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Una empresa alegd que el articulo 258, fraccion IV, de la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial afecta los derechos
de legalidad, seguridad juridica, debido proceso, igualdad y libertad
de concurrencia.

Esa afectacion la hizo depender de que la norma no define los

conceptos de “error”’, “inadvertencia” y “diferencia de apreciacion”
para configurar la causa de nulidad de un registro marcario.

La norma es suficientemente clara para generar certeza en el
contexto de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial,
se trata de conceptos que se examinan caso por caso una vez que
se tramite el procedimiento en el que hay igualdad procesal y el
Instituto dota de contenido esos conceptos de “error’,
“‘inadvertencia” y “diferencia de apreciacion” mediante la decision
que emita de manera fundada y motivada en la que se genera el
control de legalidad sobre los alcances que atribuyd a esos
conceptos. La anulacién de registros de marcas, lejos de afectar la
libre concurrencia, genera certeza en el mercado al evitar que
competidores se aprovechen injustamente de las marcas de otros
proveedores.

En la materia de la revisién, que se centra en la regularidad
constitucional del articulo 258, fracciéon IV de la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial, se confirma la sentencia
recurrida.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, en sesion correspondiente al *************** de dos mil

veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revision 6714/2025,
interpuesto por la empresa “B”, y se confirma la sentencia emitida
el once de septiembre de dos mil veinticinco por el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio
de amparo directo 326/2025.

El problema que esta Suprema Corte de Justicia de la Nacion debe
resolver, se centra en examinar la constitucionalidad de los articulos
171y 258, fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial, que definen el concepto de marca y sefnalan causas de

nulidad de su registro, respectivamente.
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I. ANTECEDENTES Y TRAMITE

Registro de marca tridimensional. En dos mil dieciséis la empresa

‘A (en lo sucesivo la empresa “A”) registrd6 como marca

tridimensional un envase con dos cavidades para aplicarlo en carnes

frias, embutidos, salchichas y quesos.

Segundo registro de marca tridimensional. En dos mil veintiuno la

empresa “B” (en lo sucesivo la empresa “B”) reqgistr6 como marca

tridimensional un envase con dos cavidades para aplicarlo en huevos,

leche, productos lacteos y quesos.

Solicitud de nulidad del segundo registro de marca. En dos mil

veintidos, la_empresa “A” le solicitd al Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial declarara la nulidad del reqistro de la marca de

la_empresa “B” porque, desde su perspectiva, no debid otorgarse el

reqgistro porque era semejante en un grado que pudieran confundir al

consumidor con la marca previamente registrada por la empresa “A”.

Negativa de nulidad de registro de marca. Después de tramitar el
asunto en el que ambas empresas realizaron sus manifestaciones
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el veintinueve de

mayo de dos mil veinticuatro, el instituto negd declarar la nulidad de

la_marca de la empresa “B”. Ello, al considerar que las marcas

tridimensionales relativas a empaques con dos cavidades no eran

similares en un grado que pudieran confundir al consumidor.
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Demanda de nulidad'. El doce de julio de dos mil veinticuatro, la
empresa “A” demandd la nulidad de la decision del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial respecto a no declarar la nulidad de la

marca de la empresa “B”.

Sentencia en el juicio contencioso administrativo. Después de
tramitado el asunto, el veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa dictd la sentencia en la que

reconocio la validez de la decision del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, al considerar que las marcas tridimensionales

de las empresas “A”’ y “B”, relativas a empaques con dos cavidades

no eran similares en un grado que pudieran confundir al consumidor.

Demanda de amparo directo?. El tres de abril de dos mil veinticinco,
la empresa “A” promovié una demanda de amparo en contra de la
sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. En la
demanda argumenté que contrario a lo resuelto por la Sala
Especializada, las marcas si eran similares al grado que podrian

confundir al consumidor.

Sentencia en el juicio de amparo directo. Después de tramitar el
asunto, el once de septiembre de dos mil veinticinco, el Noveno
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dicto

la sentencia en la que otorgd el amparo a la empresa “A”.

"El juicio se tramité con el nimero de expediente 1270/24-EPI-01-4 del indice de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

2 El juicio de amparo directo se tramito ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito con el numero de expediente 326/2025.
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El Tribunal Colegiado de Circuito consider6 que, contrario a lo

resuelto en la sentencia reclamada, existe una similitud grafica entre

las marcas de las empresas “A” v “B” en un grado que podrian

confundir_al consumidor, por lo que determiné que, respecto de la
marca de la empresa “B”, registrada después que la de la empresa
“‘A”, se actualizé la causa de nulidad prevista en el articulo 258,

fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial®.

Recurso de revisién por parte de la tercera interesada. El dos de
octubre de dos mil veinticinco, la empresa “B”, en su calidad de
tercera interesada en el juicio de amparo directo, interpuso un recurso
de revision en el que plante6 como agravios, esencialmente lo

siguiente:

Primero. El articulo 258, fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion
a la Propiedad Industrial afecta los derechos de legalidad, seguridad
juridica, debido proceso, igualdad y libertad de concurrencia.

A.La norma afecta los derechos de legalidad y seguridad juridica,
debido a que no define los conceptos de error, inadvertencia o
diferencia de apreciacion para configurar la causa de nulidad de un
registro marcario, lo que genera incertidumbre.

e La indefinicion de los conceptos error, inadvertencia o diferencia de
apreciacion genera una falta de claridad en el proceso para
demostrar que se actualizé alguno de esos supuestos porque no se
sefala cdmo o quién debe demostrarlo lo que genera que se trate de
un simple segundo estudio de similitud entre las marcas cuando lo
cierto es que deberia preverse que quien solicite la nulidad debe
demostrar que el registro se realizé con error, inadvertencia o
diferencia de apreciacion y el titular de la marca que se pretende su
nulidad tenga la oportunidad de alegar que no se actualiz6 alguno de
€s0s supuestos.

3 Articulo 258. Se declarara la nulidad del registro de una marca cuando: [...]

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo
una solicitud en tramite presentada con anterioridad o un registro vigente que se
considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusién y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Podra declarase la nulidad parcial del registro, inicamente respecto de los productos
0 servicios que éste protege;
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e El concepto “error” en el contexto de la Ley Federal de Proteccion a
la Propiedad Industrial debe entenderse como una deficiencia técnica
o de procedimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, por ejemplo, que no se admitiera una oposicion en contra
del registro de marca solicitado, o no se citara como antecedente una
marca previamente registrada.

e EIl concepto “inadvertencia” debe entenderse como una omision
inexplicable de una obligacion del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial quien por falta de diligencia no detectd un hecho,
circunstancia o criterio, como podria ser un precedente o forma de
entender el concepto “semejanza en grado de confusién”. A
diferencia del “error” la “inadvertencia” implica una omisién, cuando
la autoridad no advirti6 algo que debié advertir en su revisidon
obligatoria del expediente de registro.

e Los conceptos “error’ e “inadvertencia” se subsumen en “diferencia
de apreciacion” que implica una discrepancia de criterio técnico
juridico entre dos autoridades, y ello implica una segunda
oportunidad de efectuar el estudio de semejanza en grado de
confusién. Ello, porque la “diferencia de apreciacion” se presenta
cuando a partir de una reevaluacion de los signos marcarios,
establece la existencia de una similitud en grado de confusion y debe
anularse el registro marcario.

e A pesar de que seria légico que quien pida la nulidad debe demostrar
el error, inadvertencia o diferencia de apreciacion de la autoridad que
otorgo el registro, debido a que la norma no lo clarifica no se requiere
demostrarlo y eso genera incertidumbre en el titular de la marca cuyo
registro es objetado de nulo sobre la forma en la que puede defender
su derecho y debatir la decision del juzgador.

e El proceso de nulidad no es transparente y el titular de la marca cuyo
registro es objetado de nula carece de certeza sobre la definitividad
de su registro.

e La norma no deberia limitarse a un segundo estudio de semejanza
en grado de confusion porque ya existié un primer estudio cuando se
realizo el registro de la marca cuya nulidad se pretende.

e Al no definirse legalmente los conceptos de error, inadvertencia o
diferencia de apreciacion, el juzgador tiene un marco de
discrecionalidad excesivamente amplio, o que genera inseguridad
juridica.

B. La norma afecta el derecho de igualdad porque, ante la ambigtiedad
de los conceptos error, inadvertencia o diferencia de apreciacion, el
solicitante de la nulidad no esta obligado a demostrar un hecho

5
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concreto, tiene la ventaja de convencer al juzgador sobre la semejanza
en grado de confusion sin dar una valvula de escape al demandado.

e Conforme ala norma, el solicitante de la nulidad esta en una posicion
de ventaja al no tener una carga demostrativa rigurosa ni obligarse a
objetar las defensas del demandado cuya postura no es tomada en
consideracion porque el estudio se centra en verificar la similitud en
grado de confusion.

e La ambigledad de la norma obliga al demandado a defenderse de
una opinion subjetiva sobre la semejanza y no de una acusacion
soélida sobre error, inadvertencia o diferencia de apreciacion.

e La norma permite la anulacion de registros legitimos porque la
autoridad administrativa o jurisdiccional tenga una diferencia de
apreciacion sin un proceso en el que se garantice igualdad de
oportunidades.

C. La norma afecta el derecho a la propiedad porque se permite la
anulacion de registros legitimos sin reglas claras sobre el error,
inadvertencia o diferencia de apreciacion.

D. La norma afecta la libertad de concurrencia porque permite la
anulacién de registros marcarios a partir de un segundo estudio de
similitud sin analizar otros aspectos que rigen a las marcas y su
naturaleza de forma que la proteccion a una marca descriptiva o
funcional otorga una ventaja exclusiva indebida al titular del registro
previo.

e La norma deberia distinguir entre una marca distintiva y una que es
descriptiva o funcional porque si ya fue otorgado un primer registro
de una marca tridimensional que contiene elementos funcionales o
descriptivos es injusto negar o anular registros posteriores con
elementos descriptivos o funcionales similares.

Segundo. El articulo 171 de la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad
Industrial afecta la libre concurrencia y la propiedad industrial*.

A. La norma afecta la libre concurrencia porque si se considera que la
marca otorga exclusividad sobre un mensaje o concepto que es
inmaterial y abstracto se otorga un monopolio sobre ideas o elementos
abstractos que obstaculiza a otros competidores.

4 Articulo 171. Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible
de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado.

6
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B. La norma afecta la propiedad industrial al permitirse la proteccion de
una funcidon comunicativa de la marca o mensaje o idea que envia, lo
que impide a otros competidores utilicen y registren esa idea o mensaje
en su publicidad o empaque.

Tramite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nacion.
Mediante el acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil
veinticinco, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nacion admitié a tramite el recurso de revision 6714/2025 interpuesto
por la empresa “B” en su calidad de tercera interesada en el juicio de
amparo directo promovido por la empresa “A”. En el mismo acuerdo
se ordeno el turno del asunto al Ministro Aristides Rodrigo Guerrero

Garcia.

Il. COMPETENCIA

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nacion es competente para
conocer de este recurso de revision en terminos de los articulos 107,
fraccion IX de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 81, fraccion Il, y 96 de la Ley de Amparo; y 16, fraccion
IV, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién. Ello,
porque el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada

por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un amparo directo.

lll. OPORTUNIDAD

La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito fue
notificada a la parte tercera interesada recurrente mediante la
publicacion de la lista de acuerdos del Tribunal Colegiado el dieciocho
de septiembre de dos mil veinticinco. Tal notificacion surtié efectos al
dia habil siguiente, esto es, el diecinueve de septiembre de dos mil

veinticinco.
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Por tanto, es oportuno el recurso de revision interpuesto por la
tercera interesada recurrente, el dos de octubre de dos mil veinticinco,
al presentarse dentro del plazo de diez dias que al respecto prevé el

articulo 86 de la Ley de Amparo para su interposicion®.

IV. LEGITIMACION

El recurso de revision fue interpuesto por la parte tercera interesada
dentro del juicio de amparo del que deriva este asunto, por lo que
cuenta con legitimacion para promover el presente recurso de

revision.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO

De conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley de Amparo, el recurso de revision en amparo
directo se distingue por ser un medio de impugnacion extraordinario,
el cual sélo procede cuando se cumplen los requisitos sefialados en
dichos ordenamientos, motivo por el cual éstos deben analizarse

antes del estudio de fondo.

De los articulos 107, fraccion IX, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y 81, fraccion Il, de la Ley de Amparo, se
advierte que la procedencia del recurso de revision esta supeditada a

que se cumplan dos requisitos:

> El plazo de diez dias transcurri6 del veintidds de septiembre al tres de octubre de dos mil
veinticinco, sin contar los dias veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de septiembre
de dos mil veinticinco al corresponder a sabados y domingos, considerados inhabiles
en el articulo 19 de la Ley de Amparo.
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. En las sentencias impugnadas se decida sobre la
constitucionalidad de normas generales, establezcan Ia
interpretacion directa de un precepto de la Constitucion u
omitan decidir sobre tales cuestiones cuando se hubieren
planteado.

Il. El problema de constitucionalidad referido en el punto anterior
revista un interés excepcional en materia constitucional o de
derechos humanos.

Con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federaciéon el once de marzo de dos mil veintiuno, el
segundo aspecto destacado se denomin6é importancia vy
trascendencia, ahora interés excepcional. Para la procedencia del
recurso es indispensable la actualizacién conjunta de dos requisitos:
el primero, un pronunciamiento genuino sobre constitucionalidad, y el

segundo, su excepcionalidad.

En el punto cuarto del acuerdo general 3/2025 se indicaron como

criterios orientadores sobre el interés excepcional los siguientes®:

CUARTO. Criterios orientadores sobre el interés excepcional. Para
efectos de este Acuerdo General, se considerara que un asunto reviste
interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, entre
otros, en los siguientes supuestos:

I. El asunto plantee una problematica novedosa o que requiera un analisis
mas profundo por la SCJN, especialmente en torno a la interpretacion de
normas constitucionales o derechos humanos;

II. El problema juridico involucre una violacion grave a los derechos
humanos;

lll. Sila sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretacién
restrictiva de algun precepto de la CPEUM, o de derechos humanos, o

IV. La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por
la SCJN en materia constitucional o de derechos humanos.

6 Acuerdo general namero 3/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, que regula la procedencia y
tramite de los recursos de revision en amparo directo.



AMPARO DIRECTO EN REVISION 6714/2025

20. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisidn en amparo
directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos

siguientes:

A. Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad
de una norma general, se establezca la interpretacion directa
de un precepto de la Constitucién Politica del pais, o de los
derechos humanos establecidos en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, se haya
omitido el estudio respectivo cuando en los conceptos de
violacion de la demanda de amparo se haya planteado alguna
de esas cuestiones; y

B. Que el problema de constitucionalidad sefalado en el punto
anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
revista un interés excepcional en materia constitucional o de
derechos humanos.

21. Se entiende que se actualiza un interés excepcional en materia

constitucional o de derechos humanos, soélo cuando:

a. La cuestion de constitucionalidad planteada de lugar a un
pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden
juridico nacional; o,

b. Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el
desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, relacionado con alguna cuestion
propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de
dicho criterio o se hubiere omitido su aplicacion.

22. Ademas de ese parametro, esta Suprema Corte de Justicia de la
Nacion ha reconocido la procedencia del recurso de revision en
amparo directo cuando, a pesar de que el Tribunal Colegiado de
Circuito no resolviera u omitiera resolver un tema de
constitucionalidad planteado en la demanda de amparo, en el recurso

de revision se plantee la inconstitucionalidad de normas generales

10
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aplicadas por primera vez por el Tribunal Colegiado sin que hubiera

oportunidad de plantearlo desde la demanda de amparo.

Como se indica en la jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.)’, es
procedente el recurso de revision en amparo directo cuando en los
agravios se plantea el analisis de constitucionalidad de normas
generales aplicadas por primera vez, en la sentencia dictada por el

Tribunal Colegiado de Circuito.

Para la procedencia excepcional del recurso de revision en cuestion

corresponde verificar lo siguiente:

A. De las consideraciones de la resolucion emitida por el érgano
colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de
aplicacion de la norma general cuya regularidad constitucional
se impugna en la revision.

B. Que ello trascienda al sentido de la decision adoptada.

C. Verificar en la secuela procesal del asunto, que se trate del
primer acto de aplicacion de la norma en perjuicio del
recurrente.

D. Se estudien en sus méritos los agravios, para lo cual, debe
tenerse presente que, acorde con la manera en que deben
impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional, el
accionante debe presentar argumentos minimos, esto es,
evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende,
resultan inoperantes o ineficaces los construidos a partir de
premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender
de situaciones particulares o hipotéticas.

7 La jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.) emitida por la extinta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion estd publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federacion, décima época, libro 27, febrero de 2016, tomo I, pagina 821,
registro digital 2010986 con rubro: “REVISION EN AMPARO DIRECTO.
ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN
VIA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO”.

11
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Asimismo, como se explica en la tesis 2a. CXLVII/2017 (10a.), la
sentencia en la que el Tribunal Colegiado de Circuito aplica por
primera vez una norma general que afecta al tercero interesado,
habilita a esa parte a plantear el recurso de revisién, porque, de no
hacerlo, y esperar a que se dicte una resolucion en cumplimiento al
amparo del quejoso, habra precluido el derecho del tercero interesado
a plantear argumentos tendentes a impugnar la norma que le fue

aplicada en el juicio de amparo anterior.

Ese criterio sobre la procedencia excepcional del recurso de revision
en amparo directo cuando el tercero interesado introduce en el
recurso planteamientos de constitucionalidad de normas generales
también fue recogido por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion, entre otros asuntos, en el amparo directo en
revision 2024/2024°.

Una vez establecido lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la
Nacion determina que el presente amparo directo en revision es

procedente, de acuerdo con las consideraciones siguientes.

En la sentencia recurrida del Tribunal Colegiado de Circuito se
establecio que existié similitud grafica entre dos marcas por lo que se

actualizé el supuesto de nulidad del registro de la mas reciente en

8 La tesis 2a. CXLVII/2017 (10a.) emitida por la extinta Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion estd publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion, décima época, libro 46, septiembre de 2017, tomo I, pagina 769, registro
digital 2015151, bajo el rubro: “AMPARO DIRECTO EN REVISION. SON
INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE HACE VALER EL RECURRENTE
SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, QUE NO
IMPUGNO EN ESTA ViA DESDE EL MOMENTO QUE LE FUE APLICADA POR
PRIMERA VEZ POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO”.

? El amparo directo en revision 2024/2024 lo resolvié la extinta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion el veinticinco de junio de dos mil veinticinco.
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términos del articulo 258, fraccion 1V, de la Ley Federal de Proteccion

a la Propiedad Industrial'®.

La aplicacion del articulo 258, fraccién IV, de la Ley Federal de
Proteccién a la Propiedad Industrial trascendié al sentido de la
decisién adoptada por el Tribunal Colegiado de Circuito, porque al
considerar actualizada la causa de nulidad del registro marcario
prevista en esa norma otorgd el amparo para que la Sala
Especializada responsable dictara una nueva sentencia en la que
determinara la existencia de similitud grafica entre las marcas vy

actualizada esa hipétesis de nulidad.

La sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito es el primer acto de
aplicacion de la norma en perjuicio de la tercera interesada recurrente
porque en el juicio contencioso administrativo se establecio la
inexistencia de similitud entre las marcas por lo que no se aplico el
articulo 258, fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial y por ende, la ahora tercera interesada
recurrente no estuvo en posibilidad de cuestionar su
constitucionalidad en el juicio de amparo, en el que, por primera

ocasion se aplico en su perjuicio.

Del analisis preliminar de los agravios se aprecian planteamientos de
inconstitucionalidad respecto de esa norma, lo que habilita su estudio

en el apartado de fondo.

10 Articulo 258. Se declarara la nulidad del registro de una marca cuando: [...]

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo
una solicitud en tramite presentada con anterioridad o un registro vigente que se
considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Podra declarase la nulidad parcial del registro, inicamente respecto de los productos
0 servicios que éste protege;
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VI. ESTUDIO DE FONDO

Antes de emprender el estudio de fondo, corresponde declarar
inoperantes los agravios hechos valer por la tercera interesada
recurrente respecto del articulo 171 de la Ley Federal de Proteccion
a la Propiedad Industrial porque se hacen depender de que se
considerara que una marca otorga exclusividad sobre un mensaje o

concepto que es inmaterial y abstracto.

Sin embargo, la determinacién del Tribunal Colegiado de Circuito se
sustentd en una similitud grafica y no sobre una funcién comunicativa
de la marca o mensaje o idea que envia. De ahi que, esa norma no
fue aplicada en la sentencia recurrida en perjuicio de la tercera
interesada recurrente, y menos en los términos en los que alego
respecto a una concepcion distinta a los alcances de las marcas vy,
por ende, son inoperantes los argumentos en los que se cuestiona su

constitucionalidad.

Una vez realizada la anterior precision, se establece que el problema
que esta Suprema Corte de Justicia de la Nacion debe resolver,
se centra en determinar si el articulo 258, fraccién IV, de la Ley
Federal de Protecciéon a la Propiedad Industrial que prevé una
causa de nulidad de registros marcarios respeta los derechos de
legalidad, seguridad juridica, debido proceso, igualdad y libertad de

concurrencia.

Para resolver esa problematica juridica, es pertinente el desarrollo de
los apartados siguientes. A. Planteamiento de la parte tercera
interesada recurrente. B. Parametro de regularidad, y C. Analisis del
caso concreto. Una vez anunciada la estructura del asunto,

corresponde exponer el primer apartado.
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A. Planteamiento de la parte tercera interesada recurrente

La tercera interesada recurrente argumenta que el articulo 258,
fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
afecta los derechos de legalidad, seguridad juridica, debido proceso,

igualdad y libertad de concurrencia.

Esa afectacion la hace depender de que la norma no define los

conceptos de “error’, “inadvertencia” y “diferencia de apreciacion”

para configurar la causa de nulidad de un registro marcario.

Esa indefinicion, sefala la tercera interesada recurrente ademas de
generarle incertidumbre, conlleva una falta de claridad en el proceso
para demostrar que se actualizd alguno de esos supuestos y se
traduce en que se trate de un simple segundo estudio de similitud
entre las marcas de modo que, desde su perspectiva, el proceso de
nulidad no es transparente y el titular de la marca cuyo registro es
objetado de nula carece de certeza sobre la definitividad de su

registro.

La tercera interesada recurrente enfatiza que, desde su perspectiva,
al no definirse legalmente los conceptos de “error”, “inadvertencia” y
“diferencia de apreciacion”, el juzgador tiene un marco de
discrecionalidad excesivamente amplio, lo que genera inseguridad
juridica y ademas el titular de la marca en controversia se encuentra
en una situacion de desventaja porque quien solicite la nulidad tiene
la ventaja de convencer al juzgador sobre la semejanza en grado de
confusién sin dar una valvula de escape al demandado quien no tiene
posibilidad real de defenderse de una acusacion solida y mas bien se
trata de una valoracion subjetiva la existencia de error, inadvertencia

o diferencia de apreciacion.
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La recurrente alega que la norma afecta la libertad de concurrencia
porque permite la anulacion de registros marcarios a partir de un
segundo estudio de similitud sin analizar otros aspectos que rigen a
las marcas y su naturaleza de forma que la protecciéon a una marca
descriptiva o funcional otorga una ventaja exclusiva indebida al titular

del registro previo.

Desde su optica, la norma deberia distinguir entre una marca
distintiva y una que es descriptiva o funcional porque si ya fue
otorgado un primer registro de una marca tridimensional que contiene
elementos funcionales o descriptivos es injusto negar o anular
registros posteriores con elementos descriptivos o funcionales

similares.

Para resolver esa problematica juridica corresponde senalar el
parametro de regularidad respecto a los derechos de seguridad

juridica, igualdad procesal y defensa.

B. Parametro de regularidad

Respecto a la seguridad juridica reconocida como derecho
fundamental en los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, como se compendia en la jurisprudencia
1a./J. 139/2012 (10a.)", el principio de seguridad juridica es la base
sobre la cual descansa el sistema juridico mexicano, de manera tal
que lo que tutela es que el gobernado jamas se encuentre en una
situacién de incertidumbre juridica y, por tanto, en estado de

indefension.

"' La jurisprudencia 1a./J. 139/2012 (10a.), de rubro: “SEGURIDAD JURIDICA EN
MATERIA TRIBUTARIA. EN QUE CONSISTE”, emitida por la extinta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, se encuentra publicada en el Semanario
Judicial de la Federacion y su Gaceta, décima época, libro XVI, enero de 2013, Tomo
1, pagina 437, registro digital 2002649.
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En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad
juridica radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulacion

normativa prevista en la ley y a la actuacion de la autoridad.

El principio de seguridad juridica se respeta por las autoridades
legislativas cuando las disposiciones de observancia general que
elaboren: a) generan certidumbre a los gobernados sobre las
consecuencias juridicas de su conducta, y b) cuando acotan
necesaria y razonablemente las atribuciones de la autoridad, en

forma tal que se les impida actuar de manera arbitraria o caprichosa.

Asi, el derecho a la seguridad juridica, reconocido en los articulos 14
y 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
tutela la prerrogativa de las personas a no encontrarse jamas en una
situacion de incertidumbre juridica y, en consecuencia, en un estado
de indefension. Su esencia versa sobre la premisa consistente en
“saber a qué atenerse” respecto del contenido de las leyes y de la

propia actuacion de la autoridad.

Sin embargo, la seguridad juridica no puede entenderse en el sentido
de que la ley debe pormenorizar cada una de las relaciones que
surgen durante un proceso, sino que el legislador establece
elementos minimos que sirvan para hacer efectivos los derechos de

las personas y, a su vez, se eviten arbitrariedades.

Por tanto, no es necesario que la ley detalle minuciosamente el
procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla
para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el
particular, asi como las facultades y obligaciones que le corresponden

a la autoridad.
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Es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos
apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad,

ambigledad, confusion y contradiccion™.

Sin embargo, la inconstitucionalidad de una norma no puede
depender de la supuesta imprecision o inexactitud en que el legislador
incurra al momento de configurarla, pues la exigencia de establecer
cada uno de los supuestos y definiciones en el ordenamiento haria
imposible la funcidn legislativa, en tanto la redaccion de las leyes en

general se traduciria en una labor interminable e impractica.

Por ende, en caso de vaguedad, ambiguedad, confusion vy
contradiccion entre los términos, frases, vocablos o locuciones que se
establecen en una disposicion legal, corresponde entonces a su
intérprete establecer el sentido y su alcance, el que puede
armonizarse a través del analisis sistematico del precepto en funcion
con otras normas del propio ordenamiento o de otros ordenamientos

que se relacionen y la ley expresamente asi lo permita’.

Respecto a la igualdad procesal, debe tenerse en cuenta que el
articulo 17 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le

administre justicia por tribunales que estaran expeditos para impartirla

12 Véase al respecto la tesis P. CIV/2000 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion publicada en el Semanario Judicial de la Federacion y
su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de 2000, pagina 145, registro digital
191425, de rubro: “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE
LOS VICIOS EN LA REDACCION Y PRECISION DE TERMINOS EN QUE EL
LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR”.

13 Véase al respecto la jurisprudencia 1a./J. 83/2004 emitida por la extinta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion publicada en el Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de 2004, pagina 170, registro
digital 180326 con rubro: “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE
DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICION DE LOS
VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR”.
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en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La garantia de tutela jurisdiccional se define como el derecho publico
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que
fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales
independientes e imparciales, a plantear una pretension o a

defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que

se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretension

planteada y en su caso, se ejecute esa decision. Tal derecho que

comprende tres etapas:

a. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de
acceso a la jurisdiccion.

b. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la
ultima actuacién, a la que le corresponden las garantias del
debido proceso.

c. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las
resoluciones emitidas.

El derecho en analisis no se limita a la facultad de someter una
controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se
tramite conforme a las garantias procesales, pues también
comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena

eficacia mediante su ejecucion’.

14 Al respecto es consultable la jurisprudencia 1a./J. 28/2023 (11a.) emitida por la extinta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidon que se encuentra publicada
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion, undécima época, libro 23, marzo
de 2023, tomo II, pagina 1855, registro digital 2026051, bajo el rubro: “DERECHO
DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU
VERTIENTE DE EJECUCION MATERIAL DE LAS SENTENCIAS”.
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Como se compendia en la jurisprudencia 1a./J. 29/2023 (11a.)", la
igualdad procesal es una vertiente de los derechos al debido
proceso y a la igualdad juridica, que demanda una razonable
igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las
pretensiones de las partes en un juicio y que se erige a su vez como
una regla de actuacion de la persona juzgadora como directora del

proceso.

Ese denominado debido proceso, encuentra asidero en el articulo 14
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos que
establece la exigencia del respeto de las formalidades esenciales del
procedimiento y consiste en un conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus

derechos’®.

El cumplimiento de las denominadas, formalidades esenciales del
procedimiento, se materializa en: A. Un acceso a la justicia no solo
formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real
de los justiciables; B. El desarrollo de un juicio justo; y, C. La
resolucion de las controversias de forma tal que la decision adoptada
se acerque al mayor nivel de correccion del derecho, es decir, se

asegure su solucion justa.

15 La jurisprudencia la./J. 29/2023 (11a.) de rubro: “PRINCIPIO DE IGUALDAD
PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS”, emitida por la extinta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion se encuentra publicada en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federacion, undécima época, libro 23, marzo de 2023,
tomo II, pagina 1857, registro digital 2026079.

16 Articulo 14. A ninguna ley se dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podra ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho. [...]
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Asi, el principio de igualdad procesal como modalidad del debido
proceso y de la igualdad juridica procura la equiparacion de
oportunidades para ambas partes en las normas procesales y, al
mismo tiempo, se erige como una regla de actuacion de la persona
juzgadora, la cual, como directora del proceso, debe mantener en lo
posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la
victoria de una de las partes no esté determinada por su situacion

ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones.

Lo anterior, sin que dicho principio signifique una igualdad aritmética
o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de los
derechos y las cargas para cada una de las partes, sino que lo que
este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades

en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes.

Ello, de modo que no se genere una posicidon sustancialmente
desventajosa para una de ellas frente a la otra y de suerte que las
desigualdades que puedan existir sean por necesidades técnicas del

proceso, que no quebranten el principio de igualdad.

El derecho de defensa se inserta dentro de las formalidades
esenciales del procedimiento o garantias de debido proceso. Como
se desprende de la jurisprudencia de rubro: “FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA
AL ACTO PRIVATIVO', y como se explicd en la accién de

17 La jurisprudencia P./J. 47/95 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federacion
y su Gaceta, novena época, tomo II, diciembre de 1995, pagina 133, registro digital
200234.
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inconstitucionalidad 4/2020', entre las formalidades minimas
necesarias que deben garantizarse previamente a todo acto privativo,
a fin de otorgar a las personas gobernadas la posibilidad real de
defenderse, son: la notificacion del inicio del procedimiento, la
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de alegar

y el dictado de una resolucion congruente con lo pedido.

En torno a la competencia y libre concurrencia, como se explico
en el amparo en revision 652/2022'°, entre los bienes juridicos
tutelados por el articulo 28 de la Constitucidén Politica de los Estados
Unidos Mexicanos se encuentran los derechos del consumidor y de
la sociedad, sin que ello implique que se trate de la unica proteccion
perseguida por la Constitucién, pues también reconoce los relativos

a la competencia y a la libre concurrencia®.

De conformidad a lo resuelto en el amparo en revision 26/2023%", el
derecho humano a la libre competencia, con caracter de derecho
economico, social, cultural y ambiental (DESCA), cumple con el
objeto de conseguir la igualdad y prosperidad de las clases sociales,
por lo que corresponde al Estado una obligacion de hacer y participar
directamente a través de una politica activa, dado que tales derechos

se concretan como prestaciones.

18 La accion de inconstitucionalidad 4/2020 la resolvié el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion en la sesion correspondiente al veintiuno de agosto de
dos mil veintitrés.

19 El amparo en revision 652/2022 lo resolvié la extinta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

20 véase al respecto la jurisprudencia 2a./J. 9/2017 (10a.) que se encuentra publicada en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion, décima Epoca, libro 39, tomo I,
febrero de 2017, pagina 38, registro digital 2013628, de rubro: “PRACTICAS
MONOPOLICAS. BIENES JURIDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR
EL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”

21 El amparo en revisioén 26/2023 lo resolvié la extinta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion el veintiséis de abril de dos mil veintitrés.
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64. Asimismo, derivado de su contenido, impone al Estado las

65.

66.

67.

obligaciones siguientes: a) la eliminacion de la legislacion
anticompetitiva; b) el derecho a que se persigan con eficacia las
practicas monopdlicas; y c) el derecho de los participantes en un
determinado mercado a ser escuchados en el proceso de

autorizacion de concentraciones o fusiones.

En ese sentido, la libertad de competencia consiste en la prerrogativa
que tiene cualquier persona de acudir libremente al mercado a ofrecer
bienes y servicios en condiciones de igualdad, y asegurar con ello
una sana competencia entre los proveedores de dichos productos o
servicios, con el fin de proteger los derechos sociales de la

colectividad.

Por su parte, la libre concurrencia ha sido reconocida como un
derecho humano con caracter economico, social, cultural y ambiental
(DESCA), por virtud del cual las personas pueden realizar cualquier
actividad econdmica que deseen, ya sea en la produccion,
distribucion, consumo o venta en el mercado regional o nacional, sin

mas limitaciones que las establecidas por la Constitucion Federal.

Luego, el dispositivo constitucional de mérito prohibe cualquier tipo
de acuerdo, procedimiento o combinacion de los productores,
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de
cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la
competencia entre si o para obligar a los consumidores a pagar
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja
exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y

con perjuicio del publico en general o de alguna clase social.
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Adicionalmente, dicho derecho fundamental implica la participacion
en el mercado de un proveedor o grupo de proveedores, en igualdad
de circunstancias, para que por si mismos establezcan las
condiciones de produccion y comercializacion de bienes o servicios
que pretendan ofrecer al publico; con plena libertad de decidir cuando
entrar y salir del mercado, y sin que alguien pueda imponerle

condiciones en las relaciones de intercambio.

La Ley Federal de Competencia Economica es el ordenamiento
juridico aplicable para complementar el entendimiento de estos
derechos, pues tiene por objeto promover, proteger y garantizar la
libre concurrencia y la competencia economica en el mercado y, en
ese sentido, prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia,
castigar severamente y eliminar los monopolios, las practicas
monopolicas, las concentraciones ilicitas, las barreras a la libre
concurrencia y la competencia econdmica, y demas restricciones al

funcionamiento eficiente de los mercados?2.

La normativa de referencia define a las “conductas anticompetitivas”
como los monopolios, las practicas monopdlicas (absolutas o
relativas) y las barreras que disminuyen, dafian, impiden o
condicionan de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia
economica en la produccion, procesamiento, distribucién o

comercializacion de bienes o servicios?2.

Asi, las barreras a la competencia y la libre concurrencia pueden ser
cualquier caracteristica estructural del mercado, hecho o acto de los
agentes econdmicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso

de competidores o limitar su capacidad para competir en los

22 Articulo 2 de la Ley Federal de Competencia Economica.

23 Articulo 52 de la Ley Federal de Competencia Economica.
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mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y
libre concurrencia; asi como las disposiciones juridicas emitidas por
cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o

distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia*.

Una vez retomado el planteamiento de la tercera interesada
recurrente y el parametro de regularidad aplicable, corresponde

resolver el caso concreto.

C. Analisis del caso concreto

La norma sujeta a analisis de constitucionalidad es el articulo 258,
fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial

que dispone lo siguiente:

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

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion,
existiendo una solicitud en tramite presentada con anterioridad o un registro
vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual
0 semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios o productos
iguales o similares.

Podra declarase la nulidad parcial del registro, unicamente respecto de los
productos o servicios que éste protege;

El articulo 258, fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial establece como causa de nulidad del registro de
una marca, que se haya otorgado por error, inadvertencia, o
diferencia de apreciacion. Ello, cuando exista una solicitud en tramite
presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere
invadido. Tal invasion por tratarse de una marca que sea igual o
semejante en grado de confusién y que se aplique a servicios o

productos iguales o similares.

24 Articulo 3, fraccion IV, de la Ley Federal de Competencia Economica.
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El hecho de que la norma no exprese el significado y alcance de los
conceptos “error, “inadvertencia” y “diferencia de apreciacion” no la

hace inconstitucional.

La norma respeta el principio de seguridad juridica pese a no
definir los conceptos de “error, “inadvertencia” y “diferencia de
apreciacion”, porque la atribuciéon del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para declarar la nulidad de un registro de marca
esta acotada de manera que no le permite actuar de manera arbitraria

o caprichosa.

La modulacion de la atribucion de anular registros se encuentra en
que para llegar a esa determinacion se requiere tramitar el
denominado “procedimiento de declaracion administrativa”,
contemplado en el titulo sexto de la Ley Federal de Proteccion a la

Propiedad Industrial.

Tal procedimiento en el que se plantee la nulidad de un registro de
marca puede iniciarse de oficio o a peticion de parte que cuente con

interés juridico?®.

Conforme al procedimiento regulado en la ley en analisis, quien
cuente con interés juridico para pedir la nulidad de un registro de
marca debe formular su peticion por escrito en la que exprese los
hechos y fundamentos de su solicitud, y ofrezca las pruebas para

demostrar la procedencia de su pretension?.

25 Articulos 328 y 329 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

26 Articulos 330, 331 y 333 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
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Cuando se admita la solicitud de nulidad, el Instituto debe correrle
traslado con copia de la peticidon y pruebas acompafadas para que el
titular del derecho afectado o presunto infractor comparezca a

manifestar lo que considere pertinente y ofrezca pruebas?’.

Una vez que las partes hayan expresados sus argumentos y ofrecidas
sus pruebas, se les pondra a su disposicion el expediente para que

formulen alegatos?2.

Después de recibirse los alegatos de las partes, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial dictara la resolucion en la que resuelva las
pretensiones de las partes con la facultad de requerir pruebas a las

partes o valerse de cualquier medio de prueba®.

De la regulacion contenida en la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial se corrobora que la facultad del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para declarar la nulidad de un
registro de marca por considerar que se otorgd con error,
inadvertencia o diferencia de apreciacion esta debidamente acotada
a que esa determinacion se lleve a cabo después de tramitado un
procedimiento seguido en forma de juicio en el que se llama al
interesado, quien tiene la posibilidad de alegar y probar, para que se
determine en una resolucion fundada y motivada la decision sobre la

anulacion del registro de marca.

27 Articulos 336, 338 y 339 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
28 Articulo 341 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

29 Articulos 333, 334,340, 341 y 342 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial.
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Asi, la norma permite a las personas saber que un registro de marca
es susceptible de declararse nula en caso de actualizarse alguno de
esos supuestos de “error’, “inadvertencia” o “diferencia de

apreciacion”.

Esto es, la norma genera certidumbre sobre la consecuencia de
nulidad del registro obtenido a partir de esos extremos y una vez
tramitado el procedimiento de infracciones administrativas que puede
ser iniciado oficiosamente o a peticidbn de parte con interés juridico,
pero en ambos casos, se le otorga la oportunidad de defensa al titular

de la marca en debate.

Lo cierto es que la inconstitucionalidad de la norma en analisis no
puede depender de la supuesta imprecision o inexactitud en que el

legislador incurrié al momento de configurarla.

En el caso concreto, los conceptos de “error”, “inadvertencia” y
“diferencia de apreciacion”, son de una comprension en el
contexto de la Ley Federal de Protecciéon a la Propiedad
Industrial en la medida en la que esta regulado el procedimiento para
el registro de marcas, de lo que puede entenderse que si éste no se
siguid correctamente o se decidid inexactamente la procedencia del

registro puede caber su anulacion.

Ademas, los conceptos de “error, “inadvertencia” y “diferencia de
apreciacion”, se dotan de contenido caso a caso a partir de los
planteamientos de las partes y de la decision que al respecto adopte

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esa determinacion a la que llegue el Instituto, como todo acto de
autoridad, en especial los de naturaleza administrativa, requiere de la

expresion de los fundamentos y motivos de su decision.
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En la fundamentacion y motivacion de la decision del Instituto se
dotan de contenido los conceptos y alcances de las expresiones
normativas de “error’, “inadvertencia” y “diferencia de

apreciacion”.

Asi, el control de legalidad del acto administrativo del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra en su
fundamentacion y motivacién, ademas de que, la parte que
obtenga una resolucién desfavorable tiene a su alcance el juicio
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa®°.

En el juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa también se presenta el desarrollo
de las fases procesales en las que, a partir de los planteamientos de
las partes y las pruebas desahogadas, se resuelva en congruencia y

con exhaustividad de manera fundada y motivada.

La norma también respeta el debido proceso e igualdad, en sus
vertientes de amplio sentido y de igualdad procesal porque, es
insuficiente la simple peticion de nulidad de un registro de marca y
por el contrario se requiere de la tramitacion de un procedimiento
seguido en forma de juicio en la que el titular de la marca cuyo registro
es reprochado de nulo cuenta con la posibilidad de alegar y probar en
su defensa para obtener una determinacion, si bien formalmente
administrativa, es materialmente jurisdiccional, en la que se funde y

motive la decisidon alcanzada.

3% Articulo 407 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
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Lo anterior, porque el principio de igualdad procesal como modalidad
del debido proceso y de la igualdad juridica procura la equiparacion
de oportunidades para ambas partes en las normas procesales vy, al
mismo tiempo, se erige como una regla de actuacion de la persona
juzgadora, la cual, como directora del proceso, debe mantener en lo
posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la
victoria de una de las partes no esté determinada por su situacion

ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones.

Es asi, porque el denominado “procedimiento de declaracion
administrativa”, contemplado en el titulo sexto de la Ley Federal de
Proteccién a la Propiedad Industrial prevé las formalidades minimas
necesarias que deben garantizarse previamente a todo acto privativo,
a fin de otorgar a las personas gobernadas la posibilidad real de
defenderse, tales como: la notificacion del inicio del procedimiento, la
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de alegar

y el dictado de una resolucion congruente con lo pedido.

Con base en lo expuesto la norma tampoco afecta el principio de
igualdad procesal, entendida como una razonable igualdad de
posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las

partes en el procedimiento jurisdiccional.

La ausencia de afectacién al principio de igualdad descansa, en
principio y en términos generales, en que la declaracion de nulidad de
un registro marcario requiere la tramitacion de un procedimiento
seguido en forma de juicio en el que el titular de la marca cuyo registro
es cuestionado tiene la posibilidad real de alegar y probar en su

defensa.
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Ademas, en cuanto a la igualdad de posibilidades en el procedimiento
de declaracion administrativa iniciado a peticion de quien demostré
un interés juridico al respecto, se encuentra certidumbre en torno a
que, ambas partes, la que inicié el procedimiento y la que defiende su
registro, encuentran la oportunidad de acudir ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial mediante un procedimiento en el
que, a partir de las reglas preestablecidas, se desarrollen las etapas
necesarias para que las personas tengan la posibilidad real de
defenderse, a partir de elementos minimos consistentes en: la
notificacion del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y
desahogar pruebas, la posibilidad de alegar y el dictado de una

resolucion congruente con lo pedido.

El hecho de que el analisis de la problematica implique establecer si
existe 0 no una semejanza entre las marcas al grado que pueda
generar confusion entre los consumidores no implica, en modo
alguno, que se trate de una simple segunda revision en la que el
peticionario de la nulidad esté en ventaja de concretarse a solo

convencer al rgano resolutor que existe esa similitud.

100.Contrario a lo que alega la tercera interesada recurrente el

procedimiento para la declaratoria de nulidad de un registro marcario
va mas alla que una simple segunda revision de la procedencia del
registro porque implica el desarrollo de fases procesales en las que
los planteamientos de las partes y las pruebas que ofrezcan cada una,
asi como las que oficiosamente se allegue el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial deben valorarse por el indicado Instituto para
resolver en congruencia y con exhaustividad, y desde luego, de

manera fundada y motivada.
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101.Asi, lejos de tratarse de un procedimiento ambiguo o carente de
claridad, lo cierto es que se cuenta con un procedimiento transparente
y el titular de la marca cuyo registro es objetado de nula cuenta con
certeza sobre la definitividad de su registro, en la medida en la que,
la norma permite a las personas saber que un registro de marca es
susceptible de declararse nulo en caso de demostrarse la
actualizacion alguno de los supuestos de “error”, “inadvertencia” o
“diferencia de apreciacion” a que se refiere el articulo 258, fraccion

IV, de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

102.Lejos de que el o6rgano resolutor cuente con un marco de
discrecionalidad excesivamente amplio, como lo alega la tercera
interesada recurrente, lo cierto es que la facultad del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para declarar la nulidad de un
registro de marca solo puede ejercerla una vez que agote el
procedimiento al efecto previsto, y la decision que adopte encuentra

su control en la fundamentacion y motivacion de la determinacion.

103.Esa alegada apreciacion subjetiva a que se refiere la tercera
interesada recurrente se diluye en la medida de que la declaracion de

nulidad de un registro de marca debe fundarse y motivarse.

104.Ademas, esa decision también encuentra control mediante el juicio
contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y finalmente lo que se decida en ese juicio
tiene un control de constitucionalidad mediante el juicio de amparo
directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial

de la Federacion.
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105. Finalmente, tampoco se aprecia que la norma afecte la libertad
de concurrencia porque la afectacidon alegada por la tercera
interesada recurrente se hace depender de la supuesta indefinicion
de los conceptos de error, inadvertencia y diferencia de apreciacion;
sin embargo, ese aspecto ha quedado superado. Ademas, lo cierto
es que la anulacion de un registro de marca no genera una ventaja
exclusiva al titular de la marca cuyo registro previo causo la nulidad

de la posterior.

106.Lo cierto es que la libertad de competencia consiste en la prerrogativa
que tiene cualquier persona de acudir libremente al mercado a ofrecer
bienes y servicios en condiciones de igualdad, y asegurar con ello
una sana competencia entre los proveedores de dichos productos o
servicios, con el fin de proteger los derechos sociales de la

colectividad.

107.Esa libre competencia no se perturba por el hecho de que se anule el
registro de una marca que se otorgo inexactamente; por el contrario,
esa anulacién obedece precisamente a brindar condiciones de sana
competencia entre los proveedores de productos y servicios sin
distorsiones y evitar el detrimento de las actividades contempladas

por la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

108.Tampoco se afecta la libertad de concurrencia que implica la
participacion en el mercado de un proveedor o grupo de proveedores,
en igualdad de circunstancias, para que por si mismos establezcan
las condiciones de produccion y comercializacion de bienes o
servicios que pretendan ofrecer al publico; con plena libertad de
decidir cuando entrar y salir del mercado, y sin que alguien pueda

imponerle condiciones en las relaciones de intercambio.
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109.La ausencia de perturbacion a la libertad de concurrencia en el caso

radica en que la anulacion del registro de marca no afecta a la libertad
de los proveedores de decidir cuando entrar y salir del mercado, y sin
que se le impongan condiciones en las relaciones de intercambio.
Esto es, la anulacion del registro de marca no impide que el proveedor
pueda realizar sus actividades, y, por el contrario, abona a la
estabilidad del mercado en el que los intervinientes tengan certeza

sobre la proteccion de la propiedad industrial.

110.Es inexacto que la anulacion del registro de marca provenga de un

111

simple segundo analisis aislado de los elementos de la marca; lo
cierto es que la declaracion de nulidad proviene de un procedimiento
regulado y una decisidon fundada y motivada en la que debe
contemplarse el analisis de la marca en su integridad; entre lo que
debe considerarse si los elementos en semejanza son descriptivos 0

funcionales.

.Con base en lo expuesto, son infundados los derechos hechos valer

en torno al articulo 258, fraccion IV, de la Ley Federal de Proteccion
a la Propiedad Industrial y en la materia de la revisidon de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nacién corresponde confirmar la

sentencia recurrida.

VIl. DECISION

112.Ante la inoperancia de los argumentos en torno al articulo 171 de la

Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial y lo infundado de
lo planteado respecto al articulo 258, fraccion IV, de la Ley Federal
de Proteccion a la Propiedad Industrial, corresponde confirmar la

sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, se:

34



AMPARO DIRECTO EN REVISION 6714/2025

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revision se confirma la sentencia

recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unibn ampara y protege a la empresa
“A”, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos
mil veinticinco, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio

contencioso administrativo 1270/24-EPI1-01-4, exclusivamente para

los efectos precisados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito.

Notifiquese y en su oportunidad archivese el expediente como asunto

concluido.
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