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PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACION POR PARTE DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE
INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE
INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS. De lo dispuesto en los articulos 60., 187, 188, 192,
193,198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se
advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de
sustanciar los procedimientos de declaracion de nulidad, caducidad, cancelacion e infraccién
administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, asi como la de formular resoluciones
y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que
cuando las partes interesadas no designen como arbitro al citado instituto para la resolucién de
controversias relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacion a los
derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fraccion IX del articulo 60. de la ley de la
materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la
legislacion comun, que no es otra sino la legislacion civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido
instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposicién de
aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el
procedimiento de declaracién respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta accion
de indemnizacion es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaracién de la existencia
de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello,
el Juez que conozca de la reclamacion de dafios y perjuicios derivados de la violaciéon a derechos
de propiedad industrial debera ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infraccion
administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podra cuestionar si los particulares
cometieron la citada infraccién, pues ello ya habra sido declarado en resolucion firme por la autoridad
administrativa; de ahi que al estar ligada estrechamente con la citada transgresion, la accion civil de
dafios y perjuicios no puede desvincularse de la declaracién emitida por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Contradiccion de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el
Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del
Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoria de tres votos. Ausente: Humberto Roman Palacios.
Disidente: José Ramon Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel Gonzalez
Diaz.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesion de
fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro.
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