos
efectos la preclusion de aportacién de las pruebas documentales (arts. 269, 270, 271 y 272 LEC), y la
preclusion de la alegacion de hechos y fundamentos juridicos de la demanda (art. 400 LEC).
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El juicio ordinario terminard normalmente con la sentencia (art. 434 LEC). Las
sentencias deberdn ser “claras, precisas y congruentes con las demandas y con las
demds pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito” (art.
218.1 LEC). Ademas, deberdn motivarse “expresando los razonamientos facticos
y juridicos que conducen a la apreciacidn y valoracidn de las pruebas, asi como a la
aplicacién e interpretacion del derecho” (art. 218.2 LEC). Por tanto, la estimacién
de la demanda vy la particular condena al infractor -de cesacién, remocién de
efectos, indemnizacidn, etc.-, vienen determinadas por la concreta pretension que
se interpuso por el actor de la demanda®.

Particularmente, por lo que se refiere a la accidon de cesacidn, la LP en su
art. 744 regula la posibilidad de imponer indemnizaciones coercitivas®. De esta
manera, se prevé que el tribunal pueda establecer una indemnizacidn de esta clase
para aquellos casos en que se haya estimado una accién de cesacién, pero cuya
condena no esté siendo cumplida por el demandado condenado. Esta previsidn
es comun para todas las modalidades de Propiedad Industrial, y viene a reforzar la
proteccidn que concede la legislacidn a las distintas instituciones, lo que entronca
con la capital importancia que tiene la accién de cesacion en esta materia.

Frente a las sentencias que pongan fin al proceso declarativo en primera
instancia cabrd la posibilidad de interponer el correspondiente recurso de
apelacién ante la Audiencia Provincial (arts. 455 y ss LEC). Esta resolucién, a su
vez, podra ser objeto del correspondiente recurso extraordinario por infraccidn
procesal o recurso de casacién (art. 466.1 LEC, arts. 468 a 476 LEC, y arts. 477 a
489 LEC). La ejecucion se sustanciard, también, segin lo dispuesto en el régimen
procesal civil comun si se cumplen los requisitos exigibles al respecto.

Porotro lado, el procedimiento a seguir en el caso de México serd el establecido
en la LFPPI. Asf, el art. 328 LFPPI determina que: “Las solicitudes de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad, cancelacidon e infraccidn que establece esta
Ley, se sustanciardn y resolverdn con arreglo al procedimiento que sefiala este
Capitulo y las formalidades que esta Ley prevé”. En concreto, se atiende a lo

64 No obstante, el proceso puede terminar por otras causas comunes a todo proceso civil, como son el
desistimiento del demandante, el sobreseimiento de la causa, la caducidad del proceso por inactividad de
las partes, la renuncia del actor, el allanamiento del demandado, el acuerdo entre las partes en ejercicio
del poder de disposicion que tiene esta materia para el Derecho espafiol, y la satisfaccion extraprocesal
o carencia sobrevenida del objeto. El caso paradigmatico que podemos encontrar se da para el supuesto
de que se produzca una pérdida sobrevenida del objeto del proceso y, por ende, una pérdida del interés
legitimo, por razén de la nulidad de la patente.

65 El art. 74.4 LP establece que: “Cuando se condene a la cesacion de los actos que infrinjan una patente
el Tribunal fijara una indemnizacién coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por
dia transcurrido hasta que se produzca la cesacion efectiva de la infraccion. El importe definitivo de esta
indemnizacién, que se acumulara a la que le corresponda percibir con caracter general en aplicacion del
apartado 2, asi como el dia a partir del cual surgira la obligacion de indemnizar, se fijaran en ejecucién de
sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.
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establecido en el Titulo Sexto de la LFPPI®® que regula los procedimientos de
declaracién administrativa, desde las disposiciones mds generales, la inspeccién
que puede llevar a cabo el IMPI, las notificaciones, hasta la conciliacidon®’.

El art. 342 LFPPI establece que, una vez realizado el procedimiento
administrativo, en el que el titular afectado o el presunto infractor presenten sus
manifestaciones o, en su caso, se exhiban los alegatos y, una vez se haya realizado
el correspondiente estudio de los antecedentes relativos y hayan sido desahogadas
las pruebas pertinentes, se dictard la correspondiente resolucién administrativa.
La resolucidn puede incluir tanto la declaracién de la existencia de los actos de
infraccién de una patente, como la orden de abstenerse de seguir incurriendo en
ellos y la imposicién de la sancién que proceda®®.

Las sanciones seimpondran en funcién de la gravedad de la conducta infractora®’,
sin que la norma recoja una prelacién especifica, las cuales pueden consistir en:
“l.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida
y actualizacién, vigente al momento en que se cometa la infraccidn, por cada
conducta que se actualice; Il.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades
de medida y actualizacién, por cada dia en que persista la infracciéon’®; Ill.- Clausura
temporal hasta por noventa dfas, y IV.- Clausura definitiva”. (art. 388 LFPPI). Asi, la
cuantia de las multas podra duplicarse en los casos de infractores reincidentes, sin
que la cuantia final pueda exceder del triple del maximo establecido en el art. 388
LFPPI (art. 390 LFPPI). Asi con todo, conviene mencionar que estas sanciones se
impondrdn, ademds de la indemnizacidon que corresponda por dafios y perjuicios
(art. 395 LFPPI). Como se indicé anteriormente, a pesar de que la LFPPI no sefiala
expresamente dentro de las sanciones establecidas en su art. 388 la cesacidn de
uso de la patente por parte del infractor, de facto el IMPI condena al infractor
a abstenerse de continuar realizando la conducta infractora, por lo que serfa

66 En virtud del art. 3 LFPPI, lo no previsto en la LFPPI se regira supletoriamente, primero, por la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo y, posteriormente, por el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
Esta especificacion es muy positiva, ya que se aclaran las sucesivas aplicaciones supletorias, las cuales se
habian visto afectadas en el pasado por los distintos cambios normativos y derogaciones sucesivas. LUCERO
EspinosaA, M.: “La transformacion del Contencioso-Administrativo en México”, Boletin Mexicano de Derecho
Comparado, num. 107, 2003, pie de pagina 3, pp. 752 y 753.

67 La conciliacion se presenta como otra via favorable para la resolucion entre las partes de los conflictos
surgidos como consecuencia de la comision de una infraccién, cuyo acuerdo se recogera en el respectivo
convenio, que pondra fin al procedimiento de declaracién administrativa de infraccion, producira efectos
de cosa juzgada y llevara aparejada ejecucion (art. 385 LFPPI).

68 RANGEL ORTiZ, H.: “La accion de responsabilidad civil”, cit., pp. 93-94.

69 Al respecto, art. 392 LFPPI: “Para la determinacion de las sanciones debera tomarse en cuenta: |.- El
caracter intencional de la accion u omision constitutiva de la infraccion; Il.- Las condiciones econdmicas
del infractor, y Ill.- La gravedad que la infraccion implique en relaciéon con el comercio de productos o la
prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. Cuando la accién
u omision constitutiva de infraccion se haya realizado a sabiendas, se impondra multa por el importe del
doble de la multa impuesta a la conducta infractora. Se entendera que la acciéon u omision se realizé a
sabiendas, cuando el infractor conocia la existencia de los derechos del titular”.

70 El homdlogo espaiiol de esta sancion seria la descrita indemnizacion coercitiva, ex art. 74.4 LP.
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recomendable que esta previsidn se incluyese expresamente entre las sanciones
del art. 388 LFPPI.

Una vez se haya concluido el procedimiento administrativo correspondiente,
el IMPI podrd conocer, a eleccidn del titular perjudicado, como novedad tras la
entrada en vigor de este texto normativo, de la reclamacién de indemnizacién de
los dafios y perjuicios causados, a tenor del art. 396 LFPPI. En caso de que se inicie,
se seguirdn los tramites previstos en los arts. 397 y ss. LFPPI. Esto se ha calificado
como positivo desde el punto de vista de la efectividad, pues evita acudir a un
posterior proceso judicial.

Asimismo, frente a la resolucién de declaracidon administrativa de infraccion
que ponga fin a un procedimiento seguido ante el IMPI, podra promoverse el
recurso de revision ante la propia autoridad administrativa’' o bien recurrir al juicio
de nulidad ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa’. Por lo que se refiere a la ejecucién, teniendo
en cuenta que las multas serdn consideradas créditos fiscales, el IMPI podrd “Exigir
el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente
a través del procedimiento administrativo de ejecucion, en términos del Cdédigo
Fiscal de la Federacion” (art. 5 VII LFPPI), esto es, siguiendo el Procedimiento
Administrativo de Ejecucidon previsto en el Cédigo Fiscal de la Federacidn y su
Reglamento. Ademds, la LFPPI prevé que el IMPl implementard mecanismos para
el pago de multas a través del uso de medios electrénicos o de cualquier otra
tecnologfa (arts. 393 LFPPI).

5. Medidas cautelares y medidas provisionales.

El Capitulo lll, del Titulo XII, de la LP, titulado “Jurisdiccién y normas procesales’,
regula las medidas cautelares para el caso de los procedimientos judiciales seguidos
ante los Tribunales espafioles en materia de patentes”. El sistema cautelar sufrié
cambios importantes respecto del régimen anterior’ con la entrada en vigor en
2017 de la LP, como la introduccidn de la via de apremio para la reparaciéon de los
dafios y perjuicios causados por la adopcién de medidas cautelares, la desaparicién
de la exigencia de que el solicitante justifique la explotacion de la patente objeto
de la accién” o la incorporacién de los escritos preventivos.

71 Cfr. art. 83 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
72 Cfr. art. 407 LFPPI.

73 Debe puntualizarse nuevamente que la regulacion de las medidas cautelares establecida por medio de la LP
es también de aplicacion a los procedimientos seguidos por derecho de marcas y disefio industrial.

74 Para saber mas sobre el sistema cautelar previo, vid. BARONA VILAR, S.: Medidas cautelares, cit., 1995; y PErez
Daupi, V.: Las medidas cautelares en el proceso civil, Atelier Libros Juridicos, Barcelona, 2012.

75 Lasupresion de este requisito puede tener efectos positivos y negativos, segun si nos encontramos ante una
medida cautelar satisfactiva -en la que resultaria necesario acreditar la concurrencia de explotacion, para
probar los dafios producidos, por ejemplo, en el caso de la solicitud de una medida cautelar de cesacion
de la actividad infractora-, o ante una medida cautelar conservativa -en la que no tendria relevancia la
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El Tribunal Constitucional ha establecido que “todas las medidas cautelares
responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento
futuro del drgano judicial, esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la
pretensién deducida quede, contra lo dispuesto en el art. 24.1 CE, desprovisto
de eficacia’’®. Por su parte en el régimen general procesal civil, el art. 728 LEC
establece tres presupuestos necesarios para su concesién: a) peligro por la mora
procesal, b) apariencia de buen derecho, y ¢) caucién”’.

En concreto, el art. 128.1 LP establece, sin cardcter restrictivo, las siguientes
medidas cautelares: “a) La cesacidon de los actos que pudieran infringir el derecho
del peticionario o su prohibicién, cuando existan indicios racionales para suponer
la inminencia de dichos actos; b) La retencién y depdsito de las mercancias
presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios
exclusivamente destinados a tal produccidn o a la realizacién del procedimiento
patentado; ¢) El afianzamiento de la eventual indemnizacién de dafios y perjuicios;
d) Las anotaciones registrales que procedan’’®.

El procedimiento para su solicitud, estimacidn y levantamiento serd el
establecido en los arts. 127 a 132 LP, debiendo hacerse especial mencién a la
posibilidad de interponer escritos preventivos para los supuestos de posible
imposicién de medidas cautelares inaudita parte”. En todo caso, la LEC serd de
aplicacién supletoria.

Por otro lado, la LFPPI regula la posibilidad y el procedimiento de imposicién por
parte del IMPI de las medidas cautelares (arts. 344 a 353 LFPPI). Particularmente,

exigencia suprimida, como en el caso de medidas solicitadas para evitar una previsible insolvencia del
demandado en el momento de dictar sentencia-.

76 STC 218/1994, de 18 de julio (RTC 1994, 218).

77 Respecto de la prestacion de caucion la LP establece un limite temporal inferior, que ya venia siendo
aplicado jurisprudencialmente, de manera que si no se presta en el plazo al efecto sefalado por el Juez, que
en ningun caso sera inferior a cinco dias habiles, se entendera que el solicitante de las medidas renuncia a
las mismas.

78 Compartimos la opinién de algunos autores, como Ptrez Daupi, V.. “Anilisis critico de las Medidas
Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, RJC, nim. 1-2017, p. 63, que afirman que en caso
de realizarse concrecién a modo de ejemplo, habria sido mas conveniente hacer mencién a otras medidas
de gran relevancia en este ambito, como son la intervencion judicial de bienes litigiosos, la administracion
judicial o la suspension del acto administrativo de concesién del derecho de Propiedad Industrial. En su
caso, habria sido conveniente que la LP hubiera prestado atencidn a las especialidades de las medidas
cautelares en este ambito. En este sentido, podria haber previsto especialidades como la vinculacién entre
la medida cautelar solicitada y la accidn ejercitada, como si se hace en la LEC o, por ejemplo, podria haber
establecido que las anotaciones registrales se realicen en la OEPM en el caso en que se ejercite la accion
de nulidad o reivindicatoria de la patente.

79 Los escritos preventivos son instrumentos de defensa procesal anticipatoria que aquel que prevé que
puede ser sujeto pasivo de una medida cautelar inaudita parte puede presentar ante el Juzgado que
considera competente de la hipotética medida cautelar, realizando cuantas alegaciones de hecho y derecho
considere pertinentes y aportando los documentos que considere pertinentes, a los efectos de justificar
anticipadamente su posicion y evitar la adopcion de una medida cautelar sin darle audiencia y, por tanto, sin
que se puedan tener en consideracion sus argumentos defensivos. CANTOs PARDO, M.: “Analisis procesal de
los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, Revista General de Derecho Procesal, nim. 53,
2021.
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el art. 344 LFPPI cita un elenco de medidas mds detalladas que el caso espafiol,
siendo las mds comunes las de aseguramiento de la mercancfa y clausura temporal
de establecimientos®, estableciendo también un sistema de fianza y contrafianza
para tutelar los derechos de ambas partes®'. Asimismo, la posibilidad de elevacion
a definitiva de las mismas se erige como una solucién eficaz que garantiza una
continuidad en el tiempo de la proteccidon de los derechos infringidos.

V. CONCLUSIONES.

1) El sistema espafiol para la tutela de los derechos de patente que se ha
desarrollado de forma especifica para los supuestos de infraccion es el proceso
civil para lo que se ha regulado en la LP y la LEC un procedimiento con
especialidades. Y, ello, pese a que segin las circunstancias, es posible acudir a
otras vias, como al orden jurisdiccional penal o a otras formas de resolucién de
conflictos extrajudiciales. Este abanico de posibilidades se dibuja dentro de una
manifestacion de libertad de los ciudadanos para elegir los medios que consideren
mas adecuados para la tutela de sus derechos de patente -en la medida en que se
trate de derechos disponibles y estos se ajusten a los requisitos legales-.

2%) En México el procedimiento legal que especialmente se ha establecido para
los casos de infraccion de derechos de Propiedad Industrial es el administrativo
ante el IMPI -pese a que existe la posibilidad de acudir a la via jurisdiccional civil
para la cuantificacion de los dafios y perjuicios causados por la afectacion de una
patente, lo que encuentra algunas trabas legales y en la prédctica es muy poco
utilizado, entre otros motivos, por la escasa experiencia que existe en esta via-.
El procedimiento administrativo de infraccién seguido ante el IMPI aboga por la
agilidad, buscando dar una respuesta lo mas rapida posible a la situacién, evitando
que las vulneraciones de derechos de Propiedad Industrial se prolonguen en el
tiempo. Ademds, la LFPPI introduce la via de la conciliacidn, como mecanismo
vadlido para poner fin al procedimiento de declaracidon administrativa de infraccién
por convenio entre las partes. Las claves para analizar estas diferentes opciones
legislativas debieran pendular sobre las garantfas que ofrece para los implicados
y la eficacia con la que actdan para tutelar los derechos. Ambas vias ofrecen sus
ventajas y estdn sujetas a mejoras.

3% Uno de los puntos fuertes de estos procesos es el hecho de que tanto en
Espafia, a través de la especializacidon de los Juzgados de lo Mercantil, como en
México, atribuyendo al IMPI, como organismo mds especializado, la competencia
pararesolver de las infracciones de patentes, se garantiza que el “érgano decisor” va

80 RANGEL ORTIZ, H.: “La accién de responsabilidad civil”, cit., pp. 92-93.

8| En Espaha también se prevé la posibilidad de acordar la prestacion de una cauciéon sustitutoria de las
medidas cautelares, para los casos en que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad
industrial y comercial del demandado (art. 129 LP).
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a ser experto en la materia. No obstante, tanto en el caso espafiol, en que pueden
darse situaciones de forum shopping y casuisticas gravosas para el demandado,
como en el caso de México, en que el IMPI puede actuar de oficio, lo que puede
diluir la linea entre parte y juzgador, ambos sistemas presentan debilidades por lo
que a la garantia de los derechos de los supuestos infractores se refiere.

4?) En relacién con la legitimacidn activa, el sistema espafiol detalla unos casos
concretos, lo que le dota de cierta seguridad juridica, aunque puede resultar
restrictivo en algunos casos. En México la LFPPI atribuye de forma amplia la
legitimacidn para solicitar una declaracién de infraccion al titular afectado, su
licenciatario e inclusive cualquier interesado puede presentar informacién al IMPI,
a efecto de que este Ultimo actde de oficio, por lo que ningdn requisito especial
debe cumplirse. Las diferencias en este caso son notorias.

5% La LP regula expresamente la posibilidad de practicar las diligencias de
comprobacién de hechos que resulten convenientes sin mediar previa notificacion
al sujeto pasivo -con el propdsito de no frustrar el buen fin de estas-. Por su parte,
en México se prevé la posibilidad de realizar requerimientos de informes y datos y
visitas de inspeccidn, las cuales también podran realizarse sin previo aviso. Ambas
posibilidades cuentan con suficientes garantfas, por lo que equilibran debidamente
los derechos de ambas partes.

6%) La imposibilidad de valerse de la prueba testimonial y confesional en el
procedimiento de declaracién de infraccidon administrativa de México puede
constituir un desequilibrio notable que podria perjudicar el derecho de prueba de
una de las partes, como lo han sostenido algunos Tribunales mexicanos.

7%) Como propuesta de lege ferenda y en aras de la seguridad juridica serfa
conveniente que por medio de ley se recogiese de forma explicita la facultad
del IMPI de imponer en su declaracién de resolucién de infraccién la abstencidn
a realizar determinadas conductas. Actualmente, su imposicidn no encuentra
amparo en las sanciones contenidas en la LFPPI -solo como medida provisional-,
lo que podria dar lugar a conflictos para el caso de que un infractor considerase
que el IMPI no cuenta con facultades para imponerle una obligacidn de no hacer
de manera definitiva.

8% En conclusién, ambos cuerpos legales -el espafiol y mexicano- han optado
por vias distintas, que cuentan con pros y contras. Sin embargo, sus actuales
leyes especiales tienen en comun que han mejorado sus regimenes anteriores. Su
aplicacién e interpretacion permitirdn evaluar la respuesta mds o menos acertada
que otorgan y continuar avanzando en favor de la tutela de los derechos de
patente para que en el futuro esta excepcidn justificada a la libre competencia
cuente con un sistema mds garantista y eficaz desde el punto de vista legal y social.
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