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Prélogo

Tcngn ¢l honor de presentar a un antor y una obra de alta calificacién. El estudio
monogrifico que nos presenta el Dr. Oscar Javier Solorio Pérez, y que me otor-
garon la distincién de prologar, es el resultado de un riguroso y reflexivo trabajo
sobre la importancia que tiene el derecho intelectual en nuestros dias.

El libro que el lector tiene en sus manos constituye una valiosa aportacién para
conocer con detalle, desde la perspectiva juridica, la regulacién de las iiguras que con-
forman el bien llamado fura in re intellectualr.

Esta obra incorpora la internacionalizacién de los problemas de la vida moder-
na y las distintas vicisitudes que encarna, bajo el pincel del autor, el respeto a la
labor creativa de nuestros semejantes.

Las distintas aportaciones del autor ponen de manifiesto su excelente prepa-
racién como jurista y su minucioso rigor analitico como investigador. Siguiendo
el aforismo arbor ex fructu cognoscitur, entre las publicaciones en los distintos
dmbitos de la disciplina, que dan fe de una constante preocupacién por las tareas
cientificas, se encuentran:

¢ La ruptura del principio de originalidad en la Ley Federal del Derecho
de Autor,

* La ruptura del principio de originalidad y distintividad en la legislacién
mexicana.

* Manual de Identidad Gréfica del Simbolo de la Universidad de Colima.

¢ Bascs de datos en un entorno eleetrénico: gproteceion a la informacién o
apropiacién del dominio piblico?

= Aspectos de derecho de la propiedad intelectual relacionados con los tra-
ductores.

= ¢La justicia privada estd desplazando a la jurisdiccion del Estado sobre
¢l espacio?

¢ Evolucién de marcas y su uso en el ciberespacio.

¢ lmpacto de las nuevas tecnologias en los derechos de autor.
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De esta manera, bajo una manifiesta vocacidn docente y una intensa labor di-
dactica, no sélo en las aulas de la universidad sino también en las numerosas
intervenciones fuera de ellas, el Dr. Solorio realizo este libro, con una muestra
penetrante de rigor metodoldgico caracteristico del autor.

El Dr., Solorio culminé sus estudios de Derecho en el ano 2000 en la Univer-
sidad de Colima, y continué su especializacion en Derecho Intelectual en la Uni-
versidad John Marshall Law School en Estados Unidos de América, donde cursé
estudios de maestria con la correspondiente titulacion en 2002, Como cispide
en su madurez juridica, obtuvo en 2007 el grado de Doctor en Derecho por el
Doctorado Interinstitucional en Derecho organizado por la Region Ocadente de
la Asociacion Nacional de Universidades e Institnciones de Educacion Superior
(ANUIES), en donde obtuvo la calificacion mas alta y mencién honorifica al defen-
der la tesis intitulada “La proteccidn eficaz de las marcas y los derechos de autor
en el comercio electrénico™.

Sus labores docentes e investigadoras comenzaron en 2003 en su Alma Mater,
en donde se inicid como profesor investigador luego de haber trabajado en distin-
tos despachos juridicos especializados en propiedad industrial.

Tal fue la dedicacién en dicha casa de estudios, que en 2004 obtuvo el cargo de
Coordinador Académico y Responsable del Programa de Propiedad Intelectual,
¥ como Arbitro Especializado en Materia de Derechos de Autor reconocido por
el Instituto Nacional del Derecho de Autor desde 2006.

Quiso la fortuna que en 2009 se convirticra en Director del Instituto de In-
vestigaciones Juridicas y Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Colima, claustro donde ha mostrado su clara consideracién de
la presente obra, dado el carente tratamiento de la materia en nuestra doctrina
patria, lo cual precisaba de un estudio como el que acomete el autor.

Como parte de las llamadas obras del espiritu, su estudio requirié constantes
incursiones en el derecho civil, en especial en la teorfa general de las obligaciones y
contratos, como Fcilmente apreciard el lector.

El punto de partida de la reflexién, que marca el inicio del primer capitulo, es
la clara distincién de la propiedad intelectual en propiedad industrial v en dere-
chos de autor, abordando la deontologia juridica que existe detrds de las teorias
que justifican el inicio de un orden juridico dedicado a la creacién.

A continuacién, con el segundo capitulo nos ubica en una actualidad tecnolé-
gica, al mostrar la problemadtica que conllevan las tecnologias de la informacién, v
la correspondiente aplicacion de las marcas, los derechos de autor y las patentes,
exponiendo casos diddcticos que han obligado al derecho intelectual a regular en
tinta los quehaceres de la vida cotidiana.

Prélogo ®vil

El Dr. Solorio se acomete a la presentacién de los distintos 6rdenes juridicos
que rigen el derecho intelectual en un Estado de derecho, por lo que inicia con
gran metodologia los principios constitucionales que rigen a la Republica, para
derivar de alli la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de
Autory la Ley de Variedades Vegetales.

Llegados a este punto, el autor retoma los temas referidos y da comienzo a una
puntual disertacién de los derechos de la propiedad industrial, en las patentes,
los modelos de utilidad, los disefios industriales, los secretos industriales y las
variedades vegetales.

Se aborda a continuacién, en el capitulo 3. la protecaién de los signos distinti-
vos, las marcas y sus diferencias con los signos distintivos, los avisos comerciales,
los nombres comerciales, las marcas colectivas, las marcas famosas y notoriamen-
te conocidas, y la distintividad como elemento fundamental de las marcas,

Por primera vez en un estudio juridico, el autor distingue las marcas de la figura
Juridica de las reservas de derechos, esta dltima exclusiva del derecho mexicano,
v que alguna vez compartié con el derecho colombiano. Con un razonamiento a
mi juicio correcto, el autor distingue la reserva de derechos como mis préxima al
derecho de autor en su regulacién, pero mis cercana a las marcas si se atiende a los
elementos que la conforman, sin sustento en el mandato del articulo 28 constitu-
CiU[lill en r{:laci.él'l con lU.'i [Jriv].leglo\b CUIlcﬂdidUS i lU.‘.’l aulurea, ]JUI' lU que {_'UI.LIP;II'
to la opinién de que las reservas de derecho constituyen una inconsistencia grave
de nuestra legislacién de propiedad intelectual.

Consecuentemente, el trabajo en su capitulo 4 entra de lleno en una de las
materias méds hermosas dotadas por la inteligencia del ser humano: el derecho
autoral; aqui define este derecho y resalta la importancia de la impronta personal
que encarna en cada obra que realiza un autor. A lo largo de la exposicién, distin-
gue con claridad el derecho autoral de los derechos conexos o derechos afines,
para concluir con el planteamiento de los temas de mayor debate en la materia,
como el uso libre de las obras, los usos justos, la operacién del creative commons
v las tendencias del software libre.

Ll capitulo 5 se refiere a los tipos de contratacion de la propiedad intelectual
mediante los cuales los titulares de los derechos intelectuales podrin explotar sus
obras de manera legal y permitir que terceros tengan acceso y disfruten legalmen-
te de las mismas.

Como inquieto intelectual, cualidad conocida del Dr. Solorio, los capitulos
siguientes exponen los procedimientos que deberd seguir todo aquel que ¢jercite
activamente la propiedad intelectual. Aprovecha el capitulo 6 para exponer los
procedimientos de ercacién y reconocimiento de los derechos de la propiedad
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intelectual, tales como obtencidn de patentes, registro de marcas ¢ inseripeion de
obras y actos relacionados con el derecho de autor; y el capitulo 7 concluye con
los procedimientos de observancia para el caso de vulneracion de los derechos
intelectuales y la reparacién del dafio correspondiente.

No resulta preciso, visto el “iter” expositivo del volumen, destacar la auton-
dad del protesor Solorio en la materia ni su reputacidn en el dmbito de la pro-
piedad intelectual.

Por todo lo dicho, el lector habrd podido inferir que nos encontramos ante
una obra cientifica rigurosa, de consulta obligatoria e imprescindible en el sector
Juridico a examen. En virtud de lo anterior, doy mi mds sincera enhorabuena al
protesor Solorio por la importante aportacién para el derecho intelectual v la
solucién prictica de los conflictos de intereses que surgen entre los titulares y los
beneficiarios de las obras que dan identidad v desarrollo a nuestra humanidad.

Recordemos que el activo més importante con el que cuenta el ser humano es
SU INZenio creativo.

Josi Ramon CArDENO SHaaDt
Abogado especialista en Derecho Intelectual.
Investigador de la Escuela Libre de Derecho

Introduccion

Los derechos de propiedad intelectual, en su concepeién moderna, tienen mis de
dos siglos de existencia, No obstante, en ¢l contexto de un mundo globalizadoy una
economia basada en el conocimiento, la comunidad internacional ha cobrado un in-
terés creciente en estos derechos intangibles, al reforzar los instrumentos internacio-
nales existentes desde el siglo XIX y crear otros nuevos. Bajo este proceso, en 1994 se
adopté el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con ¢l Comercio (ADPIC), el cual forma parte de los acuerdos basicos de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMG); y para 1996, se aprobaron los "Tratados
de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPT) sobre derechos de
autor ¥ sobre Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas, conocidos como WPT y
WPPT, respectivamente.

Durante la primera década del siglo XX1, diversos tratados de caricter regional
—en el caso de Europa, mediante la adopcién de diversas directivas—, asi como la
legislacidn doméstica —adoptada en Estados Unidos de América—, han constitui-
do una enorme fuerza que ha influido en gran medida en las legislaciones internas
de muchos paises, especialmente aquellos en vias de desarrollo cuyo intercambio
comercial con dichas naciones es intenso. Aun asi, este proceso de asimilacién ex-
terna no ha estado exento de airadas criticas. De forma similar, algunas resolucio-
nes importantes, de los tribunales estadounidenses y europeos, principalmente,
han influido de manera decisiva en la interpretacion de los derechos de propiedad
imtelectual a la luz de las nuevas teenologfas de informacién v un intenso intercam-
bio de bienes y servicios de caricter global.

En México, lo anterior ha traido consigo no sélo la modificacién de las leyes
en materia de propiedad intelectual, sino también la implementacidn de una serie
de politicas pablicas tendientes a aprovechar las diversas figuras legales que las
leves de la materia proveen, a fin de buscar una competitividad superior de las em-
presas y un mayor desarrollo econémico. Sin embargo, este proceso no siempre
ha logrado obtener los fines originalmente propuestos, y en diversos lugares han
surgido voces que sefialan un desbalance a favor de una excesiva proteccion de los
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derechos de propiedad intelectual, en detrimento de otros derechos de caricter
privado o derechos fundamentales.

La discusion que generan los representantes de los diversos intereses en pugna
contintia moldeando el desarrollo legislativo y la adopcidn de politicas de gobier-
no, pero para obtener un resultado conveniente es incdispensable poseer un cabal
conocimiento de las figuras legales relevantes y de la naturaleza juridica de las
mismas, lo cual se podri desvelar de forma gradual en la obra que el lector tiene
en sus manos.

El presente trabajo no s6lo ofrece una explicacion de la legislacién vigente y
positiva, sino que también hace un recorrido por los antecedentes histéricos, tan-
to internacionales como nacionales; provee una explicacién de la naturaleza ju-
ridica de las figuras legales que protegen a la propiedad intelectual; ilustra sobre
los diferentes contratos relevantes, y expone una detenida revision de los proce-
dimientos legales aplicables con un adecuado sustento tedrico y prictico.

La propiedad intelectual:
conceptos fundamentales y evolucion

Introduccion

L. propiedad intelectual es un término que parece haberse puesto de moda en
los dltimos afios. En particular las marcas y los derechos de autor parecen haber
captado gran parte de la atencién en los paises desarrollados, donde la produccién
tecnoldgica hace que la produccién doméstica de patentes sea realmente baja.

La importancia de la propiedad intelectual se ha visto acrecentada por el
advenimiento de nuevas tecnologias, que junto con la mayor capacidad de al-
macenamiento y la mayor velocidad de las redes informdticas han permitido la re-
producci6én de materiales sin perder calidad y a un costo cercano a cero; asi como
la transmisién de dichas copias en tal forma que “compartir” una obra musical o
literaria con alguien al otro lado del mundo se ha vuclto muy ficil.

La utilizacién de internet como una poderosa herramienta de venta y merca-
deo, pero también como la via para tener acceso a millones de potenciales consu-
midores, ha provocado que los conflictos de marcas en el ciberespacio sean cada
vez mds frecuentes.

La rapidez con que en la actualidad ocurren los cambios pareciera plantear
retos completamente nuevos, pero la manera como la legislacién curopea prime-
ro, y la internacional después. se han ido adaptando a los progresivos desarrollos
tecnoldgicos hace suponer que en realidad el derecho de la propiedad intelectual
ha estado en constante evolucion.

En este capitulo se explora la evolucién que ha tenido la legislacion de marcas y
la legislacién en materia de derechos de autor, para posteriormente explicar las di-
versas teorfas que justifican la existencia de estos derechos subjetivos y abordar con
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particular énfasis dos casos de estudio: la utilizacion excesiva de la copia privada a
través de medios digitales como Napster o Grokster; asi como la apropiacién inde-
bida o robo de nombres de dominio y la respuesta que la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) ha propuesto para este creciente problema.

Posteriormente, se deseribe el impacto que las nuevas tecnologias, sobre todo
de informacién, han tenido sobre el derecho contemporineo de marcas y los de-
rechos de autor.

También se presenta un marco teérico y conceptual que llevard al lector de la
mano para comprender el marco juridico vigente tanto en México como a mvel
mnternacional, ¢l cual se abordard en el capitulo siguiente.

1.1. Evolucién de la propiedad intelectual

Evolucién del término propiedad intelectual

Para todas las personas que han tenido algo que ver con la propiedad intelectual que-
daclaro que ésta se divide en dos grandes dreas: la propiedad industrial y los derechos
deautor:y que la primera se divide a su vez en diversas figuras juridicas de proteccién.
Por su parte, los derechos de autor han ido evolucionando hasta incluir derechos
conexos y sui generis. Sin embargo, éste es un caso peculiar donde los clemen-
tos que integran el género surgieron antes que el género mismo, Es decir, el derecho
demarcas y los derechos de autor, al igual que el de las patentes, evolucionaron por si
mismos mucho antes de que existiera una rama del derecho que se identificara como
propiedad intelectual. De hecho, el término propiedad intelectual para referirse en
forma gcncml tanto a patentes COmMO i MArcas y derechos de autor era extremada-
mente inusual' aun entre los abogados antes de la Segunda Guerra Mundial.* Cabe
aclarar que en diversas jurisdicciones europeas es comiin que los términos propiedad
industrialy propiedad intelectual se usen de manera indistinta, aun entre abogados
especialistas en la materia, Del mismo modo, en Sudamérica, sobre todo en Argen-

! William Fisher III, The Growth of Intellectual Property: 4 History of Ownership of Ideas in the
United States, Harvard University Press, Boston, 2003, p. 22,

* De forma mis curiosa atin, el €nmno propiedad industrial comenzi a ser usado para referirse
e manera conjunta tanto 4 las patentes como a las marcas a partir de la primera version del
Convenio de Paris, instrumento en el enal se acuiié el término, Véase el texto oficial y la deno-
minacién de la Convencidn de Parfs para la Protecei6n de la Propiedad Industrial del 30 de
marzo de 1883,
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tina, el término propiedad intelectual se utiliza para referirse exclusivamente a lo que
lamamos derechos de antor.

De tal suerte, la propiedad intelectual de la manera como la conocemos en la
actualidad, o si se me permite, como la entendemos en nuestro pais, surge con
la creacién de las tres principales figuras de proteccién a los productos intelec-
tuales: derechos de autor v patentes primero, y posteriormente, las marcas. Lo
anterior es fundamental tenerlo claro para no perderse en el alud de nuevas figu-
ras juridicas que reconocen nuestras leyes en materia de propiedad industrial y
de derechos de autor. ya que todas ellas responden a algunos de los prmcipios
rectores de estas tres figuras juridicas bésicas.

El origen de la proteccién del conocimiento por medio de las invenciones se
remonta hasta el siglo V1T a.C., época en que los griegos otorgaban proteccién,
durante un afio, a las recetas de cocina.* Sin embargo, el primer antecedente legis-
lativo se encuentra en Venecia en 1474, afio en que el Senado de aquella entonces
nacién mdependiente expicié la primera Ley General de Patentes, la cual obligaba
al titular a registrar cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido pre-
viamente en Venecia, a la vez que prohibia reproducirlo a cualquier otro que no
fuese el inventor,”

Evolucién del derecho de marcas

El derecho de marcas moderno se desarrollé mucho mds tarde que los derechos de
autor o las patentes. Aun asi, los origenes de las marcas o signos distintivos pueden
encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de indicacién o como forma de
autenticacién del origen de los productos.” En el mundo romano se utilizaban para
distinguir tubos de estafio, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la

* Miguel Angel Emery, Propiedad intelectual: ley 11.723 comentada, anotada y concordada con
los tratados internacionales, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 2.

1 Los historiadores descubrieron un texto griego que proviene de la ciudad de Sybaris, en Lucaine,
que contiene la concesién de un monopolio de un afio al inventor de una receta de cocina. En
1331 el rey inglés Eduardo I le concedid la carta de patente al textilero flamenco John Kempe, y
existen antecedentes de que en Inglaterra en 1368 se concedieron tres patentes a senclos relojeros
holandeses, Manuel Becerra Ramirez, La propiedad intelectual en transformaciin, Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM, Méaco, 2004, p. 8.

¥ bidem, p. 9.

" De hecho, es conacido que los griegos acostumbraban colocar su nombre sobre las obras de
arte, estatuas, vasos o piedras preciosas e incluso monedas.
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construccitn, y sobre las mercaderias mis diversas, como quesos, vinos y colirios
oculares.”

La marca, por tanto, la usaban los romanos ya como marca individual, ya como
marca de fibrica, como signo indicativo del artifice y el lugar de produccién, con
caricter piiblico y al mismo tiempo comercial.” Incluso, todavia se pueden encon-
trar en las ruinas de la antigua Roma, en especial de la ciudad de Pompeya, restos
de vasijas y utensilios con signos que eran mareas del productor o fabricante.

En el Lejano Oriente también se utilizaron en época antigua signos para dis-
tngur el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la
Edad Media comenzaron a ser objeto de comercio internacional. En China, por
cjemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de
piezas de porcelana, asi como el lugar de su fabricacién e incluso el destino para el
que se habfan producido. En Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con
-aracteristicas similares, apﬁcados a ladrillos ¥ a otros elementos usados en la
construccién. que era una industria importante en dichas culturas. En estos casos,
cl propésito de los signos distintivos era determinar el origen geogritico, propie-
dad o destino de los productos, ademds de autenticar la autoria de ciertos trabajos
a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus sala-
rios o contraprestaciones.” Es de notar cémo a estas alturas, el derecho de marcas
estaba mezclado con lo que parecia ser un incipiente desarrollo en el derecho de
autor; la marca tenfa una funcién simple pero trascendente: facilitar el control v I
contabilizacién de objetos ereados por un artesano, o identificarlos con respecto
a otros similares o idénticos fabricados por artesanos distintos,

Una de las primeras manilestaciones de una legislacién que fomentaba la utili-
zacidn de marcas con propésitos distintivos, en forma similar a como sucede en
la actualidad, la encontramos en el Imperio romano con la lamada Lex Cornelia.
que sancionaba la asuncién y el uso de un nombre falso, a partir de lo cual es posi-
ble deducir que también podria haber perseguido la falsificacién de una marca,"
lo cual significaria la adopcién falsa de un medio de identificacién. De hecho, bajo
la dictadura de Sila, la propia Lex Cornelia permitié a la victima de la injuria, es

" Luis Eduardo Bertone ef al., Derecho de mareas: marcas, designaciones y nombres comerciales.
t. [, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 127, citando a M. A. Benedetto, “Marchio (storia)”, en
Enciclopedia del Diritio,t. 25, 1975, p. 577,

* Lans Edvando Bertone ef al., op. cit.,p. 127,

" Sidney Diamond, *The historical development of rademarks”, en The Trademark Report Re-
porter, . 65, 1975, p. 270,

1" Luis Eduardo Bertone ef al., op. cif., p. 128,
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decir, aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera sido utilizado en for-
ma fraudulenta, escoger entre la accién injuriarum, que reclamaba un dafio a la
personalidad, y la accién dolz, que buscaba el resarcimiento del dano patrimonial;
ademis de una persecucion criminal, restringida solamente a injurias graves, pero
no queda claro si las relativas a signos distintivos formaban parte de ellas, aunque
después incluyé toda clase de injurias.'!

Ya en la Edad Media, los comerciantes y artesanos fueron adoptando signos
diferentes, aunque con muy diversos propésitos.' Incluso en la actualidad se
pueden ver en las puertas de acceso de las amuralladas y antiguas cudades me-
dievales alemanas, como Heildenberg y Rotemburgo signos caracteristicos que
servian para identificar los productos o servicios disponibles en cada ciudad, lo
cual constitufa més bien un sistema de informacién para los peregrinos y extran-
jeros que no hablaban la lengua local, pero que podian pedir acceso a la ciuda-
dela para la adquisicién de productos o la contratacién de servicios. Este tipo de
signos tenfan la caracteristica de ser mis o menos homogéneos en extensas dreas
del centro de Europa. como muchas de las actuales cindades alemanas. Asi, por
cjemplo, un viajero podia ver el cartel con los signos caracteristicos del herrero,
servicio de posada, banco o el comerciante de telas, y de esa manera, aunque no
entendiese la lengua, podia percatarse de la disponibilidad de dichos servicios.

También en la Edad Media y aun hasta nuestros dias, se comenzaron a utilizar
ciertos signos que servian para identificar el ganado como propiedad de determi-
nado rancho o ganadero, asi como para identificar bienes que estaban destinados a
recorrer grandes distancias, como sucedid con la gran cantidad de productos que
comenzaron a ser objeto del floreciente comercio internacional entre las ciudades
mediterrineas del sur de Europa y las ciudades de Medio Oriente y Asia que se
encontraban en la Ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y avance en el uso de signos distintivos en este pe-
riodo se vinculan especialmente con la aparicién de las corporaciones, las que a
menudo dieron caricter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenia propé-
sitos muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si
habia cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al ser-
vir como mecanismo de control de las mercaderfas por los oficiales corporativos;
impedir la concurrencia v la importacién de las mereaderfas de origen extranjero,

"' Eugene Petit, Derecho romano, Porria, México, 1994, p, 465,

 ¥a que no sélo complian las funciones de distinguir un producto con respecto de los de los com-
petidores, sino que tenfan ademds funciones de identificacion personal o simplemente para deter-
minar el origen geogrifico o ka identidad del artesano que habia participado en su manufactura.
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y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables." Sobre estas bases
claramente distinguibles que constituyen el sistema marcario contemporineo, se
entiende la adopeidn de la obligatoriedad del uso de marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca
para la proteccion de las exclusividades y norma de los gremios medievales, se
destaca la posicion de Bartola de Saxo Ferrato, quien reconoce la funcidn y los
lineamientos modernos de dichos signos: como medio para evitar que el pueblo
fuera engaiiado respecto de los productos identificados como marcas, va acredi-
tadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercado sobre
los productos competidores en razén de su calidad.' Lo anterior indica que en el
mundo medieval, al menos en la parte que a la sazén era la regién mis avanzada
de Europa, es decir, las ciudades-Estado italianas, va existia un derecho marcario
con los rasgos caracteristicos del derecho de marcas moderno.

A partir de 1500 comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar de-
rechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas.
Podemos encontrar en 1512 un deereto del Consejo de Nuremberg destinado a
proteger el signo “AD”, utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras;
en 1554 un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices
flamencos; normas francesas que extendfan a los imitadores de marcas las penas
apﬁ.(.dbl(:b a 105 rﬂlsiﬁcﬂdul—es, asf como CierlUS ﬁI.I.IUS bfih;llicoﬂ que h.'dci"l]l res-
ponsables a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.””

Con todo, fue la Revolucién Industrial la que se convirtié en el detonador de un
derecho de marcas mis moderno, pues la produccién en masa y la facilidad de
transportacidn, asi como el abatimiento del costo de produccién por unidad traje-
ron consigo la posibilidad de expandir los mercados mds alld de una limitada drea
geogrifica, ¢ incluso mis alld de las fronteras nacionales.

En Francia, la Ley Le Cﬁaﬁeﬂfﬂ' de 1771 puso fin al sistema corporativo, y con
cllo al régimen de marcas corporativas que venia funcionando desde la época me-
dieval. No obstante, fue tal la anarquia que se hizo necesario dictar la Ley Gremial
del aiio X1, que aplicaba a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las
falsificaciones de instrumentos privados: pero debido a la gravedad de las penas, la
aplicacién de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por laley
del 28 de abril de 1824, la cual protegfa los nombres comerciales colocados sobre
los productos, y posteriormente la ley del 23 de junio de 1857, que establecia un

" Luis Edvardo Bertone ef al., op. cif., p. 129, citando a M. A, Benedetto, op. eif., p. 559,
Y fbidem, citando a M.A, Benedetto, op. eif., p. 580
¥ fhidem., p. 131,

La propiedad intelectual: conceptos fundamentales y evolucion 7

sistema de depésito de los signos marcarios, la concesion de un derecho de propie-
dad sobre los mismos, y su utilizacién facultativa, sistema que dle hecho convivia con
una especie de derecho consuetudinario de marcas, ya que también podia ad quirir-
se el derecho de propiedad sobre una marca mediante el uso.

En forma simultinea, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena
parte de los paises industrializados de la Europa del siglo XX, en especial Alemania,
Italia e Inglaterra. La nocidn de que un fabricante que coloca a los bienes que pro-
duce sumarca particular pueda prohibir a otros el uso de dicha marca para vender
productos similares aparecid en el derecho anglosajén a inicios del siglo XIX, lo que
dio origen a la conocida accién de passing off.'” Los tribunales de las colonias ameri-
canas, recién independizadas, adoptaron eriterios similares con respecto a la protec-
cién de marcas comerciales, pero por muchos afios, los tipos de marcas protegidas
por este principio estuvieron limitados. Por ejemplo, inicialmente los tribunales
estadounidenses insistieron en que para que estuviese protegida, la marca debia
mcluir el nombre del fabricante. Los nombres arbitrarios o de fantasia no estaban
protegidos, como tampoco lo estaban las denominaciones de lugares.” Gradual-
mente, ésas y muchas otras restricciones fueron abolidas, y para las postrimerias
del siglo X1X las cortes estadounidenses protegian nombres arbitrarios, simbolos
y nombres de lugares, siempre y cuando obtuvieran lo que en ese pais se conoce
como secondary meaning." Los nombres de periédicos —que en nuestro pais co-
menzaron protegiéndose mediante la peculiar figura de la reserva de derechos, y
que actualmente causa conflictos con las marcas—, hoteles y otros giros que antes
no estaban protegidos como marcas, sino sélo mediante el llicito del fraude,” fueron
afadidos a la categoria general de marcas.

Durante el siglo XX fue notable la forma como se desarrollé y expandié el
derecho de marcas, cspccialmclltc a través de la doctrina del frade dress, cuyo
antecedente proviene de la proteceién de algunos casos del siglo XIX con res-
pecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales se vendian los bienes, si

5 fhid.

7 Cuyos origenes se encuentran en el derecho de la competencia econdmica y tienen un funda-
mento prictico, comercial, econdmico v filoséfico completamente diferente de las patentes y
los derechos de autor.

'* William Fisher I11, of. cit., p. 7.

" El término secondary meaning se refiere a la conexadn mental que los consumidores hacen de ch-

cho si

W Reenérdese que a diferencia de lo que sucede en muchos pafses latinoamericanos, como Méxi-

1w con sus productos en particular, mas alld del significado ordinario o de dicconano,

en, la tradicidn legal anglosajona no considera al fraude como un delito o erimen, sino como un
ilicito civil, el cual s6lo es perseguible mediante la accidén del afectado.



8 Derecho de la propiedad intelectual

estaban preparados en una forma peculiar o nueva.”! En nuestros dias, el de-
recho estadounidense de marcas otorga proteccién a signos que van desde los
uniformes de las pornistas de las vagueritas de Dallas hasta la apanencia de
tarjetas de cumpleanos. ™

En el ambito de proteccion, la titularidad de las marcas comprendia inicial-
mente sdlo el derecho de prohibir a los competidores el uso de mareas idénticas,
y después se ampli6 a marcas que fueran similares en grado de confusion. Mis
recientemente, a los titulares de marcas se les ha permitido prohibir el uso de
dichas marcas a individuos que no compiten de manera directa con productos
similares o relacionados, si tal uso mancha, empana o diluye la fuerza distintiva
de la marca.*

La adopcién de la conocida Ley Lanham (Lanham Act) en 1946, que es la ley
aplicable en materia de marcas en Estados Unidos de América, hizo posible que
la titularidad de la marca no se limitara a la zona geogrifica donde de hecho se
utilizaba la marca, sino que podia establecerse un uso nacional, en virtud de la
ficcidn legal que permitia el estatuto. Ademis, la Lanham Act ha tenido reformas
posteriores para permitir mayor variedad de recursos legales y la posibilidad de
recuperar gastos judiciales v honorarios legales.

El proceso descrito queda claramente ejemplificado con los sefialamientos del
ministro O’Brien, quien afirma que mientras que en 1876 sélo siete paises tenfan
leyes sobre marcas, tal niimero aument6 a 32 en 1900 y a 123 en 1975. Las prime-
ras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las dltimas décadas
del siglo XIX,” y se generalizaron en el transcurso del siglo XX,

En nuestro pais, el proceso comenzé en forma tardia, ya que no fue sino hasta
la promulgacién del Cédigo de Comercio de 1884, la primera ley del México inde-
pendiente, cuando se incluyeron algunas disposiciones en torno a la falsificacién
de marcas. donde tan sélo seis articulos regulaban todo el derecho de marcas apli-

cable.™

Este eddigo tuvo corta vida al ser reemplazado por ¢l Cadigo de Comercio
promulgado el 15 de septiembre de 1889, que entrd en vigor a partir del 1 de

enero de 1890; v en materia de marcas por primera vez se expide una legisla-

2 Cook v. Starkweather, 13 Abb. [N. 5.] 392.

* Para mis detalle. consiltese Dallas Cowboys Cheerleaders. Inc. v. Pussveat Cinema, Lid., 604
F.2d. 200 (1979), y Hartford House, Ltd. v. Haltmark Cards, fnc., 846 F. 2d. 1268 (1988),

= William Fisher 111, op. et p. 8,

# Mbidem, p. 9.

1892, Uruguay 1877 y Venezuela 1877.
* Arts. 1415 a 1423 del Cddige de Comercio del 20 de abril de 1884,

Argenting 1876, Brasil 1875, Colombia 1890, Cuba 1884, México 1884, Paraguay 1889, Peri,
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ci6én especial apartada de la legislacién mercantil general, al promulgarse la Ley de
Marcas de Fibrica de 1889, la cual constituye el primer cuerpo normativo espe-
cializado en la matenia, Este ordenamiento contemplaba la posibilidad de que el
registro de marcas lo solicitaran tanto nacionales como extranjeros, y se otorgaba
sin necesidad de un examen previo, No obstante, la solicitud se publicaba y habia
un procedimiento de oposicion dentro de los siguientes 90 dias, y la autoridad
Judicial debia pronunciarse para que procediera el registro. La solicitud tenia que
ir acompaniada de una descripeion de la marca.

En 1903 se promulgd la nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, cuya
aphicacién le correspondia a la Secretarfa de Fomento, Colonizacién e Industria,
misma que define a todo signo o denominacién como la caracteristica peculiar
usada por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o
expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia,

Posteriormente, bajo el nuevo orden constitucional, fue la Secretarfa de Industria,
Comercio y Trabajo la encargada de aplicar la legislacién promulgada en 1928, con
el nombre de Ley de Mearcas y Avisos y Nombres Comerciales, contribuyendo con ello
a la confusién terminolégica con respecto al concepto marcas, al que nos referire-
mos con mis detalle en un apartado posterior. Esta ley ordenaba que se considerara
como marca todo nombre bajo una forma distinta, y en general cualquier medio
material que fuera susceptible, por sus caracteristicas especiales, de hacer distingui-
bles a los objetos a que trata de aplil_m', en relacién con los de su misma especie
o clase. Con esta ley se comenzé también a distinguir el examen de forma y el llama-
do examen de ﬁm.do, con respecto de las marcas, y empezé a aplicarse un término de
proteccion de 10 afios.

La Ley de 1942 es la primera que se refiere de forma conjunta a la propiedad
industrial, y refine en ¢l mismo ordenamiento las dispusiciuucs referentes a in-
venciones y signos distintivos. Al igual que la Ley de 1928, definfa a las marcas
de una mancra amplia, y se incorpora ¢l concepto de las marcas ligadas. Poste-
riormente, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 es la primera que establece en
un solo ordenamiento sanciones de cardcter administrativo y penal, definiendo a
las marcas y los signos que distinguen a los articulos, productos o servicios, de
otros de su misma clase o especie. Ademis se incorpora el concepto levendas ne
reservables y distingue de manera explicita las marcas de productos y servicios.
En lo que respecta a las marcas extranjeras, éstas debian estar vinculadas a una
marca originalmente registrada en México y la duracién del registro era por cinco
aios. Esta ley fue reformada en 1987, por lo que modificé sutilmente la definicidn
de marcas, establecio la posibilidad de renovacion indefinida de las marcas v fijo
sanciones contra actos de competencia desleal.
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Laley vigente es la del 27 de junio de 1991, que fue expedida bajo el nombre Ley
de Fomento de la Proteccién de la Propiedad Industrial,y se reformé el 2 de agosto de
1994 en forma extensa, incluso en el nombre: Ley de la Propiedad Industrial (LP1),
como se conoce actualmente. Esta ley ha sufrido reformas sucesivas el 26 de diciem-
bre de 1997, ¢l 17 de mayo de 1999, el 26 de enero de 2004, ¢l 16 de junio de 2005
y el 25 de enero de 2006. Este ordenamiento vigente define a la marca®” como todo
signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase
en el mercado,” y constituyen marcas vilidas las siguientes:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,
frente a los de su misma especie o clase;

1. Las formas tridimensionales:

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
su registro no esté expresamente prohibido, y

[\'VA E] []()].“l}l'l.’ ]Jr{"]il) de i Pem“lﬂ Esi(::l, sielllpﬂ: ql.“:' no se C()I]ﬁuldﬂ COn una

marca registrudu 0O un llnmbrﬂ I:ﬂ'lTlen—'iﬂ] P'll]']lici(k)‘m'

La jurisprudencia se ha limitado a definir en forma aislada que no son regis-
trables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, scan descriptivas de los productos
o servicios que traten de proteger.™

- Aungue puede decirse que ésta es una definicion amplia e inclusiva de marca, debe aclararse
que la definicidn anterior, contenida en el art. 88 de la LP1, ubicada en el capitulo | (*De las
marcas™) del titulo IV de dicha ley. denominado “De las marcas y de los avisos y nombres
comerciales”, corresponde mds ampliamente a signo distinfivo. A pesar de lo criticable de la
redaceiin de dicho titulo, en él puede advertirse que tanto las “marcas™ como los “avisos co-
merciales” y los “nombres comerciales” son cosas intimamente relacionadas, pero muy distin-
tas entre si. Es decir, son diferentes especies de un género que en nuestro pafs se ha llamado
signos distintives. Asi, mientras que en otros paises se habla de “marcas™, Tas cuales pueden ser
de diferentes clases, en México se habla de “signos distintivos™, también de diferentes clases,
conforme a la legislacion de nuestro pais, a saber: marcas, marcas colectivas, nombres comer-
Cii.lcﬂ }' El\'iS(]S COI.DCI'I:]IB.{CS-

Art. 88, LPL.

Art. 89, LPL.

MARCAS, NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI
SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. Novena Epoca. Noveno Tribunal de Circuito en
Materia Administrativa del Primer Cireuito, Amparo en revisidn 3349/2000 del 25 de enero
de 2001.

B ow

]
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Nuestra legislacion considera a los nombres comerciales como una figura es-
pecial de la ley que es similar a las marcas, pero que formalmente es distinta; sin
embargo, ambas figuras forman parte de lo que en nuestro pais se conoce como
signos distintives y que estin protegidos sin necesidad de registro,” pero debe
solicitarse la respectiva publicacion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (TMPI).

También existe proteccién para los avisos comerciales, por medio de la pu-
blicacion correspondiente ante el IMPL, similar a como sucede con una marca en
sentido estricto.” Finalmente, la LPI protege de igual forma las marcas colectivas,
es deair, signos distintivos cuya titularidad y registro son solicitaclos por “las aso-
ciaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores
de servicios, legalmente constituidas™,” La solicitud debe ir acompanada por las
reglas de uso.”* Ademis, este tipo de marca tiene algunas limitaciones deriva-
das de su naturaleza, como la restriccién de que no podrd transmitirse a terceras
personas y su uso quedard reservado a los miembros de la asoctacién.” Nuestra
legislacién presenta algunas singularidades con respecto a la termimologia, las
cuales abordaremos en los capitulos 3 y 4.

Evolucion de los derechos de autor

Por lo que hace a los derechos de autor, encontramos antecedentes en el derecho
romano, al menos en lo que respecta a la parte de los derechos morales, ya que
conforme al antiguo derecho latino, el autor podia disponer de la publicacién
de su obra, y los plagiarios (término que deriva del latin plagiaria, que significa
“secuestradores™) eran mal vistos socialmente.™ Ademids, recordemos que en la

Art. 105, LPI: “El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial
o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarin protegidos, sin necesidad de registro. La
proteceidn abarcard la zona geoprifica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al
que se apliue el nombre comercial y se extenderd a toda Ta Repriblica si existe difusidn masiva
y comstante a nivel nacional del mismo.”

* Art. 100, LPL “Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al piblico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,

-
i

productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.”

“ Art, 96, LPIL

Art, 97, LPL

Art. 98, LPL

% Fernando Serrano Migallén, Nueva Ley Federal del Devecho de Autor, Porria-Instituto de In-
vestigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1998, p. 12,

]
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cultura griega, quien escribia no lo hacia para obtener fama o prestigio, ni para
enriquecerse, sino por instinto de entrega literaria, es decir, por “amor al arte”*

Los cambios tecnolégicos ocurridos a partir del siglo XV onginaron el ante-
cedente mds moderno de los derechos de autor, y tuvo lugar en la cuna de los
grandes fenémenos culturales, econémicos y sociales: la Italia renacentista. A fi-
nales de 1460, los gobiernos de Venecia y Roma otorgaron una serie de privilegios
relativos a los libros v a las impresiones de éstos, con lo que Venecia asumié el
liderazgo de la industria editorial italiana y permitié que una unién de impresores
entre 1469 y 1517 usaran esas prerrogativas.”™ De hecho, en 1465 se dio uno de
los primeros contlictos de alto pertil relacionados con la impresién no autorizada
de libros, aunque el conflicto estaba mds relacionado con las patentes, pues tal
controversia existia entre Fust, el antiguo socio de Johann Giitemberg, quien llegé
a Paris con 11 bultos de libros dispuestos para la venta, pero cuya comercializa-
cién estaba prohibida.”™

En 1476 Sir William Caxton instalé su imprenta en Londres y la Corona emi-
tié un meipiente cuerpo normativo tendiente a regular las entonces nuevas tec-
nologias de reproduccién, mientras que al afio siguiente, en 1477, se imprimid
el primer libro en lengua francesa (Chroniques de France), y aiios mis tarde, en
1481, el duque de Mildn otorgé el primer privilegio de impresion al editor An-
drea de Bosiis. mientras que el Senado de Venecia hacfa lo propio en 1496, al
otorgar un privilegio de impresién a Aldo Manucio," el famoso inventor de los
caracteres itilicos, los cuales por cierto reemplazaron a los caracteres géticos en
toda Europa gracias a la generalizacién de libros impresos.

Motivados por el clima de intolerancia religiosa, comenzaron a emitirse decre-
tos reales y drdenes papales que utilizaban el control de la imprenta como medio
de censura.'" Al mismo tiempo, empezaron a edificarse las primeras bibliotecas
pﬁb]icas en Europa, que eran las “supercarreteras de la informacién™ dispuru'blcs

T Manuel Becerra Ramirez, of. eil., p. 16.

 Ihidem, p 17,

Cronologin del Libro, la Escritura ¢ Imprenta, disponible en hip:/www.clubdelibros.comf
cronologiadellibro.himl, consultada el 21 de julio de 2010.

Ihidem.

Como consecuencia de la reforma protestante propiciada por Martin Lutero, en 1501 el papa

&

3

Aleggandro VI recomienda a todos los paises de fe catilica que establezcan una censura de libros,
a fin de controlar la libre propagacion de ideas contrarias al culto religioso, mientras casi un siglo
después el papa Paulo IV inaugura en 1599 el fndex Liborum Prokibitorsm, que era un indice de
libros proscritos por la fe catélica, y dos afios mds tarde, en 1601, el nuevo papa Clemente VIII
ordena la quema de libros en la Plaza de San Pedro en Roma.
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en ese entonces, La primera biblioteca pidblica de que se tiene antecedente es la
Biblioteca Ambrosiana de Milin, la cual abrié sus puertas en 1608.*

El 7 de febrero de 1544 el Consejo de Venecia promulgé un edlicto para prote-
ger a los autores. Este ordenaba que el impresor no podia publicar escrito alguno
sino contaba con el permiso expreso de su antor.* En 1556 se fundd, por decreto
real, la Stationer’s Company, conformada por los editores principales de Londres
con el propésito de supervisar la expansion de la reforma protestante al concen-
trar todo el negocio de la impresién en manos de los miembros de dicha compa-
nia. La impresién estaba sujeta a las érdenes de la Star Chamber, de modo que
tanto el gobierno como la Iglesia pudieran gjercer en forma cfectiva la censura y
prevenir que se imprimiesen trabajos heréticos o sediciosos," lo que desde luego,
era principalmente un medio de control de la prensa y no una ley que protegiera
alos autores en forma alguna.* A partir de 1694 se permitié que emergieran im-
presores independientes, y éstos comenzaron a invadir el sagrado dominio de la
otrora invencible Stationer’s Company. Como resultado de lo antenor, la compa-
fifa acudié al parlamento inglés para pedir que *sus derechos en perpetmidad fue-
ran protegidos contra ‘esos piratas’”. "
reponerse.

En los inicios del siglo XVIIT se concibid y luego se promulgé en 1710 la “Ley
para promover la ensefianza, al otorgar derecho a las copias de libros impresos

Al final, Ia Stationer’s Company no pudo

a los autores o a los compradores de dichas copias, durante los términos aqui
mencionados”,"” cominmente lamado Estatuto de la Reina Anna.™

"

Cronologin del libro, la escritura ¢ imprenta, disponible en hitpy/ fwww.clubdelibros.com/ero-
nologiadellibro.himl, consultado el 21 de julio de 2010,

Javier Diaz Noci, El periodista como autor. Evolucién histérica de la proleccién juridica sobre la
obra informativa. Universidad del Pais Vasco, Espafia, 2005; disponible en htep:/jwww.chu.
esfzer[zer7 noci74.html, consultado el 21 de julio de 2010, p. 32,

Robert A, Gorman et al., Copryright: Cases and Materials, 5a ed., Lexis Publishing, Charlottes-
ville, Virginia, 2000, p. 1.

Todos los I.rul)'ajnn puhli(:adu_-. debian mginlr.lrm: con la Stationer’s Cumpany en nombre de
alguno de los editores asociados. En virtud de este registro y de acuerdo con la Star Chamber,
el editor podia reclamar un derecho perpetuo de propiedad con respecto a la impresion y
publicacién de las obras para ¢l mismo, asf como sus herederos o legatarios, pudiendo incluso

ceder los derechos a un tercero.

Robert A, Gorman et al., o, eit.,p. 1.

T Statute of Anne, 8 Anne C, 19 (1710},

Este ordenamiento consideraba que los impresores, las librerfas v otras personas se habian to-
mado en forma frecuente la libertad de imprimir, reimprimir y publicar libros y otros “escritos™
sin €l consentimiento de los autores o sus titulares, para la ruina de éstos v de sus familias y

=
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La importancia de tal estatuto radica en que por primera vez se promulga una
ley expresamente dirigida a proteger a los autores, y no a los editores o impreso-
res, como venia sucediendo hasta entonces. El estatuto creaba el derecho exclusi-
vo de controlar la reproduccién y publicacién de una obra por 14 afos, y no 21
como algunos autores afirman, entre ellos el doctor Manuel Becerra Ramirez. "
Sin embargo, podia renovarse por otro periodo de 14 afios, pero sélo si el autor
vivia para solicitar la renovacién. Se imponia el requisito del registro y el depé-
sito de nueve copias en bibliotecas oficiales. El estatuto otorgaba a los autores el
derecho de impresion, reimpresion e importacién a territorio inglés de las obras,
¢imponia una pena a los infractores de un penique por cada hoja de papel encon-
trada bajo su custodia. Sancionaba ademis la importacién de libros en idiomas
extranjeros sin el consentimiento del autor o autores extranjeros.

A finales del siglo XVIIT comenzaron a edificarse leyes en materia de derechos
de autor més complejas. En 1790 en Estados Unidos de América, la Ley de De-
rechos de Autor (Copyright Act) aseguraba la proteccién al antor o sus cesionarios
con respecto a cualquier “mapa, carta de navegacién™
igual que el Estatuto de la Reina Anna, sujeto a las formalidades siguientes:

o libro™, por 14 afios, al

l. Registro de la obra, antes de su publicacién, en el libro de registro de la
corte de circuito® donde el autor o el titular residiera;

2. Publicacién de una copia del registro en uno o mis periédicos por cuatro
semanas, y

3. Depositar una copia de la obra en la oficina del secretario de estado de la
entidad federativa que correspondia, dentro de los seis meses siguientes
a su publicacién.

Las formalidades anteriores debian repetirse en el procedimiento de renova-
cién de los derechos y dependian, como en el Estatuto de la Reina Auna, de la su-
pervivencia del autor al final del primer término de proteccién. Con las reformas
de 1802 a esta ley, se hizo obligatorio insertar en todo libro un aviso del registro

que, por tanto, el estatuto tenia el propdsito expreso de prevenir estas pricticas en el futuro v
mativar que los hombres letrados (el estatuto evidentemente no compartia una perspectiva de
género, porque no se refiere a las mujeres, siguiendo la costumbre de la época) compongan o
escriban libros deiles,

" Manuel Becerra Ramires, op. eif., p. 18,

* Eltérmino utilizado por la ley es chart.

" El término utilizado por la ley es derk’s office of the district court.
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asi como su fecha, y se agregaron las “impresiones™ en el dmbito de proteccién de
laley.” Luego, la Ley de 1870 facilité el proceso de registro de la obra, al concen-
trar el tramite en la Bibhoteca del Congreso de Estados Unidos, ubicada todavia
hoy en el edificio del Capitolio.”

Posteriormente la ley estadounidense de 1909, que estuvo en vigor por casi 70
aiios, fue el producto de intensas y exhaustivas negociaciones de diversos sectores
de la industria editorial, y como era la comjuncién de varias propuestas y proyec-
tos de le}-‘ que represerllaban puntos de vista diferentes ¥ d veces opuestos, la Iey
erauna colecaidn de disposiciones incoherentes, inconsistentes y opacas en cierta
medida, lo enal dio como resultado una tortuosa interpretacién de la ley por parte
de los tribunales.™ Aun asi, esta ley contemplaba algunos adelantos importantes,
Por ejemplo, el término de la proteccién comenzaba con la publicacién, cuando
ésta se hacia con el aviso del copyright. Ademis, existia una proteccién adicional
para trabajos no publicados, ejecuciones o interpretaciones priblicas, y el segundo
término de proteccién se extendié otros 14 afios, para quedar en dos términos
sucesivos de 28 afios, para un total de 56.”

El desarrollo de la tecnologia, principalmente en la industria cinematogrifica,
fonogrifica, radio, televisién, junto con cambios sustanciales en los métodos y
las précticas comerciales, hicieron necesaria una revisién exhaustiva de la ley es-
tadounidense, que con el iempo derivé en la Ley de 1976 actualmente en vigor
en aquel pais.

Volviendo al vigjo continente, Francia también fue pionera en el derecho de
autor moderno al terminar con los monopolios de impresién en 1771 y reempla-
zarlos por un nuevo sistema contenido en la Ley de 1793, que amplia los dere-
chos para los autores al concederles derechos amplios contra la reproduccién no
autorizada de sus trabajos. Antes de la Ley sobre propiedad literaria y artistica del
11 de marzo de 1957 sélo se hicieron cambios menores a estas leyes., v durante
cse iempo la adecuacién de la legislacion francesa se llevé a cabo por la via de las

]

En 1831 las composiciones musicales fueron agregadas pero la ley no se pronuncid con res-
pecto a la ejecucidn piiblica de éstas. Al mismo tiempo, el primer término de proteccion se
extendié a 28 afios, con la posibilidad de extenderlo por otros 14 si estaba vivo el autor, su
viuda o sus hijos. En 1856 las obras dramdticas fueron agregadas a la proteccién junto con el
derecho de ejecucion piiblica de las mismas. De igual manera, en 1865 la proteccidn se amplio
a una novedad de la época: las fotografias, v en 1870 a las pinturas, los dibujos, las esculiuras,
los modelos, los disefios v las obras de bellas artes.

Robert A, Gorman ef al., op cif., p. 6.

1+ Thidem, p. 7.

Copyright Aet of 1909.5

]
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decisiones jurisprudenciales, aunque ya las leyes contemporineas de 1985 y de
1992 se han adecuado a las nuevas tecnologfas,™ o por lo menos han pretendido
adecuarse.

En cuanto a la Nueva Espana, el ilustrado rey Carlos 11 promulgé el 22 de mar-
zo de 1763 una Real Orden mediante la cual el privilegio de impresién se concedia
tinica y exclusivamente al autor de la obra. El propésito de esta orden era “fomen-
tar y adelantar el comercio de los libros en estos reinos, de cuya libertad resulta
tanto beneficio y utilidad 4 las Ciencias y d las Artes™.” A partir del siguiente afio,
es decir, del 20 de octubre de 1764, se permitié la transmision del privilegio de
impresion a los herederos del autor, si asi lo solicitaban. Y no se volvié perpetuo
sino hasta la Real Orden de marzo de 1777.%° Aunque las disposiciones citadas
tienen una marcada motivacién econdmica y se refieren a las ereaciones de los
autores, se trata todavia de un privilegio, y no puede hablarse hasta ese momento
de lil Exiﬁtel]ci.a de uri derechu (.IC autor 1nl.ld.erlw.

La Constituciin de Cddiz, que llegd a regir en nuestro pais, acabé con el siste-
ma de censura a través de licencias previas, lo que daba el derecho de inscribir,
imprimir y publicar ideas politicas sin necesidad de licencia, revisién o aproba-
cién alguna anterior a la publicacién, bajo las restricciones y la responsabilidad
que establecieran las leyes.™ Las Cortes de Cidiz se encargaron de promulgar
la primera disposicién legal especifica sobre propiedad intelectual aplicable en
México: el Decreto del 10 de junio de 1813, relativo a las “Reglas para conservar
a los eseritores la propiedad de sus obras”. Como puede apreciarse, los derechos
de autor se conciben principalmente como una propiedad literaria. En la disposi-
cidn mencionada se establecié que los escritos pertenecian, durante toda su vida,
a suautor, que es quien tenfa el derecho original de imprimirlos, y podia transmi-
tirlo a sus herederos por un plazo de 10 afios posteriores a su fallecimiento. Una
particularidad de esta disposicién era que luego de este término, las corporacio-
nes piiblicas podian ¢jercer durante otros 40 afios el derecho de impresion de las
obras, y sélo después de que lo ya referido hubiese ocurrido —es decir, 50 afos

después de la muerte del autor— la obra pasaria al dominio pidblico."

Manuel Becerra Ramirez, of cif., p. 19,

7 Javier Diaz Noci, ep. ait., p. 41,

* Abidem.

¥ Art. 371 de la Constituciin de Cidiz del 19 de marzo de 1812,
" Javier Diaz Noci, op. eif., p. 54.
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También llegd a regir en nuestro pais el Decreto 1X del 10 de noviembre de
1810 sobre libertad politica de imprenta,” curiosamente a sélo dias de haberse
miciado la guerra de independencia en nuestro pats.™

Ya en el México independiente, la Constitucion de Apatzingdn de 1814 se limi-
t6 a establecer la libertad de expresidn y de imprenta, en el sentido de que no se
requeriran permisos o censuras de ninguna especie para la publicacion de libros,
lo que significé un gran avance en sumomento, a pesar de que dicha Constitucion
tuvo una aplicacién limitada. En cuanto a la Constitucion Federal de 1824, ésta
tue mis especifica, pues estableci6 entre las facultades del Congreso “promover
la tlustracién asegurando por tiempo hmitado derechos exclusivos a los autores
por sus respectivas obras”.™

A nivel reglamentario, en 1846, el presidente José Mariano Paredes y Arriaga
ordena a José Mariano de Salas promulgar el Reglamento de la Libertad de Im-
prenta, que puede considerarse el primer ordenamiento aplicable en materia de
derechos de autor. En él se dispuso como derecho vitalicio a los autores la publi-
cacién de sus obras, privilegio que se extendia a los herederos hasta por 30 afios.™
El Cédigo Civil para el Distrito Federal y el Tervitorio de Baja California de 1870,
vigente a partir del 1 de junio de 1871 en el titulo 8" del libro 11, denominado “Del
Trabajo”, regulaba las obras literarias, dramdticas, musicales y artisticas, asimilan-
do la propiedad literaria a la propiedad comin. En consecuencia, la vigencia de
este derecho era perpetua y en tal sentido la obra podia enajenarse como cualquier
otro tipo de propiedad. y concedia a los autores el derecho exclusivo de publicar
y reproducir cuantas veces creyeran conveniente, el total o fracciones de las obras
originales.” El Cédigo Civil para el Distrito Federal de 1884 también lue aplicable
en materia de derechos de autor, lo que constituyd un avance en la materia, pero
tamnbién contribuyé gravemente a la confusién legislativa, pues hizo referencia por

Ihidem.

* Dicho ordenamiento establecta en su art. 7: “los antores, bajo cuyo nombre queden compren-
didos el editor 6 el que haya facilitado el manuscrito original, no estarin obligados a poner sus
nombres en los escritos que publiquen, aunque no por eso dexan de quedar sujetos 4 la misma
responsabilidad. Por tanto. deberd constar al impresor quién sea el autor 6 editor de la obra,
pues de lo contrario sufrird la pena que se impondrd al autor 6 si fuesen conocidos™

=
&

Instituto Nacional del Derecho de Autor, Antecedentes histiricos de la legislacion antoral, Méxi-
o, 2005. Sitio oficial de internet de la Secretarfa de Educacion Priblica, disponible en hip://
ses.sep.gob.mx fwhfseshistoria_indautor, consultado ¢l 21 de julio de 2010,

A fhidem,

- fhid.
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primera vez a lo que a la postre serfa nuestra particular figura de las reservas de
derechos, que no fue regulada en forma més precisa sino hasta 1948.%

La etapa moderna del derecho de autor en nuestro pais comienza con la pro-
mulgacién de la constitucién vigente, cuyo texto analizaremos mas adelante, pero
que en la parte relevante del art. 28 otorga proteccion a los autores y artistas para
la reproduccién de sus obras. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, fue nuevamente
el Cidigo Civil para el Distrito Federal de 1928, aplicable para toda la Repiblica
en materia federal, el que regulé la materia autoral, destacando entre sus dispo-
siciones el otorgamiento de un plazo de proteccion exclusiva de 50 anos para
libros cientificos: de 30 afios para obras literarias, cartas geograficas y dibujos: de
20 afios para obras dramiticas y musicales, asi como tres dias para las noticias."”
Nuevamente, la figura de las reservas de derechos cobra notoriedad, al precisarse
una proteccion especial para las llamadas cabezas de periddicos, rompiendo con
ello el principio de originalidad de la legislacién autoral.

Debido a que en las décadas de 1930 y 1940 nuestro pais firmé y ratificé diver-
sas convenciones en materia de derechos de autor, hubo que adecuar la legisla-
cién interna a lo pactado internacionalmente, razén que obligé a crear la primera
ley en nuestro pais especializada en materia de derechos de autor, es decir, la Ley
Federal del Derecho de Autor (LFDA) de 1947, la cual se limité a reproducir en
gran parte lo dispuesto por el Cddige Civil de 1928, asi como el Reglamento para
el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor de 1939.%
Esta ley tederal concedié al autor de una obra los derechos de publicacién por
cualquier medio, representacién con fines de lucro, transformacién, comunica-
cién, traduccién y reproduccién parcial o total en cualquier forma; extendid la
duracion del derecho de autor hasta 20 afios después de su muerte, a favor de
sus sucesores y tipificd, por primera vez en una ley especial, como delitos algunas
violaciones al derecho de autor. La LFDA de 1947 debe su trascendencia al hecho
de haber plasmado el principio de ausencia de formalidades. es decir, que la obra
se encuentra protegida desde el momento de su creacién, independientemente
de que esté registrada. Este cambio juridico hizo apta nuestra legislacién para
integrarse al contexto mundial de la proteccion a los derechos autorales, lo que
también fue reforzado debido a la adhesién de nuestro pafs a la Convencién de
Berna sobre Propiedad Literaria y Artistica, el 20 de diciembre de 1955.%

™ Fernando Serrano Migallon, ap. cit., p. 94.
T Abidem.

™ fhid,
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El 31 de diciembre de 1956 se emite una nueva ley en materia de derechos
de autor, con la cual contintia la adecuacion de la legislacion en la materia a una
realidad por demds cambiante; se define con precisién el derecho de los arnstas
mtérpretes al establecer que tendrian derecho a recibir una retribucién econdémica
por la explotacién de sus interpretaciones; es el primer cuerpo legal en regular
a las sociedades de autores. Administrativamente, da forma al sistema actual de
proteccién al derecho de autor, al elevar a rango de Direccién General el Departa-
mento del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaria de Educacién Pablica,
donde ademis de las disposiciones registrales anteriores se fijan nuevos rubros de
registro. E1 21 de diciembre de 1963 se publicaron algunas reformas y adiciones a
la ley; en ella, s establecen aunque sin distinguir, los derechos morales y los dere-
chos patrimoniales; garantiza, a través de las limitaciones especificas al derecho de
autor, el acceso alos bienes culturales; regula sucintamente el derecho de ejecucién
piiblica; establece reglas especificas para el funcionamiento y la administracién de
las sociedades de autores, y amplia el catilogo de delitos en la materia.

El 11 de enero de 1982 se publicaron algunas reformas y adiciones a la LFDA,
que incorporan disposiciones relativas a las obras e interpretaciones utilizadas
con fines publicitarios o propagandisticos y amplian los términos de proteccidn
tanto para los autores como para los artistas intérpretes y ejecutantes,”™ En 1991
5¢ Iﬂﬂlizilﬂ nuevas rt:furmna )’ a.(liciu[les a ].d ].l!)": 5C e!l.riqu{:l_'e Bl Ll.lt(ilﬂgu dﬂ ramas
de creacién susceptibles de proteccién al incluirse las obras fotogrificas, cine-
matogrificas, audiovisuales, de radio. de televisién y los programas de cémputoy
se incluye la limitacién al derecho de autor respecto de las copias de respaldo de
dichos programas; se otorgan derechos a los productores de fonogramas: se am-
plia el catdlogo de tipos delictivos en la materia; se aumentan las penalidades y se
aclaran las disposiciones relativas al recurso administrativo de reconsideracién.
Con las reformas y adiciones del 23 de diciembre de 1993, se amplia ¢l térmi-
no de proteccién del derecho de autor a favor de sus sucesores hasta 75 afios
después de la muerte del autor, y se abandona el régimen del dominio piblico
pagante, con lo que se permite el libre uso y comunicacidn de las obras que, por
el transcurso del tiempo, se encuentran va fuera del dominio privado.™

La ley vigente es del 24 de marzo de 1997 y contempla diversas novedades
con respecto a la anterior, pues procura modernizar ¢l marco juridico en esta
materia, asf como dar cumplimiento a los diversos compromisos internacionales
suscritos por México. en especial los derivados del Acuerdo sobre los aspectos

" Diario Oficeal de la Federaciin del 11 de enero de 1982,
" Instituto Nacional del Derecho de Autor, op. cit.
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de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
a los cuales nos referiremos con mayor detalle mis adelante y define al derecho de
autor como la prerrogativa que el Estado otorga a los creadores de obras artisticas
y literarias,™ a quien se le reconoce como autor,™ y protege dichas obras desde
¢l momento en que son fijadas en un soporte material, independientemente del
mérito, destino 0 modo de expresion.™ Fue reformada por primera vez poco des-
pués de su promulgacién, el 19 de mayo de 1997, y luego el 23 de julio de 2003.

Por tradicién, el derecho de autor se ha dividido a su vez en derechos patrimonia-
les y devechos morales. El primero estd integrado por los derechos de reproduccién,
publicacidn, edicién o fijacién material, comunicacién piiblica, transmisién o radio-
difusién, distribucidn y divulgacién, importacién y cualquier utilizacién piiblica, asi
como el recién creado derecho de reventa. A su vex, dentro de los derechos morales
se encuentra el derecho de divulgacién, paternidad, respeto a la obra, modificacién
de lil Ul}r’d }" eI derecilu l.le repud.iu.”

Ademis de su dimensién normativa, los derechos de autor se dividen en varias
ramas, de acuerdo con la forma de expresién que protegen. Dichas ramas varian
de pais en pais, aunque por lo general las mis importantes se protegen en todos
los pafses.” También tienen proteccién las obras que por analogia puedan con-
siderarse obras literarias o artisticas, para lo cual deben incluirse en la rama que
sea mds afin a su naturaleza.

Evolucién del derecho de patentes

Ya se ha mencionado que el derecho de patentes evoluciond en forma separada
al derecho de autor y al derecho marcario, pues formé ramas independientes que
posteriormente se unicron en lo que ahora denominamos propiedad intelectual,

= Art. 11, LFDA.
T Aw, 12, LFDA.
™ Art. 5%, LFDA.
= Art, 21, LFDA,
Conforme al art. 13 de la LFDA, nuestra legislacién reconoce las ramas siguientes: literaria;
musical, con o sin letra; dramdtica; danza: pictérica o de dibujo: escultérica v de cardcter plis-
tico; caricatura e historieta; arquitecténica: cinematogrifica y demis obras audiovisuales; pro-

]

b
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gramas de radio y television; programas de computo; fotogrifica; obras de arte aphcado que
ncluyen el disefio grifico o textil, v de compilacidn, integrada por las colecciones de obras,
tales comao las enciclopedias, las antologias, v de obras u otros elementos como las bases de
datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccidn o la disposicién de su contenido o
miterias, constituyan una creacion intelectual.
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como un concepto general con el que hacemos referencia a todas las figuras que
protegen activos intangibles derivados del intelecto humano.

También hemos comentado que en el mundo antiguo una incipiente protec-
cion a la creanividad humana confundia o entremezclaba elementos que ahora
asociamos a la proteccion de patentes y a la proteccién al derecho de autor, ya que
si bien el origen de la proteccién del conocimiento por medio de las invenciones
se remonta hasta el siglo VIT a.C., cuando los griegos otorgaban proteccién, por
un afio, a las recetas de cocina, éstos se consideraban una especie de inventos,”
aun cuando el primer antecedente legislanvo relacionado con el derecho de pa-
tentes lo encontramos en la Repiiblica de Venecia en 1474, afo en que el Senado
de aquella entonces nacién independiente expidié la primera Ley General de Pa-
lenles, que obligaba al titular a registrar cualquier nuevo e ingenioso mecanismo
no producido previamente en Venecia, y prohibia que cualquier otro que no fue-
se el inventor lo reprodujera.”™

Como se aprecia en esta descripeidn, la novedad se entendia de forma muy
distinta de como se mide actualmente, ya que en los estindares actuales, la no-
vedad se mide a nivel mundial. Es decir, el invento, para ser patentable, no debe
ser conocido en el estado de la técnica en ninguna parte del mundo, no sélo en
el pais donde se busca la proteccion a través de los correspondientes trimites
de registro. Por ¢jemplo, de forma concordante con el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, segiin su ltima
reforma, la ley mexicana vigente en materia de patentes claramente establece, en-
tre otros requisitos, que serdn patentables las invenciones nuevas.”™ Ahora bien,
para determinar si la invencién es nueva, se considerard el estado de la léenica,™

Manuel Becerra Ramivez, op. eil., p. 8.

* Hidem, p. 9.

- Art, 16, LPI: “Serin patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de vna actividad
inventiva y susceptibles de aplicacidn industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I. Los procesos esencialmente bioldgicos para la produceién, reproduccidn y propagacion de
plantas y animales;

1. El matenial biolégico v genético tal como se encuentran en la nawraleza;

III. Las razas animales:

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen. y

V. Las variedades vegetales.”

Art, 17, LPI: *Para determinar gue una invencidn es nueva y resultado de una actividad in-
ventiva se considerard el estado de la téenica en la fecha de presentacidn de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Ademds, para determinar si la invencidn es
nueva, estardn incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas
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concepto que la propia ley define como “comunto de conocimientos téenicos
que se han hecho priblicos mediante una descripeion oral o escrita, por la explo-
tacién o por cualquier otro medio de difusién o informacién, en el pais o en el
extranjero™.”!

En el siglo XV, en Venecia concedian la patente a aquellos inventores que desa-
rrollaran una tecnologia “nueva™ en dicha Repiiblica, o que la hubiesen llevado
consigo a Venecia aun cuando ya fuera conocida en otro pais. Dicha estrategia
que luego siguieron con notable éxito otros paises como Inglaterra a lo largo del
siglo XIX, pretendia atraer a los mejores artesanos y militares para que pusieran
dichos inventos al servicio de la Corona que otorgaba el privilegio de patentes,
antes de que lo llevaran a cualquier otro pais, lo que les aseguraba una tuente de
ingreso mientras estaba vigente el derecho exclusivo.

Posteriormente, a finales del siglo XVIIT en el Nuevo Mundo surgié un adelanto
muy importante para el derecho en general, y que desde luego, significé un enor-
me desarrollo para el derecho de patentes. La Constitucion de los Estados Unidos
de América se redactd en 1787, con menos de 4400 palabras orgamizadas en sie-
te apartados o capitulos que llama articulos.* y no fue sino hasta 1791 cuando
se afadid la carta de derechos (Bill of Rights) conformada por las 10 primeras
reformas constitucionales (amendments). En dicha carta magna se incorporé la
lamada cldusula de patentes y derechos de auntor (patents and copyrights clause),
en la seceién 8, cliusula 8, la cual indica que el Congreso de aquei pais tendrd el
poder para “promover el progreso de la ciencia y las artes titiles, asegurando por
tiempo limitado a los autores e inventores los derechos exclusivos a sus respecti-
vos escritos y descubrimientos”. Desde esas lechas, Estados Unidos de América
ha conservado su tradicién de dividir las patentes en dos tipos: patentes de utili-
dad (utility patents) y patentes de disefio (design patents). A estas categorfas se ha
sumaco recientemente una més: patentes de plantas (plant patents).”’ El primer
tipo seria ¢l equivalente a lo que en México llamamos propiamente patentes y
modelos de utilidad: el segundo tipo corresponde a lo que nuestra ley denomina
diseiios industriales, y la tercera categorfa encuentra su equivalente en la legisla-

en México con anterioridad a esa fecha. que se encuentren en trimite, aunque la publicacién a
que se refiere el articulo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.”

M Art. 12, frace. 11, LPL

% Jay M, Feinman, futroducciin al derecho de Estados Unidos de América, Oxford University
Press México, 2004, p. 10.

ST, Lee Wherry, The Libravian’s Guide to Intellectual Property in the Digital Age. Patents,
Copyrights and Trademarks, American Library Association Editions, Chicagp. 2002, p. 3.
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cién mexicana actual en lo que denominamos variedades vegetales, que son pro-
tegicas no por la LPL, sino por la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) del 25
de octubre de 1996.

En el derecho estadounidense, las patentes de utilidad cubren aquello que
concehimos como inventos propiamente; mientras que las patentes de diseiio se
otorgan por el disefio de cosas funcionales. Por dltimo, las patentes de plantas
se conceden a quien obtenga un nuevo tipo de planta ereada con la intervencién
humana y producida en forma asexuada.**

La importancia que los padres fundadores de la nacién americana dieron a las
patentes no puede soslayarse, ya que pricticamente todos ellos tueron ademis
hombres cultivados ¢ inventores que pensaban que el derecho de excluir a otros de
las recompensas por realizar un invento serfa un incentivo para desarrollar mds in-
ventos y promoveria los negocios en la nueva nacién. Ademis, por primera vez en
la historia, en forma categérica una carta fundamental reconoce que los individuos
tienen derecho a proteger su propiedad intelectual.* Thomas Jefferson, uno de
los padres fundadores de Estados Unidos de Aménica, fue también el pnmer Co-
misionado de Patentes, y fue €l quien dijo que las patentes son “la locomotora que
mueve a la industria®,* frase que en forma visionaria refleja claramente lo que las
patentes llegarfan a ser para la economfa de dicho pafs y para el mundo entero.

En la actualidad, para muchos las patentes representan un elemento contrario
al libre mercado, pero para los padres fundadores de Estados Unidos de América
quedaba claro que dicha forma de proteccién ayudaba, en vez de perjudicar, a la
cconomia en general, ya que mediante una patente, un inventor podia controlar
el disefio, la fabricacidn, el licenciamiento, la distribucién y reproduccién de un
invento. Por tanto, las patentes son, en efecto, un monopolio temporal legal sobre
un producto o un proceso especifico.””

No obstante el importante adelanto que representa la Constitucién estado-
unidense de 1787 para el derecho de patentes moderno, 135 afos antes de la
fundacién de esa nacién, el estado de Massachusetts, en 1641, otorgé a Samuel
Winslow la primera patente en suelo americano por un proceso tnico para fa-
bricar sal. La primera patente relativa a un artefacto mecinico en el hemisferio
occidental fue otorgada a Joseph Jenkes en 1646 por una maquina impulsada

U Thidem, p. 4.
W Abid., p. 43,
5 fhid.

T fhid., p. 44
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mediante propelas para fabricar guadanas (scythes™).* En este invento, una rueda
hidrdulica impulsaba un martillo que modelaba el metal para convertirlo en im-
plementos ttiles, va que hasta entonces las guadarias se tabricaban a mano.”

La primera patente concedida propiamente en Estados Unidos de América se
otorgd el 31 de julio de 1790 a Samuel Hopkins por un proceso para obtener un
carbonato de potasio, un ingrediente para fabricar jabones. En el primer afio en
funciones, Jefferson sélo otorgd tres patentes. Actualmente, la Oficina de Mar-
cas y Patentes de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office,
USPTO) emite alrededor de 70000 patentes anuales. El mismo Jefferson era un
mventor, pues desarrollé una silla giratoria y una silla de tijera que se plegaba para
convertirse en un bastén, aunque nunca patenté ninguno de los dos inventos.”'

No fue sino hasta el 13 de julio de 1836 cuando se desarrollé un sistema de
clasificacion que reemplazé al sistema de acomodar las patentes alfabéticamente
por el nombre del inventor. Hasta esa fecha, se habfan concedido 9957 paten-
tes. En 1836, la primera patente numerada se otorgé a J. Ruggles por una rueda
para trenes con mueseas que permitia una mejor traceion en pendientes. Como el
primer examinador de patentes, Jefferson insistia en que éstas se acomodaran de
tal manera que pudiesen localizarse ficilmente, y él mismo mantenia detallados
dibujos en viejas cajas para zapatos hechas de madera, que ala postre se convirtié
en ¢l sistema estindar de archivo. Adn se conservan en la USPTO en Arlington,
Virginia, millones de patentes acomodadas en cajas de zapatos, tanto de madera
como metilicas.”

Como dato curioso, poca gente sabe que durante la guerra civil estadouniden-
se, la Confederacion tenia su propia oficina de patentes que llegd a conceder 266
titulos. De ellos, el primero fue otorgado el 1 de agosto de 1861 a James Houten,
y el dltimo el 17 de diciembre de 1864 a W. Smith. Tanto ésos como la mayorfa de
las patentes concedidas por la Confederacién fucron para propésitos bélicos. Los
registros de dicha oficina fucron destruidos casi en su totalidad en la batalla de
Richmond en abril de 1865, aunque algunos modelos y registros sobrevivieron y
estan desperdigados en colecciones privadas.”

La palabra sevthe se define como “un instrumento con una navaja larga ¥ curvada para cortar
pasto alto™,

" T. Lee Wherry, af. cit., p. 44,

" Ihidem.

W fhid.
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Lamentablemente, la promocién de la ciencia y la cultura no fue una preocu-
pacién de los fundadores de nuestra patria mexicana, pues nunca se consideré
algo fundamental promover el desarrollo de la ciencia v el arte, ni se penso en las
patentes como un mecanismo para incentivar el desarrollo mdustrial.

Por su parte, la Constitucidn Espaniola de Cddiz de 1812, que alcanzd a re-
gir en nuestro pais, sefialaba en su art. 335: “Tocari a éstas diputaciones [...|
Quinto. Promover la educacién de la juventud conforme a los planes aprobados,
y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los invento-
res de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.” No obstante, esa
disposicion legal no entré en vigor sino hasta 1820, es decir, poco antes de que
México obtuviera su independencia de Espaiia, lograda mediante los tratados de
Cérdoba del 24 de agosto de 1821, firmados entre el Virrey Juan de O’Donoji
y Agustin de Iturbide, culminando el proceso con la entrada del Ejército Triga-
rante en la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y la firma del Acta de
Independencia el 28 de septiembre del mismo aiio. Es decir, como un fenémeno
que ha sido caracteristico de la historia mexicana, las coyunturas histéricas han
impedido en diferentes momentos poner en marcha una politica piiblica para
fomentar y promover la ciencia y las artes a través de la proteccién de inventos.

El preclaro documento que dio forma a la Constitucidn de Apatzingdn no deja
entrever (ﬂsposiuién algu.ua en materia de invento s, aun cuando en verdad tuvo nula
vigencia esta carta fundamental. Ya en el México independiente, la Constituciin Fe-
deral de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, imitando las disposiciones en la
materia contenidas en la Constitucién estadounidense, ordenaba en su art. 50:

Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes [...] 2. Fomentar
la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora,
sin lmpedir a los estados la apertura o mejora de los suyos: estableciendo postas
y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o
introductores de algiin ramo en industria derechos exclusivos por sus respectivos
inventos, perfecciones o nuevas introduccioness. ..

La primera noticia que se tiene de una reglamentacion en materia de patentes
la constituye la Ley sobre Dereches de Propiedad de los Inventores o Perfeccionado-
res de algiin ramo de la Industria, del 7 de mayo de 1832, para luego pasarala Ley
de Patentes de Privilegio del 7 de junio de 1890, cuyo concepto de patentabilidad
se basaba en la ley francesa de 1844." Mis tarde, dicha ley fue sustituida por la

* Carlos Vifiamata Paschkes, La propiedad intelectual, Trillas, México, 2003, p. 158,



26 Derecho de la propiedad intelectual

Ley de Patentes de Invencion del 27 de junio de 1928; y ésta a su vez por la LPI del
31 de diciembre de 1942 que estuvo vigente por 33 afios, y, como sefiala Carlos
Vifiamata Paschkes, estaba acorde con la épocay la tendencia econdmica-politica
internacional, de ahi que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones.
Esta ley fue abrogada el 30 de diciembre de 1975 por la entrada en vigor, el 11
de febrero de 1976, de la Ley de Invenciones y Mareas, que fue sustituida el 27 de
Junio de 1991 por la ley vigente.”

Aunque la evolucién histérica se analizard mds adelante, resulta sintomdtica la
ausencia de una normatividad clara durante buena parte del siglo XIX y la poca evo-
lucidén que tuvo esta materia como parte de la estrategia de desarrollo nacional. En
este contexto, después de un funesto periodo histérico propiciado por la adopcidn
de Antonio Lépez de Santa Anna de las bases organicas conocidas como las Siete
Leyes o la Constitucion Centralista de 1836 —lapso durante el cual México perdid
una parte importante de su territorio en razén de la guerra tejana de independencia
de 1836 y la guerra contra Estados Unidos de 1847—, la Constitucién Federal de
1857 tue promulgada por Ignacio Comontort, quien tenia una fuerte inclinacién
liberal, y consigné claramente en su art. 28 lo siguiente:

Articulo 28. No habrd monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibicio-
nes 4 titulo de proteccién 4 la industria. Exceptianse dnicamente, los relativos d
la acufiacion de moneda, 4 los correos, 4 los privilegios que, por tempo limitado,

(.'(]llCt_‘lJJ.l Iil ll.'.}' i ]()b' i.ll\'t[].t()l'l’_’!i 0 IJEI{ICCL'i{IIIJdUrCS dt_‘ ﬂl'i.’;llll.&i ]Il{;iul‘d.

Tanto en el nimero de articulo como en el estilo de redaccién, esa misma dis-
posicién de 1857 fue transplantada en la Constitucion Politica de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM) de 1917, la cual rige actualmente, aunque como parte del
art. 28, que ha aumentado en gran medida su tamafio v dmbito de apliml:iéu.

Razones de la expansion de la propiedad intelectual

No hubo una sola fuerza responsable de la expansion de los derechos de propie-
dad intelectual, en particular en lo que respecta a las marcas y los derechos de
autor. Claramente podemos distinguir razones ccondmicas, politicas ¢ ideoldgi-
cas que convergieron para contribuir al erecimiento de esta drea del derecho ¢
incrementar su relevancia comercial.

4 Ibidem.
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En un principio, el desarrollo comercial que existié en las culturas de la anti-
giiedad, asi como el floreciente comercio en la alta Edad Media, convirtieron en
una exigencia internacional que se disenaran mecanismos para tener una certeza
respecto de la procedencia de los productos, asi como para proteger el prestigio
del productor o comerciante.

Uno de los factores que se seialan desde épocas antiguas con respecto al de-
sarrollo de la produccién cultural y, por ende, de los derechos de autor, es el que
sefiala Tonnes Kleberg, entre otros, quien ha puesto de manifiesto que “sélo se
puede hablar de un auténtico comercio hibrano cuando algmen se dedica pro-
fesionalmente a producir y vender libros”, en referencia al mundo helénico, ya
que es en Greceia en el siglo v a.C. cuando aparecen las primeras referencias a los
libreros como comerciantes que venden sus productos en el mercado, tal como
lo hacen otros gremios de artesanos.” De esta manera, aparecen tanto un piiblico
como compradores, productores o autores de libros, ya que del anonimato de la
obra se pasa a un sistema en el que el autor necesita que su nombre aparezca en
la produccién, lo que le asegura fama, es decir, reconocimiento moral y posibili-
dades de mejora econdmica,

En los dltimos 150 o 200 afios, las fuerzas que han contribuido al desarrollo de
la propiedad intelectual estin relacionadas con las causas que propiciaron el de la
antigiiedad, aunque se han manifestado de forma diferente, Es decir. el mismo avan-
ce tecnolégico, que en los tiltimos dos siglos ha acaecido a un ritmo insospechado
para las culturas antiguas, asi como sus diversas manifestaciones, son las razones
mds importantes del desarrollo de la propiedad intelectual.

Para los paises desarrollados, este progreso tecnoldgico tuvo un impacto tem-
prano y se manifestd en la gradual transformacién de la base de su economia.
Hasta bien entrado el siglo XVIIL la economia de toda Europa dependia notable-
mente de la agricultura, producida en gran medida en sus colonias americanas
o asidticas. Y en las colonias, no mds de 10% de la poblacién econdémicamente
activa se dedicaba a actividades relacionadas con la manufactura.” Con la Revo-
lucién Industrial comenzada en Inglaterra, asi como la industrializacion de las
naciones, durante el siglo XIX, la economia de estos paises comenzé a ser menos
dependiente de la agricultura y més dependiente de la industria.

Después, la industria fue reemplazada poco a poco por el procesamiento de
informacién como la actividad principal en las naciones desarrolladas, sobre todo
en Estados Unidos de América, lo que representa el primer factor de desarrollo

0 Javier Diaz Noci, op, cif.,p. 9.
“ William Fisher 111, op. cit., p. 11.
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de la propiedad intelectual curante el siglo XX y en especial en la segunda mitad.
A raiz de este peculiar pero trascendente cambio, las personas y las empresas co-
menzaron a percibir la necesidad de mayor proteccién legal mediante la propie-
dad intelectual.”™ En el siglo XIX pocas personas se habian molestado en procurar
y obtener proteccion mediante las diversas formas de propiedad intelectual, Por
eso se otorgaron pocos registros de derechos de autor v se concedieron pocas
patentes,” pero poco a poco, la demanda para asegurar proteccion mediante
las diversas figuras de propiedad intelectual ha ido en aumento.

Como segundo tactor puede mencionarse que las naciones desarrolladas de Oca-
dente han pasado de estar conformadas netamente por consumidores de propiedad
intelectual, a ser paises conformados por productores de propiedad intelectual, lo
que ha creado un balance diferente con respecto al grado de proteccién a esta rama
del derecho. Cabe aclarar que este proceso fue mis asimétrico que el paso de las
naciones de la industrializacién a la sociedad de la informacién. Es decr, al menos
en lo que respecta a Occidente, las naciones europeas —en especial las de Europa
continental— desde los inicios del desarrollo de la propiedad intelectual modema de
finales del siglo XVII1, se caracterizaron por ser paises productores de bienes intelec-
tuales, cuya necesidad de proteccién motivé los primeros desarrollos legislativos y la
expansién de la propiedad intelectual. Sin embargo, durante el siglo XIX, la poblacién
de paises como Inglaterra y mis precisamente Estados Unidos de América, tenfan
un mayor interés en “piratear” o “apropiarse” de material protegido mediante paten-
tes, marcas o derechos de autor de extranjeros, cuyos titulares eran principalmente
ciudadanos extranjeros. Asf, ¢l interés de la poblacién y, por tanto, la legislacién de
estos paises, provefa una proteccién més relajada de la propiedad intelectual, pues
se buscaba propiciar el uso por parte de la poblacién de una manera més “abierta™.

En otras palabras, la balanza comercial tenfa un impacto directo y predecible
cn la posicién interna e internacional que pafses como Estados Unidos de Amé-
rica han tomado desde el siglo XIX hasta nuestros dias. Para ilustrar lo anterior, cs
comiin hacer relerencia al proceso legal iniciado en Estados Unidos por el famo-
s0 escritor inglés de la época victoriana Charles Dickens, quien para su sorpresa
tuvo que percatarse de una forma poco sutil que el gobierno y los tribunales esta-
dounidenses no estaban dispuestos a escuchar los reclamos de un autor extran-
jero cuyas obras eran reimpresas por editores del Nuevo Mundo sin miramientos
y, desde luego, sin permiso. En 1842 Dickens arribé a Boston, Massachusetts.
donde fue aclamado por miles de faniticos. Pero menos de dos afios después se

* Ihidem, en referencia a E. Brownlee, Dynamics of Ascent: A History of American Economy, 1974,
% Jbid.,p. 11.
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convertiria en uno de los hombres mis odiados por los ciudadanos de Estados
Unidos. A la sazén, Charles John Huffman Dickens se volvié extremadamente
popular y sus hbros se vendian como pan caliente, mientras que no existia un
convenio internacional o bilateral entre Inglaterra v Estados Unidos de América
aplicable en materia de derechos de autor. Dickens, quien publicaba la mayoria
de sus obras por entregas, era conocido como uno de los mis influyentes defen-
sores de los derechos de los autores, y aprovechd su visita al nuevo continente
para quejarse amargamente de los editores e impresores al punto de llevar su con-
troversia a los tribunales, donde no encontré forma de que sus dafios fueran re-
sarcidos. En contraste, a finales del siglo XX, Estados Unidos de América se habia
convertido en el indiscutible paladin de los derechos de propiedad intelectual, lo
que se puso de manifiesto cuando este pais tomd la postura mds rigurosa en las
negociaciones sobre el ADPIC o TRIPS (por sus siglas en inglés) y demandé que
otras naciones implementaran leyes mis generosas con respecto a la propiedad
mtelectual, asi como mecanismos efectivos para hacer valer tales derechos.'"

La tercera tuerza econdmica que dervé en el mayor desarrollo de la propicdad
intelectual que tuvo un impacto particular en la legislacién de marcas, fue el inusi-
tado incremento en la frecuencia y la importancia de la publicidad en el siglo XX,
La publicidad se utilizaba desde mucho antes, pero una combinacién de circuns-
tancias en la década de 1920 hizo necesario que los fabricantes y comerciantes se
publicitaran de una manera mds intensa. La competencia y la apertura comercial,
asi como la carrera de las grandes corporaciones por abarcar el mercado nacional
o incluso llegar mis alld de las fronteras de su pafs, obligaron a aumentar la publi-
cidad como una forma de estabilizar las demandas del consumidor y reducir los
riesgos de inversion, al mismo tiempo que incrementaban la confianza y la lealtad
del consumidor ante los rdpidos cambios de estilos y temporadas (motivados por
la misma publicidad) y de paso estimulaban la sed por los productos publicita-
dos."™ A manera de ilustracién, reacuérdese que para 1928 cl vetusto modelo T
de Ford negro se habia convertido en el modelo A, disponible en cuatro colores
v en 17 estilos diferentes de carroceria. En una de esas semanas de excepcional
expansién de 1928, Ford gasté la asombrosa cantidad (desde luego, lo era para
la época) de dos millones de délares en publicidad." La mayor parte de dicha

" William Fisher 11, op. aif. p. 11, en referencia a .11, Reichman, “Intellectual Property in In-
ternational Trade and the GATT™ en Exporting our Technology: International Protection and
Transfers of Industrial fnnovation, nim, 3, 1995,

U William Fisher 111, op. eit,, p. 12,

82 fhidem., en referencia a E. Brownlee, ap. cit., p. 270,
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suma estaba destinada a establecer y mantener la reputacion y el prestigio de su
marca, ya que por obvias razones, los fabricantes y comerciantes vefan la necesi-
dad de prevenir que otros se beneticiaran gratis de sus cuantiosas inversiones, lo
que dio inicio a la era de las marcas famosas nacionales, asi como a la expansién
del derecho de marcas.

Otro interesante estudio que demuestra esta tendencia es el realizado por
William Landes y Richard A. Posner, que utiliza el poco ortodoxo indicador del
nimmero de palabras en las leyes relevantes para medir la expansién de la pro-
piedad intelectual como un drea del derecho. Estos autores sugieren que desde
1946 hasta 2000 la legislacion de derechos de autor en Estacos Unidos de Amé-
rica creci6 4.4% anual, contra 3.6% de incremento en la legislacién codificada
en general.'"” Entre 1994 y 2000, la expansién de la legislacién en materia de
derechos de autor fue particularmente ripida, de 7.9% anual. Sin embargo, la
legislacién de patentes y marcas crecié por debajo del promedio (3.0% y 1.1%,
respectivamente).'” Aunque los datos anteriores sugieren que los derechos de
autor han crecido a un ritmo mucho mayor que la propiedad industrial, que pa-
rece aumentar a un ritmo menor al promedio, esto se debe a que la legislacién de
derechos de autor y de propiedad industrial tienen una estructura diferente.

Lo anterior se explica debido a que la ley de derechos de autor tiende a definir
las distintas modalidades de las obras a las cuales se aplica, o en otras palabras, a
especificar la naturaleza de las obras protegidas, ya sea libros, miisica, obras drama-
ticas, grificas, escultéricas o pictéricas, asi como cinematogrificas, audiovisuales,
fotogralia, software y obras arquitecténicas, de manera que cuando se reconoce
una nueva forma de proteccion, el estatuto o codigo debe reformarse para reflejar
dicha postura.

Por otra parte, el estudio citado revela gue los costos de proccdimit:nm de soli-
citudes y administrativos con respecto a la propiedad industrial son mayores que
los costos de registro de derecho de autor. En promedio, el costo de registro de una

1% Recuérdese que al ser Estados Unidos de América un pais perteneciente a la tradicidn legal
del Common L, sus leyes se encuentran principalmente en casos, pero existe la tendencia
internacional en estos pafses. desde hace mis de un siglo, de codificar su legislacién. En el
caso de Estados Unidos de América, su legislacion promulgada en estatutos estd compilada en
lo que se conoce como el I1.8, Code; es decir, toda la legislacion promulgada por el Congreso
de aguel pafs se encuentra codificada en un solo cuerpo normativo, el cual se divide en tilos
correspondientes a diversas dreas del derecho,

'™ William Landes y Richard A. Posner, The Political Economy of Intellectual Property Law,
AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington, D.C., 2004, pp. 2-4.
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obra literaria o artistica en Estados Unidos de América es de 70 dilares,'" mientras

que el costo promedio para obtener una patente es de 3 500 dolares."™ Esta diferen-
cia refleja el iempo v esfuerzo requenidos por la oficina de propiedad industrnal "
para determinar st la solicitud satistace los requsitos de novedad y distintividad,
segtin se trate de una solicitud de registro de invencion o de signos distintivos.
Otra explicacidn es que en principio las patentes proveen un mayor espec-
tro de proteccion y mayores posibilidades de renta que los derechos de autor.!™
Aunque este balance podria estar cambiando, ya que en muchos paises, el térmi-
no de proteccién de los derechos de autor se estd haciendo mucho mis largo en

relacién con el de las patentes.'"”

1.2. Justificacion de la existencia
de la propiedad intelectual

Generalizacién de la propiedad intelectual

Debe haber buenas razones para proteger las marcas y los derechos de autor. El
niimero de paises que protegen dichas figuras legales asi lo indica. Segtin el sitio
oficial de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (0MPI), 184 paises
son miecmbros de la Conferencia de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual,'” lo que significa que han promulgado alguna ley o implementado

No se toman en cuenta en dichas cifras los honorarios legales,

o8 William Landes y Richard A. Posner, op. cit., p. 6.

" La oficina competente para conocer de solicitudes de registro de marcas y patentes es la Unifed
States Patent and Trademark Office (USPTO). la cual seria el equivalente al Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI).

hidem, p. 10,

ns
" Otros paises reguieren gue los pasos necesarios para duplicar la invencion sean divalgados en
forma detallada a la oficina de propiedad industrial en la solicitud; v se cobran altos aranceles
por renovacion o mantenimiento de derechos, ademis de requerir al solicitante que se someta
al intrincado proceso de registro de derechos de propiedad industrial. Como resultado, es po-
sible que actualmente, dada la expansién en el término de proteccién de los derechos de autor
y los muy bajos costos de duplicacién del material protegido mediante derechos de autor, en
muchas dreas haya una mayor renta o ganancia derivada de los derechos de antor que de las
propias patentes.

De acuerdo con la informacidn relativa a Ta Asamblea de Estados Miembros de la Organiza-
cion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), disponible en el sitio oficial de la OMPI:
hutp: | fwww.wipo.int/members/es/, consultado el 21 de julio de 2010.

H
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algunas disposiciones relativas a la proteccién de estas dreas de la propiedad in-
telectual, y ello confirma empiricamente la importancia que supone dicha drea
del derecho.

Si comparamos los datos anteriores con el nimero de paises que actualmente
forman parte de la Organizacién de las Naciones Unidas (ONU), el cual es de
192, resulta evidente que 95% de ellos es miembro de la OMPT y, por tanto,
estima pertinente ofrecer proteccién a las marcas y a los derechos de autor. Des-
de luego que los niveles de proteccién y la eficacia de los procedimientos varfan
mucho de una junsdiccién a otra, pero lo anterior demuestra que el tema, asi
como cl interés de otorgar proteccién tanto a marcas como a derechos de autor,
entre otras formas de propiedad intelectual, es un comiin denominador para mds
de 95% de los paises miembros de las Naciones Unidas. Es evidente que la im-
portancia econémica y cultural de esta coleccion de reglas, llamada propiedad
intelectual, se estd incrementando en forma acelerada. La fortuna de muchos ne-
gocios y de industrias enteras estd basada en la proteccién legal que los paises
ofrezcan a diversas formas de propiedad intelectual, y un creciente porcentaje de
abogados procura especializarse y obtener al menos los conocimientos bésicos
en la materia,

Ahora bien, gpor qué es tan importante ofrecer proteccién legal a la propie-
dad intelectual, especialmente a las marcas y a los derechos de autor? ;Por qué es
conveniente para un pafs determinado crear un sistema normativo especializado
y sostener autoridades administrativas para proteger dichos derechos? ;Acaso no
seria mejor prescindir de tal proteccién? En otras palabras, jeémo se justifica la
existencia de una proteccién legal especifica a la propiedad intelectual, en particu-
lar a las marcas y a los derechos de autor?

Descde lucgu que no lla)' una sola respuesta para las interrogantes antes plall-
teadas, sino por ¢l contrario, podemos identificar varias causas y razones que
Jjustifican dicha proteccién. De hecho, en los dltimos afios han proliferado en
revistas especializadas en derecho, economia v filosofia, diversas teorias que jus-
tifican la existencia de la propiedad intelectual. En este apartado nos referiremos
alas mis relevantes y describiremos sus aspectos mds caracteristicos, asi como las
criticas que cominmente se esgrimen en contra de ellas.

" De acverdo con la informacidon disponible en la lista de estados miembros de la pdging ofi-
cial de la Organizacién de las Naciones Unidas, disponible en http:/jwww.cinu.org.mxfonu/
miembros.himl, consultada el 21 de julio de 2010.
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Principales teorias

La propiedad mtelectual, en el sentido moderno, es una invencion del mundo occi-
dental. Es decir, la nocion de que el inventor de un desarrollo cientifico o tecnolégico,
asi como el autor de una obra artistica o literaria reciban un derecho, privilegio o
propiedad por un tiempo determinado, es algo que en su acepcién contemporinea
surgid en Furopa, y se ha disemmado a través de dicho continente hacia América, y
en forma paulatina, al mundo oriental. Por esta razén, no es de extranar que las teorias
que actualmente dominan las concepeiones econdmicas y filoséticas de la propiedad
intelectual tengan profundas raices en el pensamiento occidental.

Pero aun en Occidente y a pesar de la internacionalizacidn del derecho de la pro-
piedad intelectual, asi como de la similitud de la legislacion sustantiva de la mayorfa
de los estados, son en realidad diversas teorfas las que justifican y explican la natura-
leza de la propiedad mtelectual, en particular de las marcas y los derechos de autor.
Por ¢jemplo, en el mundo anglosajén se han unhzado diversas teorias, entre las que
destacan la del trabajo, inspirada en el pensamiento de John Locke, la utilitarista
y, recientemente, la de la planeacién social, impulsada vigorosamente por diversos
académicos estadounidenses; mientras que en el mundo ]egal de Europa continen-
tal, es decir, de las naciones cuya tradicién legal deviene del mundo romano-ger-
minico, la teoria de la personalidad signe teniendo un gran auge, aunque también
figuran diversas teorias a las que haremos referencia. En conclusién, es evidente
que en los tiltimos afios son cinco las teorias que justifican la existencia y naturaleza
de la propiedad intelectual, las que han dominado los espacios y las discusiones en
los diferentes foros y publicaciones especializadas de todo el mundo, a las que nos
referiremos a continuacion.

Teoria del trabajo

La primera teoria deriva de la proposicion de que la persona que aplica su trabajo
a recursos mostrencos o parte de una propiedad comiin, tiene un derecho de pro-
piedad natural en el fruto de sus esfuerzos. Esta concepcidn se origing de una de las
obras de John Locke, Dos tratados sobre el gobierno,'” editada hace mis de 300 afos,
donde se discuten diversos asuntos relacionados con la propiedad privada, basados
en ideas del derecho natural y aplicados en el campo de la propiedad intelectual,
donde la materia prima constituida principalmente de hechos y coneeptos, parece
ser propiedad comiin de la sociedad y donde el trabajo aplicado parece contribuir de
manera importante al valor de los productos terminados.

12 John Locke, Tiwo Treatises of Govermonent, P. Laslett, Cambridge, 1988; ed. Cambridge, 1690,
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Mediante su argumento iusnaturalista, Locke sostiene que en estado natural no
hay ley positiva que reparta la propiedad o dé a persona determinada el derecho
de mandar sobre nadie mas. Sin embargo, senala que existen deberes morales que
constrifien la conducta de las personas hacia los demis.'"" Este autor afirma que ta-
les deberes son impuestos por Dios y son discernibles mediante la razén, Por tanto,
como la humanidad es igual en estado natural, los deberes que tenemos hacia los de-
miis son los deberes que ellos tienen hacia nosotros; y los derechos que tengo con-
tra los demds son los derechos que ellos tienen contra mi.""* De la teorfa de Locke
se desprenden dos clases generales de derechos: los derechos de hbertad y los dere-
chos de reclamo. Con base en estas categorias generales, podemos identificar cuatro
tipos de leyes referentes a los derechos y deberes naturales particularmente relevan-
tes para nuestra discusién:' "

1. Todas las personas tienen un deber de no dafiar a los demis,

2. Hay dos derechos clave: 1. todas las personas tienen derecho de libertad
en relacidn con su trabajo, para disponer de él como mejor les parezca, y
2. todas las personas tienen el derecho de utilizar el commons.""

3. Todas las personas tienen dos deberes centrales en relacién con sus re-
cursos: 1. compartir sus recursos con los demds en casos de extrema
necesidad, v 2. compartir sus recursos que de otro modo se echarfan a
perder irremediablemente.

4. Todas lapersonas tienen el deber de no intervenir con los recursos propie-
dad de los demis, o producidos mediante su trabajo sobre el commons.

Excepto en los casos de extrema necesidad, la primera ley prevalecerd en cual-
quicr conflicto sobre cmlquicr otra delalista. Los derechos de libertad cunsagradus
cn la segunda ley significan que, al menos ante la ausencia de extrema necesidad, la
ley natural no le otorga a nadic un derecho de reclamar a otra el uso no pernicioso
de su propio trabajo v del commens. De acuerdo con el razonamiento de Wendy

2 Anthony D'Amato y Doris Eatelle Long, International Intellectual Property Anthology,

Anderson Publishing Co., p. 27, en relacién con Wendy A. Gordon (1993), A Property Right

in Self-expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property.

102. Yale L. ], 1533.

Anthony ID'Amato y Doris Estelle Long, op. aif., p. 28,

* Ibidem, p. 28,

" Kl térming commons puede definirse como el estado natural basado en la existencia de una
propiedad comunal, conformado por bienes que pertenecian en comiin a todos y que eran
destinados al uso piiblico.
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Gordon con respecto a Locke, la tercera ley se aplica siempre y cuando la vida de
la persona no quede en peligro debido a su candad; y finalmente, el deber de no
mtervenir con los recursos de los demis es condicional y es una predra angular para
la justificacién moral del derecho de propiedad.'”

La obra citada de Locke se considera un ataque al gobierno monirquico;''® y
especificamente, en el capitulo V de su Tratado, al aplicar las leyes comentadas,
se hace y responde una pregunta: jeémo puede un individuo tener propiedad
sobre una cosa? La pregunta es relevante porque en un estado natural basado en

18

el commons, la propiedad privada no podria existir a menos que se obtuviese el
permiso de todos los comuneros,'

El propasito de Locke es demostrar que la propiedad privada puede coexistir
con laigualdad.'* Para resolver esta cuestién, lo primero que asume Locke es que
cada hombre tiene una propiedad sobre su propia persona'*! y su trabajo.'*

Esta perspectiva parece ser ilustrada por Robert Nozick en su breve pero influ-
yente discusién del derecho aplicable a las patentes en su articulo Anarchy, State
and Utopia. Después de asociarse a si mismo con el argumento de Locke. Nozick
explica que una persona puede legitimamente adquirir un derecho de propiedad
al mexclar su trabajo con los recursos comunes, sélo si 1. después de dicha apro-
piacién, hay suficiente propiedad comiin en buen estado para los demis y 2. la
adquisicién de la propiedad estd de acuerdo con los propésitos de Dios. Locke
consideraba que Dios hizo las *cosas para que la gente las disfrute, no para que
las tire o las destruya”™.'*

Siguiendo el argumento de Nozick, éste explica que la correcta interpretacién de
esta limitacidn es que la adquisicién de propiedad mediante el trabajo es legitima
si y s6lo si otras personas no sufren daiio alguno debido a ello, pero advierte dos
limitantes: 1. quea la persona que cree la misma obra intelectual subsecuentemen-
te en forma independiente. debe permitirsele usarla y venderla, y 2. por la misma

razén, los derechos de propiedad intelectual en promedio., no deben durar més

* Anthony ID'Amato v Doris Estelle Long, o eif., p. 28,

'** Roberto Garza Barbosa, “La filosotia de la propiedad intelectual. ;Para qué sirve?™, en fustitia,
revista jurfdica del Departamento de Derecho del ITESM, ndm. 8, noviembre de 2003, Mon-
terrey, p. 197.

"% Ihidem, p. 198,

"% P, Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Dartmouth, Sadburry, 1996, p. 32.

1 Véase John Locke, op. it

** Roberto Garza Barbosa, op. eit., p. 198,

23 fhidem, en relacidon con John Locke, Tee Treatises of Government.
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tiempo que el necesario para que otra persona desarrolle la misma invencién en
forma independiente.'**

Por su parte, el profesor P. Drahos provee un excelente resumen de las ideas de
Locke acerca de la propiedad.

1. Dios ha dado el mundo a la gente en comiin.

2. Cada persona tiene propiedad sobre su propia persona.

3. Eltrabajo de una persona le pertenece.

4. Cuando una persona mezcla su trabajo con algo en el commans, ese al-
guien hace de eso que mezel6, su propiedad.

5. Elderecho de propicdad es condicional a que la persona deje en el commons
lo suficiente y tan bueno para los demis.

6. Una persona no puede tomar mis del commons de lo que puede usar para
su ventaja.'*

Esta teoria de la propiedad disefiada por Locke, y adaptada por diversos trata-
distas a la propiedad intelectual, es ampliamente aceptada y socorrida por acadé-
micos y pensadores, sobre todo del mundo anglosajén, dado que es lo bastante
amplia para justificar diversas clases de propiedad, asi como diversos sistemas
de pmpiedad que van desde el comunitario t:xpansivo hasta una inl.erprel.aciﬁn
capitalista.'" La teorfa de la propiedad fue concebida por Locke para aplicarla a
la propiedad fisica. Sin embargo, diversos juristas y teéricos la han adoptado para
emplearla en la propiedad intelectual. El commons, conocimiento desarrollado
por la humanidad a lo largo de los siglos, estd constituido por lo que en materia
de derechos de autor se conoce como deminio piiblico, y en materia de invencio-
nes estado de la téenica. Sin embargo, varios tratadistas han criticado el parangén
bajo la aseveracién de que no existe un commons intelectual. No obstante, coin-
cido con ¢l comentario del maestro Roberto Garza Barbosa, en ¢l sentido de que
“Después de todo, la teorfa de Locke sirve para un propdsito no previsto por él,
si interpretamos una teorfa para bienes tangibles a objetos intangibles como lo es
la propiedad intelectual, también podemos interpretar el commons incluyendo
creaciones humanas...”'*”

* William Fisher 11, *Theories of Intellectual Property™, en Stephen Munzer, New Essays in the

Legal and Political Theory of Property, Cambridge University Press, Londres, 2001, p. 5.
P Diahos, op, eit., p. 43,
# Roberto Garza Barbosa, ef. eit., p. 198, en relacién con Benjamin G. Damstedlt.
5 Ihidem, p. 202,
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Teoria utilitarista

La segunda teoria es la mis popular en los paises con una tradicion juridica de de-
recho consuetudinario. Esta nocién utilitarista, tan familiar para los abogados del
mundo legal anglosajén, sefiala que el objetivo del régimen legal de proteccién a los
derechos de propiedad' deberia ser la maximizacién de un beneficio social neto.
La persecucion de tal fin en el contexto de la propiedad intelectual como comiin-
mente se piensa, requiere, por un lado, que el legislador encuentre el balance 6ptimo
entre el otorgamiento de derechos exclusivos para estimular la creacién de invencio-
nes y obras literarias o artisticas, y por ¢l otro, contrarrestar la tendencia natural de
que estos derechos se utilicen para acotar el disfrute de las creaciones por parte del
piblico en general.'

No es raro que esta teorfa sea tan popular. En palabras del conocido profesor
y codirector del Centro de Derecho y Teenologia de la Umiversidad Berkeley de
California, P.S. Menell, “no resulta sorprendente que la principal teoria filoséhica
aplicada a la proteccién de obras dtiles™" —incluidos los desarrollos tecnolégi-
cos— sea el utilitarismo™. """ Segiin esta teoria, el valor social de las obras (tiles
descansa sobre todo, si no es que exclusivamente, en la habilidad para desem-
peiiar ciertas tareas o satisfacer ciertos deseos de manera mds efectiva a un costo
menor. Es l6gico, segiin este argumento, que la sociedad busque proteger dichas
obras ttiles dentro de un marco de gobierno que en si mismo estd basado en
preceptos utilitarios.

De hecho, es de notar que las teorias modernas de utilitarismo desarrollaron
el derecho moderno de la propiedad intelectual en el mundo occidental, en una
relacién simbidtica con la evolucion del Estado moderno: desde la formacion y
maduracién de las naciones-Estado mercantilistas a través de la Revolucion In-
dustrial, hasta el surgimiento de la cconomia capitalista moderna.'* Segiin Menell,
“los derechos de propiedad intelectual emergieron durante las primeras etapas
del periodo mercantilista como una forma para las naciones-Estado de unifi-
car e incrementar su poder y riqueza a través del desarrollo de manufacturas y

' Entendido este término en forma general.

' William Fisher I1L op. cit. p. 1.

El térmimo utihizado es ufilitarian works.

RS, Menell, fntellectual Property: General Theories, sitio Enciclopedia of Laws 8 Economics,
de la Universiteit Gent, Paises Bajos, 1999, p. 130; disponible en hup:/fencydo findlaw.com/,
consultado el 6 de julio de 2010,

B2 fhidem,p. 131.




38 Derecho de la propiedad intelectual

el establecimiento de monopolios de comercio extranjeros™. " El término paten-
te deriva del latin patere (que literalmente significa “abierto”) y se refiere a una
carta abierta de privilegio otorgado por un gobierno para que su tenedor pudiera
practicar algiin oficio. La filosotia utihtarista de la propiedad mtelectual se desa-
rrollé en respuesta al uso del poder monopélico para incentivar la innovacién, El
mismo Adam Smith, pese a ser un gran critico del poder monopélico como un
factor perjudicial para la operacion de la mano invisible, justificaba la necesidad
de “monopolios limitados” para promover la innovacién y las actividades comer-
ciales que requerian grandes cantidades de imversién mnicial y entranaban grandes
riesgos.'!

Jeremy Bentham fue mis alld de la justificacién de Adam Smith, al dar una cla-
ra explicacién de la diferencia entre los costos fijos realizados porlos innovadores

y los imitadores:'”

Lo que un hombre ha inventado, todo el mundo trata de imitar. Sin ayuda de la
]ey.,el inventor siempre serd sacado del mercado por su rival, quien se encuentra a
si mismo, sin haber incurrido en gasto ul‘gpmu1 en ]mscui(’ln de un descubrimiento
que ha costado al inventor mucho tiempo v gasto, y que estard en pr}sih“idad de

privar al inventor de sus merecidas ventajas, al vender a un precio mds bajo."

Del mismo modo, John Stuart Mill coneluyd en 1862 que el monopolio de una
patente estaba justificado, pues argumentaba que era preferible un “privilegio ex-
clusivo™ a las becas de cardcter general que daba el gobierno, bajo el fundamento
de que asi se evitaria la “discrecionalidad” y se aseguraria que la recompensa para
el inventor serfa proporcional a la “utilidad™ para los consumidores del invento.
Ya en el siglo XX, Arthur Ceci Pigou elaboré el marco moderno bésico de las
cconomias de bienestar, al desarrollar ol concepto bienes paiblicos como un instru-
mento en el que “el producto marginal neto privado era menor que el producto
marginal social neto debido a que servicios incidentales son prestados a terce-
ros a quienes es técnicamente dificil recabar un pago™. También en este siglo, en
1927, John Bates Clark reforzé tal justificacién al sefialar “que un sistema que
no dé control a sus inventores sobre sus invenciones. resultard en una rivalidad

= Ihid.

' Adam Smith, La rigueza de las naciones, Oxford, Clarendon, 1776, pp. 277 y 278,

B PS8 Menell, ap, eit., p. 131, en relacion con Jeremy Bentham.

1 Jeremy Bentham, 4 Manual of Political Economy, G. P. Putmam, Nueva York, 1839, p. 71.
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por esperar a que otros innoven, en lugar de esforzarse por sacar ventaja a otros
originando mejoras™, "

A finales de la década de 1960, los economistas comenzaron a concentrar su
atencién en una pregunta mds concreta: jeémo deberian estar diseniados los de-
rechos de propiedad intelectual para promover mejor la innovacion? En lo que
en la actualidad se considera un tratado clisico, William Nordhaus demostré for-
malmente como la duracién éptima de una patente balanceaba el incentivo para
la innovacién, por un lado: y los efectos negativos de la explotacién de un mono-
polio, por el otro,"*

Posiblemente los mejores exponentes de esta teoria utilitarista sean los reco-
nocidos economistas y juristas William Landes y Richard A. Posner, gracias a
su conocido ensayo sobre el andlisis econémico de la legislacién de derechos de
autor,"” asi como diversos articulos y libros referentes al andlisis econémico del
derecho de la propiedad intelectual. Segiin estos autores, las caracteristicas de la
mayoria de los productos intelectnales estriban en que se pueden replicar ficil-
mente y su utihzacion y distrute por una persona no impide la utihzacién y el
disfrute por las demds, Estas caracteristicas combinadas tienen el curioso efecto
de impedir que los creadores de los productos recuperen sus “costos de expre-
si6n”, es decir, el tiempo y esfuerzo dedicados a producir una obra, por gjemplo,
una composicién musical, asf como el costo de negociar con la productora y la
compaiifa disqueras, ya que quien copie la composicién musical podrd hacerlo
sin incurrir mis que en los bajisimos “costos de produccién”, como el costo del
CD, o del libro, es decir, ¢l costo del soporte material, por lo que podrd ofrecer
productos equivalentes o idénticos a precios tan bajos que el ereador de la obra
no podria sostener.

Los autores mencionados sefialan que el costo de pmducir un libro —u otra
obra [Jrutcgida mediante derechos de autor, pero para los efectos del qiemplu nos
concentraremos en un libro— tiene dos componentes: el primero es el costo de
crear la obra, el cual no varfa por el nimero de copias que de €l se produzcan o
vendan, ya que consiste principalmente en el tiempo y esfuerzo del autor, mds el
costo del editor, la impresién, la edicién del manuscrito y su puesta a la venta; es

M7 Para vma dhscusion mis amplhia sobre los postulados de John Stuart Mill, Arthur Ceci Pigou,
John Bates Clark, Keneth |, Arrow, Harold Demsetz, Ronald H. Coase y otros, véase PS5, Menell,
op. cil.,pp. 132 y 133,

B fhidem, p. 133,

5 William Fisher 111 op. cif., p. 2.
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lo que se llama costo de expresiin. ' El segundo componente del costo de produc-
cién de un libro se incrementa con el nimero de copias producidas, es decir, el
costo de imprimir, empastar y distribuir las copias individualmente.'*!

Asi, y de acuerdo con Landes y Posner, para poder crear un nuevo trabajo, la
ganancia esperada’* debe exceder el costo esperado. La curva de demanda de un
libro en particular, segiin esta teorfa, se ve afectaca negativamente porque habra
buenos sustitutos, mas no sustitutos perfectos del libro. Entonces, los creadores
del libro haréin copias del mismo hasta que el costo marginal de hacer una copia
mis iguale suingreso marginal esperado. Las diferencias entre el precio y el costo
marginal, basadas en el mimero total de copias vendidas, generarin ingresos para
abatir el costo de expresién. Debido a que la decisién de crear un libro debe to-
marse antes de que la demanda para dicho libro exista, el libro se publicard sélo si
la diferencia entre el ingreso esperado y el costo de copiar el libro es igual o mayor
al costo de expresion.'*

Segnin el argumento expuesto, en la medida en que no existan los mstrumentos
legales que provean la proteccién necesaria para los autores, habri poco incentivo
para que los autores potenciales realicen productos intelectuales socialmente va-
liosos. Este efecto econdmico adverso e indeseable puede contrarrestarse al otor-
gar a los creadores, por un periodo limitado, el derecho exclusivo a hacer copias de
sus CI!:il(_'iUnes. ]_nUH Ul'eﬂdﬂmﬁ d{f aqucl.l'ds Uhl‘ils [.ll'le 103 CUl]Hll[ﬂ.idUreH (:Ollsidcren
valiosas, por ejemplo, aquellas para las cuales no encuentren un sustituto apropia-
do ¢ ignalmente atractivo, tendrdn la facultad de cobrar un precio mis alto por cl
acceso a sus obras.

El mismo argumento pueden utilizar Landes y Posner con respecto a las mar-
cas, va que los beneficios econdmicos principales de las marcas son:

1. La reduccién de los “costos de bisqueda” del consumidor. Es mds fi-
cil para una ama de casa usar suavizante de telas *Suavitel”, que leer y
comprender todas las especificaciones téenicas de los suavizantes de telas
producidos por otros fabricantes, pues el consumidor se apoya en sus
experiencias previas con las diversas marcas de suavizante que adquiere
para decidir cudl comprar en el futuro.

" William Landes v Richard A. Posner, An Ecomomic Analysis of Copyright Law, 18 ]. Studhes,
The University of Chicago Press. 1989, p. 327,

" fhidem, p. 328.

2 La cual tipica provendrd exclusi dela venta de dichas copias.

1 William Landes v Richard A. Posner, of. eif., 1989, pp. 331 v 332,
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2. Lacreacién de un incentivo para que los comerciantes produzcan bienes
o presten servicios de una calidad consistentemente alta, pues saben que
sus competiclores no podrin imitar sus marcas para beneficiarse de su
prestigio ganado por la calidad de sus productos o servicios. Segiin este
argumento, las marcas deben protegerse cuando sean socialmente bené-
ficas, pero no cuando sean perniciosas.'*

Teoria de la personalidad

La tercera teoria es, por mucho, mis asequible para los profesionales de la propie-
dad intelectual en Furopa continental y en la mayoria de los paises latinoamerica-
nos, ya que deriva del pensamiento filoséfico de Immanuel Kant y George Wilhelm
Friedrich Hegel. Esta teoria sugiere que los derechos privados de propiedad son
cruciales para la satisfaccién de algunas necesidades humanas fundamentales; los
legisladores deben, por tanto, esforzarse para crear y otorgar los derechos sobre
los recursos en la manera que permita mejor a la poblacién llenar dichas necesida-
des, Desde este punto de vista, los derechos de propiedad intelectual pueden ser
Justificados ya sea bajo el fundamento de que protegen contra laapropiacién o mo-
dificacién de las obras a través de las cuales los artistas y los autores han expresado
su voluntad,'*” o bajo el fimdamento de que los derechos de propiedad intelectual
establecen las condiciones econémicas y sociales tendientes a crear actividad inte-
lectual, la cual, a su vez, es importante para el florecimiento humano. 4

Como en muchas otras culturas, el modo en que los europeos —y en general
todas las sociedades— conciben y regulan la propiedad intelectual ha sido mo-
delado por la manera como se considera a la propiedad en general, donde el con-
cepto propiedad de Hegel tal vez sea el mis aplicable a la propiedad intelectual. '+
El eseribié que la propicdad es. entre otras cosas, la forma por medio de la cual un
individuo puede expresar objetivamente su voluntad de manera personal y singu-
lar, y que en la propiedad “una persona existe por primera vez como razén”. La
sociedad civil que Hegel concebia era “un ambiente en el cual el individuo aspire
a establecer su lugar dnico, y la propiedad es el vehiculo por medio del cual la
identidad propia era reconocida por otros quien ¢ igualmente estaban luchando

" William Fisher 1, of,

a5

it peod
Definida comao la acti central de la personalidad,
¥ William Fisher 111, op, eif., p. 5.
¥ Anthony D'Amato v Doris Estelle Long, f. cit., p. 32.
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por su propia identidad™.** Hegel, por tanto, justifica los derechos de autor en
voluntad, y no en trabajo."*

Kant basaba su teoria en el derecho personal relacionado con la identidad del
artista, al ubicar los derechos de los antores como de personalidad, en lugar de
derechos de propiedad. En parte, la coincidencia de Kant y Hegel se basa en la
necesidad de justificar los derechos de propiedad intelectual, principalmente los
derechos de autor, ya que la duracién limitada de éstos hizo dificil sostener la ana-
logia con el derecho de propiedad, formulada a partir del argumento lockeano.

Para éstos y otros autores, la analogia del derecho de autor con el de propiedad
no expresaba correctamente la conexién existente entre el autor y su creacién. Se-
gin Kant, los derechos de autor se consideraban como de personalidad, en lugar
de propiedad, ya que expresaban el interior del propio autor, Entonces, para Kant,
el derecho de autor no es un derecho que se ejerce sobre un objeto, sino que se

150

trata de un derecho inherente a la propia persona.'™ Los derechos de personali-
dad se definen como “el conjunto de derechos inherentes a la propia persona, que
todo ordenamiento juridico debe respetar, por constituir en definitiva manifesta-
ciones de la dignidad de la persona y de su propia esfera individual™,'™!

La premisa en la cual estd basada esta perspectiva tedrica, es que para alcanzar
un desarrollo apropiado, es decir, para ser una persona plena, un individuo nece-
sita algin tipo de control sobre los recursos en el ambiente externo.'™ La justifi-
cacién de la propiedad a través de la personalidad enfatiza la propiedad personal
cn oposicidn a la fungible: la justificacién es mds tuerte cuando un objeto o idea
estd intimamente relacionado con la identidad personal de un individuo, y mds
débil cuando el objeto es valuado por el individuo a un precio de mercado, ™
Kant consideraba que una obra literaria era un discurso dirigido al pidblico me-
diante una forma especifica. Una narracién hecha por el autor de sus pensamien-
tos. Por ende, cuando una persona distribuye ilicitamente ¢l trabajo del autor, estd
infringiendo la libertad de éste porque estd hablando en nombre del autor. El vi-
sualizaba la difusién del trabajo o discurso del autor de manera tripartita: el autor,
la editora y el pablico en general. De esta forma, se entiende que es el editor quien

V5 Ihidem.
' Roberto Garza Barbosa. op. cit.. p. 194.

)

D. Cirdenas Durin, “La naturaleza juridica de la propiedad intelectual”, en Tustitia: revista
Juridica del Departamento de Derecho del ITESM, mim. 8, noviembre de 2003, Monterrey,
pe 67

Roberto Garza Barbuosa, ofp. eif., p. 198,

P.S. Menell, ap. eit., pp. 957-1015.

Ihidem, p. 158,
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difunde el trabajo a nombre del autor y el piiblico lo recibe. El trabajo del editor
se define como una simple comision para dar a conocer al ptiblico el discurso o
pensamiento del autor. En consecuencia, si el trabajo artistico es un derecho in-
herente a la personalidad del autor, entonces no es alienable ni transferible. '™

Con esto, resulta claro que Kant ve los trabajos literarios o artisticos como una
parte de la persona del autor y, por tanto, como algo no alienable. Hegel, en con-
traste, distinguia entre habilidad mental como una parte inalienable del ser, pero
no el acto de la expresién.'” Es decir, para este autor la propiedad privada estd
Justificada debido a que uno ha establecido su voluntad sobre una cosa. Enton-
ces, para Hegel los derechos de autor no son una extension de la personalidad,
sino algo externo. Sin embargo, considera que la propiedad es necesaria para la
supervivencia del individuo, no sélo la biolégica, sino también para hacer frente a
la vida en el contexto del sistema social en el que uno se encuentra.'™

El pensamiento de Kant y de Hegel fue desarrollado posteriormente por otros
pensadores, convirtiéndolo en el fundamento de teorias mis elaboradas, princi-
palmente en lo relativo a los derechos de autor, desde un punto de vista monista.
Los mids prominentes pensadores monistas han sido Otto von Gierke y Philipp
Allfred." Ellos también sostienen que el derecho de autor es un derecho funda-
mentalmente de personalidad y no de propiedad. Consideran que es unitario e
inalienable, y la tinica manera de transmitirlo es por sucesién. Un ejemplo de la
aplicacién de esta teoria es la Ley Alemana de Derechos de Autor, en la cual tales
derechos ofrecen una proteccién que no estd dividida en derechos morales y patri-
moniales, sino por el contrario, es un solo cuerpo de derechos. Asi, en los arts. 29
y 31 no se permite la transflerencia indefinida de los derechos de autor.

Por su parte, la corriente basada en Kant elabord una interpretacion dualista, me-
diante la cual los derechos de autor se dividen en intereses econdmicos (derechos
patrimoniales) y derechos personales (derechos morales). Uno de los mis promi-
nentes expositores de esta teoria es Josel Kihler, quien con base en la posicion de
Hegel establece que los derechos de autor se otorgan s6lo sobre obras que han sido
exteriotizadas. Para Kohler, los derechos de autor protegen la voluntad del autor.

" Véase discusion en tomo a Kant, en donde se cita a Neil Netanel. Roberto Garza Barbosa,

op. eil., p. 214,
* RS, Menell, op. eit., p. 159,
P. Drahos, op. cit. p. 77,
" Roberto Garza Barbosa, a. cit.. p. 216, en relacidn con Neil Netanel.
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Ejemplos claros de esta corriente son la legislacion autoral francesa y mexicana, '

De hecho, la teoria de la personalidad constituye los cimientos de los derechos de
autor, drort d antenr o urheberrecht, en especial de estos llamados derechos morales a
los cuales nos hemos referido. La teoria de los derechos de personalidad aplicable
al ambito de la propiedad intelectual no hizo su aparicién en el derecho francés
ni en el mundo de la propiedad intelectual sino hasta 1909, cuando se publicé un
articulo de Perreau en la Revista Trimestral de Dervecho Civil.™™ La Convencién de
Berna relativa a los derechos de autor estd influenciada por tendencias continen-
tales como las de Hegel y Kant, en lugar de las utihitaristas como las basadas en
Locke. Por eso Estados Unidos de América adopté esta convencion casi 100 afios
después de que la suscribieron los paises inicialmente contratantes,'™ y entré en
vigor en aquel pais el 1 de marzo de 1989,

Sin embargo, en lo que es quizi el argumento miis fuerte a favor de esta teorfa,
y que a mi parecer ha servido al mismo tiempo como un puente de entendimiento
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entre el mundo del Common Law y del derecho romano-germinico, el ministro
Justin Hughes deriva de la filosofia del derecho de Hegel las signientes lincas con
respecto a la forma adecuada de un sistema de propiedad intelectual:'*

1. Debemos estar mds dispuestos a proveer proteccién legal a los frutos de
actividades intelectuales altamente cxpresivus, tales como las novelas, que
los frutos de actividades menos expresivas, tales como la investigacién
genética.

2. Debido a que la persona de un individuo es un recepticulo importante
para su “personalidad™, merece una proteccién legal generosa, a pesar
del hecho que ordinariamente no resulta del trabajo.

3. Alos autores ¢ inventores les debe ser pcmﬁlidu que ganen respeto, ho-
nor., admiracién, y también dinero del ]JL’Lb]icu mediante la venta o dona-
cién de copias de su trabajo, pero no debe permitirseles renunciar a sus
derechos para impedir que otros mutilen o se atribuyan incorrectamente
la autorfa de sus obras.

1% Viéase discusion en tomo a las teorias de Kant y IHegel realzadas por Roberto Garza Barbosa,
op. eif., pp. 214-216,

' Miguel .f\ngc] Emery, op. et p. 7.

' Roberto Garea Barbosa, of. cit., p. 213,

1 William Fisher 11, op. cif., p. 6.

2 Ihidem.
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A pesar de que ain existe una brecha amplia entre las dos tradiciones legales oc-
cidentales méds desarrolladas, como son el derecho anglosajén consuetudinario y
el derecho continental romano-germanico, con respecto a la propiedad intelectual,
la teoria de la personalidad se encuentra en el centro del creciente debate acerca de
los derechos intelectuales, que se hace mis intenso debido a los avances en la bio-
tecnologia, el patentamiento de material biolégico o partes del cuerpo humano, las
lineas celulares, las secuencias de nucleétidos y el uso de la medicina gendmica.

Teoria de la competencia econdmica

Esta corriente de pensamiento ha tenido una gran fuerza en los iltimos afios para
referirse especialmente al derecho de marcas y a los signos distintivos en gene-
ral. Se basa no en las teorfas descritas, aplicables a los derechos de autor o al
copryright, sino en las teorias econémicas de competencia, segin las cuales no es
licito aprovecharse del prestigio legiimamente ganado por un competidor, utili-
zando el mismo elemento o uno parecido, de tal forma que produzea o induzca
a la confusién de los competidores,'™ De hecho, la legislacién de algunos pafses
considera el derecho de la competencia econdmica™ como el género al cual per-
tenece la legislacion de marcas, Para J. Thomas McCarthy, “el Derecho de marcas
no es sino una rama de un drea mis amplia llamada Competencia Desleal o Pric-
ticas Comerciales Desleales™. '™ Beverly W. Pattishall ejemplifica dicho postula-
do con la oracidn siguiente: “nadie tiene el derecho de presentar sus productos
como los de otra persona, y esto no es otra cosa mis que el deber de abstenerse
de cometer fraude™.'™

El autor citado opina que una economia competitiva necesita dispositivos
claros y eficaces para identificar los bienes y servicios, pero a su vez, el derecho
para excluir a los demis en caso de cualquicer uso engafioso de una marca cs, en si
mismo, un monopolio. Tal derecho, sin embargo, es sélo una forma calificada de
exclusién, dentro de los Ifmites de la propia ley marcaria y lo que la teoria llama

55 Beverly W, Pauishall of al., Trademarks and Unfair Competition, LexisNexis Publishing Co.,
Nueva York, 2000, p. 4.

Principalmente el drea del derecho conocida como Unfair Competition, por estar esta corrien-
te mis arraigada en el derecho anglosajon.

" Lans Edvardo Bertone ef al., op, aif., p. 66,

Recordemos que el frande, en muchos paises, pero principalmente en el derecho anglosajin,
no estd considerado como un delito o como un crimen, sino como un licito civil, lo gue trae
como consecuencia que el énfasis v Ia motivacidn misma de la accién civil de fraude se en-
cuentre en la reparacidn del dafio v no en la imposicién de una pena o multa.
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la “posibilidad de confusidn™, por lo que seria imcorrecto afirmar que los objeti-
vos de la legislacién de competencia econdmica y de identidad comercial (ley de
marcas) estan en conflicto.'™” Por el contrario, son complementarias. A pesar de la
fuerte influencia que esta teoria ha tenido en paises como Estados Unidos de Amé-
rica, no siempre ha estado en boga, pues luego de la gran depresion de la década
de 1930 hasta la década de 1960, existia una fobia generalizada contra el poder
que otorgaban las marcas, que paulatinamente ha ido disminuyendo. En vez de un
impedimento para el comercio, las marcas y la legislacién de identidad comercial
son un benehicio para los consumidores, ya que reducen los costos de busque-
da al informar a los consumidores de la fuente o procedencia de los productos'™
¢ incentivan a los productores a mantener una calidad consistentemente alta,'”

En el derecho alemén, Eduard Reimer ubica a las normas marcarias entre
aquellas que, al formar parte del derecho de la concurrencia desleal, estin diri-
gidas a proteger la reputacién de una empresa o una institucién vinculada con
ésta. El empleo de los signos de un competidor, incluso de sus marcas, es “un
acto subjetivo de competencia desleal mediante los cuales se explota el erédito y
prestigio comercial de un concurrente, actos que quedan sujetos a las sanciones
del derecho de marcas y de la legislacién sobre competencia desleal”.'"

En nuestro pais no hay voces que se hayan opuesto expresamente a esta visién del
derecho de marcas, pero tampoco se tiene conocimiento de autores que hayan de-
sarrollado esta relacién del derecho de marcas con el de competendia desleal. Se ha
asumido como dogma de fe que las marcas son parte de la propiedad industrial, y que
ésta. a su vez, forma parte de la propiedad intelectual. Sin embargo, los textos sobre
competencia econdmica parecen no contradecir esta teorfa, toda vez que reconocen
—aungue sea en forma incidental— que las marcas constituyen mecanismos que esti-
mulan el modelo de competencia econdmica perfecta, al contribuir a alcanzar mayor
cficiencia en la asignacién de recursos y ol beneficio mutuo del intercambio que da

lugar a la cficiencia competitiva.'™

5

" Beverly W. Patishall, op. cit., p. 14.

féase New Kids on the Block v. New America Publishing, 971 F. 2d. 502, 505 n.2 306 n.3 (9th
Cir, 1992)
“ Beverly W, Pattishall, op. cit., p. 15
™ Luis Fdvardo Berwone ef al,, op. cil., pp. 66 y 67, en relacién con Kohler, Baumbach y Hefermehl.
171 Leonel Pereznieto Castro v R.R. Guerrero Serreau, Dereche de la competencia econdmica,
Oxtord University Press México, 2002, pp. 57-70.
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Teoria de la planeacidn social

La cuarta teorfa que a continuacion explicaremos encuentra sus raices en la proposi-
cion de que los derechos de la propiedad en general, y particularmente la propiedad
intelectual, pueden y deben ser diseniados de tal manera que ayuden a fomentar una
cultura justa y atractiva. Los tedricos que defienden esta vertiente a menudo obtie-
nen su mspiracién de un grupo ecléetico de idedlogos del derecho y de la politica
donde se incluye a Thomas Jefferson, los precursores del realismo legal e incluso
algunas teorias de corte marxista, asi como diversos exponentes del republicanismo
clisico,'™ Esta teorfa es muy similar a la utilitarista en su orientacion teleolégica,
pero muy dilerente en cuanto a su disposicién para desplegar visiones de una so-
ciedad deseable mucha més rica que las concepciones del va superado “estacdo de
bienestar”, sostenido por los utilitaristas.'’

Un gjemplo provocador puede encontrarse en el reciente ensayo de Neil Netanel
titulado Copyright and Democratic Civil Society, en donde comienza a bosquejarun
panorama de lo que llama una sociedad civil © rol)usta, participativa y pluralista”,
haciendo equipo con sindicatos, iglesias, movimientos sociales y politicos, asocia-
ciones civicas y vecinales, escuelas de pensamiento e instituciones educativas. En
el mundo descrito por Netanel, todas las personas disfrutarfan de un cierto gmdu
de independencia financiera y una considerable responsabilidad para dar forma a
su ambiente local en lo social y en lo econdmico. Una sociedad civil de este tipo
es vital, segiin Netanel, para perpetuar las instituciones politicas democriticas. Sin
embargo, no emergerd en forma espontinea, debe ser nutrida por el propio gobier-
no. Ahora bien, hay dos maneras como la propiedad intelectual, y en particular, los
derechos de autor, pueden avudar a promover esa sociedad:'™

1. Funcién productiva: los derechos de autor proveen un incentivo para la
expresion creativa en una gran variedad de aspectos politicos, sociales y
estéticos, impulsando la fundacién discursiva de una cultura democritica
y una sociedad civil.

2. Funcidn estructural:1os derechos de autor apoyan a un sector de la actividad
creativa y comunicativa que es relativamente libre de la necesidad de apoyos
o subsidios del gobiemo, el patrocinio de las clites y la jerarquia cultural.

2 William Fisher 1L op. el p. 6.
1% fhidem,p. 7.
1 fhid.
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Los promotores de esta teorfa argumentan que deben realizarse algunos ajustes a
la legislacion de propiedad mtelectual, como puede ser disminuir el término de pro-
teccion, lo que incrementaria el dominio piiblico o el estado del arte disponible para
¢l uso v la manipulacién creativa de la sociedad en general; asi como la reduccion
del control que los titulares de los derechos de autor tienen sobre la preparacién de
obras derivadas; y la implementacion de licencias obligatorias o limitaciones por
causa de utilidad piiblica para obtener un mejor balance de los artistas y de los
“consumidores” de sus obras.'™ Los autores que se han referido a la propiedad
mtelectual desde perspectivas similares incluyen a Keith Aok, Rosemary Coombe,
Niva Elkin-Koren, Michael Madow y William Fisher I11, y aunque atin no existe un
consenso con respecto al nombre de dicha corriente de pensamiento, uno de los
nombres propuestos que comienza a ser popular es el de teoria de la plancacién
soctal '™

Esfuerzos deliberados para construir reglas que permitan desarrollar la visién
de una cultura justa y atractiva se pueden encontrar en casi todas las jurisdiccio-
nes con legislacién de propiedad intelectual. Este tipo de argumentos también
figuran prominentemente en la discusién actual relacionada con el dmbito de
proteccién adecuado para la propiedad intelectual en internet.'”’

Teorias diversas

En este apartado hemos incluido algunas teorfas que no han legado a figurar en
forma tal que merezcan un tratamiento individual, como las descritas: pero son
dignas de mencién, por lo que nos referiremos a ellas de forma somera.

Teoria del privilegio o monopolio

Recordemos que, como apunta Isidro Satanowsky en su obra Derecho intelectual,
los primeros privilegios fueron conferidos en 1470 a los impresores (nétese que
no a los autores), bajo la forma de exclusividades o monopolios de explotacién
para la impresién de obras muy antiguas. Uno de los primeros fue otorgado a
Aldo Manucio, ¢l célebre inventor de los caracteres itdlicos, para editar la obra de
Aristételes, por el Senado de Venecia.'™

# Ihid.,p. 8.

™ Ihid.

7 Ibid., p. 10,

R. Ohiin Ledn, Los devechos de autor en México, Consejo Panamericano de la CISAC, México,
1974, p. 20.
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Es decir, los privilegios otorgados por los soberanos, de los cuales hemos re-
ferido algunos ejemplos, fueron abolidos como uno de los efectos directos de la
Revolucién Francesa, ereindose por primera vez una legislacion de derechos de
los autores tundamentada en algo diferente de la propiedad. Por tanto, las leyes
francesas de 1791 v 1793 reconocen la existencia de derechos pecuniarios de
los autores, derivados de la *actividad creativa de los autores”. Asi, la naturaleza
de esta teoria de la cual sélo parte de su terminologia subsiste, ha quedado por
completo en el total abandono ¥ se refiere fundamentalmente a la concesién del
privilegio otorgado por el soberano a los libreros, artistas e industriales y no a los
autores de la obra o los inventores de la innovacién.

Teoria de los derechos sobre bienes inmateriales

Josef Kishler, autor de esta teorfa, sostiene al igual que Arthur Schopenhauer que
“la obra intelectual es propiedad de su autor”™, Al igual que Picard, en una clasi-
hicacién que veremos mis adelante, agrega una nueva categoria de derechos para
diterenciarla de los derechos reales, personales y de las obligaciones.

Esta teorfa predomina en Alemania y Suiza, y a fin de comprender sus limites
ha de recordarse la delimitacidn del concepto formulado por Alois Troller, pero
debe tenerse cuidado de no identificar los bienes inmateriales con las creaciones
intelectuales.'™

La idea de los bienes inmateriales, que tiene su origen en la creacién del intelec-
to, ¢s incompleta para aplicarse a la propiedad intelectual, porque parece referirse
tinicamente a la proteccién de la idea y confunde el derecho con el objeto corporal
al cual se aplica el derecho, como se hace con el derecho de propiedad en la tradi-
cién romana,'™ Pero segiin Joao de Gama Cerqueira, la gran aportacién de Kéhler
es otorgarle a la propiedad inmaterial un cardcter temporal para diferenciarla de la
perpetuidad que caracteriza a la propiedad material.™

Teoria del derecho real sobre cosas incorpdreas

Se trata de una tesis ecléctica apoyada parcialmente sobre las ideas de Kihler
y la teorfa francesa de la propiedad apoyada sobre todo en Pianol y Ripert; en
Italia es apoyada por Messineo; asi como por José Piug Brutau y José Antonio
Gémez Segade en la doctrina espafiola.'™ Esta teorfa explica que aunque no redne

™ Luis Edvardo Bertone ef al., op. cit., pp. 248 y 249,
1. Cérdenas Durdn, op. cil., p. 69,

U fhidem, p. 70,

fhid.,p. 69.
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los requisitos de la propiedad en general, puede considerarse como un derecho
real pero sobre cosas incorpéreas. Se concibe entonces a la propiedad intelectual
como un derecho erga ommnes."™

Teoria del derecho intelectual

El jurista belga Edmund Picard es el creador de esta teoria, la cual agrega una
cuarta categoria a la divisién tripartita del derecho romano: derechos reales, per-
sonales y obligaciones. Considera que los derechos intelectuales estin divididos
en el elemento moral v el elemento patrimonial.™ Picard es también el respon-
sable de que el derecho de autor haya pasado a tormar parte del derecho de la
propiedad intelectual,' hasta ¢l punto que en muchos paises ha llegado a des-
ligarse por completo de las teorfas de competencia desleal o de ilicitos civiles.
Este autor sefiala que todo derecho subjetivo supone un sujeto, un objeto y una
relacidn que, al unir el sujeto con el objeto, conereta la naturaleza y el alcance de
su ejercicio.

Una gran aportacién de Picard fue nominar un derecho que hasta entonces
no se reconocia, como es el caso de los derechos intelectuales para referirse a la
propiedad intelectual. Es una de las teorias mds acertadas en cuanto a la denomi-
nacién, pero no en cuanto a la naturaleza de los derechos intelectuales, '

Teoria del derecho patrimonial

Louis Josserand, tratadista francés, se apoya en la teorfa de Picard, pucs considera
los derechos intelectuales como una categoria a lado de los derechos reales, per-
sonales o de crédito. Sin embargo, esta tesis considera equivocadamente que los
derechos personales y de crédito son sinénimos; ademds, asimila los derechos in-
telectuales como de clientela, uturgandu un cardcter patrimonial en una época en la
que se iniciaba un gradual reconocimiento de los derechos personales del autor.™

Ademds de las mencionadas. algunos tratadistas citan diversas teorfas que por su
trascendencia limitada no comentaremos: teorfas tan diversas como la teorfa del dere-
cho personal-patrimonial, teorfa del derecho de propiedad mueble, teoria del derecho

T

Ihid.

* Ihid., p. 72,

* Lans Eduardo Bertone of al, op. cit. p. 243,
fhidem.

D, Cardenas Durén, op. cit., p. 72,

Ihidem, p.71.
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de propiedad especial, teoria del privilegio cultural, teorfa del privilegio priblico,™
teorfas libertanias, teoria de justicia distributiva, teorias democriticas, radicales o
soctalistas, e incluso ecolégicas,™ La verdad sea dicha, muchas de estas teorias m
siquiera alcanzan tal categoria, sino que son simples y llanos errores de aplicacién
de una norma, deficiencias de téenica legislativa, desconocimiento de la materia sus-
tantiva o simples razonamientos exdticos que son totalmente extraiios a la propiedad
intelectual. En el mejor de los casos, algunas constituyen ilustrados razonamientos
acerca de la terminologia mds apropiada a ser utilizada, y no acerca de la verdadera

naturaleza o justificacién de la propiedad mtelectual.

(Propiedad? intelectual

Muchos estudiosos critican airadamente la terminologfa utilizada en esta rama del
derecho, ya que. como se vio. no hay un consenso con respecto a st las diferentes fi-
guras que constituyen la propiedad intelectual pueden ser asimiladas a los derechos
de propiedad. Como hemos visto, el término propiedad intelectual utilizado para
englobar diversas doctrinas separadas entre si,"" es decir, los derechos de autor,
las patentes y las marcas principalmente, nacié mucho después de que se acufiaran
los elementos que conforman dicha rama del derecho, por lo que comcidimos con
Becerra Ramirez en el sentido de que el concepto de “propiedad” no es del todo
adecuado ni desde la perspectiva del derecho anglosajéon ni desde la visién romano-
germdnica.™ Pero el uso de dicha expresién, al igual que el de *propiedad indus-
trial” que se refiere a las marcas y a las patentes principalmente, se ha arraigado
tanto y ha resultado tan eémodo que cualquier intento de renovar la terminologfa
para hacerla mds precisa irfa en contra de la inercia. Ademds, nos parece que debi-
do a las profundas diferencias en la naturaleza juridica y justificacién legal que las
legislaciones domésticas atribuyen a las diferentes figuras que integran esta rama
del derecho, todos podemos apreciar la conveniencia de un término comiin que
refiera conceptos similares, al menos en principio, Para muestra basta un botén. Las
diferencias entre el derecho de autor, droit d’autenr y el urheberpersonlichkeitsrecht,
son mis profundas que una simple traduccién, y estriban en la fundamentacién
filosdfica que las motiva, los fines que persiguen, asi como las adecuaciones finas al
régimen constitucional y legal interno. Sobre esta discusién volveremos mds ade-
lante en el capitulo 4.

" tbid., pp. G6-74.

W B, Menell, oy cit., pp. 156-163.

B William Fisher 111, o, eif., p. 1.

82 Manuel Becerra Ramirez, of. cit., p. 59.
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De hecho, muchas de las teorfas referidas hablan desde el titulo mismo de una
nueva terminologia referente a la propiedad intelectual. Hasta la aparicion de Picard,
quien acuiia el térmmo derechos intelectuales’™ para referirse a la propiedad mtelec-
tual, no existia una etiqueta comin que se refiriera a los derechos que se trataban en-
tonces en forma separada, como en el triunvirato de las patentes, marcas y derechos
de autor. Sin embargo, su teoria, tan aceptada en cuanto a la denominacion, no ha
podido explicar la naturaleza de los derechos intelectuales. Por eso, seria recomen-
dable, como sugiere Becerra Ramirez, “simplemente suprimir la palabra ‘propiedad’
v denominarlo *derechos mtelectuales’, o bien *derecho de los creadores’... *dere-
chos incorpéreos’..”""" Aun asi, para continuar con nuestra exposicién, haremos la
misma advertencia del autor citado: “... por lo que en este trabajo seguiré utilizan-
do el término *PI’ [Propiedad Intelectual], por su amplia divulgacian, sin olvidar lo

cuestionable del mismo™ %

1.3. Evolucién de las nuevas tecnologias de informacion

Evolucién tecnoldgica

Las nuevas tecnologias han cambiado de manera radical la forma como vivimos.
Aligual que en el Renacimiento en el centro y sur de Europa en el siglo XV, y enlos
dias de la Revolucién Industrial del siglo XIX en Inglaterra y Nortcamérica, en la
actualidad se desarrolla una nueva revolucién informdtica a escala global, que ha
promovido una nueva sociedad y estd dando lugar a un conjunto de instituciones
nuevas o a la trasformacién de las ya existentes,

El derecho es una de esas instituciones que se ve forzada a evolucionar a pesar
de su tendencia a gravitar por el mismo sendero de siglos atrds, pues en buena
parte del mundo —Europa continental, Latinoamérica e incluso el continente
asidtico—, seguimos en gran medida las instituciones modificadas del derecho
romano y de la Edad Media.

En muchos sentidos, al derecho le fue posible evolucionar apenas en algunos
aspectos en los dltimos 500 afios para regular la existendia y utilizacién de nuevas
tecnologias que habia que tolerar o aprovechar. Ya se referfan los iniciadores de
la Revolucion Industrial a la influencia de este fendmeno en los términos siguien-

1951, Cérdenas Durdn, op. cit., p. 72
15 Manuel Becerra Ramivez, of. eil., p. 60,
195 Ihidem.
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tes: “Se extiende por todo el planeta y consolida un sistema econdémico, politico,
soctal, cultural y educativo, ete"" Desde entonces, tal transformacion, que con
la ventaja de una vision retrospectiva pareciera menor, debié crear instituciones
nuevas o modificar las existentes para funcionar en una nueva sociedad, una nue-
va economia, una nueva realidad.

El derecho, por su parte, evoluciond en algunos sentidos o se crearon nuevas ra-
mas, como el derecho comercial o mercantil, que dieron origen a instituciones por
completo novedosas como la limitacién de la responsabilidad, la mercantilidad,
la existencia y operacién de personas morales o juridicas, procedimientos legales
mis dgiles y toda una nueva teorfa legal, a pesar de que muchas de las bases que
sirvieron al derecho romano seguian siendo vitiles para los retos legales de enton-
ces. Pero, ¢qué pasa cuando lo que muta es precisamente ese dmbito que define
la esencia y la finalidad misma del derecho y hablamos de un nuevo concepto de
espacio?; galcanza el derecho que conocemos para regularlo?;™" ;pueden mante-
nerse incolumes las msttuciones o tendrin que evolucionar?

Para contestar estas interrogantes proponemos un cambio de paradigma, pues-
to que, como han sefialado algunos autores, la concepeién juridica tradicional
enfrenta algunas dificultades de cara a la incorporacién, gracias a la tecnologfa, de
un nuevo espacio a la concepeién tridimensional del hombre y el derecho,™

Las nuevas tecnologias de informacién

El desarrollo tecnolégico de los dltimos 25 afios ha influido de manera impor-
tante en el régimen establecido de proteccion a la propiedad intelectual. Internet
es sin duda el mayor avance tecnolégico que, junto con las tecnologias de com-
presion de datos y de almacenamiento de informacién, han permitido guardar y
compartir informacién cn escalas nunca antes pensadas hace apenas medio si-
glo. De acuerdo con la informacién disponible, al 24 de marzo de 2005, la red
mundial conocida como inlernel alcanzé la asombrosa cantidad de 888 681 131
usuarios, y el porcentaje de usuarios continud creciendo a un ritmo asombroso,
mostrindose en los pasados 12 meses un aumento de 146%, donde la region del
Medio Oriente es la que mayor ritmo presenta, y en segundo lugar Latinoaméri-
caz la regién con menor ritmo de erecimiento es Norteamérica (Estados Unidos
de América y Canadd), aunque, desde luego, es donde un mayor porcentaje de la

" ).C. De Ta Vega, Diccionario consultor politico, . 3, Librex, Buenos Aires. 1988, p. 364,

¥ Anibal Pardini, Derecho de Internet, La Rocea, Buenos Aires, 2002, p. 24,
% fhidem.
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poblacién utiliza actualmente esta herramienta tecnolégica (67%)."" Para el 31
de diciembre de 2010, los datos reflejan que en cinco afios el ntimero de usuarios
ha aumentado mais del doble, con un total de 1802 330 457 usuarios. Siguiendo
la tendenaia de hace unos cinco aios, del mimero total de usuarios, los de ha-
bla inglesa continiian en primer lugar en proporcién con el nimero de usuarios
(27%), por debajo estan los chinos (22%), que han aumentado mas del doble su
segmento durante dicho periodo, y en tercer lugar los de habla hispana (7.8%),
que durante el pasado lustro han desplazado a los de habla nipona al cuarto
lugar (5%).*"

Si bien no existen estadisticas globales respecto de los hibitos, usos y gastos de los
usuarios de internet, un estudio reciente de la Universidad de California en Los An-
geles muestra las tendencias de los usuarios de internet en Estados Unidos de Amé-
rica. En él apreciamos claramente que alrededor de 71% de los habitantes de ese pais
utiliza internet con un promedio de 11.1 horas a la semana, donde el grueso de la po-
blacién declara que tienen dos afios 0 mds que usa ese sistema, Las cinco actividadles
mis frecuentes entre los usuarios encuestados incluyen, desde luego, utihizar correo
clectrénico y mensajeria instantinea, revisar las piginas de internet v, en menor gra-
do, leer noticias, consultar informacién de entretenimiento y, por supuesto, comprar,
actividad que al menos 44% de los encuestados realiza con gran entusiasmo,”" De los
encuestados, 11% declaré gastar menos de 15 délares americanos al mes; 13% mds
de 175,y 76% declard gastar una cantidad promedio en el rango de 15 a 175 délares
mensuales.

A partir de esta informacién, podemos observar cémo internet ha dejado de
ser una red de origen modesto manejada por militares —para luego ser manejada
por cientificos, que mis adelante pasé a ser administrada por el gobierno por un
breve lustro—, para convertirse en una red manejada por un consorcio de provee-
durcs C(Jmcrcialcs.

Ahora bien, a pesar de que la propiedad intelectual no es una materia estricta-
mente de cardcter comercial, en los dltimos afios ha recuperado gran interés para
los paises desarrollados porque de ésta depende la proteccion legal a las indus-
trias del cine, radio, television, programas de cdmputo, bases de datos v otras,

' Informacién disponible en http://www.internetworldstats.com/stats.html, World Internet
Usage and Pepulation Statistics, consultada el 25 de marzo de 2005,

0 Informacidn actualizada al 30 de junio de 2000 disponible en http:/ fwww internetworklstats.com
stats 7.himl, World Internet Usage and Population Statistics, consultada el 20 de julio de 2010,

81 UCLA, Internet Report. Surveving the Digital Future, UCLA, Los Angeles, 2003, p. 19; dis-
ponible en htp://www.digitalcenter.org/pdf/InternetReport Year Three. pdf
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asi como la proteceion a la reputacién comercial de millones de compaiias que
hacen negocios a escala global como nunca antes gracias a internet.

La segunda generacidn de la propiedad intelectual

El proceso deserito ha coincidido con el desarrollo de un nuevo sistema inter-
nacional de proteccién a la propiedad intelectual al incluirse en las rondas de
negociacién del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT,
por sus siglas en inglés: General Agreement on Tantts and Trade), que posterior-
mente formaron la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), a lo que Becerra
Ramirez ha llamado la segunda generacién de la propiedad intelectual **

La presién ejercida por el mundo desarrollado, encabezado por Estados Unidos
de América, para que los paises en vias de desarrollo adopten reformas legislativas
y estindares mimmos de proteccidn, ha traido como consecuencia la *“americani-
zacion” del derecho de la propiedad intelectual.*” Como senala Becerra Ramirez,
dicho fenémeno tiene su fundamento en varios hechos, pero debemos considerar
como un importante factor las “sugerencias™ para modificar sus legislaciones in-
ternas que realiza Estados Unidos de América a los paises que no cumplen con los
“estincares minimos de proteccién” de la propiedad intelectual con fundamento
en las disposiciones especiales en materia de propiedad intelectual de la seccién
301 del Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988 a través de su represen-
tante comercial 2™

A mediados de la década de 1980, la comunidad de negocios internacional de
los paises desarrollados comenzé a discutir entre ellos y con sus respectivos go-
biernos a fin de erear consenso acerca de un documento que sirviera como base
para el nuevo régimen internacional de proteceién a la propiedad intelectual, el
cual operaria sobre la base del régimen anterior.™” Asi nacié el ADPIC (o TRIPS
por sus siglas en inglés), que es el anexo 1C de la carta de la OMC y en el que
ademds se inspira el capitulo XVIT del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN)™" y sobre el que volveremos mis adelante.

¢ Manuel Becerra Ramirez, op. cif., p. 29.
0 fhidem., p. 31.

W fhid., p. 32.

% Sobre todo los convenos de Berna, Madnd, Paris, Lishoa y Roma,

Manuel Becerra Ramirez, op. cit., p. 33, Recordemos que de hecho el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte o NAFTA, por sus siglas en inglés, entrd en vigor v se implements
antes que el ADPIC, porlo que muchos estudiosos afirman que en realidad el NAFTA sirvié de
inspiracion para el ADPIC o TRIPS, o en el mejor de los casos, como un buen experimento.
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Importancia econémica de la propiedad intelectual

La creacion del nuevo sistema de propiedad intelectual explicado en el apartado
anterior implica profundos cambios en las industrias en las cuales incide la pro-
piedad intelectual, particularmente las marcas. A finales de la década de 1980,
Europa, Japén y Estados Unidos de América comenzaron a interesarse notable-
mente en la propiedad intelectual. La razén nos la explica en parte el profesor
Richard Foster, quien atirma que de 1980 a 2000 la tasa promedio de crecimiento
de los empleos en el drea de ciencia y tecnologia en Estados Unidos de América
fue de 4.9%, es decir, cuatro veces mayor que el incremento total de la tasa anual
de crecimiento en el empleo de aquel pafs.

De 1982 a 2000 el nimero de autores-empleados crecié a un ritmo anual de
8.7%, v el de disenadores a una tasa anual de 9.2%. Por si fuera poco, en 1999,
los ingresos anuales de Estados Unidos de América provenientes de su comercio
exterior, relacionados con la propiedad intelectual, fueron de 46.5 billones de dé-
lares, contra 13 billones*” que gastaron los americanos por concepto de bienes in-
telectuales provenientes del extranjero. Lo anterior sin tomar en cuenta las ventas
de equipo de cémputo y electrénico, que ese afio fue de 190 billones, ni la expor-
tacién de bienes de la industria del entretenimiento, pues tan sélo las peliculas y

los programas de computo representaron 89 billones de délares americanos.

Nacimiento de internet

Para conocer los orfgenes de internet, debemos regresar a 1957, que habia sido
llamado “Afio de Geolisica Internacional” y estuvo dedicado a la atmdsfera exte-
rior durante un periodo de intensa actividad solar. El presidente de Estados Uni-
dos de América, Dwight D. Eisenhower, habfa anunciado en 1955 que ese pais
planeaba lanzar un pequeiio satélite artificial que orbitara la Tierra. El Kremlin
hizo lo mismo. Los planes de los estadounidenses se concentraron en un sofistica-
do cohete de tres secciones, mientras que en la entonces Unidn Soviética tomaron
una via mds directa al juntar cuatro cohetes militares, enviando asi el Sputnik Lala
Grbita terrestre el 4 de octubre de 1957.*" Como una de las reacciones a tal acon-

7 Se hace la aclaracién que para los estadounidenses, la cantidad de one billion corresponde a
one thowsand million en el Reino Umdo o un millén de millones en nuestro pais.

5 Munuel Becerra Ramirez, ofy. cit., p. 41,

™ Sitio de Historia de internet, mantenido por Richard Griffiths y auspiciado por Ta Univer-
sidad de Leiden en Holanda, disponible en hup:/fwww.let.leidenuniv.nl historyfivh/chap2.
himl, consultado el 8 de junio de 2010.
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tecimiento se cred la Agencia de Proyectos de Investigacion Avanzada (ARPA, por
sus siglas en inglés: Advanced Research Projects Agency), que formaba parte del
Ministerio de Defensa. Su misién era aplicar tecnologia avanzada para defender a
Estados Unidos de América e impedir que dicho pais tnera sorprendido nueva-
mente por los adelantos tecnolégicos del enemigo.*”

La ARPA lanzd una iniciativa a la comunidad cientifica para disefiar una red
global para acceder y compartir informacién. ! Asi surgi6 en 1967 un Plan para
ARPANet, el cual contenia el disefio arquitecténico para una red mundial. Al afio
sigmiente, el primer hardware tue desarrollado por la compania que mas tarde se
llamaria BEN Planet, y en 1969 se hizo la primera prueba en la Universidad de Cali-
tornia (UCLA) y posteriormente en Stanford.”'* Esta incipiente red se transtormé en
lo que conocemos como internet en 1972, y aparecié también el correo electrénico,
que se utilizaba sobre todo con fines académicos, y el aiio siguiente el protocolo
TCP/IP emergi6 en la forma que actualmente conocemos,

La World Wide Web o red mundial (WWW)*" comenzé a funcionar en 1988, y
para 1990 el gobierno estadounidense retiré oticialmente ARPANet y la Fundacidn
Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas ¢ inglés: National Science Foundation)
comenzé a hacerse cargo de la red, bajo el nombre NSFNet, para retirarse en 1995,1
s6lo un afio después de que las primeras disputas referentes a nombres de dominio
COMENzaron a ].I.eg'ﬂ.l' i lU.‘.i l‘ri].lmlll.les.zl 3

El gobierno de Estados Unidos de América también dejé de hacerse cargo de
la asignacién de nombres de dominio, funcién que habia venido desempenando a
través de su Agencia de Asignacién de Nimeros de Internet (IANA, por sus siglas en

A% fhidem.

“tt El reto fue tomado con entusiasmo por un grupo de investigadores independientes que co-
menzaron a desarrollar lo que mis tarde seria el protocolo bisico de conexién TCP/IP. En
1962 ARPA abrid un programa de investigacion en computaciin y designi como director
a un cientifico del Instituto Teenoldgico de Massachusetts (MIT. por sus siglas en inglés:
Massachusetts Institute Technology), John Licklider, quien recientemente habia publicado
un memorando relativo al concepto red galdctica o Galactic Network,

2 Anibal Pardini, op. cit., p. 42,

“7 La www es una red de sitios que se pueden buscar y a los que es posible acceder mediante un

protocolo especial denominado Hypertext Transfer Protocol (http). Dicho protocolo es el que

se utiliza actualmente y fue ideado en 1989 por Tim Berners-Lee y otros cientificos del Centro

Europeo para la Alta Energia Fisica (CERN), localizado en Ginebra, quienes estaban interesa-

dos en hacer mds ficil la localizacion v el aceeso a documentos en la red.

Anibal Pardini, op.eif., p. 43.

M.V.B., Partridge, Guiding Rights: Trademarks, Copyrights and the Internet, iUniverse, Ine.,

Lincoln, 2003, p. 103.

:§
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inglés: Internet Assigned Numbers Authority) para dar paso a Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN), que de acuerdo con su pigina oficial,
€s “una organizacién sin fines de lucro que opera a nivel mternacional, responsable
de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de internet (1P), identifi-
cadores de protocolo y de las funciones de gestion [o administracion| del sistema
de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) v de codigos de paises
(ccTLD), asi como de la administracion del sistema de servidores rafz”.*'*

Finalmente, hay tantas definiciones de internet como sitios contenidos en di-
cha red, pero puede definirse como una red informitica mundhal, descentraliza-
da, tormada por la conexién directa entre computadoras u ordenadores mediante
un protocolo especial de comunicacién.*”

Internet como fuente mundial de conflictos

Una de las cualidades de internet es su cardcter mundial, lo que es campo téral
para la proliferacién de contlictos, ya que permite la utilizacién de una marca o la
reproduceién de obras a escala global, por parte de personas no autorizadas que
buscan aprovecharse de la reputacion y del buen nombre de una empresa o de la
creatividad de los artistas. Como afirma Horacio Rangel Ortiz:

El cardicter sin fronteras de Internet desafia la naturaleza terntorial de los derechos de
propiedad industrial, especificamente de los derechos exclusivos que, con cardcter te-
rritorial, recaen sobre las marcas y otros signos distintivos de la empresa. En calidad de
medio mundial, Internet ofrece a los titulares de derechos de propiedad industrial una
presencia simultdnea ¢ inmediata, independientemente de la ubicacion territorial. >

Internet elimina las distancias y los retrasos en la comunicacién, y constituye
un mercado virtual donde se encuentran de modo permanente la oferta y la de-
manda; “la nueva economia de la red evoca la metdlora ideal de un gran mercado
libre donde reina una competencia pura y perfecta™?"

44 Informacién disponible en el sitio oficial de ICANN: http:/fwww.icann.org/ur/spanish.html,
consultado el 25 de junio de 2010.

0 Diccionario de la lengua espasiola, disponible en el sitio oficial de la Real Academia Espaiiola:

hitps/fwww.rae.esfrae.html, consultado el 8 de junio de 2010,

% Horacio Rangd Ortiz, “Fl uso de by marcaen Intemet v sus efectos juridicos”™, en £ fior, Revista de la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., duodécima época, 1. XV, niim. 1, 2002, México, p. 39,

42 fhidem, p. 39, en relacion con Bertrand Warsel, La propieté intellectuelle ¢l Linternet, Domi-
nos Flammarion, Francia, 2001, p. 9.
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Por tanto, dadas las condiciones y la naturaleza de internet, y habida cuenta
del gran nimero de usuarios de dicha red, que casi llega a los 900 millones de
usuarios a mvel mundial, esto parece ser una agotable fuente de conflictos, tan-
to relativos a marcas como por violaciones a los derechos de autor, ya sea por el
uso de marcas en los nombres de dominio o en las propias paginas de internet, o
bien por el intercambio de archivos de misica en forma ilegal.

1.4. Impacto de las nuevas tecnologias
en el derecho de marcas

Uso de marcas y jurisdiccion en internet

Los conthictos derivados de la utihzacién de las marcas en internet pueden tomar
diversas modalidades. Desde luego, la primera pregunta que habria de respon-
derse es: qué constituye use de marca en internet? La respuesta es casi tan varia-
da como pafses existentes en el planeta.

La cuestién radica en determinar las circunstancias bajo las cuales la reproduc-
cién y aparicién de un signo marcario en internet constituye uso de marca en los
clistintos territorios en los que dicho signo es perceptible, por ejemplo, a través
de una pantalla de computadora.”® Al mismo tiempo, habrid que precisar si la per-
sona responsable de uso de la marca en un sitio de internet queda sujeta a la juris-
diccién del pais en el que se accedié a la pdgina y la informacién contenida en ella.
Especificamente, gmantener un sitio de internet que contenga una marca infracto-
ra conferird jurisdiccién personal sobre un demandado extranjero por cualquier
tribunal donde pueda verse el hecho ilicito?

Para contestar esta pregunta, muchos tribunales a lo largo y ancho del plancta
han seguido el criterio de la naturaleza de los sitios de internet, desarrollado en
el caso Zippo,' donde el tribunal estableci6 una escala para determinar si era o
no competente para conocer de controversias derivadas de contratos de internet
de un asunto contra un individuo no residente en la jurisdiceién. En un lado del
espectro estin los sitios activos donde ¢l demandado claramente hace negocios
cn internet. Del otro lado se encuentran los sitios pasivos donde el demandado
simplemente ha colocado informacidén en un sitio que es accesible a usuarios ex-
tranjeros de otras jurisdicciones. En medio de ambos se encuentran los sitios

8 Haoracio Rangel Ortiz, of. cit., p. 42,
20 Zippo Manufacturing Compeany v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Sup. 1119, 1124 (W, D. Pa. 1997).
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interactivos donde el usuario puede intercambiar informacidn con la computado-
ra anfitriona o host, ™

Como una regla general, mantener un sitio pasivo implica sélo proveer mnfor-
macion que no pretende ofrecer algo o realizar transacciones comerciales, lo que
no es suficiente para establecer la jurisdiccion personal. Los sitios interactivos
son aquellos que no son puramente informativos sino que, por gjemplo, permiten
a los usuarios intercambiar informacién, por lo que el nivel de interactividad y la
naturaleza comercial de dichos intercambios se vuelve relevante. En los sitios acti-
vos, el responsable realiza negocios o actividades comeraiales, aunque se trate de
un simple ofrecimiento y no se lleguen a concretar transacciones especificas.™

La postura que han adoptado los tribunales en Francia es ilustrativa de la linea
de pensamiento contraria, la cual entiende que las autoridades de un pais pueden
conocer de las reclamaciones que plantea el duefio de una marca registrada en ese
pais, por el solo hecho de que la marca registrada aparece en una pantalla ubicada
en el territorio del pais de registro sin que dicha aparicién esté autorizada por
quien tienc la marca registrada en ese pais.**! Por tal motivo, los tribunales france-
ses consideran que son competentes para conocer de estas controversias y que el
derecho francés es aplicable desde el momento en que el signo en litigio aparece
en una pantalla localizada en su territorio. En apoyo de esta postura, se ha invo-
cado el texto del art. 46, linea 3, del Cidigo de Procedimientos Crviles de ese pais,
de acuerdo con el cual el actor puede escoger entre tres upcior}cs en cuestién de
Jjurisdiceién:**

1. Enrazén del lugar de residencia del demandado
2. Enrazén del hecho generador de dafio
3. Enrazén del lugar donde ha ocurrido el dafio

Como ¢jemplo de lo anterior, el 13 de octubre de 1997 los tribunales franceses
decidieron un caso en el que la empresa alemana Brokat Informations Systeme,
GmbH utilizaba la marca de servicios PAYLINE en el sitio www.brokat.de, mis-
ma que fue demandada por Sté. SG2, la cual era la titular de dicha marca en el
pais galo. En el procedimiento quedé establecido que la empresa alemana ofrecia

2 R.L. Sherman, *Digital Age Litigation, A United States Perspective”, en Memerias del Congreso
124 de la International Trademark Association, . 1., INTA, Washington, D.C., 1992, p. 260,
# Véase la discusion al respecto hecha por R, L, Sherman, ofr. if., pp. 260-262,

1 Horacio Rangel Ortiz, op. eif., p. 44.

Art. 46, Cidigo de Procedimientos Civiles Francés,

- I
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en Alemania el servicio en cuestion bajo la aludida marca y que dicho servicio
se anunciaba en internet. El tribunal francés sostuvo que tenfa jurisdiccion para
conocer del asunto por considerar que “la difusion de mternet es de naturaleza
muncdlial y accesible en Francia, por lo cual el dafio habia tenido lngar en territorio
francés™.*" En el caso en cuestion, la empresa alemana fue condenada a “suprimir
toda referencia a la denominacién PAYLINE en cualquier forma, incluyendo en
internet dentro de las 72 horas siguientes a la orden de apercibimiento, bajo el
riesgo de pagar 5000 francos por cada dia de retraso™**’

En otro caso donde los hechos eran sinilares, disputado en 1996 en una Corte
del distrito sur de Nueva York, el juzgador fue mis cauto y realizé una pondera-
cién mayor de la naturaleza internacional de los hechos del caso. La actora era la
empresa Playboy Enterprises, Inc., la editora de la conocida revista de entreteni-
miento masculino. El demandado era el editor de una revista italiana conocida
como Pla_)'mm, quien habfa abierto un sitio en internet en un servidor ubicado en
Italia, donde era el titular de lamarca, y en el que se ntilizaba la marca PLAYMEN,
El sitio permitia diversos tipos de acceso,* ™ incluyendo fotos. Playbey aducia que
dicho uso violaba una orden judicial emitida en 1981 que le impedia a la editorial
italiana distribuir o vender sus revistas en Estados Unidos de América, y pedian
que la empresa italiana impusiera claves y filtros a las tarjetas de crédito emitidas en
Estados Unidos, asi como en general, impedir el acceso a ciudadanos de ese pais. ™
Sin embargo, con respecto al uso de la empresa italiana de la marca PLAYMEN
en las pdginas de internet para servicio en Italia, lo cual estaba prohibido en Es-
tados Unidos, la Corte sostuvo que a nadic se le debe impedir instalar un sitio
de internet bajo un nombre en particular por el simple hecho de que se pueda
acceder a él desde un pafs en el que la venta de productos que ostentan la misma
marca esté prohibida a través de internet.*"

Haoracio Rangel Ortiz, of. cit., p. 44,

2 [hidem, p. 45.

“* Dependiendo del tipo de usuario. se poclia acceder a ciertas pdginas sin costo, bajo el nombre
“Playmen-line™; v a otras con costo. bajo el nombre *Playmen-pro™.

T Bettinger y D. Thum, Territorial Trademark Rights in the Global Village, 2005; disponible

tinger.de/
fileadmin/mediapool/downloadsTerritorial_Trademark_Law_in_the_Global _Village_
||C_<|j(]f‘, consultado ¢1 9 (]cljlllliu de 2010,

28 Playboy Enferprises, Fue. v. Chuckleberry Publishing, Ine. et al., 1996 WL 337276 (S.D.N.Y,

June 19, 1996), aff"d on recons., 1996 WL 396128 (S.D.N.Y. July 12, 1996).

en el sitto de la firma alemana Bettinger, Schneider & Sch hittp:/ fwwwl
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Marcas vs. nombres de dominio

Ademis de los conflictos dertvados del uso de marcas en nternet, comenzaron a surgir
conflictos por la incorporacién en los nombres de dominio™! de marcas idénticas o
similares a otras, cuyo titular también llevd su inconformidad ante los tribunales, a me-
diados de la década de 1990, y al no existir una regulacion al respecto, los particulares
mtentaron llevar sus controversias ante los tribunales, alegando violaciones a sus dere-
chos como legitmos titulares de marcas comerciales. Irdnicamente, los que impulsaron
esta evolucidn legislativa fucron aquellos arriesgados hombres de negocios que camina-
ban sobre la delgacla linea entre la intrepidez y la violacion a los derechos marcarios.

Con respecto a la pugna que se presenta entre internet y nombres de dominio,
y las marcas y otros signos distintivos, los casos que han surgido pueden clasifi-
carse de la siguiente manera, de acuerdo con el tipo de controversia:

a) Cybersquatting o Domain-Grabbing, que consiste en el registro de uno
o varios nombres de dominio con el propésito de impedir su uso a los
titulares de las marcas o de procurar su transmisién posterior a cambio
de una remuneracion.

b) Cuando dos o mis titulares de marcas idénticas o similares desean obte-
ner el mismo nombre de dominio.

¢/ Cuando un signo distintivo es idéntico al nombre de una persona fisica o
moral.

d) Uso de marcas famosas o notoriamente conocidas en los sitios de internet.

Los primeros casos llegaron a los tribunales en Estados Unidos de América y Eu-
ropa en 1995, y comenzaron a resolverse a partir de 1996. Dos de los casos mis
famosos tuvicron como demandado al mismo individuo, un hombre de negocios de
apellido Toeppen, quien vivia en la ciudad de Champaign, en Illinois, Estados Uni-
dos,y operaba una empresa proveedora de servicios de internet o ISP, En el momento
de la disputa, €l ya habfa registrado mds de 240 nombres de dominio de compaiifas
famosas™ y admitié muy ufano haberlos registrado con ¢l propésito de revender-

21 El nombre de dominio es una direccién alfanumérica que identifica a un servidor individual
y el dominio al que pertenece, y sirve para identificar y recordar la direccién especifica para

tener
Algunos de los nombres de dominio registrados por el seior Toeppen incluian: deltairines,
com; britishairways.com; crateandbarrel.com; ramadainn com; eddiebaurer.com; greatame-
rica.com; neiman-marcus.com; northwestairlines.com; ussteel.com, unionpacific.com, pana-
vision.com € intermatic.com.

ceso a una pagina de internet,

a2
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los o licenciarlos a los titulares de las marcas famosas. En el primer caso,™ el sefior
Toeppen sostenia que debido a que registré primero el nombre de dominio www.
mtermatic.com ante Network Solutions, Inc. éste le pertenecia. La parte actora, en
cambio, sostenia que eso era una violacion a sus derechos como ntular de una marca
que ademis estaba registrada y era reconocida en aquel pais. La Corte concluyé que
1. Intermatic era una marca famosa; 2. el seiior Toeppen realizaba un uso comercial
de la marca al ofrecer el nombre de dominio para su venta; 3. la utilizacion de la mar-
ca que el sefior Toeppen hacfa en internet se consideraba comercial, y 4. el sefior
Toeppen estaba violando los derechos del titular de la marca, con base en el estatuto
Antidilucién o contra agresiones que importen la pérdida distintiva de la marca,*"!
por lo que se le ordend a Toeppen que se abstuviera de utilizar ¢l nombre de dominio
y no impidiera que la empresa Intermatic procurara obtenerlo.

El mismo resultado legal se alcanzé dos afios después en otro caso contra el
mismo sefior Toeppen, pero en esta ocasion la parte actora era la conocida empre-
sa Panavision. La tinica diferencia relevante en los hechos de este caso fue que el
demandacdo alegaba hacer un uso vilido del sitio www.panavision.com al desple-
gar un mapa del pequeiio pueblo de Pana, en el estado de Illinois, Estados Unidos
de América, lo que de acuerdo con su ingenioso argumento, no constitufa una
violacién alos derechos del titular de la marca porque el sitio mostraba la “visién™
de “pana” y, por tanto, su uso del sitio www.panavision.com era vilido. A la pos-
tre. la Corte que conocié del caso, no estuvo de acuerdo con ese argumento.™”

Entre los casos que continnaron surgiendo en las cortes estadounidenses, desta-
6 uno que se referfa al uso de una marca en el sitio de internet, pero no como parte
del nombre de dominio. En 1998 una seiiora de apellido Wells utilizaba la palabra
“Playboy™ para describir un hecho cierto en su sitio de internet con respecto a su
identidad: habfa sido la “Playmate del afio 19817, Ademis, la demandada utilizaba
la palabra “Playboy™ en los metatags® paraindicar el contenido del sitio de internet.

5 Véase Intermatic Incorporatedv. Dennis Toeppen. USDC, Northern District of Minois, Eastern
Division 947 F. Sup. 1227 (1996),

1 El nombre oficial de dicho estatuto es Federal Trademark Dilution Act 15 U.S.C.

2 Panavision International v. Toeppen, 11 F 3d 1316 (9th Cir. 1998).

29%

Los metatags son palabras clave que se utilizan en conexién con un nombre de dominio a
efecto de relacionarlo con los resultados de las biisquedas realizadas por los usuanios cuando
miroduzean dicho término. Por ejemplo, st un indwiduo teclea la palabra “seguros™ en su
motor de biisqueda preferido, se desplegarin los vineulos de las piginas que contengan dicha
palabra en su texto en heml, asi como los sitios que contengan esa palabra en los melatags.
Aunque en este iltimo caso no sea visible la palabra para el usuario, sin duda este mecanismo
sirve para atraer usuarios de la red en relacidn con un término especifico.
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La Corte del caso determiné que el uso de la senora Wells de la marca Playboy era
simplemente para identificar el contenido del sitio y hacer referencia legitima a su
propia identidad y pasado profesional .~

Del mismo modo, en Europa comenzaron a surgir las controversias en torno
al uso de marcas en nombres de dominio o en los sitios de internet, donde el
Bundesgerichtshol (BGH, Tribunal Federal Supremo Alemdn) ha sido el que ha
marcado la pauta a los demds tribunales europeos al decidir al menos cinco im-
portantes casos en torno a las problemiticas mds frecuentes e importantes.” Una
de las controversias mis trascendentes fue la que sostuvo el consorcio petrolero
Shell GmbH*" y un ciudadano alemin de apellido Shell, y que decidié en revi-
si6n el BGH. El consorcio alemin pidié que el demandado se abstuviera de utilizar
el nombre de dominio www.shell.de y que éste fuera transferido al titular de la
marca. Al realizar un equilibrio de intereses entre la proteccion a los derechos del
titular de la marca y la “proteccién al nombre” de las personas®™ consagrada en
el derecho alemin, la Corte determiné que el usuario de internet que ingresa a la
direccion www.shell.de espera encontrarse con la pagina de internet del consor-
cio petrolero, quien posee un importante interés econémico en dicho nombre de
dominio, y no de un ciudadano alemén, El tribunal concluyé que al utilizar la per-
sona de apellido Shell dicho nombre de dominio para fines personales, la parte

actora tenfa prioridad para utilizar el nombre de dominio controvertido.*!

Nacimiento de un criterio uniforme (UDRP)

La respuesta a las controversias descritas y muchas otras suscitadas en buena parte
del mundo desarrollado, trajo como consecuencia que la OMPI preparara un Infor-

me Final sobre el Primer Proceso relativo a los nombres de dominio de internet,*

7 Playboy Enferprises, Ine, v, Wells, 7 F, Sup. 2d 1098 (SD Cal, 1998).

LG, Garcia Corono, “Derechos de propiedad induostrial e Internet. Conflictos entre signos
distintivos y nombres dedominio enla Unidn Europeay suimportancia en México™, en Derecho
Comparade de la Informacidn, mim, 4, julio-diciembre de 2004, Instituto de Investigaciones
Juridicas de la UNAM, México.

9 Gesellschalt mit beschrinkter Haltung o GmbH es la Sociedad de Responsabilidad Limitada
en el derecho alemdn, cuyo sfmil mds cercano serfa la Sociedad Andnima (5.A.) en nuestro

derecho mexicano.

0 Consagrado en el art, 12 del Biirgerfiches Gesetzbuch (BGB) o Codigo Civdl Alemen,

#BGH, sentencia del 22 de noviembre de 2001 -1 ZR 138/99-,

42 K reporte estd disponible en espaiiol en el sitio oficial del Centro de Mediacion y Arbitraje
de la OMPI: hup:/farbiter.wipo.int/processes/process] freport/index-es.himl, consultado el
12 de julio de 2010.
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que estuvo disponible el 30 de abril de 1999 y fue entregado a ICANN, Este reporte
fue la base para mtensas negociaciones que dieron como resultado el disefio de una
Politica Uniforme para la Resolucién de Conflictos referentes a Nombres de Domi-
nio (UDRP, por sus siglas en inglés),”" que fue adoptada el 26 de agosto de 1999 por
ICANN. Los documentos de implementacién se aprobaron el 24 de octubre y entrd
en vigor el 1 de diciembre del mismo afio.”** Al dia siguiente, la primera demanda
conforme a la UDRP se recibié en forma electrénica en el Centro de Mediacion y
Arbitraje de la OMPI y fue promovida por la World Wrestling Federation** en con-
tra de un ciudadano estadounidense por el registro del nombre de domimo world-
wrestlingfederation.com.*'

El 28 de junio de 2000, a instancias del Ministerio de Comunicaciones, Infor-
macién y Tecnologia de Australia, a nombre de su gobierno y el de otros 19 paises,
solicitaron a la OMPI que iniciara un Segundo Proceso de la OMPT relativo a los
nombres de dominio de internet a fin de analizar aspectos que no se consideraron
para el disefio de la UDRP. Este proceso dio como resultado el envio de un segundo
reporte en 2001 y un segundo grupo de recomendaciones a ICANN en 2002, que
atin no se han visto reflejadas en la unrp.*

Funcionamiento de la UbrP

La Politica Uniforme UDRP estd disenada para aplicarse en procedimientos en
linea, donde la parte demandante escoge el proveedor de servicios arbitrales™ y

¥ La UDRP \'igl:rlll: estd disponible en linea en el sitio oficial de ICANN: IIIlp:”‘“‘\\'\\'.ii‘dll‘l,urgj

udrp/udrp-policy-2400t99. hitml, consultada el 21 de julio de 2010,

Informacidn disponible en el sitio oficial del Centro de Mediacion v Arbitraje de la OMPIL:

hutp: farbiter.wipo.int/center/fag/domains huml# 16, consultado el 21 de julio de 2010.

La conocida organizacidn estadounidense cuyo nombre puede traducirse como Organizacidn

Mundial de Lucha Libre,

Waorld Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman. Caso No, D99-0001,

" El Segundo Reporte sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio
de internet fue publicado el 3 de septiembre de 2000 y analizado posteriormente con mayor
profundidad por el Comité Permanente de Derecho de Marcas, Diseiios Industriales ¥ Deno-
minaciones Geogrificas de la OMPI en sesiones del 29 de diciembre de 2001 v del 21 de mayvo
de 2002. Las recomendaciones fueron enviadas por la OMPI a ICANN el 23 de octubre de

2001 y actualmente contintia discutiéndose para orientar futuras modificaciones a la politica

245

uniforme de resolucion de conflictos,

El proveedor de servicios arbitrales mds importante es ¢l Centro de Arbitraje y Mediacidon de
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, pero no es el dnico. También son pro-
veedores el Centro Asidtico para la Resolucidn de Conflictos relativos a Nombres de Dominio
(ADNDRC) —la cual tiene reglas especiales para sus oficinas en Beijing v en Hong Kong—, el
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las partes someten todas sus promociones en forma electrénica. La UDRP se apli-
caen forma simulténea a cualquier procedimiento legal de cardcter jurisdiccional
que se encuentre chisponible para el actor, si la legislacién doméstica contempla
algiin recurso o remedio ante los tribunales.

Ahora bien, un titular de una marca que sienta afectados sus derechos v que
recurra a la UDRP buscard que los drbitros o panelistas pronuncien uno de los si-
guientes remedios:** cancelacién o transferencia del nombre de dominio.* El pro-
cedimiento se seguiri contra el que registré el nombre de dominio en disputa o aiin
ante la rebeldia de éste, bajo un procedimiento muy simlar al conocido como In
Rem, es decir, contra la cosa, utilizado por la legislacién estadounidense.!

Para lograr lo anterior, debe demostrar todas las circunstancias siguientes:*

1. Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado
de confusién a la marca de la parte actora.

2. Que el demandando no tiene derecho alguno o interés legitimo sobre el
nombre de dominio en disputa.

3. Que el nombre de dominio en disputa fue registrado o ha sido usado de
mala fe.

Con el fin de demostrar la existencia de derecho alguno o interés legitimo que
asista al demandado, éste deberd proveer evidencia de cnalquicra de los supuestos
siguientes:

1. Queantes dela notificacién de la demanda se hizo uso o se hicieron pre-
parativos demostrables para el uso del nombre de dominio, en relacién
colL el U&CCiﬂliEL\tU dc ]Jieile! 0 Hcr\?i(:ius l.lc buclm fc.

Instituto para la Resolucidn de Conflictos (CPR) y el Foro Nacional de Arbitraje de Estados
Unidos (NAF).

Cualquiera de las partes decidird si quiere someter su caso a un panel arbitral que estard con-
formado por tres miembros, quienes serdn nombrados por el Proveedor de Servicios Arbitra-
les dentro de los cinco dias posteriores a la recepcion de la solicitud. Si ninguno as{ lo elige,
un solo drbitro decidird la controversia.

Inciso i) de la cliusula 4 de la UDRP.

En concreto, se trata del Anticybersquatting Conswmer Protection Aef, la enal fue promulgada
en Estados Unidos de América en noviembre de 1999 v que junto con la seccion 43(d) del
Leanham Aet, permite a los actores la utilizacion de algunos remedios en caso de que no pue-
dan localizar al demandado o no se pueda establecer la jurisdiccién personal sobre el mismo.
2 Clausula 4(a) dela UDRP.

"
5
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2. Que la empresa o individuo demandado ha sido comiinmente conocido
con ese nombre de dominio, aun cuando no sea el titular de la marca.

3. Que se estd haciendo un uso no comercial o de conformidad con la li-
bertad de expresién o de publicidad comparativa del demandado,* sin
intencién alguna de obtener una ganancia comercial o desviar clientes o
manchar la reputacion de la marca de la cual el actor es titular.

Debe aclararse que los procedimientos arbitrales conforme a la UDRP los ejer-
citan los titulares de las marcas conforme a la legislacién mnterna del lugar de
residencia de la parte actora, pero st ambas partes se encuentran en la misma
Jjurisdiccién, puede ademds invocarse la legislacién nacional del pais del que se
trate. También se debe aclarar que la simple falta de uso es evidencia en contra de
la existencia de un derecho o interés legitimo.”* De la misma manera, la evidencia
de una oferta para vender o transferir el nombre de dominio o la disponibilidad
para cancelar el nombre de dominio es indicativo de la falta de derecho o interés
legitimo, ™"
con la cual el demandado no tenga conexién alguna.” Dada la dificultad de com-
probar la mala fe, v mds en un procedimiento a distancia, la misma UDRP provee
una lista no exhaustiva de circunstancias que serin evidencia de mala fe.*”

asi como la adopcién de una marea famosa o notoriamente conocida

I. La retencién de un nombre de dominio con el propésito de ofrecerlo
para su venta al titular por un precio mayor al de los costos directos en
relacién con la adquisicién y mantenimiento del nombre de dominio.**

2. FElregistro de un nombre de dominio con el propésito de impedir el uso
del mismo al titular de la marca, lo cual puede establecerse si el demanda-
do se ha comportado de esa manera antes.™

7 El término utilizado por Ta UDRP en su cliusula 4 (¢)(iii) es fair use, el cual engloba certas
limitaciones a los derechos de marea en virtud de los principios de libre competencia y liber-
tad de expresidn.

¥ Consilese Victoria's Secret v. This Domain For Sale, NAF Caso No. FA/96456.

** Consiltese Land O’ Lakes, Inc. v. Offbeat Media, Tne.. NAF Caso No. FA/9645 1.

. Consiltese Xike, Inc. v. B. B, de Bore, WIPO Caso No, D2000-1957.

1 Clinsula 4(b) de la UDRP,

Cliusula 4(b)(1) de la UDRF en relacion con el caso World Wrestling Federation Entertain-

ment, Inc. v. Bosman, WIPO Caso No, D99-0001.

## Cliusula 4(b)(2) de Ia UDRP en relacién con el caso L L. Bean v. Cupeake Patrol, NAF Caso
No. FA/96504.
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3. Registrar el nombre de dominio con el objetivo prineipal de trastornar el
negocio de un competidor.™

4. Uglizacién del nombre de dominio para atraer o desviar clientes a sitios de
terceros, con laintencién de obtener una ganancia comercial®' y mediante
la ereacidn de condiciones que permitan la posibilidad de contusién.”

Desde luego, es posible para el demandado oponer defensas y excepciones, asi
como demostrar fehacientemente que en efecto tiene un derecho o interés legitimo
en el nombre de domimo, ya sea porque es su nombre, denommacion legal, apelhdo
o porque igualmente posee un registro de marca o los derechos correspondientes a
ésta.” También puede aducir el demandado que ha hecho “preparaciones demos-
trables” para usar el nombre de dominio en disputa,” asi como demostrar que ha
sido conocido ordinariamente por medio del nombre de dominio en disputa, o que
ha hecho un uso legitimo o en ejercicio de su libertad de expresion, o bien realizar
actividadles que constiryan publicidad comparativa,”® El simple uso nominativo de
una marca en tal forma que no eree confusién normalmente no constituye evidencia
de mala fe.

La politica aplica para disputas relativas a nombres de dominio genéricos, es
decir, todos los que terminan en .com, .nety .org; pero también la han adoptade
voluntariamente los administradores de ¢cTLD*™ como WO, LV Y ws. 27 Los ad-
ministradores de nombres de dominio de otros paises, sin embargo, han decidido
desarrollar sus propias politicas de resolucién de contlictos, que en general son
muy similares a la politica uniforme ya comentada.

“0 Cldusula 4(b)(3) de la UDRP en relacidn con el caso Quantum Instrioments, Inc. v Tim Dodge,

NAF Caso No. FAJ96499.

Nétese que esta fraccién no se refiere a “lucro™ en términos civiles, sino a una “ganancia co-

E3

mercial”, lo cual seria mis cercano en nuestro pais al concepto espeenlacion comercial,
Chiusula 4(b)(4) de la UDRP en relacion con el caso Christie’s, ne. v Tiffany’s Fewelry Auction,
fre., WIPO Caso No. D2001-0075.

En México, los derechos al uso exclusivo de una marca sélo se adguieren mediante el registro
(art. 87, LPI). Sin embargo, en otros paises, sobre todo los de tradicidn legal del Common
Law, es posible obtener los derechos mediante el simple uso sin necesidad de registro.
Constiltese el caso Online, Inc. v. Frank Albanese, WIPO Caso No. D2000-1604.

2 Véase Lockheed Martin Corp. v. Dan Parisi, WIPO Caso No. D2000-1015,

Los ce TLID significan los Dominios de Nivel Superior por paises para identificar los nombres
de dominio, los cuales se identifican por la extensidn gue posee cada nombre de dominio, por
ejemplo: .mx, .de, ., .es, eteétera,

Notas a la UDRP mostradas en la pdgina oficial de ICANN, donde se presenta la UDRP:
http:f jwww.icann.org/udrp/udrp-policy-240ct99.himl, consultada el 2 de agosto de 2010,

"

b2
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Por tanto, la UDRP se aplicard, y de hecho se ha aplicado, contra residentes en
México que posean un nombre de dominio .com, .net, .org, .nu, .tv 0 .ws por cual-
quier mdviduo o compafifa en cualquier parte del mundo. De la misma forma, po-
drin invocarla residentes en México contra personas localizadas en el extranjero, y s1
ambas partes residen en México, se aplicard ademds la LPI o la Ley Federal del Derecho
de Autor (LFDA) en lo que se refiere a reservas de derechos.”™ La UDRP se ha aplicado
en mis de 18000 disputas referentes a nombres de dominio, en las que estuvieron
involucradas partes de mis de 156 paises y mis de 33000 nombres de dominio, ™"

Politica general de nombres de dominio .mx (LDRP)

Por su parte, NIC México, el administrador del ccTLD .mx, adoptd las llamadas Poli-
ticas Generales de Nombres de Dominio y las Politicas de Solucién de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio para .mx (conoada comiimmente como LDRP),
asi como su reglamento el 11 de julio de 2003. Todas estas disposiciones se incor-
poraron por referencias a los contratos de los poseedores existentes de nombres de
dominio a partir del 1 de junio de 2004, asi como a los de aquellos que adquirieron
nombres de dominio .mx a partir de dicha fecha. De su revisién, es claro que la LDRP
es en general similar a la UDRP. También el Reglamento de la Politica de Solucién de
Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx es casi una traduecién lite-
ral de las Reglas para la Politica Uniforme para la Resoluciin de Conflictos referentes a
Nombres de Dominio. No obstante, pueden advertirse las diferencias siguientes:

1. NIC México s6lo reconoce un proveedor de servicios arbitrales o de solu-
cibén de controversias: el Centro de Mediaciéon y Arbitraje de la OMPL*!

2. La LDRP se aplica no sélo a marcas,”” en estricto sentido, sino también

a marcas de productos o servicios, aviso comercial, denominaciones de

origen o reservas de derechos.

#* - La reserva de derechos es una figura hibrida que sélo existe en México y que en gran medida sirve
como una especie de signo distintivo con respecto de publicaciones o difusiones peri
o artisticos o artistas individuales, personajes o promociones publicitarias (art. 173, LFDA).

4 Informacién consultada en el sitio oficial del Centro de Mediacitn v Arbitraje de la OMPI:
hutp: ffarbiter.wipo.int/center/caseload.html, consultado el 3 de agosto de 2010,

" Antes de esta fecha, se aplicaba la UDRP en forma directa a todos los nombres de dominio

licas, pru-

mx, ¥, de hecho, fueron resueltos vanos casos bajo esta politnea,
U Anexo A de la Politica de Solucidn de Controversias en materia de Nombres de Dominio para mx,
disponible en hupe/fwww.nic.nx/es/Politeas? CATEGORY=LDRP, consultado ol 2 de julio de 2010,
2 Como se sabe, en muchos paises el coneepto general de marcas es el equivalente a lo que
nuesira legislacion reconoce como signos distintives. Al respecto, consiiltese el articulo de
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3. LaLDRP puede ser invocada en caso de marcas y avisos comerciales, sélo
cuando éstos se encuentren registracos.
4. La LDRP puede ser invocada en caso de denomimaciones de origen y re-

servas de derechos cuando “el promovente fenga los derechos™.*"

Conviene aclarar que el texto de la resolucidn es bastante impreciso en lo que se
refiere a denominaciones de origen y reservas de derecho. Conforme a la legislacién
mexicana, y a diferencia de lo que pasa en la mayorfa de los paises de Europa, el titu-
lar de las denommaciones de origen no son las asociaciones, cimaras, cooperativas
o uniones de productores o fabricantes, sino el Estado mexicano, de acuerdo con €l
art. 167 de la LPI, y es ¢l Estado a través del IMPI el que autoriza a los particulares la
utilizacion de determinada denominacién de origen en relacién con sus productos.
De este régimen tan particular surgen situaciones donde mis de un ndividuo o empre-
sa estd en igualdad de crcunstancias para obtener la titularidad del nombre de domi-
mnio, v la politica no parece contener mecanismo alguno que hidie con estos casos. Por
cjemplo, pensemos en la denominacién de origen “tequila”, cuyo ttular es el Estado
mexicano, pero respecto de la cual existen diversas empresas autorizadas, en los térmi-
nos del art. 169 de la LPI. Entonces, surge la pregunta gquién tiene el mejor derecho
para ser el titular del nombre de dominio tequila.com.mx?,7 gel primero en registrarlo
otodos porigual? o ¢serd titular el Estado mexicano?, en cuyo caso jquién administra-
rd el sitio?, ete. Ninguna de estas cuestiones estd prevista en la LDRP ni su reglamento.

Por otro lado, con respecto a las reservas de derechos, la LDRP seiala que toda
persona que estime afectados sus “derechos™ debe mostrar que tiene los “dere-
chos™ sobre la “reserva de derechos™.”” Ademis de lo criticable de la redaccién, la

Oscar Javier Solorio Pérez, “Aspectos de propiedad intelectual relacionados con los traduc-

tores”, presentado como ponencia en el marco del XIX Foro de Especialistas Universitarios

en Lenguas Extranjeras FEULE, el 9 de marzo de 2005, en el Paraninfo de la Unmiversidad de

Colima, en el cual se hace una comparacion de los conceptos marca y trademark.

Art, 1{a)(i), Politica de Solucidn de Controversias en materia de Nombres de Dominio para amx,

44 De hecho, la informacidn disponible en las bases de datos de NIC México, consultada el
3 de agosto de 2010, demuestra que el nombre de dominio tequila.com.mx fue registrado por
la empresa “Importaciones del Sol” el 30 de junio de 1995 y que el titular actual es Gustavo

Vargas Rodriguez. Pero al tratar de acceder al sitio en la misma fecha, aparece como no dispo-

5

nible. No obstante, de acuerdo con la informacion disponible, al momento nadie ha disputado
la titulariclad del sino teguila.com.mx y ciertamente los registros muestran que a la fecha, ni
los tribunales ni los proveedores de servicios arbitrales han conocido del caso,

#3 Revisese a detalle la cldusula 1(a), en especial el inciso (i), que estd disponible en htup:/fwww.
nic.mx/es/Politicas? CATEGORY =LDRP, consultada el 2 de agosto de 2010,
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LDRP omite reconocer claramente que la Ginica forma de ser el titular de la reserva de
derechos es mediante el “certificado™ expedido por el Instituto Nacional del Dere-
cho de Autor (Indautor), que no es otra cosa mis que la representacion del “regis-
tro” o “inscripeién™ que el propio instituto realiza. Por tanto, en nuestra opinién,
hubiera sido mis claro hacer referencia a que se podri invocar la LDRP cuando la
reserva de derechos “se encuentre registrada™, al igual que el lenguaje utilizado para
las marcas y avisos comerciales, lo que aportaria mayor claridad acerca de quiénes
pueden invocar la politica para resolver conflictos .mx.

Cabe mencionar que se excluye por completo de la LDRP a los nombres co-
merciales, que a pesar de ser protegidos conforme a la LPL*" no son tutelados
por dicha politica. Tampoco queda claro si las marcas colectivas se encuentran
protegidas por la LDRP, aunque en caso de que ambas partes tuvieran su resicen-
cia en México, podria aplicarse la 1er mediante la invocacion de la cliusula 19 del
reglamento de la LDRP, como sucede con la disposicién equivalente de la UDRP.

En 2004, se utilizé la LDRP para resolver solamente seis casos, en los que se
ordené la transferencia del nombre de dominio a la parte actora.” Otros 10 casos
referentes a nombres de dominio .mx s¢ resolvieron conforme a la UDRP;*" en seis
de ellos se ordend la transferencia de los nombres de dominio involucrados; en un
caso se ordend la cancelacién; en otro el demandado conservé el sitio, y los dos
procedimientos restantes no se concluyeron. En 2009 fueron 23 los casos some-
tidos al Centro de Mediacién y Arbitraje de la 0MPI como proveedor de servicios
arbitrales para la UDRP. De cllos. en 17 casos se determiné que el sitio disputado
fuera transferido; en tres fueron denegadas las prestaciones reclamadas, y en tres
casos mds no se alcanzé una resolucién debido a que el asunto fue archivado, ™!

Finalmente, recordemos que a pesar de la importancia de la LDRP no podemos
hablar de que cullsﬁmw Ll avance lcgisliili\'u en estricto sentido, toda vez que no
es una ley ni tratado internacional, ni ha pasado por el proceso legislativo. Por ¢l
contrario, constituye una seric de disposiciones o estipulaciones contractuales que
se incorporan por referencia a los contratos de registro de nombres de dominio,

0 Art. 174, LFDA: “El Instituto hari expedird loa certificados respectivos v hard la inscripeidn,..”

47 Ar.99,LPL

La estadistica de casos se encuentra disponible en http:/farbiter.wipo.int/domains/

decisions/2004/dmx0000-0199 . html, consultada el 2 de julio de 2010.

Esto es, antes de que entrara en vigor la LDRP, para el caso de los nombres de dominio .mx,

Estadistica disponible en hutp:farbiterwipo.int/domains/decisions/ 2004 /dmx 0000-0199,

Timl, consultada ¢l 2 de julio de 2010,

1 Egtadistica disponible en hutp:/fwww.wipo.int/ame/es/domains/decisionsx/list jspPprefix=
DMX &year=20098seq_min=1&seq_max=199, consultaca el 3 de agosto de 2010,
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enuso de la libertad contractual de los adquirentes. La LDRP, aunque muy impor-
tante, no le debe ningtin mérito a las autoridades administrativas, ni al Congreso
de la Unién, ni es aplicada por los tribunales federales; es producto, al ignal que la
UDRP, de un mecanismo ingenioso ¢ intrincado en su disefio, pero sencillo en su
implementacién y efectivo para resolver controversias por la via privada, es decir,
el arbitraje.

Inconsistencias de la UDrP

i

Como hemos visto hasta ahora, tanto la UDRP como la LDRP*™ se consideran
adelantos legales excepcionales. La UDRP, con sus distintas adecuaciones en las
politicas implementadas en diferentes paises, se ha convertido en un mecanismo
exitoso para dirimir controversias relativas a nombres de dominio, que resuelve
muy bien las problemiticas de la jurisdiccién, la notificacion al demandado, la
territorialidad, el espacio y los costos. Ademas de eso, algunos textos que se pro-
ponen para el TLCAN han revelado que se planea incluir a la UDRP como politica
para la resolucién de nombres de dominio en todos los pafses de América,” lo
que en la prictica se ha adelantado.

No obstante, para muchos autores la UDRP dista mucho de ser perfecta, v
otros mis sefialan airadamente las inconsistencias. Kieren McCarthy identifica
las siguientes:**

1. No se especifica en quién recae la carga de la prueba.

2. No especifica qué debe probarse para comprobar la inocencia o culpabi-

lidad.

3- ].I'DPDHC P!ﬂ.ZUE 1!1!1}' cortos.

4. No sc requiere un contacto entre ¢l actor y el demandado antes de some-

ter ¢l asunto a arbitraje.

La parte actora elige el proveedor de servicios arbitrales.

. No existe un proceso de apelacion.

. Los drbitros frecuentemente usan como fundamento dreas del derecho
sobre las cuales no tienen facultad para pronunciarse.

~N G

#2 De ahora en adelante nos referiremos sélo a la UDRP, pero los comentarios son igualmente
aplicables a la LDRP,

2 Kieren McCarthy, “Why ICANNs domain dispute rules are flawed: Part 17, en The Registrer,
2001; disponible en hup: |/ fwww.theregister.co.uk /2001 [07/11 fwhy_icanns_domain_dispu-
te_rules/, consultado el 26 de mayo de 2010,

=4 Ihidem.
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8. Muchos drbitros han ignorado consideraciones para probar interés legi-
timo mis alld de la propiedad intelectual.
9. La defensa de “mala fe” es insignificante.
10. Nadie monitorea las reglas contenidas en la propia UDRP.

Aunque el andlisis de cada uno de estos temas requeriria abordarlos con ma-
yor profundidad de la que tiene un trabajo de esta extensién, McCarthy esgrime
convincentes argumentos para sostener su posicién, y de forma preliminar pode-
mos apuntar que comcidimos con varios de ellos.

Otros estudiosos apuntan que la UDRP presenta las desventajas siguientes: ™
1. Definitividad: las partes son libres de llevar su asunto ante los tribunales

antes, durante o después del procedimiento arbitral, y los tribunales, en
muchos pafses, no estin obligados por el laudo del panel arbitral.

2. Daiios y perjuicios: al panel arbitral no le es permitido pronunciarse
con respecto a los danos y perjuicios que el actor que prevalezea en sus
pretensiones debe obtener, limitindose a decidir sobre la cancelacién o
transferencia del nombre de dominio.

3. Tralamiento completo: si el demandado ha incurrido en otros actos ilici
tos, tales como diluir la fuerza distintiva de la marca, publici(l;u.[ eugaﬁu-

sa o competencia desleal, el itular de la marca puede litigar todos estos
asuntos y reclamar todas las acciones en un mismo procedimiento, en vez
de ir por partes.”®

4. Pruebas: las decisiones del panel arbitral son tomadas con base en la de-
manda, la contestacién, y en el caso de ciertos proveedores de servicios
arbitrales. también con base en las réplicas v contrarréplicas. Si el titular
de la marca desea ofrecer pruchas adicionales o la mala fe del demandado
no queda claramente asentada en los documentos antes mencionados, no
hay posibilidad de alegatos ni pruebas adicionales.

Por otro lado, como lo demuestra en un excelente estudio Keith Blackman, las
criticas que actualmente se hacen a la UDRP tienen un gran sustento, sobre todo
cn lo que se refiere al abuso de la politica para beneficiar los intereses de grandes

* R.L. Sherman, op. cit., pp. 257 v 258.

8 Cabe aclarar que en nuestro pafs, aun acudiendo alas autoridades cormespondie
ria cada accidn o asunto en forma separada, ya que diferentes autoridades adm
las que conocen de las mismas en forma separada.

tes, se litiga-
sirativas son
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compaiifas y suprimir para librar batallas en internet contra los eriticos de algu-
nos productos o servicios.

En efecto, la UDRP ha servido para que muchas companias y particulares sus-
pendan el uso de nombres de dominio, sin tener que probar siquiera la violacion
a sus derechos de propiedad intelectual, lo cual es permitido por la politica, ya
que una vez admitica la demanda, el sitio se suspende en lo que se resuelve el
asunto. Esta prictica es conocida como reverse hijacking™ y consiste en “utilizar
la politica de mala fe para intentar despojar o impedir el uso, asi como para causar
molestia al nombre de dominio a su atular”.

Otra consecuencia de la aplicacidn de la politica han sido las limitaciones a la
libertad de expresién, derecho fundamental que es reconocido por la mayoria de
las constituciones del mundo occidental, La cliusula 4 (c) de la UDRP establece
que el demandado que no haga un uso comercial del sitio o que sea conocido or-
dinariamente por medio del nombre de dominio, sélo puede demostrar un interés
legitimo s1 utiliza el sitio en forma no comercial o en ejercicio de su libertad de
expresion, o de realizar actividades que constituyan publicidad comparativa sin
intencién de atraer o desviar clientes a sitios de terceros 0 manchar la reputacién
de la marca de la cual el actor es titular. El lenguaje utilizado en la cliusula citada
encuentra su fundamento en la Federal Trademark Dilution Act,y al igual que ésta
busca combatir las conductas que dafien el buen prestigio ganado por las marcas,
pero en la prictica, dicha definicién ha sido ampliada por los panelistas al aplicar
la UDRP.™ Lo anterior ha tenido el indeseable propésito de afectar la libertad de
expresion de muchos ciudadanos que legitimamente quicren mostrar en el ciber-
espacio sus puntos de vista.

La UDRP representa un sorprendente avance en la proteccidn de marcas en
un dmbito completamente nuevo: el ciberespacio. Hasta ahora, muy pocos paises
han adupmdu o prumulgadu lcycs que pcrmitam a los titulares de marcas ¥ otros
derechos de propiedad intelectual acudir a los tribunales para buscar la tutela de
sus derechos ¢ intereses. En Latinoamérica, pocos paises han reformado sus legis-
laciones, v ni siquiera discuten en la actualidad alguna ley que permita lidiar con
esta nueva problemdtica, ni sus tribunales han tenido la disposicion de aplicar las

#' La traduccién mis apropiada seria “secuestro inverso”, teoria que ha sido importada del dere-

cho estadounidense, en donde desde hace afios reconocen esta defensa en materia de marcas,

AL 15 (e). Reglas de la UDRP.

= Keith Blackman, *The Uniform Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain
Names and Suppress Critics”, en Harvard Journal of Law and Technology, vol. 15, mim, 1,
otofio de 2001, Harvard Law School, Boston, p. 235.
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reglas generales del derecho civil o de lalegislacién especializada de propiedad in-
telectual para proteger los signos distintivos. En muchos otros casos, tampoco los
particulares se han visto motivados para llevar sus controversias a los tribunales
nacionales mediante un procedimiento jurisdiccional a fin de procurar un cambio
legislativo a través de precedentes judiciales.

El panorama anterior permite apreciar que la UDRP y las demds politicas adop-
tadas por los administradores de dominios nacionales, han sido el nico medio
eficaz para dirimir controversias relativas al uso de marcas en nombres de do-
minio. Este sistema ha mostrado que una solucién privada, sin la mtervencion
de la administracién publica, de los respectivos parlamentos de los paises mi de
un tratacdo internacional, puede resultar exitosa ¢ implementarse en forma nota-
blemente rapida. También ha demostrado que la privatizacién de la justicia en
determinadas controversias especializadas puede resultar tan eficaz (o incluso
mis) que los procedimientos jurisdiccionales nacionales; y que la inclusién de
cliusulas por referencia, mediante anexos a contratos privados apoyados en el
tundamental principio de la libertad contractual, puede ser un recurso muy texi-
ble y dgil para crear todo un sistema normativo nuevo.

Validez del pacto arbitral

La aplicacién tanto de la UDRP como de la LDRP es resultado de la voluntad de
las partes, mediante una cldusula arbitral y la incorporacién por referencia, en el
propio contrato, del texto de las politicas de resolucién de conflictos. Debido a que
el registro de nombres de dominio se hace en linea, su contratacién se realiza por
medio de lo que la doctring mexicana denomina confratos de adhesion. El contrato
de adhesién o por adhesién se encuentra regulado en México por la Ley Federal de
Proteccién al Consumidor (LFPC), y puede definirse como aquel en el que una de las
partes establece un contenido prefijado del mismo para utilizarlo en todas las tran-
sacciones de determinado tipo, para la realizacién de actos en masa y con respecto
de los cuales, su clausulado sélo puede ser pura v simplemente aceptado.™ A pe-
sar de que algunos los consideran como simples actos juridicos unilaterales o los
critican por propiciar abusos por parte de las empresas, la jurisprudencia mexicana
ha dicho que la caracteristica de que una de las partes fije su contenido “no afecta

% Javier Arce Gargollo, Contratos mercantiles atipicos, Porriia, México, 2002, p. 77, en relacidn
con la definicién provista por Diez Picazo.
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su validez, ya que no implica la ausencia de la alternativa de aceptarlo o rechazarlo
en forma total o parcial por quien no interviene en su elaboracion”. "

La LFPC lo define como *el documento elaborado unilateralmente por el provee-
dor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables
a la adquisicion de un producto o la prestacién de un servicio, aun cuando dicho
documento no contenga todas las cliusulas ordinarias de un contrato™.** Ahora
bien, con base en este andlisis, es claro que los contratos de registro de nombres
de dominio son contratos de adhesién, debido a que se realizan en linea, sin la
posibilidad de modificar sus cliusulas y expresando la voluntad mediante la simple
aceptacién del contrato en su totalidad.

Conrespecto a la forma del consentimiento otorgado por medios electrénicos,
es claro®™ que éste es vilido v se equipara al consentimiento otorgado en forma
expresa.”* Aun asi, la siguiente cuestién serd determinar la validez del contenido
del mismo. La misma LFPC establece que no son vélidas y se tendrdn por no pues-

tas las clausulas que se consideren abusivas, Este tipo de cliusulas se encuentran
contenidas en el art. 90 de la LFPC y son las siguientes:

I‘ Iaas q"c Pcnnitel‘l a] ]’)TU\F!,’cl‘lDl' mﬂdiﬁcar l]ﬂ"[iatcrﬂimentﬂ cI contrato o sustraer-
se de sus obligaciones.

IL. Las que liberen de su responsabilidad civil al proveedor, excepto cuando ¢l
consumidor incumpla el contrato.

1. Las que trasladen la responsabilidad civil del proveedor al consumidor o un
tercero.

IV. Las que prevengan términos de prescripcién inferiores a los legales.

V. Las que prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la proceden-
cia de las acciones que se promuevan contra ¢l proveedor.

VL Las que sometan al consumidor a la competencia de tribunales extranjeros.
VII. Deberin celebrarse por escrito, en idioma Espaiiol y sus caracteres deben ser
legibles a simple vista,

#1 Tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unién, bajo el rubro
Adhesidn. No afecta su valide: del contralo velativo la elaboracion unilateral de su dlansulado
poruna de las partes,

=2 Art. 85, LFPC.,

2 Después de las reformas del 29 de mayo de 2000 en matenia de comercio electronico, realiza-
das al Cadigo Civil Federal, al Cadigo de Procedimientos Civiles Federal, ol Cédigo de Comercio
y ala Ley Fedeval de Proteceion al Consumidor,

4 Art. 1803, Cidige Civil Federal.
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Para nuestro estudio es relevante la frace. V1, toda vez que respecto al idioma uti-
lizado en los contratos de adhesién relacionados con el registro de nombres de do-
munio, pueden darse dos situaciones: 1. que se registre un nombre de dominio .mx
o 2. que se registre un nombre de dominio de cualquier otra ceTLD, siendo el mis
usual los gTLD, es decir, .com, .net, .org, entre otros, En el primero de los casos
se tratarfa de un contrato celebrado en espafiol, mientras que en el segundo caso se
trataria casi siempre de contratos en otro idioma, sobre todo inglés, lo cual es im-
portante ya que podria afectar la validez del contrato y, consecuentemente, la va-
lidez de la cliusula arbitral.

Las consecuencias de la nulidad prescrita por la LFPC son muy enérgicas. En
efecto, la regla general del derecho mexicano es que los actos nulos siempre pro-
ducirin provisionalmente sus efectos, mientras la autoridad judicial no decrete la
nulidad.®” Pero esa regla no se aplica cuando se trata de cldusulas cuya nulidad
prevé el art. 90 de la LFPC, sino que se tienen por no escritas. Es decir, su nulidad no
necesita ser declarada por la autoridad judicial **

También es relevante la trace. VII del art. 90 de la LFPC, ya que invalidaria una
cliusula que someticra a la competencia de un tribunal extranjero a quien registre
un nombre de dominio. Sin embargo, coincidimos con Javier Arce Gargollo en el
sentido de que “no es claro que esta disposicion comprenda la cldusula de arbitraje,
aungue parece que 1o (_"d.])e otra Chiuﬂulﬂ l.le ﬂl'bi.trdjc que no sea El regul’ado por L‘l
LFPC..”"™" Por lo que también concordamos en que “una cliusula que estipulara un
arbitraje diferente levaria el riesgo de ser considerada como una forma de someter
al consumidor al cumplimiento de ciertas formalidades para el gjercicio de sus
acciones”,” pero sdlo cuando el arbitraje sea el dnico medio de defensa permitido
por el contrato de adhesién, y en el caso de los contratos de registro de nombres de
dominio, el procedimiento arbitral no excluye la posibilidad de recurrir a los proce-
dimientos jurisdiccionales.

5 Arts, 2226 v 2227, Cadigo Civel Federal.

M Javier Arce Gargollo, ep. dit., p. 79, en relacién con Abascal Zam,
7 [bidem,p. 79.

= fbid.

a y Diez Picazo.
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1.5. Impacto de las nuevas tecnologias
en los derechos de autor

De Napster a Grokster

En el 2000 “bajar” masica® de internet no sélo fue posible, sino que se puso
de moda a pesar de que constituia, conforme a la legislacion de muchos paises y
ciertamente también la de Estados Unidos de América, infracciones directas (por
parte de los usuanios) a los derechos de autor de los compositores, asi como de
los derechos conexos de las productoras de fonogramas y los intérpretes.

A la sazén, la mayoria de las disqueras importantes de Estados Unidos de Amé-
rica demandaron a los creadores del concepto imnovador de compartir archivos por
internet: la empresa Napster, y reclamaron una responsabilidad indirecta o secun-
daria por contribuir al intercambio de archivos a través de su software y su sistema.
Sin embargp, la plataforma se utilizaba ampliamente para intercambiar archivos de
misica disponibles en formato MP3, debido a sus capacidades de compresion.

La actividad de Napster consistia en permitir que los usuarios compartieran ar-
chivos de computadoraa computadora, lo que se conoce como comunicacién pier lo
pier o P2P, mediante una red de distribucién constituida por muchas computadoras
que utilizaban el software provisto por Napster. En una red de distribucién P2P la in-
formacién no se encuentra disponible en un servidor central. Ninguna computado-
ra posce toda la informacién disponible para los usuarios, sino que esti disponible
a través de cada computadora a todas las demds conectadas a la red P2P. En otras
palabras, en una red P2P cada computadora es a la vez un cliente y un servidor.™

“ Que estaba contenida en archivos MP3, conocido también por su grafia emepetrés, el cual
es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving Picture
Experts Group (MPEC) para formar parte de la version 1 (y posteriormente ampliado en la
version 2) del formato de video MPEG. Sunombre es el acrommo de MPEG-1 Audio Layer 3.
Este formato fue trabajado principalmente por Karlheing Brandenburg, director de teenolo-
gias de medios electrinicos del Instituto Fraunholer, perteneciente a una red de 47 centros de
investigacion alemanes que junto con Thomson Multimedia controla el grueso de las patentes
relacionadas con el MP3. La primera de ellas fue registrada en 1986 y varias mds en 1991,
Pero no fue hasta 1995 cuando Brandenburg usé por primera vez la extension .mp3 para los
archivos relacionados con el MP3 que guardaba en su ordenador. Un afio después su instituto
ingresaba en concepto de patentes 1.2 millones de enros, 10 afios mis tarde esta cantidad se
ha multiplicado por 20 hasta llegar a 26.1 millones.

Véase ¢l apartado de antecedentes, de la sentendia de la Corte de Apelaciones del Noveno
Circuito de Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al.,
F.9th CV-01-08541-SVW (2004) pp. 11 730-11 731,
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.1

Enjulio de 2000, una Corte Federal ordend a Napster abstenerse de “facilitar’
la reproduccién y distribucion ilegal de composiciones musicales y fonogramas,
pero poco después, una Corte de Apelaciones habia suspendido temporalmen-
te dicha orden, a pesar de que la mayoria de los expertos legales opinaban que
la orden judicial de abstencidn serfa confirmada, por lo que Napster continué
operando,™ aun con un destino incierto, Debido a que en una red P2P la in-
formacién se encuentra descentralizada, es necesario emplear un programa de
cémputo o software para catalogar la informacién disponible y dar acceso a los
usuanios. El software opera al conectarse, via internet, a otras computadoras que
contienen el mismo software u otro similar, y proporciona un indice de su conte-
niclo. Hasta ahora, hay tres diferentes métodos de indizacién:™*

. Un sistema de indice centralizado, que mantiene una lista de los archivos
disponibles en uno o mis servidores centralizados.

2. Un sistema de indice completamente descentralizado, en el cual una
computadora contiene una lista de los archivos de que dispone.

3. Unsistema “supernodo”, en el cual un niimero selecto de computadoras
actiia como servidores del indice.

Napster utilizaba la arquitectura del primer tipo, mediante un software que permi-
tia mantener en sus servidores un indice centralizado construido a partir de indices
colectivos de archivos. Por tanto, al realizar una biisqueda, un usuario transmitfa una
solicitud al servidor de Napster, el software llevaba a cabo una bisqueda alfanuméri-
ca en el indice centralizado para localizar los archivos, y los resultados de la bisque-
da se transmitian al usuario que lo habfa requerido. Cuando seleccionaba un archivo
para be!iarlu., en realidad clcgiel conectarse a la wmpututlurd de otro usuario del sofi-
ware que habia desplegado ese archivo como disponible para transferencia, y podia
clegir concetarse inmediatamente con ¢l fin de descargar el archivo en cuestion.™

Los sistemas del segundo tipo funcionan de modo parecido al primero, sélo que
las bisquedas se realizan directamente en los indices de las demds computadoras,
y desde ahi notifica los resultados a la computadora solicitante, En el tercer tipo,

" William Fisher II1, Promises to Keepr: Technology, Law, and Future of Entertainment, Stanford
University Press, Palo Alto, California, 2003, p. 1.

2 Veéase el apartado de antecedentes, pp. 11 732-11 734, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et
al. v. Grokster, Ld. ef al.

% Véanse los considerandos de la sentencia en el caso 4 & M Records v. Napster, 239 F.3d 1004,
1011-12 (9th Cir. 2001).
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un mimero selecto de las computadoras de la red estin designadas como servido-
res de indice. Cualquuer computadora podia operar como “supernodo™ st cumplia
con los requerimientos técmicos, ™ Grokster y Streamcast utithzaban esta tecnologia
imicialmente desarrollada por KaZaa BV, una compania holandesa, bajo el nombre
de tecnologia Fast Track, ™

El desenlace del caso contra Napster trajo consigo la confirmacién de la orden
judicial de abstencién originalmente dictada por el juez federal, y después de
unos meses, Napster fue obligado a suspender operaciones, por lo que 70 millo-
nes de usuarios ya no pudieron emplear sus servicios.

A pesar de ello, segiin una encuesta realizada en el verano de 2000, entre 40 y
55% delos encuestados creian que no era inmoral bajar miisica de internet, pero su
punto de vista no coincidia con la ley vigente.”" Estos datos revelan un curioso efec-
to de las nuevas teenologias en relacién con los derechos de autor. De acuerdo con
Jonathan Zittrain, “una de las caracteristicas mis notables de las nuevas tecnolo-
gias es que hace ficil y natural para un gran niimero de personas violar la ley”. "
Desde luego, éste no es el primer caso donde puede apreciarse un incumplimiento
generalizado y deliberado de la ley por parte de la poblacién, como sucede con las
violaciones a los limites de velocidad y el uso de drogas prohibidas, pero la escala
de la conducta ilegal de Napster —y posiblemente de sus usuarios— era tal, que
resulta aurprcmlente.

En la importante decisién de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de
Estados Unidos de América, del 19 de agosto de 2004, la Suprema Corte de aquel
pais dejé en claro los aspectos siguientes:™™

1. Para efecto de prevalecer la defensa de los demandados bajo el precedente
del conocido caso Sony-Betamax,™ la cuestion era determinar si la teenolo-
gia cra simplemente capaz de usarse sustancialmente en forma no infractores,
v no la proporeién de los usos no infractores contra los infractores.

Véase el apartado de antecedentes, p. 11732-11734. Metyo-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. el al.
o Grokster, Ltd. et al.,p. 11733,

" Para una descripeion mids detallada del sistema Napster consiiltese A & M Records v. Napster.

% William Fisher IIL op. eit., p. 4.

Wi fhidem.

Véanse comentarios de Fred von Lonhman a la sentencia Metro-Goldieyn-Maver Studios, Fne.
el al. v. Grokster, Lid. et al., F.9th CV-01-08541-5VW (2004); disponible en el sitio oficial de
Flectronic Frontier Foundation: hup: [fwww.elorg/deeplinks farchives/001834. php, consul-
tado el 9 de junio de 2010,

¥ Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984) (Sony-Betamax).
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2. Paraque la defensa con base en Sony-Betamax prevalezca, el titular de los de-
rechos de autor debia probar que el desarrollador de la tecnologia tenia cono-
amiento de las mfracciones al momento en que podia controlar las mismas.

3. La legislacion autoral no requicre que los desarrolladores de teenologia
sdlo disenen teenologias aprobadas por la industria del entretenimiento.

4. Finalmente, que un mercado competitivo para la innovacién, al final, be-
neficia a los titulares de derechos de autor en general, aun si no beneficia
directamente a las grandes compaiifas de la industria del entretenimiento.

Aunque el caso comentado tue decidido en segunda mstancia por la Corte de Ape-
laciones del Noveno Circuito de Estados Unidos de América, confirmando la senten-
cia del tribunal de primera instancia, el conflicto llegé a la Suprema Corte de aquel
pais, mediante el recurso extraordinario llamado Writ of Certionari, se expusieron
los argumentos iniciales ante el pleno de ministros el martes 29 de marzo de 2005,
y tue decidido por el alto ribunal el 27 de junio de 2005, De acuerdo con Gregory
Garre, de la firma Hogan & Hartson de Washington, D.C., “el caso de Grokster
es el mds importante caso relacionado con derechos de autor en llegar a la Supre-
ma Corte [de Estados Unidos] en la era del Internet™.*!"

A pesar de las disputas legales de alto perfil, las compafifas disqueras no habfan
continuado con el éxito obtenido en Napster, sino al contrario, la habfan llevado
cuesta arriba con respecto de las dltimas disputas, siendo el caso de Grokster el mis
trascendente, aungue al final la industria del entretenimiento gané el asunto. Como
un efecto de lo anterior, se han dado numerosos enroques por parte de grandes
compaiifas para cambiar o abandonar los modelos tradicionales de negocio que
prevalecieron en la industria musical durante décadas. En 2001, se intercambia-
ron cinco mil millones de fonogramas por medio de internet. Al mismo tiempo, las
ventas de discos compactos virgenes han aumentado exponencialmente.”' De he-
cho, segiin las estadisticas disponibles en Estados Unidos de América, las ventas de
discos compactos grabados descendieron 6.4% v la tendencia se acelerd en 2002,
El uso de comunicaciones P2P ha crecido adn mds rdpido, aumentando en mis de
30 millones de nuevos usuarios por mes. Nuevamente, las ventas de discos compac-
tos virgenes superaron a la de los grabados, y las ventas de estos dltimos descendie-
ron 8.9%, de 882 millones de ddélares a 803 millones.”"?

T Mauro, Sufrreme Court Takes On Emerging Sigues in Copyright, fnternational Law, 2005; dis-
ponible en el sitio oficial de Legal Times: hup://wwwlaw.com, consultado ¢l 8 de junio de 2010,

AU William Fisher 111, of. eif., p. 6.

2 fhidem.
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Ante el panorama anterior, la Asociacion Americana de la Industria Disque-
ra (RIAA, por sus siglas en inglés) ha comenzado una serie de demandas contra
usuarios de los servicios P2P, por infraccién directa a los derechos de autor de
las companiias disqueras asociadas a la RIAA. En junio de 2004 llegaron a tres
mil demandas entabladas principalmente contra adolescentes, estudiantes uni-
versitarios y profesionistas jévenes.”™ La RIAA argumenta que el intercambio de
archivos a través de P2P es responsable directo del descenso en las ventas de dis-
cos compactos grabados de 2000 a 2003, sin tener en cuenta, desde luego, un pe-
queno detalle: los eventos del 11 de septiembre de 2001 y el efecto que éstos han
tenido en la economia global y; sobre todo, en la de Estados Unidos de América.
En realidad, los dos segmentos principales de productos dirigidos a jévenes, los
cuales también se encuentran ampliamente disponibles en internet, como los DVD
y los juegos de video, contindan comportindose en forma favorable; y durante el
primer trimestre de 2004, las ventas de discos compactos grabados aumentaron
10.6% con respecto al afio anterior, lo que las companias disqueras atribuyen a las
demandas contra individuos.

Un reporte difundido en abril de 2004, elaborado el mes anterior para Pew
Internet’” y American Life Project, determiné que el nimero de personas que
admitié haber bajado mdsica de internet habia aumentado en cinco millones (sélo
en Estados Unidos de América), con respecto al afio anterior.”'® A pesar de ello,
los investigadores Felix Oberholzer y Koleman Strumpf coneluyeron que el in-
tercambio de archivos P2P no tenfa un efecto mesurable en las ventas de discos
compactos grabados. Segin los investigadores, “cuando mucho, el intercambio
de archivos P2P puede explicar una [raccién muy pequeiia del descenso [en las
ventas)... y tienen un efecto en las ventas que es estadisticamente indistinguible de

7 347

Y
cero, a pesar de una estrecha desviacion estandar
pirica apunta a que cuando la actividad de intercambio de misica a través de P2P

Entonces, la evidencia em-

aumentaba cn internet, aumentaban las ventas de discos compactos grabados.
Un estudio diferente, también llevado a cabo por Pew Internet, muestra que
los mismos compositores e intérpretes no estdn de acuerdo con las acciones em-

M3 M. Kembrew, “Share the Music”, en The New York Times, Iowa, 25 de junio de 2004.
W Thidem.

M Pew Internet es una iniciativa del Centro de Investigacion Pew, ubicado en Filadelfia y dedica-
do a realizar investigaciones de opinion.

Para mayor informacidn, véase Felix Oberholzer v Koleman Swampl, The Effect of File Sharing
on Record Sales, An Empirvical Analysis, Escuela de Negocios de Harvard, Boston, 2004,
Ihidem, p. 3.
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prendlidas por RTAA. En un periodo de un mes entre marzo y abril de 2004, 2775
compositores e intérpretes respondieron una encuesta en linea, la cual determma
que 60% de los encuestados no cree que los esfuerzos de RIAA por inhibir el
mtercambio de archivos por internet a través de demandas a particulares vaya a
beneficiar a los compositores e intérpretes. Ademas, 35% cree que sus respectivas
carreras se han visto beneficiadas por el intercambio P2P; 37% cree que no ha
tenido efecto alguno, y sélo 5% cree que ha afectado negativamente sus carreras.
83% de los encuestados habia puesto copias de sus fonogramas en linea.”'* Sin
embargo. la vocera de RIAA, Amy Weiss, enticd las conclusiones de Oberholzer
y Strumpt aduciendo que “un sinmimero de grupos y analistas muy respetados,
incluidos Edison Research, Forrester y la Universidad de Texas, entre otros, han
determinado que el intercambio de archivos “ilegal’ ha impactado negativamente
las ventas de discos compactos [grabados]”. "

Con todo, la industria disquera estadounidense parece no entender algo que pa-
reciera obvio: el intercambio de archivos a través del P2P llegd para quedarse. y el
derecho tendri que evolucionar para adecuarse a la realidad tecnolégica y comercial
que prevalece en la actualidad. No obstante, la industria del entretenimiento ha ga-
nado una importante batalla por ahora, ya que la Suprema Corte de Estados Uni-
dos decidié en dltima instancia a favor de la industria discogrifica en forma undnime,
y desechd sendas sentencias que tanto la Corte federal como la de dreunito habfan
pronunciado a favor de Grokster y StreamCast. De acuerdo con la sentencia, “sim-
plemente no habia manera de ignorar que dichas empresas estaban facilitando la vio-
lacién masiva delos derechos de autor” ya que “habia evidencia de violaciones en una
escala gigantesca”™.*™ Aunquelos ministros de la Corte estuvieron muy divididos™' en
cuanto a las razones, coincidieron que debifa ganar la industria del entretenimiento.

Fue determinante para la sentencia que tanto Grokster como StreamGast trata-
ban de capitalizar en el vacio que dejé para sus usuarios la desaparecida empresa

% Para mayor informacion sobre estos datos, véase T, Camphell, “Survey shows most musicians
oppose RIAA' lawsuits™, 2004; disponible en el sitio oficial del periddico The Daily, publi-
cadlo por la Universidad de Washington en Seattle, publicado en linea el 11 de junio de 2004:
hup://thedaily.washington.edu/, consultado el 10 de junio de 2010.

1% D. McGuire. “Study: File-Sharing No Threat to Music Sales™, en The Washington Post. 29
de marzo de 2004,

* Vease sentencia sobre el caso Metro-Goldioyn-Maver Studios Inc. v. Grokster, Ltd., Caso No,
04-480. (US Supreme Court June 27, 2005).

1 Tres mi

stros consideraron que con base en ¢ Caso Sony/Betamax, la demandada debia
perder, mientras que otros tres ministros consideraron que bajo el mismo estindar, la de-
mandada debia ganar.



84 Derecho de la propiedad intelectual

Napster, a sabiendas de que muchos de ellos eran infractores directos. Fsta asocia-
ci6n en la mente de los usnarios, que las mismas empresas demandadas buscaron
como parte de su estrategia de negocios, facilité que se les considerara como empre-
sas que “inducian” a la violacién de los derechos de las empresas discogrificas.

La sentencia hizo notar que:

« Las 1ar uscaban I Tour nocida fuen an

. Las demandadas buscaban “satisfacer una conocida fuente de demanda
para la violacién de derechos™ (es decir, los antiguos usuarios de Napster).

. Nmguna de las demandadas traté de implementar filtros.

2. Ninguna de las d cdadas traté de impl tar filt

3. Las demandadas continuaron teniendo una ganancia basada en la activi-
dad infractora de sus usuarios, al desplegar anuncios a los usuarios de su
software,**

Desde el punto de vista procesal, el caso fue enviado por la Suprema Corte a la
Corte de Distrito, para que ésta emitiera una sentencia tmal consistente con la de-
terminacién de aquélla, que seria en torma muy previsible adversa para Grokster y
StreamCast. A pesar de lo relevante de este caso, atin no resuelve por completo el
tema del intercambio de archivos via P2P. Muchos han eriticado lo especifico de la
sentencia, que no pronuncia una regla generalizada y que traslada la carga al Congre-
50 de aquel pafs, a quien le corresponderd desarrollar mis las reglas de responsabi-
lidad legal. por lo que podemos prever que el asunto de la legalidad del intercambio

de archivos via P2P volveri a los mis altos tribunales en menos de 10 afios. ™

Programas de computo

Debido a que es una situacién de derecho explorado. sélo nos detendremos a
analizar la proteccién de los programas de cémputo a través del derecho de autor
en forma breve, y haremos referencia a la discusion con respecto a si los progra-
mas de computo o software debian considerarse obras artisticas o invenciones.
A partir de la década de 1960, principalmente en Estados Unidos de América v
conforme a la ley vigente en ese pais desde 1909, muchos desarrolladores de pro-
gramas de cmputo o software buscaron registrar y proteger sus creaciones bajo
la legislacién de derechos de autor, equiparindolas a obras artisticas o litcrarias,
por lo que el primero se registrd en 1964, sin que casos de interés llegaran a los

2 Krie Goldman, Tecknology 8 Marketing Law Blog, 2005; disponible en: heep:fblog.ericgold-
man,org/, consultado el 2 de agosto de 2010,
W Thidem.
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tribunales de modo que favorecieran el desarrollo de la jurisprudencia.’* 1

aaley

de ese pais fue abrogada por la ley ahora vigente de 1976, que tampoco establecia

proteccion en forma expresa a los programas de cémputo, pero el Congreso de

Estados Unidos establecié la National Commission on New Technological Uses

of Copyrighted Works (conocida como CONTU), la cual estaba conformada por in-

dividuos distinguidos en las dilerentes dreas involucradas para estudiar la relacion
de las computadoras y los derechos de autor, a fin de formular recomendaciones al

Congreso.”™ Este reporte es importante para nuestro estudio porque fue el primero

de este tipo que se realizé en el mundo y captura el intenso debate que prevalecia

sobre la torma de proteccion més adecuada para los programas de computo.

En el reporte, entregado ¢l 31 de julio de 1978, los comisionados concluye-
ron que los programas de eémputo en efecto debian ser protegidos mediante
derechos de autor. La comisién reconocié que la mayorfa de los primeros pro-
gramas de cémputo los desarrollaban los mismos fabricantes de computadoras,
para que se usaran en un modelo especifico o incluso en una miquina en particu-
lar. Cuando se eseribid el reporte, los programas de cémputo estaban disenados
para operar en muchas computadoras de varios fabricantes, tal como sucede en
la actualidad, Ademis, en esas fechas comenzaban a surgir las primeras empresas
dedicadas exclusivamente al desarrollo de software.™

La CONTU también reconocié que el costo de desarrollar programas de cémputo
es mucho mis grande que el costo de duplicarlos y. consecuentemente, sélo podrd
existir un incentivo para diseminarlos si:™’

1. El creador de software puede recuperar todos sus costos de produccién
méds una ganancia justa.

2. Elcreador de software puede amortizar sus costos sobre miltiples copias
del mismo mediante una forma de proteccién contra su duplicacién no
autorizada.

3. Los costos de los creadores son absorbidos por otro, por ¢jemplo, me-
diante el otorgamiento de premios y recompensas.

4. Flcreador es indiferente a los costos incurridos y prefiere donar su soft-
ware al pablico en general.

1 Robert A, Gorman ¢f al,, op. ait.,p. 197,

5 fhidem.

Véase la discusion al respecto en Final Report of the National Commission on New Technologi-
cal Uses of Copyrighted Werks (1978).

- [hidem.

g
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Asimismo, la CONTU reconocié que existen otras formas de proteccién que
podrian estar disponibles para los desarrolladores de programas de cémputo,
como las patentes y los secretos mdustriales, asi como la legislacion de compe-
tencia econémica, pero que cada una de esas formas de proteceidn tenia ctectos
ccondmicos negativos: inhibia la competencia en la industria del software; no era
apropiado implementarlas debido a sus caracteristicas legales; eran muy costosas,
y en algunos casos, ofrecian una proteccién limitada,” por lo que basar dicha
proteccion sélo en la legislacién de patentes, secretos industriales o competencia
econdmica seria inadecuaclo.

La CONTU también se pronuncié acerca del debate que imperaba con respecto a
si la computadora era en cierto sentido “autora” de los programas de cémputo. La
comision concluyé que “las computadoras, como las camaras fotogrificas o las ma-
quinas de escribir, son instrumentos inertes, capaz de funcionar solamente cuando
es activada, ya sea directa o indirectamente por un humano. Cuando se activa, sélo es
capaz de hacer lo que le es ordenado hacer, en la forma que le es indicada”. Por tan-
to, los programas de computo son obras de sus creadores humanos; a pesar de que
éstos se asistan de la computadora para facilitar sus tareas, la originalidad que posce
el programa de edmputo se deriva de la actividad intelectual humana.™ Es decir,
no obstante lo adelantadas que pueden ser las computadoras, son simplemente una
extension del puder humano al cual asisten.

Como resultado de las recomendaciones de la CONTU, la Ley de Derechos de Autor
de Estados Unidos de América fue moditicada para otorgar proteccién en forma
expresa a los programas de cémputo, y segiin se pronuncié en una Corte federal
de [llinois “es justo concluir que como el congreso adopté las recomendaciones
[de la CONTU] sin alterarlas, el reporte final de la CONTU refleja la intencién del
legislador™. """ Desde entonces, la mayorfa de las jurisdicciones, incluido México, re-
conoce proteccién alos programas de cémputo mediante la legislacién de derechos
de autor. En algunas jurisdicciones, ademds, se encuentra disponible una protec-
cién mediante patente para aquellos programas de cémputo que tengan funciones
que rednan los requisitos de novedad, no obviedad.™'

¥ Veéase la discusion al respecto en Final Report of the National Commission on New Technologi-
cal Uses of Copyrighted Works (1978), en la seccion Cofrvrights and Other Methods Compared.

= [hidem.

0 Véase el caso Midway Mfg. Co. v. Strokon, 564 ¥, Sup. 741,750 n, 6 (NI, 1. 1983).

1 Recordemos que el requisito de patentabilidad de “aplicacién industrial™ reconocido en
México enel art. 16 de la LP1 no es un requisito en muchas junisdicciones.
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Un caso que ejemplifica de manera brillante la discusion en las décadas de
1970 y 1980 con respecto a la forma de proteger el software es Apple Computers,
Inc. v. Franklin Computer, Corp.™* En este caso, llevado ante una Corte Federal
de Apelaciones de Estados Unidos de América, la discusién se centrd en si el
codigo objeto era distinto del cadigo fuente, para efectos de la proteccion autoral,
pero la Corte concluyd que los programas de computo, va sea en codigo objeto
o cédigo fuente, son una “obra artistica o literaria” dentro de los extremos de la
legislacion autoral de aquel pais, por tanto, los programas de computo expresa-
dos en eddigo objeto y contemdos en la memoria ROM (Read Only Memory o
memoria de sélo lectura) de las computadoras estaban protegidos.*™

El demandado argumentaba que en todo caso los sistemas operativos eran
programas de cémputo excluidos per se de la proteceién autoral, debido a que
“se trataba de *sistemas’ 0 ‘métodos de operacién’ que no estaban cubiertos en la
proteccién de derechos de autor™, Pero la Corte coincidié con la visién de Apple,
en el sentido de que en realidad no se buscaba la proteccién del método que mns-
truia a la computadora a realizar sus funciones operativas, sino las instrucciones
especificas. Es decir, el que “las palabras de un programa de eémputo, finalmente,
fueran usadas para implementar un proceso no deberia afectar su proteccién me-
diante derechos de autor™ y, por tanto, los sistemas de cémputo consistentes en

sistemas operativos eran objeto de proteccion.™

Creaciones multimedia

Relacionadas con la problemdtica discutida en torno a los programas de cémputo,
existen ciertas obras llamadas multimedia. Para otorgar proteccion a las diferentes
ramas mediante la legislacién de derechos de autor, se acostumbraba denominar
cada obra en relacién con la naturaleza que la representaba, fuera digital o andloga,
de tal forma que a los libros o periddicos y en general a toda obra impresa se le lla-
maba obra lileraria; alos sonidos que percibimos a través de soportes como el case-
te o el disco compacto, los llamdbamos forogramas; las creaciones que percibimos
por medio visual, como las que se transmiten por la televisién o el cine, las clasifi-
cdbamos en obras andiovisuales. ™ Ahora ese precepto ha cambiado. puesto que es
posible entrelazar todos esos diferentes medios en un solo soporte (principalmente

B

= Apple Computers, Ine, v, Franklin Computer, Corp., 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983).

Ui

Thidem.

W Ibid.

* Rocio Ovilla Bueno, *El laberinto de la multitud. En la bisqueda de una calificacién juridica
para la creacion multimedia®, en Manuel Becerra Ramirez y Rocio Ovilla Bueno (coords.),
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digital, como un €p 0 DVD) que integra obras diferentes de diversa naturaleza, A eso
se le conoce como obras multimedia.

Uno de los principales problemas con las obras multimedia es que por lo regular
incorporan un gran nimero de creaciones preexistentes. Es decir; la obra mulomedia
consistird en una combinacion de textos, sonidos, grificos, voz v otras obras audio-
visuales. La clasificacién de la obra multimedia como primigenia o derivada depen-
derd de si estd basada en elementos originales de otros autores o es creada a partir
de elementos desarrollados completamente por el autor de la obra multimedia.*®
El problema radica en que s se trata de una obra multimedia denvada, se deberin
llevar a cabo diversos trimites para pedir autorizacién a los autores de los elementos
originales en los cuales estd basada la obra multimedia, salvo que dichos clemen-
tos se encuentren en el dominio piiblico o su utilizacién cumpla con los extremos de
las limitaciones a los derechos de autor consignadas en el art. 148 de la LFDA.

El siguiente problema significativo con las obras multimedia es clasificarlas en
funcién de quienes intervienen en ellas, lo que tiene efectos juridicos rascenden-
tes en cuanto a la titularidad y el control sobre la obra multimedia. Con base en
este criterio, las obras pueden ser en colaboracion, colectivas o individuales; pero
es muy dificil que pertenexcan a esta dltima categoria, debido a la naturaleza mil-
tiple y a las necesidades teenolégicas y de la industria del entretenimiento, ya que
la mayorfa de las creaciones multimedia artisticamente significativas y econémica-
mente viables las realizan varias personas. Bajo este tenor, la disyuntiva se centra en
saber si la obra multimedia en cuestidn es una obra en colaboracién o colectiva.

Serd una obra de colaboracién si en su creacién han concurrido, de manera
concertada, dos 0 mds seres humanos, independientemente de la importancia,
el mérito o género de las aportaciones de cada uno.”” Es decir, se trata de una
relacién horizontal de todos los participantes, y no hay una persona que dirija o
supcr\-'isc la obra, puesto que toclos los autores se coordinan entre sf v cada uno
participa en la concepeién y creacién de la obra, y los derechos patrimoniales
pertenceen a todos por igual, en forma indivisa, aunque la ley prevé que cada uno
de los coautores puede explotar de manera separada su contribucién personal,
siempre que este aprovechamiento no conlleve un perjuicio a la obra comin.™

El desarrollo teenoldgive v la propredad intelectual, Instituto de Investigaciones Juridicas de la
UNAM, México, 2004, p. 69.

W An 4%, inciso C, LFDA,

7 Art, 47, inciso D, LFDA,

¥ Yéase la discusion formulada por Rocio Ovilla Bueno, op. eit., p. 81,
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A diferencia de la anterior, la obra colectiva va en contra del principio ge-
neral de atribucién de derechos al autor, como persona fisica capaz de realizar
un acto de creacion, segin han sostenido tradicionalmente las legislaciones de
México y Francia. Por eso, coincidimos con Rocio Ovilla Bueno en el sentido
de que “muchos autores tienden a confundir la obra en colaboracion con la
obra colectiva, aun cuando la lev las diferencia de manera expresa™. ™"

La obra colectiva debe ser creada por iniciativa de una persona fisica o moral
que las publica y divulga bajo su direccién y su nombre,™" es decir, aquella que
organiza y concibe la realizacién de la obra. En este sentido, el hilo conductor es
precisamente el trabajo de direccién y control del promotor de la obra colectiva.
Por publicacién debemos entender “dar a conoceral piiblico™y nola edicién de la
obra, la cual puede estar a cargo de un tercero; y por divulgar debemos entender
“poner a disposicién del pablico™, lo cual no es sinénimo de publicar. Ademds, la
caracteristica de las obras colectivas es que la contribucion personal de los diver-
sos autores se funde en el conjunto, sin que exista posibilidad de atribuir a cada
uno un derecho distinto ¢ indiviso.”"' Es decir, hay un solo titular de los derechos
de autor, que es precisamente aquel que dirige la publicacién y divulgacién,**
a fin de que aquellos que contribuyeron de manera personal a la realizacidn de
la obra colectiva no obstaculicen la explotacién de la misma. Por esta razén, el
derecho conferido al titular es indiviso, correspondiéndole al titular las facultades
relativas a integridad de la obra y de coleccién sobre este tipo de obras; aunque
los autores que contribuyen a la obra colectiva tienen derecho a que su nombre
aparezca como uno de los autores que intervienen en su realizacién.’"

Por dltimo, debemos tener en cuenta que la obra multimedia puede considerarse
como una obra audiovisual en la medida en que tome la forma de una obra audio-
visual, de conformidad con las disposiciones legales. Serd audiovisual la obra que
cuente con una serie de imigenes asocladas, ya sea que estén sonorizacdas o no, que se
hacen pereeptibles mediante dispositivos téenicos. produciendo la sensacién de mo-
vimiento.*"! Entonces, la pregunta es si una sucesion de planos puede calificar como
una animacién, Y la respuesta parece ser ue no, sino que se asemejan a las péginas de

" Rocfo Ovilla Bueno, op. cil., p. 81, en relacién con A. Diaz Avceo, El sistema Internet ante los
derechos de antor, tesis de licenciatura, Facultad de Derecho, UNAM, México, 1997, p. 34.

M Art, 4% inciso D, frace. 111, LFDA.

1 Rocio Ovilla Bueno, of, it p. 83,

2 La cual puede consist

3 Art, 83, LFDA.

% Art.94. LFDA.

, como va se dijo, en una persona fsica o moral,

@
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unlibro y su sucesion al hojearlas.”™ Lo anterior, debido a que no todas las creaciones
multimedia son una serie de secuencias animadas de imégenes, dado que este tipo
de obras se caracterizan por su nteractividad. Es decir, la lectura o percepeidn de la
misma nunca es lineal, smo que la mayoria de las veces funciona mediante téenicas de
hipertexto. Ademds, una obra audiovisual se considera como tal cuando existe una
coherencia como obra,"" y es evidente que la simple incorporacion de elementos
audiovisuales no le da ese cardcter a la totalidad de la obra multimedia.

Entonces, no puede decirse que todas las obras multimedia sean obras audiovi-
suales, pero subsiste el interés prictico de clasificar a la obra multimedia como obra
auciovisual debido a que conforme a la legislacion mexicana, los productores de la
obra andiovisnal cuentan con la cesion de derechos patrimoniales™” por parte de los
que contribuyeron y con el gjercicio tinico de los derechos morales sobre la obra au-
diovisual en su conjunto.” Ademis, los derechos morales sobre las contribuciones
mndividuales de los autores estin limitados durante la fase de elaboracion de la obra
audiovisual, ya que el autor no puede hacer uso de su derecho de retirar su obra porque
cstd obhgado, en vista del mterés mayor que constituye la obra en su conjunto, a pernu-
tir esa integracion, pues desde el momento en que se haya comprometido a realizar sus
contribuciones, no podrd oponerse a la reproduccién, distribucidn, representacién y
ejecucion piblica, transmisién por cable, radiodifusion, comunicacién al piblico, sub-
titulado y doblaje de los textos de dicha obra;™ y en los casos en que por alguna causa
de fuerza mayor no pueda terminar su aportacién, el productor podrd utilizar la parte
ya realizacla, sin que el autor individual pueda oponerse a que otro antor la termine.™

En conclusién, como puede apreciarse por los razonamientos vertidos, las
obras multimedia tienen un tratamiento especial y extremadamente complejo,
que sirve como marco legal para la produccién, reproduccion, distribucién, re-
presentacion, ejecucién piblica v transmisién de las obras, que en caso de utili-
zarlas en internet, su aplicacién se hace todavia mas compleja.

Bases de datos

Las bases de datos son protegidas como compilaciones, de acuerdo con la Conven-
cién de Berna para la proteccién de obras artfsticas y literarias del 9 de septiembre

% Rocio Ovilla Bueno, of. «if., p. 85.
W4 fhidem, p. 86,

7 Ar. 68, LFDA,
W Ar. 22, LFDA.
Art. 99, LFDA,

Art. 69, LFDA,

£
[

£
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de 1886, conforme a sus dltimas modificaciones del 28 de septiembre de 1979,
aunque no protege las bases de datos en forma expresa.”™

La legislacion mexicana también protege a las bases de datos como compilacio-
nes, y éstas a su vez son expresamente reconocidas como ebras protegidas, siem-
pre que por su seleccion o la disposicidn de su contenido o materias, constituyan
una creacion intelectual.”* La mayoria de las bases de datos se hacen precisamente
para compilar material que, por si solo, no es susceptible de proteccién, como es-
tacisticas gubernamentales, textos legislativos, sentencias judiciales, simples letras
o signos, nombres, titulos o trases aisladas, hechos u otras formas de mformacién
factual, o el contenido informativo de las noticias.*

La tecnologia hizo que las bases de datos comenzaran a cobrar una importan-
cia econdmica desde la década de 1970, porque gracias a ella estas compilaciones
de informacién dejaron de ser simples reuniones de datos inertes para convertirse
en bienes intangibles que adquirieron un valor agregado importante no por el
contenido sustancial, simo por la oportunidad que por primera vez se tenia de or-
denar, reordenar. identificar y. sobre todo, recuperar y manipular la informacién
contenida en las bases de datos.”™ Paradéjicamente, fue esa misma tecnologia la
que permitié que las bases de datos se convirtieran en blancos ficiles de los pi-
ratas, al poder copiar, extraer o comunicar su contenido con una facilidad nunca
antes experimenmdu.

En 1991 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos interpreté la Ley de
Derecho de Autor de 1976 para definir los alcances de proteccidn a las bases de datos
otorgada por aquel pais, determinando en el famoso caso Feist,'™
tos compilada por la empresa Rural Telephone Service, la cual consistia en el direc-
torio telefénico de diferentes comunidades al norte del estado de Kansas, no reunfa
el requisito fundamental de originalidad, puesto que compilaba simples nombres de

personas y niimeros telefdnicos. Del mismo modo, considerd que acomodar, organi-

que la base de da-

zar o disponer estos datos en orden alfabético, no reunia el requisito de creatividad
minima.

=

Art. 2(5), Convencitn de Berna: “...las colecciones de obras literarias o artisticas tales como
las enciclopedias o antologias, que por seleccién o disposicion de sus materiales, constituyan
creaciones intelectuales, estarin protegidas como tales, sin perjuicio de los autores sobre cada
una de las obras que conforman parte de estas colecciones™.

2 Art, 15, LFDA.

"3 Art. 14, LFDA.

% M.V.B, Partridge, op. cit., p. 29.

455 Frist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 499 11,5, 340,111 5, Cr. 1282, 113 L. Ed.
2d 358.
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Con esta postura, el ministro O Connor de la Suprema Corte de Justicia de
Estados Unidos, como ministro ponente, desecha el argumento del esfuerzo™*
como una circunstancia que deba tomarse en cuenta para efectos de reconocer
proteccion conforme a la Ley de Derecho de Autor de aquel pais. Esta conocida
sentencia, aungue controvertida, marcé un parteaguas en la proteccién legal a
las bases de datos, pues reafirmé el eriterio seguido por la mayoria de los paises,
incluido el nuestro, hasta principios de la década de 1990.77

Derechos sui generis

A manera de complemento a la proteccién de las bases de datos como compi-
laciones, se ha creado una proteccién especial en algunos paises, entre ellos la
Unién Europea, que ha abandonado la doctrina cldsica y desde 1996 ha cambia-
do las reglas del juego con efectos no sélo en los 15 paises que la conformaban,
sino también en los paises candidatos de Europa Oriental recientemente adheri-
dos, en paises asidticos v en Latinoamérica, incluido México,

La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de
1996, sobre la proteccién juridica de las bases de datos, cred una nueva forma de pro-
teccidn legal para las bases de datos, que es completamente distinta de los derechos
de autor™y, de hecho, contradice los principios bisicos de aquél.

La directiva reconoce, por un lado, la proteccién a las bases de datos como
compilaciones, conforme a lo establecido en el caso Feist, con lo cual contribuye a
la homogeneidad respecto de esta cuestion, Pero ademds, v es aqui donde se apar-
ta de la doctrina internacionalmente seguida hasta ese momento, con excepcién
de algunos paises anglosajones v escandinavos, todo ¢l capitulo 111 de la directiva
esti dedicado a lo que ella misma llama derecho sui generis.

Aungue la Comisién de la Unién Europea insiste en que estos llamados dere-
chos sui generis no se extienden a los simples hechos, textos legislativos, senten-
cias judiciales, etc., en realidad tienen el efecto de otorgar al compilador o creador
de la base de datos un derecho limitado de *propiedad™ sobre tal contenido no
susceptible de proteccion.*

La directiva curopea, en clecto, elaboré con mayor detalle los eriterios segui-
dos desde hace algunos afios por otros paises a los que se ha considerado impor-
tantes productores de bases de datos. Gran Bretaiia ¢ Irlanda desde hace varios

Comimmente conocida como la doctring del sweat of the brow (sudor de la frente),

W7 NFAIS Newsletter, vol. 39, nim., 1, enero de 1997, p. 7,

#5 Art. 3, Directiva 96/9/CE del Pardamento Furopeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996,
#8 Anthony D'Amato v Doris Estelle Long, op. eif., p. 47.
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anos reconocen un derecho especial a los compiladores y desarrolladores de ba-
ses de datos, sobre los propios datos compilados, a pesar de que la base de datos
no muestre originalidad alguna, Esta teorfa se conoce como sweat of the brow o
doctrina del esfuerzo.™™

Por su parte, algunos paises nérdicos proveen cierto grado de proteccion a fabri-
cantes de catdlogos v a aquellos que crean productos con poca originalidad, los cuales
pueden prohibir la reproduccion no autorizada del contenido de sus creaciones.”™

El fundamento de dicha teorfa es reconocer una proteccién a aquellos individuos
o0 empresas que hayan llevado a cabo la tarea, muchas veces titinica, de compilar la
mtormacién contenida en las bases de datos. Los redactores de la directiva buscan
crear incentivos para que la Unién Europea incremente su participacién en el globali-
zadlo mercado mundial de la informacién, e incluso crear un marco atractivo para que
compaiiias no europeas se establezcan en el territorio de los paises que conforman
dicha unién, en busca de una proteccién ampliada a sus productos informiticos. No
obstante, debido a las potenciales ineficiencias de mercado creadas por la directiva
de la Unién Europea, es previsible que aunque las compaias curopeas poseerdn una
relativa ventaja competitiva en sus respectivos pafses, la falta de incentivo a la competi-
tividad va a generar que progresivamente les sea mis dificil competir en los mercados
extranjeros y,al final, en el mercado global de la informacién.” Los pafses que no pro-
vean la llamada proteccion sui generis aparentemente estarin dejando en desventaja
a sus empresas, pero a la larga crearin un mercado mis competitivo que los colocard
en una situacién de mayor privilegio respecto de sus pares europeos, al tener acceso
ahbajo costo a una gran cantidad de informacién para desarrollar sus bases de datos.

Por su parte, en un memorando preparado por la Asociacion Americana de Bi-
bliotecas de Derecho y otras cuatro organizaciones,’™ quedaron asentados, entre
otros, los siguientes aspectos de la Directiva de la Unién Europea, que pudieran
ilp].il:arst: al Caso ]Ilcx_icﬂ.no:

= La directiva protege la inversidén, no la creatividad.

* La directiva provee derechos exclusivos para controlar los diversos usos
de las bases de datos.

0 NFAIS Newsletter, vol. 39, niim. 1, enero de 1997, p. 7.

A fhidem.,
= Anthony D'Amato v Doris Estelle Long, op. cif., p. 52,
I Men do preparado por lTa American Association of Law Libraries, American Library

Association, Association of Research Libraries, Medical Library Association y la Special
Library Association; disponible en www.arl.org, consultado el 19 de mayo de 2010,
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* La directiva expande el término de proteccion.
e Crea un nuevo régimen juridico que no es necesario.

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) vigente contempla una
proteccidn consistente con el art, 2(5) de la Convencion de Berna, al sehalar que
“las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de maquinas o en otra
forma, que por razones de seleccién y disposicién de su contenido constituyan
creaciones intelectuales, quedarin protegidas como compilaciones”. ™

Para dejar claro el aleance de la proteccién, el mismo articulo sefiala tajantemente
que “dicha proteccién no se extenderd a los datos y materiales en si mismos™.*"

Sin embargo, apenas en el siguiente articulo se otorga la proteccién sui generis.
A pesar de que en ningiin momento la LFDA nombra de esa manera a este dere-
cho, es claro que se refiere al mismo derecho sui generis otorgado por la Directiva
de la Unién Europea.

Enla parte respectiva, la LFDA senala claramente que “las bases de datos que no
sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quienes
las hayan elaborado, durante un lapso de 5 afios™.*" Pero esta proteccién puede
ampliarse a pesar de la disposicién final del art. 107, que sefiala que la proteccién
no se extenderd a los datos y materiales en si mismos. El art. 110 establece que el
titular del derecho patrimuninI sobre una base de datos tendrd el derecho exclu-

sivo de autorizar o prohibir:

L. Su reproduccién permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio y
‘lc Cl:l:l]q[licr fO““ﬂ;

1. Su traduccién, adaptacién, reordenacién y cualquier otra modificacién:

1. La distribucién del original o copias de la base de datos:

IV. La comunicacién al pablico. y

V. La reproduccion, distribucidn o comunicacién piblica de los resultados de las
operaciones mencionadas en la fraccién 11 del presente articulo.

Resulta notable lo amplio de la fraccién primera, que no hace distincién alguna
respecto de bases de datos originales v no originales, como sf lo hace el art. 107.
Por tanto, v en vista de que el texto del art. 110 no distingue, aun los creadores
de las bases de datos “que no sean originales... tendrdn el derecho de autorizar

¥ AR 107, LFDA,
¥ Ihidem.
4 Art, 108, LFDA.
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o prohibir la reproduccién... total o parcial, por cualquier medio y de cualquier
forma”, lo que aunque poco arménico con el art. 107 de la LFDA, resulta el fun-
damento legal para otorgar una proteccién desmedida sobre las bases de datos, y
aun sobre el contenido de éstas. En especial tratindose de bases de datos que se
actualizan en forma continua o periddica.

1.6. Impacto de las nuevas tecnologias
en el derecho de patentes

Antecedentes

Como se mencioné en el apartado 1.1, el origen de la proteccion del conocimiento
por medio de las invenciones se remonta hasta el siglo Vil a.C.y el primer antecedente
legislativo se encuentra en Venecia en 1474, afio en que el Senado de aquella enton-
ces nacidn independiente expidié la primera Ley General de Patentes.

Otros autores sostienen que el primer privilegio para proteger una verdadera
invencion se otorgd en Florencia en 1427, Después se concedieron mis privile-
gios en Inglaterra y Venecia, siendo en esta tltima donde se limité por primera
vez el privilegio de los inventores a 20 afios.*”

La legislacién inglesa del siglo XV1I fue la primera en utilizar el término patente,
ya que el privilegio a los inventores se concedia en un documento denominado
letters patent.”™ En la Nueva Espaiia, las cortes espaiiolas expidieron el decreto del
2 de octubre de 1820 para otorgar certificados de invencién. Posteriormente, en
el México independiente se promulgaron las leyes del 7 de mayo de 1832, ¢l 7 de

junio de 1890, el 25 de agosto de 1903 y el 26 de junio de 1928, hasta llegar a

las leyes mds modernas del 31 de diciembre de 1942 y del 16 de enero de 19874
La legislacidn actual entrd en vigor el 27 de junio de 1991 y fue reformada el 2 de
agosto de 1994 en varios aspectos sustanciales, incluso se cambié el nombre origi-
nal delaley en la materia ala denominacion actual de Ley de la Propiedad Industrial
(LPI). En este sentido, desde su nacimiento, las patentes han sido una especie de
privilegio que el Estado otorgaba al inventor a fin de que éste divulgara su invento,
con ¢l propésito de incentivar el desarrollo teenolbgico.

W Jame Delgado Reves, Patentes de invenciin, diseiios ¥ modelos industriales, Oxford Umversity
Press México, 2001, p. 1, en relacidn con G, Gaye, Carfaggio inedito dartisti, Ialia, 1839,
G fhidem.p. 1.

% fhid.,pp. 1y 2.
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Es decir, las patentes son una especie de monopolio “limitado™ que constituye un
mal necesario y una delasmejores herramientas conocidas hasta shora para promover
el desarrollo de la cienaa y la teenologia. De hecho, algunos autores que responden
a la corriente de la filosotia utlitarista sostienen que la propiedad mtelectual se desa-
rrolld en respuesta al uso del poder monopélico para motivar la innovacion. Como
se ha sefialado antes en este capitulo, las patentes han sido tedricamente justificaclas
por pensadores como Adam Smith y John Stuart Mill. En resumen, las patentes con-
forman un sistema de recompensas y privilegios para aquellos que contribuyen al
adelanto centifico y tecnolégico, y han probado ser un mecamsmo eficiente y cons-
tituyen actualmente uno de los pilares legales de la sociecad del conocimiento.

Actualmente, el sistema internacional de patentes se basa en el longevo Con-
venio de Paris,”™" el Convenio PCT (por sus siglas en inglés: Patent Cooperation
Treaty),”" el ADPIC,” y en materia de patentes en el campo de la biologa, el

Convenio de Hungrfa.'™

Importancia econémica de las patentes

La propiedad intelectual es un elemento que ayuda a mejorar la competitividad
de las industrias y los paises. Aun cuando México no cuenta con datos o estudios
cuantitativos mds concretos, la propiedad intelectual ha cambiado la configura-
cién de nuestra industria nacional, aunque en forma mds modesta en relacién con
otros paises. En el caso de Estados Unidos de América, por gjemplo, las industrias
que dependen de la proteccion a la propiedad intelectual para subsistir represen-
tan cerca de 40% del crecimiento que dicho pafs experimenta actualmente. Estas
industrias representan 20% del PIB (Producto Interno Bruto) en aquel pais, y en
materia de exportaciones, representan mis de 40%.%"

¥ Convencion de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,
segn laviloma reforma del 28 de septiembre de 1979,

T Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes, celebrado en Washington, D.C., ¢l 19 de
junio de 1970, segiin la dltima reforma del 3 de octubre de 2001,

42 Mejor conocido por sus siglas en inglés TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Pro-
perty Rights, el cual constituye el Acuerdo lc del Acta de Marrakech, la cual constiuye la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC o WTO por sus siglas en inglés).

75 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganis-
maos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, establecido en Budapest, ITungria,
el 28 de abril de 1977, reformado el 26 de septiembre de 1980,

8K, Siwek, Engines of Growth: Economic Contributions of the US Intellectual Property
Industry, Economist Incorporated, Washington, 2005, p. 6; véase la seceidn Executive
Summary.
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El valor que las empresas basadas en propiedad intelectual agregaron en 2003
a la economia estadounidense fue de 1.9 billones de délares. Adicionalmente, los
salarios pagacos por estas empresas se ubicaron en promedio 40% mas arriba del
promedio nacional, para un total en 2003 de 1.1 billones de délares americanos, lo
que representa 22% del total en salarios pagados por el sector privado de Estados
Unidos de América. En 2004, tan sélo las exportaciones de empresas basadas en
propiedad intelectual alcanzaron 455 mil millones de délares. Las industrias basa-
das sustancialmente en la proteccién a los derechos de autor pasaron de una planta

laboral de 140000 empleados en 1998 a 2.6 millones en 200477

Desarrollo de la biotecnologia

Como en muchas dreas del saber que constituyen la frontera de la ciencia, en la
biologia el tema del patentamiento es un aspecto que ha cobrado gran interés
en los tiltimos anos. Lo anterior se debe a que el mivel de patentamiento de un
pais, es decir, el niimero de solicitudes nacionales que se tramitan en una oficina
de patentes o de propiedad industrial de un pafs determinado, estd intimamente
relacionado con el nivel de competitividad de los paises.

Es decir, la investigacion cientifica tiene como propésito generar conocimiento
nuevo, pero también resolver problemas o necesidades téenicas. Aun los adelan-
tos cientificos mds elementales habrin de convertirse en el corto plazo en alguna
forma de investigacién aplicada cuyos resultados sean susceptibles de ser paten-
tados, ya sea porque representan un adelanto industrial o porque implican una
ventaja competitiva.

El acelerado desarrollo de la industria biotccnulég;i(:d enel presente ﬂglu re-
quiere de los recursos genéticos de la biodiversidad, localizada geogrificamente
cn los trépicos, en el territorio de unos cuantos pafses en vias de desarrollo. ya que
90% de la biodiversidad se concentra en las regiones ecuatoriales de Sudamérica,
Africa y Asia. De hecho, se cree que 50% de las especies de organismos vivientes
habitan en las selvas tropicales, que ocupan 6% de la superficie terrestre.”

El doctor M. Melgar Ferndndez define la biotecnologia moderna como *cual-
quicr técnica utilizada para erear o modificar productos de organismos vivientes

5 fhidem,p. 7.

M, Melgar Ferndndez, Biotecnologia v propiedad intelectual: un enfoque integrado desde el de-
reche internacional, Instituto de Investigaciones Juridicas de Ta UNAM, México, 2005, p. 3,
citando a . Rifkin, El siglo de la bioteenologia. El comercio genético y el nacimiento de wn mundo
[feliz, Critica-Marcombo, Barcelona, 1998, pp. 22-25.
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para mejorar plantas o animales o para desarrollar microorganismos dtiles™,*”
mientras que el articulo segundo del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica la
define en términos mis amplios como “toda aplicacién tecnolégica que utihice
sistemas biolégicos y organismos vivos o sus derivados para la creacién o mo-
dificacién de productos o procesos para usos especificos™. En los términos de
estas definiciones y de acuerdo con el autor de referencia, podria afirmarse que la
biotecnologia se ha practicado desde hace siglos mediante la utilizacién de hon-
gos y bacterias para produccién de alimentos y bebidas, como panes, productos
licteos, vino, cerveza, etc. No obstante, lo que hace distinta a la biotecnologia de la
tecnologia “antigua” de alimentos es el nivel en que dichos cambios o alteraciones
toman lugar, asi como la gran variedad de aplicaciones que tiene esta teenologia en
otros campos como la produccién de firmacos, la reproduccidén asistida o incluso
el desarrollo de armamento, ya que la biotecnologia supone la manipulacion y el
uso de las células o de los tejidos, la biologia molecular y, sobre todo, de la ingenie-
ria genética para generar organismos Gnicos con NUevos rasgos U organismos que
tengan la capacidad de generar productos nuevos, a manera de derivados.

A su vez, como una nueva rama de la ciencia que surge a partir de que James
Watson y Francis Crick descifran en 1953 la estructura molecular del dcido deso-
xirribonucleico (ADN), y con ello la manera en que los organismos transmiten su
informacién genética de generacién en generacién, la ingenieria genética puede
definirse como la disciplina consistente en la *recombinacién artificial de molé-
culas de dcido nucleico, su insercién en un virus, plasma bacterial, o algiin otro
sistema vector y la subsiguiente incorporacién de moléculas quiméricas en un
organismo anfitrién en el cual se propagan™. '™

Subyacente a las amplias aplicaciones que tiene la biotecnologia a través de la
ingenierfa genética, se ha especulado mucho sobre los aleances y resultados que
esta discipl.ina pudrfﬂ brindar en un futuro cercano. Asimismo, las provecciones
cn cuanto al desarrollo de esta ciencia se encuentran en la delgada frontera entre
la realidad y la ficcién. Al amparo de las alentadoras posibilidades de esta disci-
plina, se han cultivado nutridas esperanzas para la cura de muchas enfermedades
que aquejan a la humanidad, como el Sindrome de Inmuno Deficiencia Adqui
da (SIDA), algunos tipos de cincer y la enfermedad de Alzheimer, que se caracte-
riza por una degencracién genética.

Para los promotores de la biotecnologia, la ingenierfa genética es la solucién
contra ¢l hambre en el mundo, es la respuesta a los problemas de infertilidad,

47 fhid., p. 105,
W fhid., p. 106,
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asi como la principal linea de investigacién para encontrar la cura a los males y
enfermedades del siglo XX1. De hecho, para 1999, siete de las 10 principales
causas de muerte en los mayores de 65 afios eran por padecimientos crénico-
degenerativos, en donde las enfermedades cardiovasculares ocupaban el primer
puesto; los tumores malignos el segundo; y la diabetes el tercero. Todas ellas
enfermedades altamente incapacitantes. En conjunto, representan mis de 50%
de las muertes en enfermos terminales mayores de 65 anos.”™ Para sus detracto-
res, la biotecnologia propone serias cuestiones bioéticas a las pricticas comunes:
debe dejarse de patentar matenal genéticamente moditicado, establecerse reglas
mis claras para el uso de tejidos humanos, promoverse leyes que garanticen la
disponibilidad piiblica de la informacién sobre andlisis genéticos, evitarse las cor-
tapisas a la investigacin y derogarse las leyes que permiten que las universidades
y centros de investigacién patenten el resultado de investigaciones que se hayan
realizado, aunque sea parcialmente, con fondos piiblicos, como lo permite la Ley
Bayh-Dole de 1980 en Estados Unidos de América.™ En el centro de este debate
se encuentra precisamente el patentamiento de seres vivos, lo cual ha obligado
a plantear serias cuestiones juridicas y éticas sobre el particular. Antes de ver el
tratamiento actual sobre el tema, daremos una nocién de las reglas generales para
el patentamiento de inventos.

Inventos patentables

Nuestra legislacién actual reconoce que cualquier persona fisica que realice un
invento —protegible mediante patente, modelo de utilidad o disefio industrial—
tendrd derecho exclusivo a explotarlo en su provecho, en forma personal o a tra-
vés de un tercero cuando asi lo autorice.”™ Aunque en principio serd el inventor
quicn goce de tal beneficio, cuando se trate de un invento realizado en el marco
de una relacién laboral, le corresponderd al patrén el aprovechamiento de dicho
invento, luego de cumplir con ciertas formalidades de la LPT y de la legislacion
laboral,™ y donde el patrén sea tanto una persona fisica como una persona mo-

ral. La patente tendrd una vigencia de 20 afios, contados a partir de la fecha de

“ F. Cano Valle, Bioética. Temas laomanisticos y juridicos, Instituto de Investignciones Juridicas
de la UNAM, México, 2005, p. 109,

Michael Crichton, Next, Random House Mondadori, México, 2007, pp. 489-497,

® Are. 9% LPL

2 Para mis detalles a este respecto, consiiltense los arts, 14 de la LPLy 163 de la Ley Federal del
Trabajo.

i
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presentacién de la solicitud,™ y otorga al inventor o su causahabiente diferentes
derechos exclusivos, que son cominmente referidos como derechos de exclusidn.
Contrario al saber popular, una patente no da derecho a fabricar, producir, ven-
der, ete., tal o cual invencidn, sino a impedir que otras personas fabriquen, usen,
vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, si se trata de un
producto; o a impedir que otras personas utilicen un proceso o los productos
obtenidos mediante éste,”™ a menos que, desde luego, tenga el consentimiento
del inventor o su causahabiente.

Ahora bien, un mvento, para que sea patentable, debe reunir los requisitos inchs-
pensables siguientes: novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial. Antes de
revisar cada uno, debemos apuntar aquellos casos que la ley no considera inventos,
pero que muchos investigadores suelen considerar erréneamente como tales,

La LPI considera como invento “toda creacién humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hom-
bre y satisfacer sus necesidacles concretas™. " A pesar de lo amplio de esta definicién,
la LPI no considera inventos, al menos para etectos de su potencial patentamiento, a los
principios tedricos o cientificos; los simples descubrimientos, que en estricto sentido,
evidentemente, no son inventos; los esquemas, planes o métodos para realizar
actos mentales, juegos o negocios; los métodos matemdticos; los programas de
computacidn, 4 menos que sean parte de un sistema o dparato que tenga una funcién
nueva, ya que al igual que las obras artisticas o literarias, los programas de cémputo
son protegidos mediante los derechos de autor: las formas de presentacién de la infor-
macién, y los métodos de tratamiento quirdirgico, terapéutico o de diagndstico.™"

Conforme al art. 16 de la LPI, serdn patentables las invenciones que sean nue-
vas, resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial. Vea-
mos Con mayor detenimiento cada uno de los rcquisil.us de patcnwbﬂjdad.

Novedad

Para que un invento sea patentable debe ser nueve: no debe ser conocido en el estado
de la téenica.™ Sin embargo, aunque una patente es un privilegio de explotacién sélo
en aquel o aquellos pases donde se solicité y se obtuvo una patente —es dedr, es un

%3 Art. 23, LPL

wAr, 25, LPLL

Wi Ant. 15, LPL,

" A, 19, LPI

7 Art, 12, LPI: *Para los efectos de este titulo se considerard como: [..] 11, Estado de la Téenica,
al conjunto de conocimientos téenicos que se han hecho piiblicos mediante una deseripeidn
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derecho exclusivo que sélo es reconocido en el pais donde se obtuvo la patente—, la
novedad se mide a nivel mundial. En consecuencia, un invento no seré patentable en
Meéxico siantes ha sido divulgado o conoado en otro pais, a pesar de que no se haya
solicitado la patente en la oficina mexicana de patentes: el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior implica que bajo este principio de novedad, el invento no debe ha-
ber sido divulgado o conocido en ninguna parte del mundo con fecha anterior a la
solicitud de patente.”™ Sin embargp, este principio tiene sus atenuaciones en nues-
tra legislacién nacional, pues existe un periodo de gracia de 12 meses, en los cuales
es posible dar a conocer la invencidn sin que se afecte la novedad, para efectos de
poder patentar dicho invento.”™ Nétese que dicho periodo de gracia sélo aplica a
divulgaciones hechas por el propio inventor o su causahabiente, es decir, su patrén
o cesionario. No aplica para divulgaciones realizadas por terceras personas. Por
es0, en términos pricticos, conviene guardar en forma celosa la confidencialidad
de un mvento cuya solicitud de patente atin no se ha presentado ante el IMPL

También es posible reclamar la prioridad de otro pais. Esto es, que se reconozca
como fecha de ingreso de una solicitud de patente en el pais B. la misma fecha de
solicitud de patente que se ingresd previamente en el pais A, con lo que tendrd prio-
ridad o ventaja sobre todas aquellas solicitudes presentadas en el pais B, aunque se
llil}'il.‘ll preacnl.adu antes, entre el lapso que va desde la fecha de pn:seutaciﬁu dela
solicitud en el pais A hasta la fecha real de presentacién de la solicitud en el pais B.

Actividad inventiva

Como bien apunta el profesor Jaime Delgado Reyes, lo contrario de actividad in-
ventiva es lo obvio, ya que aquélla es la operacién intelectual de donde procede la

oral o escrita, por la explotacidn o por cualquier otro medio de difusion o informacion, en el
pais o en el extranjero.”

Art. 17, L1 ara determinar gue u
tiva se considerard el estado de la wé
o, en su caso, de la prioridad reconocida. Ademids, para determinar si la invencidn es nueva, es-
tardn incluidas en el estado de la téenica todas las solicitudes de patente presentadas en México
conanterioridad a esa fecha, que se encuentren en trimite. aungue la publicacién a que se refiere
el articulo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.”

4 Art, 18, LPL: “La divulgacion de una invencion no afectard que siga considerindose nueva,

cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacion de la solicitud de patente
e

=

invencidn es nueva y resultado de una actividad inven-
ca en la fecha de presentacion de la solicitud de patente

o, en su caso, de Ta priovidad reconocida, eli tor o su cansal hayan dado a conocer
la invencidn, por cualquier medio de comunicacién, por la puesta en prictica de la invencién
o porque la hayan exhibido en una exposicidn nacional o internacional...”
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invencion, ™ Nuestra ley se refiere al concepto actividad inventiva como el “pro-
ceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la téenica en forma
evidente para un téenico en la materia”, A su vez, el esfado de la técnica se define
como el “conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho piblicos median-
te una descripeion oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de
difusion o informacion, en el pais o en el extranjero™. Este término es conocido por
los investigadores como estado del arte, ya que en inglés el equivalente al término
estado de la técnica es precisamente state of the art.

El concepto novedad esti muy hgado al concepto no ebviedad. En términos
generales, un invento serd obvio y, por tanto, no reunira el requusito de activi-
dad inventiva, si se limita a una simple yuxtaposicién de invenciones conocidas
o mexclas de productos conocidos, ya sea en cuanto a su variacién de uso, de
forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combi-
nacién o fusién de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caracteristicas de las mismas se modifiquen para obtener
un resultado industrial 0 un uso no obvio para un téenico en la materia.™!

De lo anterior se desprende que el sistema de patentes no estd disefiado para
recomenzar todos los inventos nuevos que no hayan sido conocidos previamente,
sino sélo aquellos que representen un adelanto significativo en el estado de la téc-
nica, es decir, aquellos que impliquen un verdadero salto en el conocimiento de la
industria de que se trate. A este respecto. coincidimos nuevamente con Delgado
Reyes en que para determinar lo que resulta evidente, deberd contestarse a las
tres preguntas siguicntes: ™

1. ¢Qué formaba parte del estado de la téenica disponible para el piblico
antes de la fecha legal o de prioridad?

2. Lainvencién reclamada ¢constituye un paso adelante sobre el estado de
la técnica?

3. Alaluz del estado de la téenica geste paso representa una actividad in-
ventiva [paso sustancial |?

Como ¢l tema de la obviedad o no obviedad de un invento puede verse en forma

subjetiva dependiendo de quién realice tal apreciacion, se contrarresta con la aplica-
cidn de un eriterio objetivo. Es decir, como hemos apuntado. la invencién no debe ser

a0

Jaime Delgado Reyes. op. eit., p. 11,
A, 19, frace, VI, LPL
*2 Jaime Delgado Reyes, op. cif., p. 11.
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evidente para un téenico en la materia. Ahora bien, este técnico en la materia no serd
un perito registrado ni un experto infalible, ni la persona mds ilustrada en un deter-
minado ramo de la ciencia, De hecho, el térmmo no se refiere a ninguna persona en
particular. Simplemente es un estandar racional o un criterio objetivo conira el cual
contrastar la obviedad, ya que para un neéfito todo aparenta un gran adelanto, mien-
tras que para un erudito todo pareciera insulso. El idenico en la materia, por tanto, es
un profesional de la rama de la ciencia de que se trate, con conocimientos (y podemos
agregar, talento) medianos en dicha drea del saber. Esto es, si se comparara la obviedad
de un mvento en relacién con simples mortales, todo seria no obvios en cambio, s1 se
comparara en relacién con premios Nobel, no habria mis inventos merecedores de
ser patentables (salvo los de ellos, desde luego). El estindar de obviedad, tal como esti
disenaclo, en el sentido de que el invento no debe ser evidente para un téenico en la
materia, pretende ser un criterio objetivo para un examen eminentemente subjetivo.

Es de suponer, ademis, que el nivel de actividad inventiva, o de no obviedad,
varia sustancialmente de un pais a otro. Por ejemplo, se sabe que la United States
Patent and Trademark Office (USPTO) suele emplear un nivel menos exigente de
actividad inventiva para otorgar patentes; mientras que sus contrapartes curopeas
suelen requerir un mayor nivel de contribucién,

Aplicacion industrial

Aunque éste suele ser el requisito menos dificultoso de los tres, cabe aclarar al-
gunas consideraciones bisicas. Las patentes no son simples reconocimientos, ni
premios al esfuerzo ni al talento de los investigadores, ni medallas por los altos
méritos académicos. Es esencialmente un derecho de explotacién comercial ex-
clusiva, que no puede llevarse a cabo si el invento no posee una aplicacién indus-
trial. En este sentido, el invento ademds de ser nuevo y no obvio, deberd tener una
aplicacidén prictica, mds alld de un plano tedrico.

Aungue es poco comiin que una patente se niegue con base en este requisito,
es importante diferenciar el concepto aplicacidn industrial de potencial comercial
o posible éxito de mercado. En efecto, existen inventos que tienen aplicacion
industrial pero que no son exitosos en su comercializacién; y desde luego. una
patente no asegura cl éxito comercial de un producto. S6lo ¢s una ventaja compe-
titiva que usada hibilmente puede ser de gran utilidad.

Inventos no patentables

Ya apuntamos algunas situaciones que no se consideran inventos, como los principios
tedricos o cientificos, los simples descubrimientos, los esquemas, planes o métodos para
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realizar actos mentales, juegos o negocios, los métodos matemiticos, los programas de
computacién,asi como los métodos de tratamiento quinirgico, terapéutico o de diagnés-
tico. Ahora bien, exasten ademas mventos que no son patentables por simple exclusion
de la ley: De esta manera, contorme al art. 16 de la LPI, tampoco pueden patentarse:

1. Los procesos esencialmente biolégicos para la produccién, reproduccion y pro-
pagacion de plantas y animales:

II. El material bioldgico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza;

III. Las razas animales;

IV, El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedades vegetales,

Las exclusiones anteriores son mis o menos coincidentes con las exclusiones
impuestas por la legislacién nacional en diferentes paises, y parecen estar redac-
tadas en términos muy precisos para que no quede lugar a dudas. Sin embargo,
los adelantos de los vltimos cien, y en especial de los 30 afios mds recientes, han
provocado un amplio debate al respecto y han hecho evolucionar la legislacién
de los paises en diferentes sentidos, aunque en general se aprecia una tendencia a
favorecer el desarrollo de la ciencia al permitir el patentamiento en varios casos a
los cuales nos referiremos a continuacién.

Por otro lado, conviene destacar que si bien estin excluidas de proteccién me-
diante patentes, las variedades vegetales tienen una proteccién especial con base
en ¢l Convenio UPOV (por sus siglas en francés: L'Union internationale pour la
prolection des oblentions véigélales) para la proteccion de variedades vegetales,™
del cual México es parte y que ha adoptado mediante la Ley Federal de Variedades
Vegetales (LFVV),™ la cual protege variedades vegetales que sean nuevas, distintas,

estables y homogéneas.™”

Jac

Adoptado en Paris ¢l 2 de diciembre de 1961, segiin su tiltima reforma del 19 de marzo de

18991,

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 25 de octubre de 1996.

W Art. 7", LFVV: “Se otorgard el ttulo de obtentor de una variedad vegetal. siempre v cuando

ésta sea:

1. Nueva, Tendri esta caracteristica la vaniedad vegetal o su material de propagacion cuando:
a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del afio
anterior a la fecha de presentacion de la solicitd de tiwlo de obtentor, v
b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenacién se haya realizado dentro
de los seis afios anteriores a la presentacidn de la solicitud, para el caso de perennes (vides,
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Aunque para algunos autores, la distincién entre un titulo de patente y un cer-
tificado de obtencién vegetal se reduce a simple semidntica, puesto que confieren
sustancialmente derechos;™" para otros, la exclusién a la patentabilidad de plan-
tas habia aliviado por el momento el debate moral y ético al respecto, aliviando
la conciencia de unos y permitiendo el aprovechamiento comercial de otros, sin
necesidad de recurrir al sistema de patentes. Sin embargo, no bien entraba en
pleno funcionamiento el referido convenio internacional cuando la tecnologia
planteaba nuevos retos ante una nueva drea de la ciencia: la biotecnologfa.

Los seres vivos como inventos patentables

El tema que ahora nos ocupa ha cuestionado profundamente la ética, la moral,
la religitén y el derecho. Aunque no es tan nuevo como pareciera, si ha cobrado

[orestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro afios

anteriores a la presentacién de la solicitud, para el resto de las especies.

Para efectos de los incisos a) v b) anteriores, no deberdn tomarse en cuenta aguellas enajena-
ciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor deTa variedad
vegetal que se pretenda proteger;

I Distinta. Tenclrd esta caracteristica la variedad vegetal que se distinga téenica y claramente
por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad. cuya existencia sea cono-
cida en ¢l momento en que se solicite la proteccién. Dichos caracteres deberdn reconocerse
y describirse con precision. El reglamento sefialard lns diversas referencias para determinar si
una vartedad es 0 no conocida;

11, Estable. Tendrd esta caracteristica la variedad vegetal que conserve inalterados sus carac-
teres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

IV. Homogénea, Tendri esta caracteristica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme
en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variacién previsible por su reproduccion sexuada
o multiplicacidn vegetativa.”

Art. 4°, LFVV: *“Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son
los sigmentes:

1. Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e im-
preseriptible, y

1. Aprovechar v explotar, en forma exclusiva v de manera temporal, por si o por terceros con
su consentimiento, una variedad vegetal v su material de propagacidn, para su produceidn, re-
produccion, distribucién o venta, asi como para la produccién de otras variedades vegetales ¢
hibridos con fines comerciales. Estos derechos tendrin una duracién de:

a) Dheciocho afios para especies perennes (forestales, fraticolas, vides, omamentales) y sus

portainjertos, y

b) Quince afios paralas especies no incluidas en el inciso anterior,

Estos plazos se contardn a partir de la fecha de expedicién del titlo de obtentor y, una vez trans-
curridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento v explotacion, pasardn al dominio piiblice.”
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otra dimensién a partir de la década de 1980. El patentamiento de seres vivos
comenzd con el patentamiento de levaduras aisladas, considerindolas como ma-
nufacturas, donde el primer caso fue la patente otorgada a Louis Pasteur, la cual
constituye la parte esencial de su conocido proceso de conservacidn de alimentos
y el inicio de la revolucidn de la industria vinicola francesa.

A pesar del precedente francés, todavia en las décadas de 1920 y 1930 la con-
cesion de una patente estaba delimitada por la distincién entre lo vivo y lo no vive.
La patente podia obtenerse solamente con respecto de inventos sobre la materia
no viva, aungue por otro lado es clerto que por aquellos anos el progreso tecno-
légico aplicado a la biologfa era tan incipiente que nadie pensaba en patentar algo
inanimado, Se tiene noticia de que en 1921, a un horticultor de Niza, Francia, se le
negd la patente de una hortaliza seleccionada (ecillel).*” FEn forma paralela, la Con-
vencién Europea sobre Patentes celebrada en Munich y que entré en vigor el 1 de
junio de 1978 excluye en su art. 53 el patentamiento de razas animales y variedades
vegetales, pero no productos obtenidos por procedimientos microbiolégicos.™

Mientras, en Europa se ponia en marcha el sistema del Certificat d’obtention végé-
tale o certificado de obtencién vegetal, que posteriormente fue plasmado en el Con-
venio UPOV y adoptado por nuestro pais afios mds tarde. Sin embargo, la Convencién
de Estrashurgo confirma en 1963 la posibilidad de patentar productos obtenidos
mediante el empleo de microorganismos, aunque no es sino hasta 1972 cuando co-
mienza a plantearse la posibilidad de patentar la invencién y construccién de los mi-
croorganismos por medio de la ingenieria genética. En Estados Unidos de Aménca,
por el contrario, se procede al reconocimiento de la posibilidad de patentar plantas
de ornato (Plant Palent Acl),y en 1970 se tomaron otras medidas de reconocimiento
para patentar especies vegetales, Afios mds tarde, la concesién de patentes se produce
cuando se apﬁcu alas biol.acnulugfﬂs, [} dct:ir, alos pruduclus vivus, NUEVos, obteni-
dos mediante actividad inventiva al aplicar las téenicas de ingenierfa genética.™

El hecho innovador tuvoe lugar por primera vez en Estados Unidos de Amé-
rica, cuando en 1972 una investigadora de General Electric, Co., Amanda M.
Chakrabarty, produjo en su laboratorio una cepa bacteriana del género de las
Pseudomonas, capaz de degradar diversos componentes de hidrocarburos del
petréleo, con la posibilidad de ofrecer un medio eficaz de descontaminacién,

- Damiel Chevallier, Rapport sur les applications des biotechnologies a Uagriculture ef & Uindustrie
agro-alimentaire, Assemblee Nationale, Paris, 1990, pp. 48-59,

fhidem, p. 50,

£

K, Sgreccia, Manual de bioética, Diana, México, 1999, p, 253,
" fhidem.
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y cuya cualidad no posefa ninguna otra bacteria conocida. ™ Este asunto se co-
nocié popularmente como el de la bacteria “comepetrileo™.

La Oficna Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en in-
glés: United States Patentand Tracdemark Office) concedid la patente, pero sélo con
respecto a la técnica empleada, no sobre el “producto™, el cual consistia en la cepa
bacteriana. La resolucién de la USPTO se basd en dos argumentos centrales:*

1. Debido a que en el momento de la controversia existia legislacion que
protegia ciertos tipos de variedades de plantas (Plant Variety Profection
Act de 1970: y antes de ésta la Plant Patent Act de 1930),la USPTO estimé
que dichas leyes evidenciaban la intencién del congreso de aquel pais de
que los términos manufactura y composicion de materia®™ no incluian
seres vivientes,

2. Los microorganismos no pueden ser patentables debido a que no cons-
tituyen inventos patentables a menos que el congreso autorice tal protec-
c16n —mediante una reforma legislativa que expresamente otorgase dicha
proteccién—, ya que la tecnologfa genética no era un hecho previsible al
redactar la ley vigente en el momento de la controversia.

Al respecto, la Suprema Corte de aquel pais determiné que la bacteria en
disputa, como producto, era patentable porque constituia una “manufactura” o
“composicién de materia” que no ocurria en forma natural, sino que era produc-
to de la inventiva humana, y tenfa “un nombre, cardcter y uso distinto™."

En cuanto a los argumentos de la USPTO, el alto tribunal determiné que la Ley
de Palentes debfa interpretarse en forma amplia y liberal, ya que ese habfa sido
el cspirim de todas las lcycs que sobre la materia habfan estado v‘igcutcs en Es-
tacdos Unidos de América, comenzando por la ley escrita por Thomas Jefferson
de 1793 vy subsccuentes, y que de la historia legislativa de la ley relevante no se
desprendia jamds la intencién del legislador de excluir a los seres vivos de dichas

w1 Sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, en el caso LLS. Supreme Conrt.
Diamend v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

% Thidem.

" Recordemos que en la parte relevante la legislacidn estadounidense Patent Act (35 1U.5.C.
§ 101) chspone: “Cuen descubra o invente coalquier proceso, migquina, manufactura o com-
posicidn de materia nueva v atil, o cualquier mejora de aquéllas que sea nueva y ael, podri
obtener una patente, de acuerdo con las disposiciones de este titulo,”

% Sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, en el caso ULS. Supreme Court.
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
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“manufacturas” o “composiciones de materias”, Razondé el alto tribunal que el
examen relevante no era si el producto en cuestién (en este caso, la bacteria) era
un ser viviente o una cosa inanimada, sino s1 se trataba de un producto de la na-
turaleza, ya sea viva o muerta, o por ¢l contrario de una invencion hecha por el
hombre. Al respecto, se determiné que la bacteria en disputa era producto de la
creatividad y labor investigativa del solicitante de la patente,*®

Con respecto al segundo argumento, el alto tribunal reconocié que, en efecto,
correspondia al Congreso de aquel pais determinar qué era y qué no era patentable;
pero también que una vez que el Congreso lo hubiera definido, correspondia al Po-
der Judicial interpretar el lenguaje utilizado por el Legislativo en la ley relevante, "
y que del texto vigente se concluia que los seres vivos no estaban excluidos de la
proteccion que las patentes ofrecian, por lo que en todo caso correspondia nueva-
mente al Congreso estadounidense retomar el debate ético, moral y religioso para
modificar, siasilo determinaba, la ley sobre patentes.*”

El antecedente de la “bacteria comepetréleo™ a principios de la década de
1970 revolucioné la industria de los lamados fransgénicos, es decir, de organis-
mos (animales o plantas) cuyo genoma ha sido modificado mediante la introduc-
cién en forma artificial de ADN de otras especies, con el objetivo de desarrollar
aplicaciones potencialmente benéficas, como investigacién médica, produccién o
mejoramiento alimenticio y produccién de proteinas u 6rganos,™ lo cual, desde
luego, propone dilemas éticos.

Como una reaceidn a la controversial sentencia de la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos, el 21 de abril de 1987 la usPTO modificé su manual de procedimien-
tos para los examinadores de patentes, en el cual admite piblicamente el criterio
general de esa oficina en el sentido de que todos los organismos vives multice-
lulares, incluidos los animales modificados genéticamente, deben considerarse
patentables. Aun asi, el manual no se aparta del eriterio de que no son patentables
los productos como se encuentran en la naturaleza, por no constituir materia pa-
tentable, a menos que se les otorgue “una nueva forma, calidad, propiedades o
combinacién no presente en el articulo original”, "

5 Ihidem.

1 Para una discusién amplia sobre este asunto, consiltese Marbury v. Madison, 1 Cranch 137,
177 (1803).

7 Sentencia de la Suprema Corte de los Fstados Umidos de América en el caso U8, Supreme

Court. Digmond v. Chakrabarty, 447 1U.S. 303 (1980).

“Bioethics and Patent Law: The Case of the Oncomouse™, en WIPO Magazine, niim, 3, junio

de 2006, World Intellectual Property Organization, Ginebra, p. 16,

M. Melgar Fernindez. op. eif., p. 193,

E
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Uno de los primeros animales genéticamente modificados en ser producido fue
el oncorraton, cuya patente fue emitida por la USPTO en una de las aplicaciones més
notorias de los nuevos criterios adoptados en abril de 1987, ya que para muchos
este caso significo el inicio de la patentabilidad de seres multicelulares u “organis-
mos mayores” genéticamente modificados, mejor conacidos como fransgénicos.

A principios de la década de 1980, investigadores de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Harvard produjeron un ratén genéticamente modificado
que era muy susceptible al céncer, debido a la introduccién de un oncogén que
podia disparar el desarrollo de tumores. Este raton fue concebido como un medio
valioso para el desarrollo de las mvestigaciones contra el cincer. La Umversidad
de Harvard solicité la patente y en 1988 fue concedida bajo ¢l titulo 4736 866. La
patente incluia la proteccién para “un mamifero transgénico no-humano cuyas
células germen y somiticas contienen una secuencia del oncogén recombinante

411

activado en dicho mamifero™.*'"” Como se aprecia, las reivindicaciones*!! exclufan

" Véase el ttulo de patente de la USPTO, bajo el titulo Transgenic non-1lumean Mammals, ni-
mero de patente 4736866, otorgado ¢l 12 de abril de 1988,

U Las reivindicaciones de la patente otorgada por la USPTO en Estados Unidos de América
comprenden:

1. Un mamifero ransgénico no-humano cuya totalidad de sus células gérmenes v somiticas
contienen una secuencia oncogén activacla recombinante. o un ancestro de dicho mami-
fero, a una etapa embrionaria.

2. El mamifero segiin reivindicacion 1, en la cual un cromosoma de dicho mamifero mcluye
una seenencia enddgena codificads sustancis

nente similar a Ta secuencia codificada de
[Iil.’}\a Hu!ll{:“(:ia ol I{!lw’é",

3. El mamifero segin reivindicaciin 2, en la cual dicha secuencia oncogén es integrada a un
cromosoma de dicho mamifers en un lugar diferente de la ubicacitn de dicha secuencia
enddgena codificada.

4. El mamifero segin revindicacion 2, en la cual la transcripeidn de dicha secuencia onco-

sti bajo control de un promotor de secuencias diferente del promotor de secuencias

seripeiin de dicha codificacion de Ta secuencia oncogén,
b septin reivindicacion 4, en la cual es inducido dicho promotor de secuer
controlador de la transeripeion de dicho oncogén,

i. El mamifero segtin reivindicacion 1, en la cual dicha secuencia de oncogén contiene una
secuencia codificada de un gen c-mye.

.

7. El mamifero segin reivindicacidn 1, en la cual la transcripeion de dicha secuencia onco-

gén esti bajo el control de

El mamifero segin rewindicacion 7, en la cual dicha secuencia promotora viral contiene

una secuencia de un promotor MMTY,

9. El mamifero segiin reivindicacién 7, en la cual dicha secuencia promotora viral contiene
una secuencia de un promotor RSV,

| seciencia promotora viral,

o0
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expresamente a los humanos, con el propésito aparente de reflejar las preocupa-
ciones morales y legales acerca del patentamiento de seres humanos y la modifi-
cacion del genoma humano, ™

Con base en la prioridad de la solicitud estadounidense, se pidié proteccion
via PCT en otros paises,'” pero la misma solicitud de patente siguié un camino
diferente’'* en la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) v no
fue otorgada la patente sino hasta 2004.** La EPO utiliz6 un criterio establecido
en la Convencién Europea de Patentes,''® particularmente en su art. 53(a),*'" el
cual dispone que no se otorgarin patentes con respecto a nventos cuya publica-
c16n o explotacion sean contrarios al orden priblico o la moral. La EPO determiné
que la exclusidn de patentar variedades animales no impecdia patentar a cualquier
animal como tal, sino que el oncorratén no podia considerarse una “variedad
animal” y que por tanto no cafa dentro de la aludida exclusién de patentabili-
dad.*"™ Para concluir por qué dicha patente no contravenia el orden piblico ni
la moral, la EPO valoré los beneficios potenciales de la invencién contra sus as-
pectos negativos. En particular, valord el *sufrimiento™ del oncorratén contra los
benehicios médicos esperados por toda la humanidad en la lucha contra el cincer.
La EPO concluyé que la utilidad del oncorratén en el avance de la ciencia médica

10. El mamifero segin reivindicacion 1., en la cual la transcripeién de dicho secuencia onco-
gén esti bajo el control de una secuencia promotora sintética.

11, El mamifero segin reivindicacion 1, siendo dicho mamifero un roedor,

12, Flmamifero segidn reivindicacion 11, siendo dicho roedor un ratén.

U2 WIPO Magnzine, op. eil., p. 16,

En Japén (P61081743), la Unién Europea (EPO169672) y Canadid (CA1341442),

" Para una revisién de todos los requerimientos formulados por EPO a la solicitud europea,
consiiltese el archivo de la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, disponible en
hittp:/jv3.espacenet.com/legal "DB=EPODOCEIDX=EP0 1 6967 2& F=08QPN=EP0 1 6967
2, consultado el 10 de jumo de 2010,

" WIPO Magazine, op. cit., p. 16.

" Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) del 5 de oct-

hre de 1973, segrin la diltima reforma del 29 de noviembre de 2000,

W An. 53(a), Convencidn Europea de Patentes: “Las patentes europeas no deberdn otorgarse

con [CEPCC(D a:

=

a) invenciones cuya publicacién o explotacidn sea contraria al orden piiblico o la moralidad,
siempre y cuando dhcha explotacion no sea considerada como tal debido a que esté prohibida
por laley o en regulacion en alguno o en todos los Estados contratantes;

b} variedades de plantas o animales o procesos esencialmente bioligicos para la produccién de
plantas y animales, siempre y cuando no se aplique a procesos microbiolégicos o sus productos.”
WIPO Magazine, op. cit., p. 17.

4K

=
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satisfacia el requisito de “beneficio médico sustancial” y tenfa mayor peso que los
dilemas morales por el dolor infligido al roedor.*

Al respecto, la EPO no ha tratado a todos los roedores transgénicos de la mis-
ma manera. El mismo criterio explicado en el parrato anterior se aplicé a otro
raton transgénico, silo que éste habia sido modificado con el gen causante de la
pérdida del cabello.**" El objetivo era que el roedor sirviera de base para realizar
experimentos contra la caida del cabello en los humanos y para mejorar las téeni-
cas de produccidn de lana, En este caso, la £ro determiné que el dafio potencial
al roedor (pérdida de cabello y sufrimiento) era mayor que el beneficio poten-
cial (avance en las investigaciones contra la pérdida del cabello), de manera que la
explotacién de la invencin si era contraria a la moral y al orden priblico, ™!

Otra de las jurisdicciones importantes en materia de patentamiento ha tenido un
acercamiento conservador sobre este tema, Canadd no protegia alos animales trans-
génicos bajo el argumento de que no se consideraban inventos, pero concedié la
patente en el caso del oncorratén con respecto al procedimiento para su obtenciéon,
En 2002 la Suprema Corte Canadiense determiné, sin embargo, que las “formas
de vida superiores™ no eran patentables porque no se consideraban “manufactura
o composicién de materia”, que constituyeran inventos vilidos con base en su Ley
de Patentes. La palabra manufactura se interpreté como un producto, mecanismo
o proceso “no viviente”, y composicion de materia como ingredientes o sustancias
que han sido combinadas o mezcladas por una persona. Asi, mientras los micro-
organismos o un huevo inyectado con un oncogén capaz de ser madurado en un
oncorratén podian constituir una “mezcla vilida de ingredientes™ patentable, el

W fhidem.

0 Véase la solicitud de patente via PCT WO9006367, con prioridad estadounidense bajo la so-
licitud de patente US 19880277752 titulada “Raton transgénico para el andlisis de la caida del
cabello”, presentada por UpJohn, Co., en cuyo resumen se lee: “Esta invencion es un mamifero
transpénico no humano ¢l cual tiene un transgén recombinante que contiene una secuencia
promotora de un gen que codifica para una proteina espeeffica del cabello y un reportero del
gen. Este gen recombinante se introduce en el animal, o un ancestro de dicho animal, a una
etapa embrionaria. Las proteinas especificas del cabello estdn expresadas en células de la piel
durante ¢l ciclo de crecimiento capilar. Los genes reporteros son genes cuya expresion es de-

tectable. Este animal transgénico de la presente invencién expresard el gen reportero cuando

se le mduzea bajo el control de mecamismos regulatorios para el erecim capilar pr

en ¢l animal, Consecuentemente, el animal transgénico provee un sistema para estudiar la re-

gulacion de los genes relacionados con el crecimiento capilar y un sistema que provee limites

especilicos de tejido y de tiempo sobre la expresidn de las estructuras transgénicas”
“OWIPO Magazine, op. eit.,p. 17.
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cuerpo del ratén no lo era. ™ Lo anterior llev al debate moral sobre gquién tiene el

poder de distimguir entre formas de vida superiores e inferiores?

Otro caso mteresante s el de la sustancia conocida como relaxin, la cual s1 bien fue
descrita por primera vez en 1926 en relacion con los cerdos, no tue sino hasta 1975
cuando ¢l Instituto Howard Florey de Australia la aislé para determinar la estructura
quimica de la forma humana de dicha hormona. Sus investigaciones revelaron una
segunda forma de insulina, cuya existencia no era conocida. Se encontré que la es-
tructura de la relaxin humana era diferente de la de otras especies, de modo que sélo la
forma humana podia ntihzarse para el propésito médico persegudo desde un micio.
Ahora bien, para obtener suficientes cantidades de dicha hormona a fin de explorar
su uso terapéutico, fue necesario fabricarla de manera sintética, por lo que al aislar la
secuencia nucledtida que codifica el relaxin, se utilizaron téenicas de ADN recombi-
nante para clonar el gen y hacer posible su fabricacién sintética,*

Con respecto al patentamiento de material biolégico, existen algunas consi-
deraciones adicionales. Desde 1977 se adopté el Tratado de Budapest sobre el
Reconoamiento Internacional del Depésito de Microorganismos a los tines del Pro-
cedimiento en Materia de Patentes. Debido a que es muy dificil describir las patentes
que reivindican material bioldgico, se ha optado por caracterizar el microorganismo
y depositarlo con una Autoridad Internacional de Depdsito (AID) reconocida, y que
dicho depésitu sea reconocido por todas las oficinas de patentes nacionales de aque-

llos paises firmantes o adherentes al referido Convenio de Budapest.

Criterios seguidos por México en materia de biotecnologia

Nuestro pafs ha tenido una participacion extremadamente modesta en las nuevas
tendencias del patentamiento y los acontecimientos descritos. De hecho, ninguna
de las solicitudes aludidas se presentaron ante el IMPL aunque en la actualidad se

han propuesto varias solicitudes similares,™?

22 hidem.

3 fhid., p. 20.

4 Arn 3, Convenio de Budapest: “Los Estados contratantes que permitan o exijan el depésito
de microorganismos para los fines del procedimiento en materia de patentes. reconocerin

|

el depésito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depdsito.
Este reconocimiento comprende el hecho y la fecha del depisito, tal como lo mdique la au-
toridad internacional de depdsito, asi como el reconocimiento de gque lo que se entrega en
calidad de muestra es una muestra del microorganismo depositado.”

5 Una biisqueda simple en el sistema de biisqueda en la base de datos de patentes mexicanas
{BANAPANET) bajo la palabra fransgénico, muestra 133 resultados distintos.
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Los eriterios que el TMPI sigue actualmente se han formulado a partir de los
criterios desarrollados en otros paises. Con base en los arts. 45 de la LPI y el 29
de su reglamento, el IMPI ha concedido proteccidn a los siguientes productos en
el drea de biotecnologfa:

1. Péptidos y proteinas, anticuerpos (incluidos los monoclonales), genes,
secuencias de ARN, de ADN (promotores, enhancers, oligonucledtidos,
secuencias antisentido, plismidos, etc.), productos farmacéuticos que
meluyan los anteriores.

2. Material biolégico, como microorganismos celulares (bacterias, hongos,
levaduras, algas, lineas celulares animales y humanas, lineas celulares ve-
getales, células hibridas) v microorganismos no celulares (virus, fagos y
plasmidos).

3. Organismos superiores, como animales (no humanos y no razas) y plan-
tas (no las vanedades).

Como otra excepceion al concepto central de invencidn, se encuentran los usos
farmacéuticos de determinadas sustancias disponibles en la naturaleza y que exis-
ten sin la intervencién humana, por lo que en estricto sentido se consideran des-
cubrimientos. Sin embargo, se consideran nuevos en el dmbito médico, y si se les
encuentra un uso novedoso o aplicacién médica, entonces dicho uso puede paten-
tarse siempre que la proteccidn se dé en términos del primer uso farmacéutico.

La biotecnologia seguird avanzando ¢ imponiendo retos a la legislacion de
propiedad intelectual. El sistema de patentes serd redefinido en los afios por ve-
nir mediante la reformulacién del concepto invencion, lo que dard lugar a graves
cuestionamientos cientificos, éticos, morales y religiosos.

La esperanza de una vida saludable por mis tiempo seguird siendo el aliciente
que mueva a la ciencia médica del mafiana, y en particular a la bioteenologia, la
cual se perfila como una de las dreas del saber que mayor impulso tendrdn y que
serdn capaces de atraer mayores inversiones.

Independientemente de su patentamiento v del debate que han generado en
muchas dreas de la sociedad, los organismos transgénicos llegaron para quedar-
se, v se utilizan en muchas industrias, ¢ incluso los consumen millones de seres
humanos sin siquicra darse cuenta.

¥ Ponencia dictada por Ta QFB Amelia Diaz Barroso, especialista del drea de Bioteenologia del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Taller de Redaccidn de Memorias Téeni-
cas, celebrado en Colima el 22 ¥ 23 de noviembre de 2005,
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Conclusiones

La tecnologia parece estar imponiendo importantes retos al derecho que cada vez
son mis dificiles de asimilar. En particular, la legislacién en materia de marcas y
derechos de autor se ha visto motivada por un desarrollo sin precedentes de la
tecnologia de la informacion y por una disminucién de costos para la reproduc-
cién ilegal o la falsificacion de marcas, lo que hace que sea mds ficil aprovecharse
de la reputacién comercial de un competidor o de las creaciones intelectuales de
otro. El derecho de las patentes también ha temdo un desarrollo espectacular mo-
tivado por nuevas tecnologias que plantean problemas éticos y morales para un
gran sector de la poblacién, por no hablar de la enorme complejidad de proble-
mas técnico-juridicos que imponen a la comunidad de estudiosos de la materia.

La terminologfa apropiada también parece ser un aspecto relevante, ya que la
utilizacién de términos adecuados permite evitar confusiones doctrinales y esta-
blecer con claridad los principios rectores de cada figura juricica. Por ejemplo, la
fundamentacién de la legislacién de marcas en teorias de la competencia econdémica
resulta trascendente para comprender correctamente su funcionamiento; al igual
que conocer las teorias de la personalidad que justifican la existencia del derecho de
autor es indispensable para distinguir las sutiles diferencias entre éste y el sistema
de copyright anglosajon.

Régimen legal aplicable
a la propiedad intelectual

Introduccion

EII este cap:‘uzlo se estudiard el fundamento constitucional de que derivan los dis-
tintos derechos de propiedad intelectual que el Estado reconoce a los gobernados,
descle una perspectiva histérica, pasando por los textos constitucionales vigentes
en México y las cartas fundamentales que se han observado en este territorio.

Posteriormente, se analizarin de manera general la estructura y ¢l nacimiento
de las leyes nacionales mds relevantes en materia de propiedad intelectual y las
reformas legales més destacadas.

También se estudiard la naturaleza legal y las principales funciones de las auto-
ridades administrativas encargadas de aplimr., y en algunos casos, interpretar las
leyes domésticas en la materia, asi como los principales érganos de gobierno y su
distribuci6n jerdrquica.

Finalmente, se hard una referencia amplia a la naturaleza juridica y el nacimien-
to de las organizaciones internacionales relacionadas con la proteccién y obser-
vancia de la propiedad intelectual, asf como los distintos tratados internacionales
que administran estos organismos, destacando aquellos de los cuales México for-
ma parte o que son los mds relevantes en el dmbito internacional.

2.1. Disposiciones constitucionales

Anteriores cartas magnas de México contemplaban una disposicién similar a la
vigente en nuestra Constitucién de 1917, que analizaremos con detenimiento mas
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adelante, ya que todas ellas estin inspiradas en la llamada patents & copyrights
clause de la Constitucion de Estados Unides.' No obstante, los primeros documen-
tos constitucionales son omisos en proveer lo necesario para promover el arte y la
ciencia a través de derechos o privilegios otorgados a autores o inventores.

Antecedentes constitucionales

Los Senfimientos de la Nacién promulgados por | osé Maria Morelos y Pavon el 14
de septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, actual estado de Guerrero,
a pesar de no ser propiamente una constitucion politica, representa ¢l primer do-
cumento articulado en el que se expresa de manera clara y rotunda la intencién
de los insurgentes de la Nueva Espafia de conseguir la independencia de la me-
trépoli, eran omisos con respecto a declarar cualquier aspiracién o anhelo para
promover la clencia y el arte a través del otorgamiento de derecho o privilegio de
ninguna clase a autores o inventores. También es notoria la omisién que con res-
pecto al particular denota la Constituciin de Apatzingdn de 1814, ya que si bien
nunca tuvo una observancia y aplicacién real en el territorio nacional, si consti-
tuye la primera carta magna concebida desde su redaccién para regir una nacién
i[l[{ﬁpcﬂdielltﬂ, pero en ld que sus retlal_‘tores no CUllsi(le]'arOll un asunto necesa-
rio ni prioritario la promocién de la ciencia y el arte a través del reconocimiento
de ciertos derechos a los autores ¢ inventores, no obstante la fuerte influencia que
¢jercid sobre el propio Morelos y los miembros del llamado Supremo Congreso
Mexicano o Congreso de Andhuac la carta magna de Estados Unidos de América
promulgada una generacién antes.” Cabe destacar, sin embargo, que al amparo del
derecho de libertad de imprenta se pretendia incentivar la libre manifestacion de
las ideas.

No obstante, la Constitucién Politica Espariola de 1812 conocida como la Consti-
tuctén de Cddiz,” sibien era una carta fundamental disefiada para quela implementara
la monarquia espafiola, era de profunda inspiracién liberal y tuvo vigencia en el terri-
torio de lo que era entonces la Nueva Espaiia, hasta conseguida la independencia en
1821 con el triunfo del Plan de Iguala, aungue con una breve interrupcién derivada

Art. L seccidn 8, Constitucidn de Estados Unidos: “El Congreso tendrd facultad para | ... | Pro-
mover el progreso de la clencia y las artes dtiles, asegurando por tiempo limitado a autores e
mventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escnitos y descubrimientos.”

Véase el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en
Apatzingin € 22 de octubre de 1814, promulgado por el Sup
Constituciin Politica de la Monarquia Espasiola, promulgada en la ciudad de Cadiz el 18 de marzo
de 1812,

™

o Congreso Mexicano,

Régimen legal aplicable a la propiedad intelectual 117

de aspectos historicos y politicos que sobrepasan el alcance de esta obra. Aunque en
forma incipiente, dicha constitucion espafiola contemplaba disposiciones en materia
de propiedad mtelectual, pues en su art. 335 senalaba:

Articulo 335, Tocari a estas diputaciones: Primero, Intervenir y aprobar el reparti-
miento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provin-
aia. Segundo. Velar sobre la buena inversién de los fondos piiblicos de los pueblos
¥ examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobacién superior,
cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos. Tercero. Cudar de que
se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme a lo prevenido
en el articulo 310, Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad comiin de la pro-
vincia, o la reparacidn de las antiguas, proponer al Gobiermno los arbitrios que crean
mis convenientes para su ejecucion, a fin de obtener el correspondiente permiso de
las Cortes. En Ultramar. si la urgencia de las obras piiblicas no permitiese esperar la
solucion de las Cortes, podyid la diputacion con expreso asenso del jefe de la provincia
usar ‘.‘Bﬁ(le |Ll.t:gu {IE 1(}5 Hrl.‘itri(]s, dﬂll(l() i.[}.ll“‘.'(l.i.i.lm].lll:l]tﬂ cuenta Jl Gl]bil.'nll) para |Zl
aprobacidén de las Cortes. Para la recaudacin de los arbitrios la diputacién, bajo su
mwonsﬂhi]idad‘ n(‘mhmrﬁ (']E:]'}D.qital'iot }' ]:Is cuentas (iE Ia illversié”._ mminﬂdﬂ,ﬁ pﬂr
la diputacién, se remitirdn al Gobierno para que las haga reconocer y glosar v, final-
mente, las pase a las Cortes para su aprobacién. Quinto. Promover la educacién de

la Juvcmud wnfumm alos leuu:s a]_urubndus. y fomentar la agmulmm. la mduaum ¥

de estos ramos. Sexto. Dar parte al Gobierno de los dl)uw'i que noten en la adminis-
tracién de las rentas piblicas. Séptimo. Formar el censo y la estadistica de las provin-
cias, Octavo, Cuidar de que los establecimientos piadosos v de beneficencia llenen su
respectivo objeto, proponiendo al Gobiemo las reglas que estimen conducentes para
la reforma de los abusos gue observaren. Noveno. Dar parte a las Cortes de las infrac-
ciones de la Constitucion que se noten en la provineia. Décimo. Las diputaciones de
las provincias de Ultramar velardn sobre la economia, orden y progresos de las misio-
nes para la conversién de los indios infieles, cuyos encargados les dardn razén de sus
operaciones en este ramo, para gue se eviten los abusos: tode lo que las diputaciones
pondrdn en noticia del Gobicrno.

Aun cuando la disposicién transcrita no hacia referencia a los derechos de los
autores e inventores, ni tampoco consignaba una clara disposicién en relacién
con el derecho de marcas, puede decirse que es el primer lundamento constitu-
cional aplicable en este pais en torno a la propiedad intelectual. Incluso, al ampa-
ro de esta constitucin se promulgé el Decreto del 10 de junio de 1813 relativo a
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las Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras. Como puede
apreciarse, los derechos de autor se conciben principalmente como una propie-
dad hteraria. En dicha disposicidn se establece que los escritos pertenecen, du-
rante toda su vida, a su autor, quien tiene el derecho original de imprimirlos. Este
derecho se podia transmitir a sus herederos por un plazo de 10 afios posteriores a
su fallecimiento. Una particularidad de esta disposicion es que pasado el término
establecido, son las corporaciones piblicas las que durante otros 40 afios pueden
ejercer el derecho de impresion de las obras, y sélo después de esto —es decir, 50
afios después de la muerte del autor— la obra pasa al dominio publico.’

Ahora bien, ya en el México independiente, el Primer Imperio Mexicano sélo
tuvo sustento juridico en el Plan de Iguala® y en los Tratados de Cérdoha® me-
diante los cuales Espafia reconocia la independencia de México, por lo que no
alcanzé a expedirse una constitucién que rigiera la vida de la nueva nacién. Des-
pués del triunfo del Plan de Casamata liderado por Antonio Lépez de Santa Ana,
a quien se le unieron otros jefes insurgentes como Nicolds Bravo y Guadalupe
Victoria, el Poder Ejecutivo tue depositado en un érgano colegiado denomina-
do Supremo Poder Ejecutivo, formado por un triunvirato cuyos integrantes eran
los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolds Bravo y Guadalupe Victoria, cu-
yos suplentes fueron José Mariano de Michelena, Miguel Dominguez y Vicente
Guerrero, Este Supremo Poder Ejecutivo fue un gobierno provisional que convo-
¢6 un nuevo Congreso Constituyente que se instald el 7 de noviembre de 1823.
Como resultado se promulgd la Constitucién Federal de 1824, que es la primera
en adoptar el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Esta carta magna,
que es la primera en transformarse en ley positiva, dio una gran importancia a
promover el arte, la cultura y el comercio, estableciendo como una de las princi-

* Javier Diaz Noci. El periodista como antor. Evolucién histdrica de la protecciin juridica sobre la
obra nformativa, Universidad del Pais Vasco, Esparia, 2005, p, 54; disponible en hiep:/fwww.
ehu.esfzerfzer7 noci7 4 himl, consultado ¢l 21 de julio de 2010,

Plan ¢ indicaciones para ¢l Gobi que debe instal provisional con ¢l objeto de
asegurar nuestra sagrada religion v establecer la Independencia del Impeno Mexicano y ten-
drd el titulo de Junta Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el Seiior Co-
ronel Don Agustin de Iturbide al Excelentisimo Sefior Virrey de Nueva Espaiia, Conde del
Venadito, el 24 de febrero de 1821 en Iguala.

Tratados celebrados en lavilla de Cordoba el 24 de agosto de 1821, entre los sefiores Don Juan de
O Dongii, Teniente General de los Ejéreitos de Espuia, v Don Agustin de Inrbide, Primer Jefe
del Ejército lmperial Mexicano de las "Tres Garantfas, eoyvos primeros dos articulos establecfan:
“I. Esta América se reconocerd por nacion soberana e independiente, y se llamard en lo sucesivo

‘Imperio Mexicano’. I1. El gobierno del Imperio serd mondrquice constitucional moderado.”

=
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pales facultades del Congreso legislar en materia de inventos y derechos de autor.
Esta relevancia es notoria porque de las 31 facultades del Congreso Federal, las
dos primeras se refieren a nuestra materia de estudio, como se puede apreciar en
el articulo siguiente:

Articulo 50, Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes:

I. Promover la ilustracién, asegurando por tiempo limitado derechos exclusvos a los
autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina; artillerfa e inge-

nieros, erigiendo uno o més establecimientos en que se ensefien las ciencias naturales
y exactas, politicas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que te-
nen las legislaturas para el arreglo de la educacion piiblica en sus respectivos estados.
1. Fomentar la prosperidad general. decretando la apertura de caminos y canales,
o sumejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos, establecien-
do postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores: perfeccio-
mdou_s 0 mtruduclorcs dc nlgu.u ramo de uulustru, dt.rechos exclusivos por sus

1. Protegery drreg]ar la libertad politica de imprenta, de modo que jamds se pue-
da suapender su e‘]ETC'IC]ﬂ: )' m'llCI'ID menos al)n]lnic &n nTnglJno l'le ]05 c.qtd{]l)s |'||
territorios de la federacién.

IV. Admitir nuevos estados a la unién federal. o territorios incorpordndolos en la
nacion.

V. .e’\rrcglu.r definitivamente los limites de los esmdus._. termmmando sus d.i.rigt.ucias
cuando no hayan convenido entre si sobre la demarcacién de sus respectivos distritos.
VL. Erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes,

VII. Unir dos o mds estados a peticién de sus legislaturas, para que formen uno
solo, o erigir otro de nuevo dentro de los limites de los que ya existen, con aproba-
cién de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas cdmaras, y rati-
ficacion de ignal ndmero de las legislaturas de los demds estados de la federacion.
VIIL. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para
cubrirlos, arreglar su recaudacion, determinar su inversién, y tomar anualmente
cuentas al gobierno.

IX. Contracr deudas sobre el crédito de la federacion, y designar garantfas para
cubrirlas.

X. Reconocer la deuda nacional, y sefialar medios para consolidarla y amortizarla.
XIL. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes esta-
dos de la federacidn y tribus de los indios.

XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla apostélica, aprobar-
los para su ratificacion, y arreglar ¢l ejercicio del patronato en toda la federacion.
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X1, Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federacién, de neutra-
lidad armada, y cualesquiera otros que celebre el Presidente de los Estados-unidos
con potencias extranjeras.

XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicacion.
XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominacién de las monedas en
todlos los estados de la federacion, y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
XVI. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el Presidente de los
Estados-unidos.

XVII. Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas a malas
las presas de mar y tierra.

XVIII, Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres res-
pectivo a cada estado, y dar ordenanzas y reglamentos para su organizacién y servicio.
XIX. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los
estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facul-
tad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.

XX. Concedero negar la entrada de tropas E(.Il'ill!‘;(:l’ds en ¢l territorio de la federacidn.
XXI. Permitir o no la estacién de escuadras de otra potencia por méds de un mes
en los puertos mexicanos.

XXII. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los limites de la Repiblica.
XXIII. Crear o suprimir empleos piblicos de la federacién, sefialar, aumentar o
disminuir sus dotaciones. retiros y pensiones.

XXIV. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas gue hayan
hecho grandes servicios a la Repiiblica, y decretar honores piiblicos a la memoria
postuma de los grandes hombres.

XXV. Coneeder amnistias o indultos por delitos, cuyo conocimiento pertenezcea a los
tribunales de la federacion, en los casos, y previos los requisitos que previenen las leyes.
XXVI. Establecer una regla general de naturalizacion.

xxvil. Dar leves uniformes en todos los estados sobre bancarrotas.

XXVIIL Elegir unlugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la fede-
racion, y ¢jercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado.
XXIX. Variar esta residencia, cuando lo juzgue necesario.

XXX. Dar leyes y decretos para el arreglo de la administracion interior de los te-
ITiLorios.

XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes, para llenar los objetos
de que habla el articulo 49, sin mezclarse en la administracién interior de los estados.

Asi, la Constitucién Federal de 1824 significa el primer ordenamiento lunda-
mental del cual deriva la proteccion a los derechos de los autores ¢ inventores.
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Tanto las Siete Leyes, o Constitucion del régimen centralista de 1836, como
las bases orginicas de 1843 implicaron una profunda modificacién al régimen
mterno y a los aspectos organicos de nuestro naciente pais, pero en lo sustancial
no modificaron en nada los aspectos relevantes para el objetivo de nuestro estu-
dio, que en particular son las facultades del Congreso general antes apuntadas en
materia de proteccion de inventos y obras.

Como se sefialé en el capitulo anterior, a nivel reglamentario, en 1846, el pre-
sidente José Mariano Paredes y Arriaga ordena a José Mariano de Salas promul-
gar el reglamento de la hbertad de imprenta, que puede considerarse el primer
ordenamiento aplicable en materia de derechos de autor. En €l se dispuso como
derecho vitalicio para los autores la publicacin de sus obras, privilegio que se
extendia a los herederos hasta por 30 afios.”

Posteriormente, fiel a su inspiracién liberal, la Constitucién mexicana de 1857
pmsr:ribl’;l de manera tajante los mormpuﬁus, salvo en tres casos muy concretos:
la acufiaci6n de moneda, correos y las patentes de invencién, como se aprecia con
toda claridad en su art. 28:

Articulo 28. No habrd monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibicio-
nes a titulo de proteccién a la industria. Exceptiense tinicamente los relativos a
la acufiacidn de moneda. a los correos. a los privilegios que. por tiempo limitado.

conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Por otra parte, la misma Constitucién de 1857 no reconocia expresamente el
derecho de autor a nivel constitucional, pues sélo hacfa una referencia alos autores
en su art, 7, que consagraba la libertad de imprenta; sin embargo, en esta consti-
tucion liberal el derecho de autor se consideré no como un privilegio, sino que
Fl.l(. d_ﬂ].[[ll].ddﬂ a4 un dcrLLhD rcal d(. 'pl'upll::(hd7 \"'lﬂll)ﬂ qut. rcc()glcl'{)l] lUB LUd.lgUS
civiles promulgados al amparo de dicha constitucién. De cualquier manera, resulta
relevante el aludido art. 7, que a continuacién se transcribe:

.-\rlft.ulu 7 Es inviolable la hbil de escribir y pubhmr c-a(.rlw sobre uldlqulc—
ir

fianza a lus autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta. que no tiene
mis limite que el respeto a la vida privada, ala moral y a la paz piiblica. Los delitos

7 Instituto Nacional del Derecho de Autor, Anfecedentes histéricos de la legislaciin antoral,
México, 2005, Sitio oficial de internet de la Secretaria de Educacién Piiblica, disponible en
hitp://ses.sep.gob.mx/wh{ses/historia_indautor, consultado el 21 de julio de 2010.
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de imprenta serdn juzgados por un jurado que califique el hecho, ¥ por otro que
aplique la ley y designe la pena.

Durante la vigencia de la Constitucion de 1857" se promulgé el Céadigo Civil
para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California de 1870, que entro
en vigor a partir del 1 de junio de 1871, en cuyo titulo 8" del libro 11, denomi-
nado *Del Trabajo”, se contempla lo relativo a las obras literarias, draméticas,
musicales y artisticas, asimilando la propiedad literaria a la propiedad comin.
Por tanto, la vigencia de este derecho era perpetua y en tal sentido la obra podia
enajenarse como cualquier otro tipo de propiedad, y otorgaba a los autores el
derecho exclusivo de publicar y reproducir cuantas veces creyeran convenien-
te el total o fracciones de las obras originales.” El Cddige Civil para el Distrito
Federal de 1884 también se aplicé en materia de derechos de autor y significé
un avance en la materia, pero también contribuyé gravemente a la confusién
legislativa, pues hace referencia por primera vez a lo que a la postre serfa nuestra
particular figura de las reservas de derechos, que no tue regulada en forma mis
precisa sino hasta 1948."

Disposiciones constitucionales vigentes

Respecto a lanorma fundamental vigente, se ha senalado como tinico fundamento
constitucional relevante el art. 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, que seala:

Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopo-
lios, la (las, sic DOF 03-02-1983) pricticas monopolicas, los estancos y las exen-
ciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo
tratamiento se dard a Is (las, sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de protec-
cién ala industria.
[-]

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras v los que para

Y Constitucion Federal delos Estados Unidos Mexicanos,aprobacda el 5 de febrero de 1857, promulgada
el 12 de febrero de 1857,

* Instituto Nacional del Derecho de Autor. op. .

" Fernando Serrano Migallon, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Pornia-Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1998, p. 94.
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el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores
de alguna mejora.

Lo anterior no es enteramente cierto, va que el derecho de marcas parte de otro
fundamento constitucional, pues en realidad no supone un privilegio, por tiempo
limitado, otorgado a autores ni a inventores. Por tanto, el derecho de marcas, a
pesar de la confusién que en muchos existe al respecto, se deriva no del art. 28
constitucional, sino del art. 73, que consigna la facultad del Congreso para legis-
lar en materia de comercio:

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la Repiiblica sobre hidrocarburos, minerfa, sustancias
quimicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematogrifica, comercio. juegos con
apuestas y sorteos, intermediacién y servicios financieros, energia eléctrica y nu-
(_'lL’.u' }_ para Iixl.}l:dir lilb ll‘.‘y{:! l.{{.'l Ll'a]:rc!il] regiﬂ."'“!llulrias de.l ;J.rﬁ(_'l.[ll) 123A

Como se destacd en el capitulo 1, en el apartado de las diferentes teorias que
Justifican la existencia de la propiedad intelectual, la legislacién de algunos paises
considera ¢l derecho de la competencia econémica'’ como el género al que perte-
nece la legislacién de marcas. Para ]. Thomas McCarthy, “el Derecho de marcas no
¢s sino una rama de un drea méds amplia llamada Competencia Desleal o Pricticas
Comerciales Desleales™."” Beverly W. Patishall ejemplifica dicho postulado con la
frase siguiente: “nadie tiene el derecho de presentar sus productos como los de otra
persona, v esto no es otra cosa mis que el deber de abstenerse de cometer fraude™. ™
En nuestro pafs no hay voces que se hayan opuesto expresamente a esta visién del
derecho de marcas, pero tampoco se tiene conocimiento de autores que hayan de-
sarrollado esta relacion del derecho de marcas con el de competencia desleal.

""" Principalmente el drea del derecho conocida como Unfair Competition, por estar mds arraiga-
da en el derecho anglosajén.

12 Luis Eduardo Bertone of al., Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales,
t. I, Helasta, Buenos Aires, 2003, p. 6.

¥ Recordemos que ¢l frande, en muchos paises, pero principalmente en el derecho anglosajin,
no estd considerado como un delito o como un erimen, sino como un ilicito civil, lo que trae
como consecuencia que el énfasis y la motivacion de la aceidn civil de fraude se encuentre en
la reparacidn del dafio y no en la imposicién de una pena o mula.
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2.2. Legislacion federal en materia
de propiedad intelectual

Una vez analizados los fundamentos constitucionales y los antecedentes de di-
chos preceptos, es menester analizar la legislacion doméstica en materia de pro-
piedad intelectual, que en el caso de nuestro pais es competencia federal.

Puede afirmarse que las leyes nacionales en materia de propiedad mtelectual
suman mds de una decena, pues entre las normas relevantes, aunque sea de mane-
ra indirecta, es posible referirse a varias de ellas que podrian agruparse en normas
de cardcter sustantivo v normas de cardcter adjetivo, a saber:

Normas de caricter sustantivo
* Ley de la Propiedad Industrial
* Ley Federal del Derecho de Autor
o Ley Federal de Variedades Vegetales
o Ley Federal del Trabajo
* Ley sobre Produceiin, Certificacion y Comercio de Semillas
= Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
* Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
* Ley de Impuesto sobre la Renta
o Ley Federal sobre Metrologia y Nermalizaciin

Normas de cardcter adjetivo
= Ley Federal del Procedimiento Administrativo
* Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
* Cddigo Federal de Procedimientos Civiles
e Ley Aduanera
* Cddigo de Comercio

Desde luego, las normas sustantivas y adjetivas mds relevantes se encuentran
cn la Ley de la Propiedad Industrial (LP1) y la Ley Federal del Derecho de Autor
(LFDA): sin embargo, la lista no exhaustiva antes presentada tiene ¢l propdsito de
ilustrar cémo la materia de propiedad intelectual tiene una interconexién con
diversas leyes que, aunque de manera indirecta, inciden en la regulacién de esta
rama del derecho. Cabe destacar que en México no existe una sola ley que de
manera sustantiva aborde las dos vertientes de la propiedad intelectual, es decir,
la propiedad industrial v ¢l derecho de autor. Tampoco hay una sola autoridad
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administrativa en la materia, pero la mayoria de las normas relevantes las encon-
traremos en las ya referidas LP1y LFDA.

En un segundo plano, estin las diversas normas reglamentarias de las leyes arn-
ba apuntadas, donde las mas relevantes son el Reglamento de la LPI y el Regla-
mento de la LFDA. También, conforme a la naturaleza del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPT) como organismo piiblico descentralizado, éste cuen-
ta con un reglalnento interno que es muy relevante para delimitar las facultades
de sus funcionarios, asi como diversos manuales que junto con una variedad de
acuerdos constituyen un universo normativo amplo. "

Ley de la Propiedad Industrial

De manera mis precisa y formal, ademis de la variedad de normas que indirecta-
mente inciden en su regulacién, la ley vigente en matena de propiedad industrial
esla Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial (LFPPI), nombre con el
que se promulgd en un prineipio la ley vigente el 25 de junio de 1991, publicada
en el Diario Oficial de la Federacidn (DOF) el 27 de junio de ese aio. En virtud
del articulo primero transitorio de dicha ley, entré en vigor un dia después de su
publicacién en el DOF, por lo que las disposiciones de esa ley comenzaron a ser
derecho vigente a partir del 28 de junio de 1991."

La L¥pPPI abrogaba normas de corte muy nacionalista que se habian promulgado
bajo una concepeién contraria a la libre competencia en un contexto internacio-
nal y bajo el paradigma de aquel entonces: la “sustitucién de las importaciones™.
Recordemos que a principios de la década de 1990 México estaba adecuando su
marco juridico interno debido a su reciente incorporacion al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). !

Es importante mencionar, como sefiala Genaro Sdnchez Barajas, que

México es el tinico pais en el mundo que ha firmado y mantiene en vigor tratados de
naturaleza comercial con pafses de distinto nivel de desarrollo, con quienes por lo ge-
neral se establecen compromisos de construir zonas de libre comercio, procurando

Para una lista més exhaustiva de la normatividad aplicable, consdltense htp:/fwww.impi.gob.
mx/wh/IMPI/marca_juridico_nacional_okl y http:/fwww.indautor.sep.gob.mx:7038/normas.
php, donde se mchuven diversos acuerdos, avisos cirenlares y declaraciones de protecaon
relevanies.

 Véase Decreto de reforma de la Ley de Fomento y Protecciin de la Propiedad Industrial publica-
do en el Diario Oficial de la Federaciin el 27 de junio de 1991,

General Agreement on Tariffs and Trade.

=

o
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la integracién econdmica con el fin de eliminar trabas arancelarias al comercio entre
el grupo de paises signatarios de estos protocolos.”

Segiin Sanchez Barajas, podria decirse que los tratados comerciales se han con-
vertido en el complemento a la reduccién de las barreras comerciales, iniciada en
la década de 1980, ya que en la actualidad son el gje rector de la politica comercial
e industrial de México: por su conducto se realiza cerca de 90% del comercio ex-
terior mexicano, Este autor comenta, siguiendo a Fernando Clavijo, que cuando
México se incorporé al GATT en 1986 se comprometié a eliminar los precios ofi-
ciales de referencia, contmuar la sustitucién de los controles directos por aranceles
y reducir el arancel méximo a 50%, que en 1988 ya habia descendido a 20%. No
obstante, los términos del acuerdo le permitian al gobierno mexicano conservar
temporalmente licencias de importacién en algunos productos agricolas y otros
bienes sujetos a programas de promocién industrial. ™

Continta Sinchez Barajas: con la injerencia en ese toro de negociaciones mter-
nacionales se pretendia reducir o eliminar las barreras arancelarias (impuestos) y
no arancelarias (cuotas), como también una de sus modalidades: las licencias, y al
mismo tiempo resolver las controversias entre los paises miembros, va que era un
tratadlo internacional que regulaba el comercio mundial; y estima que la adopcién
de estructuras arancelarias uniformes brindaba la upurtuuidad de aumentar la ehi-
clencia en su administracién y de transparentar estas actividades, lo que ayudaba
a evitar o reducir el riesgo de que ciertos sectores con gran capacidad o poder de
negociacién afectaran los flujos comerciales, como habia sucedido en el pasado,
cuando determinados grupos habfan exigido altos niveles de proteccién y pro-
piciado estructuras arancelarias dispersas, cuvas consecuencias fueron los altos
costos en términos de bienestar e incertidumbre en las decisiones de inversion,
produccién y distribucién de bienes en el pafs.™

Asi, México sc beneficiaria de los cuatro cddigos de conducta del GATT, que son:

a) Licencias de importacién

b) Normas técnicas

¢) Dumping v derechos antidumping
d) Valoracion aduanera

17 Genaro Sinchez Barajas, Las micro ¥ pequerias empresas ante la crisis del pavadigma econdmi-
co de 2009, Fumed, Universidad de Milaga, 2009, p. 40.

S Ibidem.

Y fbid.,p. 41.
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La informacién analizada revela que, sin que mediara alguna explicacidn,
México no firmd:

¢) Subsidios ¢ impuestos compensatorios
f) Compras gubernamentales

Lo anterior tenfa una explicacion: por una parte, México primero debia prepa-
rarse juridica y administrativamente para combatir las pricticas desleales de comer-
cio internacional; por otra, debfa disefar los mecanismos comerciales que hicieran
viable la adequusicion gubernamental de bienes y servicios del sector privado.”

En este contexto, el Congreso federal de México expididé la citada LFPPI que
abrogaba las leyes de cardcter federal siguientes:

* Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976,
asi como sus reformas y adiciones, pero se seguird aplicando por lo que se
retiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dis-
puesto por el art, 56 del Cadigo Penal para el Distrito Federal en Materia
de Fuero Comiin y para toda la Repiiblica en Malevia del Fuero Federal.

 Ley sobre el Controly Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso de
Explotacién de Patentes y Marcas, y su Reglamento, publicados en ¢l DOF
los dias 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

El decreto original de la LFPPI contemplaba 14 articulos transitorios que de
manera muy detallada sefialaban cémo habria que proceder para crear el insti-
tuto que la nueva lev consideraba, la tramitacién de patentes o la vigencia de los
registros ya otorgados, asf como aspectos técnicos relacionados con la prioridad
cuando la patente se habia solicitado originalmente en el extranjero, sustanciacién
de solicitudes de declaracién administrativa y aspectos relacionados con el uso de
las denominaciones de origen.”

 Ihid.

1 Véase decreto de publicacitn de la Ley de Fomento v Proteccion a la Propiedad Industrial del
27 de junio de 1991, cuyos articulos transitorios sefialan:
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrard en vigor al dia siguiente de su publicacién
en el Dhario Ofcial de ki Federacion,
ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan:
I. La Ley de Invenciones v Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de
febrero de 1976, asi como sus reformas y adiciones, pero se seguird aplicando por lo que se re-
fiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 56
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abogados y estudiosos en la materia se refieren a la ley vigente como la “Ley del 947,
Lo anterior debido, en parte, a que esa reforma cambié incluso el titulo de la ley a

A agosto de 2010, la LFPPI se ha reformado en 12 ocasiones. Curiosamente, la
primera reforma, publicada el 2 de agosto de 1994, fue tan profunda, que muchos

del Cadigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comin y para toda la Repiblica
en Materia del Fuero Federal, v

L La Ley sobre el Control v Registro de la Transferencia de Teenologia v el Uso de Explota-
citin de Patentes y Marcas v su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn
los dias 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

ARTICULO TERCEROQ. Para los efectos del articulo 24, fraccién X1, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, no se requerird comprobar la mscripeidn en el Registro Nacional de Transteren-
cia de Teenologia de los actos, contratos o convenios relutivos a asi i téenica, transh
de teenologia o regalias,

ARTICULO CUARTO. En tanto €l Ejecutivo Federal expide el reglamento de la presente Ley,
continuard en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de Invenciones v
Mareas. publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de agosto de 1988,
ARTICULO QUINTO. El Ejecutivo Federal expedird el Decreto de creacién del Instituto a
que se refiere el articulo 7o, de este ordenamiento legal.

ARTICULO SEXTO. Las patentes y registros de dibujos y modelos industriales otorgados
con Tundamento en la ley gue se abroga,
miento pero quedarin sujetos a las disposiciones de esta Ley v su reglamento,

ARTICULO SEPTIMO. Los registros de marca y las autorizaciones de uso de una denomina-
cidin de origen otorgados con base en la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, conservarin
su vigencia. En todo lo demds quedardn sujetos a esta Ley y su reglamento.

ARTICULO OCTAVO. Los efectos de publicacién de los nombres comerciales realizaca an-
tes de la fecha en que entre en vigor esta Ley, conservarin la vigencia determinada por la Ley de
Invenciones y Marcas que se abroga, siendo aplicable en todo lo demds Ta presente Ley.
ARTICULO NOVENO. A los certificados de invencion otorgados al amparo de la Ley de
Invenciones y Mareas que se abroga les serdn aplicables las disposiciones de dicha ley hasta el
vencimiento de la vigencia que se les habfa concedido en el titulo correspondiente.
ARTICULO DECIMO. A las solicitudes de patente y las solicitudes de certificados de in-
vencidn que se encuentren en tramite en la fecha en que esta Ley entre en vigor no les serd
aplicable lo relativo a la publicacion de la solicitud prevista en el articulo 52 de esta Ley y sdlo
deberd publicarse la patente en los wérminos del articulo 60,

Las solicimdes de certificados de invencidn que se encuentren en trimite se convertirin en
solicitudes de patente.

Los solicitantes de las patentes v certificaclos de invencién que se encuentren en trdmite en la
fecha en que inicie su vigencia esta Ley, deberdn pedir por escrito a la Secretarfa, dentro de los
seis meses siguientes a esa fecha, que contindie el trimite, con base en dichas solicitudes, tendien-
tea ohtener la patente corresponchiente en los términos de esta Ley, 51 los solieitantes no pidieran
a lu Secretaria dentro del plazo establecido la continuacidn del trimite, se considerarin abando-
naclas sus respectivas solicitudes v se tendrdn por concluidos los trimites correspondientes,
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las solicitudes en trémite de certificado de invencidn
v las de patente relativas a procesos de los que se obtenga directamente un producto que no

conservarin su vugt,m,u concedida hasta su venci-

fuera patentable conforme a lu Ley de Tnvenciones y Marcas que se ubroga, pero si conforme
@ esta l.{:)’, ]mdr.irl convertirse en solicitudes de patente para dicho |}m:|tx:ln._ conservando su
{C(.‘hﬂ (IC pr::.‘{tnla(."l(:n 0 dt llrillridail rﬁ:i.'l)"l'l(‘.'llda. ﬂﬁ]() fue (.'Hl'llll]ﬂ” con I(l Sllgllif"le:

L. Que la conversidn sea promovida por escrito ante la Secretaria por el solicitante del certifi-
cado de invencidn o de la patente o por sus causahabientes, dentro de los 12 meses siguientes
a la fecha en que entre en vigor esta Ley;

1. Que el solicitante tenga patentado el producto o hubiese presentado una solicitud de patente
para ¢l mismo en algrin puis miembro del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes:

NI La publicacion de estas solicitudes de patente en la Gaceta se hard en la fecha mis proxima
posterior a los 18 meses siguientes a aquella en que se promueva la conversion, y

IV. Las patentes gue se otorguen en base alo dispuesto en este precepto tendrin una vigencia de
20 afios a partir de la fecha de presentacién de la solicitud de certificado de invencién o patente
de proceso.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha
enque esta Ley entre envigor, en cualquiera delos paises miembros del Tratado de Cooperacidn
en Materia de Patentes, para invenciones comprendidas en las fracciones VI a X1 del articulo
10 dela Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, mantendrin en México la fecha de priori-
dad de la primera solicitud presentada en cualqguiera de dichos paises, siempre que:

L. Se presente ante la Secretarfa la solicitud para obtener una patente sobre las invenciones
sefialadas, por el primer solicitante de la patente en cualquiera de los paises mencionaclos en
el pirmafo anterior o por su causahabiente, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley;

1. El solicitante de la patente compruebe ante la Secretariy, en los términos y condiciones que
prevenga el reglamento de esta Ley, haber presentado la solicitud de patente en cualquiera de
los paises miembros del Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes o, en su caso, haber
obtenido la patente respectiva, y

II. Laexplotacién de la invencién o la importacién a escala comercial del producto patentado
u obtenido por el proceso patentado no se hubieran iniciado por cualgquier persona en México
con anterioridad a la presentacion de la solicitud en este pais,

La vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este articulo terminard en Ta
misma fecha en que lo haga en el pafs donde se hubiere presentado la primera solicimd, pero en
ningiin caso la vigencia excederd de 20 aiios, contados a partir de la fecha de presentacidn de la
solicitud de patente en México.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Las declaraciones administrativas gue se encuentren en

trdmite al entrar en vigor esta Ley conti in substanciindose y se decidirin de acuerdo con

las dhisposiciones contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga,

ARTICULO DECIMO CUARTO. Para el cumplimiento de lo establecido en el articulo 175
de esta Ley, en ¢l caso dela denominacién de origen, se concederd un plazo de wes aios, con-
tados a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor. La Secretaria publicard, dentro del
término de tres meses a partir de esta misma fecha, las disposiciones y normas para garantizar
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Ley de la Propiedad Industrial (LPT).* Las otras 11 reformas se han llevado a cabo
de la manera siguiente:

* Decreto de promulgacion de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV),
que adiciona y deroga diversos articulos de la LPI del 25 de octubre de
1996.

= Decreto por el que se reforma y adiciona la LPI del 26 de diciembre de 1997.

» Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal del

17 de mayo de 1999,

lil UJ“{I;I(I ll(.‘] |}rl'llll(.1(' ¥ Iu! r‘.‘r“ll.l!! para su envuse o ue con fund. en esta

Ley deberdn cumplir de manera gradual y razonable. a lo largo del trienio de ajuste concedido
en este articulo, los usuarios autorizados de la denominacidn de origen y las personas que
distribuyan o vendan sus productos.

Véase decreto de reforma a la Ley de Fomento y Proteceiin a la Propiedad Industrial del 2 de
agosto de 1994, cuyos articulos senalan:

ARTICULO PRIMERO. Se reforman el titlo de la Ley y los articulos 1o., 20, fraccién V. So.
fraccidn 11, Go., 7o., 8o., 12 fracciones TL TV y VI, 15,16, 18,19 fracciones [Ty VI 21, 23, 25,
29, pérralo primero, 30, 31, 36, pirmalo primero, 37, 38 pdrafo primero, 41 fraccidn 11, 44, 47
fracciones 1, segundo pérralo y 11,48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 66, 70 pirrafo primero, 73,
78 fracciones L 1L IV v dltimo pdrrafo, 80 fraccidn 11 y dlimo pircafo, 81, 82, 87, 89 fraccidn IV,
90 pdrrafo primero v las fracciones IV, V, VII, X1, XIIL XV, XVI y XVIL 91, 92 fracciones Ly IT
segunio pédrrafo, 93,96, 97,99, 100, 101, 108, 113 pirrafo primero, v las fracciones 11y 11, 114,
115,116, 121,122,123, 125, 126 pdrrafo primero y fraccion 11, 128, 130, 131, 134, 135, 136,
138 fraceidn 11,140, 143, 148, 150, 151, 152 fraccidn 11,159 fraccidn IV, 160, 164, 169 pdrralo
primero y la fraccion 111, 179, 180, 181, 184 pdrrafo primero, 186 pimafos primero y segundo,
187, 188, 193, 194, 196, 197 pérrafo primero y la fraccidn L 198, 199 pdrralo primero, 200, 206,
209 fracciones 1L IX y X, 211, 213 fracciones V, VIL, VIIL X y XI, 214 fraccién 1, 215, 216, 219,
221,222,225, 224, 225, 226, y 227: la denominacién del Capitulo IT del Titulo Primero y del
Capitulo I del Titulo Sexto; se adicionan los articulos 7o, BIS, 7o. BIS 1, 70, BIS 2, 10 BIS, 31
con dos parratos, 38 BIS, 44 con un dlomo pirrafo, 35 BIS, 62 con un dlome piamafo, 63 con
un diltimo pdrrafis, 86 BIS, 86 BIS 1,92 fraccién 111,122 BIS, 137 con un dltimo pérrafo, 143
con un dltimo pérrafo, 190 con un dltimo pérrafo, 192 con un dltimo pdreafo, 192 BIS, 192 BIS
1, 199 con un dlimo parrafo, 199 BIS, 199 BIS 1,a 199 BIS 8, 212 BIS, 212 BIS 1,212 BIS 2,
213, fracciones IX con un inciso d), v X11a XXI11, 221 BIS, 228; y 229, se derogan los articulos
3o. fraccién 101, 50.. 20, 41 fraccién IV, 51, 65 fraccién II1, 118 fraccién IV, 120, 132 y 149 dela
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

[

ARTICULO SEGUNDO. Se sustituye en los articulos 49, 56, 59, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 75,
76,77, 79, 106, 107, 124, 129, 133, 137, 141, 146, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 165, 167,
168,171,172,174,175,177, 178, 183, 191, 201, 202, 203, 204, 205,y 217, la referenciaa la
Secretaria por el Instituto.

1=
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* Decreto por el que se reforma el art. 77 de la LPI del 26 de enero de 2004,

= Decreto por el que se adicionan y reforman diversos articulos de la LP1 de
16 de junio de 2005.

* Decreto por el que se adicionan y reforman diversos articulos de la LP1 de
25 de enero de 2006.

* Decreto por el que se reforma el art. 180 de la 1P1 del 6 de mayo de 2006.

* Dos decretos mis de la misma fecha, 6 de enero de 2010, por los que se
adicionan los pérrafos tercero y cuarto al art. 181, se reforma el art. 6°
y adiciona un segundo parrafo al art, 7° bis 2.

* Decreto por el que adicionan y reforman diversos articulos de la LP1 del 18
de junio de 2010,

* Decreto por el que se reforma el art. 223 bis de la LPL*

Conviene destacar que conforme a su art. 1, la LPI es de orden piiblico y ob-

servancia general, y que el objetivo de dicha ley, de acuerdo con su art. 2° es:

L. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del
Iﬁis' w“ga |llga1" un ﬁiﬁfﬂma l}{,‘rl“ﬂn(‘,ntc ‘IE PETF(}CCiﬂl'lﬂnlienm de Sus Pmcesf_'lﬁ Y
productos;

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras tée-
nicas y la difusion de conocimientos teenolégicos dentro de los sectores productivos:
II. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en
la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV. Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacion de productos nuevas
v titiles:

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de pa-
tentes de invencidn; registros de modelos de utilidad. disefios industriales. marcas,
y avisos comerciales: publicacién de nombres comerciales; declaracion de protec-
cidn de denominaciones de origen, y regulacion de secretos industriales;
(Fraccién reformada, DOF, 02-08-1994, 25-01-2006)

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industiial o que consti-
tuyan competencia desleal relacionada con la misma v establecer las sanciones y
penas respecto de ellos, y

(Fraccion reformada, DOF, 25-01-2006)

¥ Para informacién detallada consiltese el historial de reformas a la Ley de la Propiedad Indus-

trial, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/refflpi.html, consultado el 30
de junio de 2010.
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VII. Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la operacién
de franquicias, asi como garantizar un trato no diseriminatorio para todos los fran-
quiciatarios del mismo franquiciante.

(Fraccion adicionada, DOF, 25-01-2006)

Ley Federal del Derecho de Autor

Por su parte, la ley vigente en materia de derechos de autor es la Ley Federal del
Derecho de Autor (LFDA), aprobada el 5 de diciembre de 1996 y publicada en
visperas de Navidad el 24 de diciembre de 1996. A diferencia de la LPI, la LFDA
no entrd en vigor al dia siguiente de su promulgacién, sino que de acuerdo con el
articulo primero transitorio del decreto de promulgacién, entré en vigor 90 dias
después de su publicacién, lo que permitié al sector de las industrias culturales
v del entretenimiento analizar y asimilar mejor las disposiciones de la nueva ley.
En tal virtud, dicha ley entré en vigor el 24 de marzo de 1997, por lo que ¢s co-
minmente referida por abogados y estudiosos como la “Ley del 977,

La LFDA vigente contintia siendo muy proteccionista del autor, aunque incorpora
diversos elementos que hacen conformar la norma doméstica con los tratados suscri-
tos por México, principalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) firmado en 1993 y que entrd en vigor el 1 de enero de 1994, Asimismo, busca
dar cumplimiento a los compromisos asumidos con la firma del Acuerdo sobre los as-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
cuya influencia extraordinaria en la legislacién nacional se explicard mds adelante.

La LFDA vigente abrogé la LFDA publicada en el DOF el 29 de diciembre de
1956, asi como sus reformas y adiciones publicadas en el DOF el 21 de diciembre
de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

El deercto por el que se publica la LFDA inclufa nueve articulos transitorios en
los cuales se proveia lo necesario para reconocer la personalidad a las sociedades
de gestion colectiva, para sustanciar los procedimientos de registro y recursos que
se habfan iniciado al amparo de la ley anterior, asi como la reasignacién de recur-
s0s humanos y financieros de la antigua Direceién General del Derecho de Autor
al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).”!

La L¥DA sc ha reformado sélo en dos ocasiones: ¢l 19 de mayo de 1997, en que
simplemente se reformd la frace. 11 del art. 231, v €] 23 de julio de 2003, en que se

M Viguse decreto de publicacidn de la LFDA del 24 de dicembre de 1996, covos articulos tran-
sitorios sefialan;
PRIMERO. La presente Ley entrard en vigor a los noventa dias siguientes a su publicacion en
el Diario Oficial de la Federacidn.
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reformaron los arts. 27, fraces. Ty 111, inciso e), 29, 78 primer pdrrafo, 86, 88,89, 90,
118 dltimo pdrrafo, 122, 132, 133, 134, 146 y 213; y se adicionan los arts. 26 bis,
83 bis, 92 bis, 117 bis, 131 bis y 216 bis.

De acuerdo con su art. 1%, la LFDA es reglamentaria del art. 28 constitucional,
y tiene por objeto:

... la salvaguarda y promocién del acervo cultural de la Nacidn: la proteccion de los
derechos de los autores, de los artisias intérpretes o ejecutantes. asi como de los edi-
tores, de los productores y de los organismos de radiodifusién, en relacion con sus

SEGUNDO, Se uim.:gu Tal &Y Federalsobreel Derecho de :\uturpull“(.‘a[]u enel Diario Ofical de
la Federacidn el 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario
Oficial de la Federacidn el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas v adiciones.
TERCERO. Las personas morales actualmente inscritas en el Registro Piblico del Derecho de
Autor, que tienen el cardcter de sociedades de autores o de artistas intérpretes o ejecutantes, po-
drin ajustar sus estatutos a lo previsto por la presente Ley en un término de sesenta dias hibiles
sigientes a su entrada en vigor.

CUARTO, Los recursos administrativos de reconsideracion que se encuentren en trimite, a
la entrada en vigor de esta Ley, se resolverin conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor
que se abroga.

QUINTO. Los procedimientos de avenencia iniciados bajo la vigencia de la Ley Federal de De-
rechos de Autor que se abroga, se sustanciarin de conformiclad con la misma, excepto aquellos
cuya notithcacion inicial no se haya efectuado al momento de entrada en vigor de la presente Ley,
los cuales se sujetarin a ésta,

SEXTO. Las reservas de derechos otorgadas bajo la vigencia de la Ley Federal de Derechos de
Autor que se abroga, continuarin en vigor en los términos sefialados en la misma, pero la simple
comprobacién de uso de la reserva, cualquiera que sea su naturaleza, sujetard la misma a las
disposiciones de la presente Ley.

Las reservas de derechos previstas en la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga y
que no se encuentren previstas en la presente Ley, quedarin insubsistentes una vez agotados
los plazos de proteceion a los que se refiere la Ley abrogada,

SEPTIMO. Los recursos humanos con los que actualmente cuenta la Direceion General del
Derecho de Autor, pasarin a formar parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Los de-
rechos de los trabajadores serin respetados conforme a la ley y en ningiin caso serdn afectados
por las disposiciones contenidas en esta Ley.

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales gue estin asignados a la Direccién General
del Derecho de Autor serin reasignados al Instituto Nacional del Derecho de Autor, con la
mtervencion de la Oficialia Mayor de la Secretaria de Educacidn Priblica y de acnerdo a las
disposiciones que al efecto dicte el Secretario de Educacion Priblica.

NOVENO, Dentro de los 30 dias posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto
expedird la lista de drbitros y la tarifa del procedimiento arbitral, las que por esta tinica vez
tendrin vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997,
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obras literarias o artisticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecu-
ciones. sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los
otros derechos de propiedad intelectual.

Ademis, conforme a su art. 2°, las disposiciones de la LFDA son de orden pribli-
co, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Ley Federal de Variedades Vegetales

Finalmente, aunque de menor trascendencia, tenemos la Ley Federal de Varieda-
des Vegetales (LFVV) que no se ha reformado en ninguna ocasién desde su apro-
bacién el 3 de octubre de 1996 y su publicacién el 25 de octubre de ese mismo
aiio, es decir, sélo dos meses antes de la publicacién de la LFDA. Ambas leyes
promovidas durante el sexenio de Emesto Zedillo Ponce de Leén eran parte de
un esfuerzo de nuestro pais por adecuar la legislacién doméstica a las exigencias
delos diversos tratados internacionales recién suscritos por México.

La LFVV delimitaba con mayor precisién esta novedosa figura legal de obten-
cién de variedades vegetales, y transferia la competencia para tramitar esta pro-
teccién del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPT) a la Secretaria
de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, que la ha retenido desde entonces.
Las disposiciones transitorias de la LFVV contemplaban la entrada en vigor al dia
siguiente de su publicacién en el DOF, la supletoriedad de la LPT en tanto el Ejecu-
tivo no emitiera el Reglamento de la LFVV, la derogacién de un articulo de la Ley
sobre Produccién, Certificacion y Comercio de Semillas, la remision de los trimites
pendientes ante el IMPT a la Secretarfa de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo
Rural, asi como el reconocimiento de un derecho de propiedad para solicitudes

provenientes del extranjero.”

* Véase decreto de publicacion de la LFVV del 25 de octubre de 1996, cuyos articulos transito-
rios sefialan:
ARTICULO PRIMERO, La presente ley entrard en vigor el dia siguiente de su publicacion en
el Diario Oficial de la Federacidn.
ARTICULO SEGUNDO. En tanto el Ejecutivo Federal expida el reglamento de la presente
ley, se aplicardn, de manera supletoria y en lo que no la contravenga, las disposiciones adminis-
trativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial.
ARTICULO TERCERO. Se derogan los articulos 12 de la Ley Sobre Produceidn, Certificaciin
v Comercio de Semillas, y Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y
Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento v Proteecion de la Propiedad Industrial,
publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 2 de agosto de 1994, asi comao todas las demds
disposiciones administrativas que se opongan a la presente ley.
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Ademis, conforme asuart. 1%, la LFVV tiene por objeto fijar las bases y los pro-
cedimientos para la proteccion de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales. Su aplicacién e interpretacion, para efectos administrativos, correspon-
deri al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural.

2.3. Autoridades administrativas relacionadas
con la propiedad intelectual

La TP1, la LFDA v, en otro plano de importancia, la LFVV, nos ayudan a identificar
con claridad las autoridades administrativas competentes en la materia de propie-
dad intelectual. Aun cuando hay otro conjunto de autoridades de procuracién de
Jjusticia y 6rganos jurisdiccionales que serdn competentes en caso de controver-
sia, lo cual se analizard en los dos dlimos capitulos de esta obra.

En términos generales, la autoridad competente en materia de propiedad in-
dustrial es ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), v en materia

ARTICULO CUARTO. Las variedades vegetales que hayan sido inscritas en el Registro Na-
cional de Variedades de Plantas al que se refiere la Ley Sobre Produccién, Certificacion y
Comercio de Semillas, serin susceptibles de otorgamiento de titulo de obtentor, previo cum-
plimiento de las condiciones previstas en esta ley. La duracién de la proteccidn de los derechos
seri conforme a lo establecido en el articulo do. de esta ley, tomando en cuenta la fecha en que
fue asignado el nimero de registro en el Registro Nucional de Variedades de Plantas. Los de-
rechos adguiridos por dicha asignacidn serin respetados fntegramente,

ARTICULO QUINTO. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial remitird a la Se-
cretarfa, dentro de los seis meses de la entrada en vigor de la presente ley., las solicitudes de
los obtentores de variedades vegetales en todos los géneros y especies, que le hayan sido pre-
sentaclas con anterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento, de conformidad con lo
establecido en el articulo Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y
Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 2 de agosto de 1994,

Respecto de las solicitudes de patentes para proteger variedades vegetales que se encuen-
tren en trimite al amparo de la Ley de Fomento v Proteccion de la Propiedad Lndustrial, los
solicitantes podrin acogerse a los beneficios que otorga este ordenamiento dentro de los seis
meses siguientes a su entrada en vigor. mediante peticién por escrito presentada ante la Secre-
taria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural. Los derechos adquinidos por las patentes
que se hubieren otorgado serin respetados integramente.

ARTICULO SEXTO. La Secretarfa reconocerd ¢l derecho de prioridad a que se refiere o ar-
ticulo 10 de esta ley, respecto de las solicitudes de proteccidn de los derechos de obtentor de
variedades vegetales presentadas en otros paises a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
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de derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor),
en la mayoria de los casos, como podremos observar mis adelante, pues existen
atribuciones del IMPI en materia de derechos de autor. Es preciso sefialar que
aunque ambos incorporan en su nombre oticial la palabra instituto, ienen natu-
ralezas juridicas muy distintas.

El IMPTI fue creado como un organismo piiblico descentralizado de la entonces
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, que se transformé en lo que ahora
es la Secretarfa de Economia, y que de acuerdo con el art. 45 de la Ley Orgdnica
de la Administraciin Piiblica Federal tiene personalidad juridica y patrimomio
propios, de acuerdo con el precepto legal signiente:

Articulo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decre-
to del Congreso de la Unién o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

En cambio, el Indautor es un organismo piiblico desconcentrado de la Secre-
taria de Educacién Piblica (SEP), que le otorga cierta independencia operativa y
administrativa, pero no tiene personalidad ni patrimonio propios, a diferencia del
IMPI, como se aprecia a partir del siguiente fundamento legal de la Ley Orgdnica
de la Administracion Piiblica Federal:

Articulo 17. Para la mds eficaz atencidn y eficiente despacho de los asuntos de
suU L‘ulnpcf.clu:ia., las Secretarfas de Estado v los Dcpurta:m;ntnu Administrativos
podrin contar con érganos administrativos desconcentrados que les estardn jerdr-
quicamente subordinados v tendridn facultades especificas para resolver sobre la
materia y dentro del dmbito territorial que se determine en cada caso, de conformi-

dad con las disposiciones legales aplicables.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como se ha dicho, ¢s un
organismo piiblico descentralizado, lo que le permite tener no sélo una indepen-
dencia operativa y administrativa, sino también financiera por tener personalidad
Jjuridica y patrimonio propios, y en tal virtud no estd juridicamente subordinado
ala Secretarfa de Economfa,

Las facultades que el art. 6" de la LPI le reconoce son:

1. Coordinarse con las wnidades administrativas de la Secretarfa de Comercio y Fo-

mento Industrial, asi como con las diversas instituciones piiblicas y privadas, nacio-
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nales, extranjeras e internacionales, que tengan por ohjeto el fomento y proteccian de
los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio y pro-
mocidn del desarrollo teenolégico, la inmovacion, la diferenciacion de productos, asi
como proporcionar la mformacién y la cooperacién téenica que le sea requerica por
las autoridades competentes, conforme a las normas y politicas establecidas al efecto;
I, Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y aplicacién de
tecnologias que incrementen la calidad, competitividad y productiidad del mis-
mo, asi como realizar investigaciones sobre el avance y aplicacién de la teenologia
industrial nacional e nternacional y su incidencia en el cumplimiento de tales ob-
Jetivos, y proponer politicas para tomentar su desarrollo;

I, Tramitar ¥, en 51 caso, otorgar patentes de invencidn, ¥ reg]stms de modelos
de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comeraiales, emitir declaratorias
de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de proteccién a denomina-
ciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicacién de nombres co-
merciales, asi como la inseripeidn de sus renovaciones, transmisiones o licencias
dﬂ uso )’ prl{ltu(.’i(SII, }' Lls dﬂ[llﬁ! que ]C ()ll)l‘gd esta LE}' }' su rﬂgl'dlrl(_’lll{}., Pﬂl’ﬂ &l
reconocimiento y conservacion de los derechos de propiedad industrial:
(Fraccion reformada, DOF, 16-06-2005)

IV. Sustanciarlos procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de los derechos
de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones adminis-
trativas correspondientes. conforme lo dispone esta Ley v su reglamento v, en general,
resc Ii\"l.'.r I.i.l.ﬂ S(]ﬁcilu{{cs qu.ﬂ s .'iu.'i(_'ill.‘]l con il.luti\'(l lIC ].;.l ﬂl)l.iﬂu.(.'i{’nl d{: ].:l ]].l.i.5.|||.i.l:,

V. Realizar las im-'l:sligiu:i()nl.‘s de presuntas infracciones a(imillistruﬂ\‘u; ordenar ¥
pl‘al:licar visitas de inspcccién; rcqm:l‘ir informacidn ¥ datos; ordenar Y (#umltar las
medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacién a los derechos de pro-
piedad industrial; ofr en su defensa a los presuntos infractores, ¢ imponer las sancio-
nes administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI Designar peritos cuando se le solicite conforme ala ley; emitir los dictimenes
técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Piiblico
Federal: efectuar las diligencias y recabar las pruchas que sean necesarias para la
emisién de dichos dictimenes;

VIL. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a
disposicion de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;
VIIL Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que
se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacidn
de la misma, de su reglamento y demds disposiciones en la materia:

IX. Fungir como drbitro en laresolucién de controversias relacionadas con el pago
de los dafios y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de propiedad
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industrial que mitela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente
como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del
Libro Quinto del Cadigo de Comercio;
X. Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la informa-
cion derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas,
autorizaciones y publicaciones concedidos y de cnalesquiera otras referentes a los de-
rechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley. asi como establecer las reglas
generales para la gestidn de trdmites a través de medios de comunicacion electrénica
¥ su puesta en np::r:lddu;
(Fraceion reformada, DOF, 16-06-2005, 06-01-2010)
X1 Difundir, asesorar y dar servicio al piiblico en materia de propiedad industrial:
XII. Promover la creacion de invenciones de aplicacién industrial, apoyar su de-
sarrollo y explotacion en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de
tecnologia mediante:
a) Ladivulgacion de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el
Paj! 0 en I_'I ﬂlrﬂ“jeﬂ] y L'.lﬂsl‘_'s(]r]’il !il)].}l'e su Cl)“sujti.l I\" ﬂ])ﬂ)\'edl'ﬂ."l.i{:lll(]:,
b) La elaboracién, actualizacién y difusién de directorios de personas fisicas y
morales dedicadas a la generacién de invenciones y actividades de investigacidn
tecnoldgica;
¢) Larealizacién de concursos, certdmenes o exposiciones y el otorgamiento de
premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad
en ¢l disefio y la presentacion de productos;
d) La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para emprender o fi-
nanciar la construccién de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial
de determinadas invenciones:
¢) Ladifusién entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de inves-
tigacion, ensefanza superior o de asistencia téenica. del conocimiento y alcance
de las disposiciones de esta Ley. que faciliten sus actividades en la generacion de
invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, v
f) La celebracidn de convenios de cooperacion, coordinacién y concertacidn,
con los gobiernos de las entidades federativas, asi como con instituciones puabli-
cas o privadas. nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invencio-
nes y creaciones de aplicacion industrial v comercial;
XIII. Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la
proteceién de la propiedad industrial, tendientes a la generacidn. desarrollo y apli-
caci6n de tecnologia mexicana en la actividad econémica, asi como para mejorar
sus niveles de productividad y competitividad
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XIV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en
¢l pais y en el extranjero;

XV. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores
de la industria y la tecnologia;

XVL. Promover la cooperacién imternacional mediante el intercambio de expe-
niencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del registro y pro-
teccion legal de la propiedad industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la
capacitacion y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodo-
logias de trabajo y organizacién, el intercambio de publicaciones y la actualizacién
de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;
XVII. Realizar estudios sobre la situacién de la propiedad industrial en el dmbito
internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con
esta materia;

XVIIIL Actuar como érgano de consulta en materia de propiedad industrial de las
distintas dependencias y entidades de la administracion pablica federal. asi como
asesorar a i[lsdtuﬂiul]es E(l(_'iil.llfs }_ }lrivﬂ{h!:l

XIX. Participar en la formacidén de recursos humanos especializados en las diver-
sas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacion y ejecucién
de programas y cursos de capacitacién, ensefianza y especializacion de personal
profesional. téenico y auxiliar:

XX. Formular y gjecutar su programa institucional de operacion:

XXIL Purliuipar, en coordinacién con las unidades compretentes de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al gmbito
de sus atribuciones, y

XXII. Prestarlos demis servicios v realizar las actividades necesarias para el debi-
do cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley v a las demds disposiciones
legales aplicables.

(Articulo reformado, DOF, 02-08-1994)

El 6rgano médximo del TMPT es una junta de gobierno conformada por 10 inte-
grantes que se designan de la manera siguiente:™

L El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

II. Un representante designado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;
L. Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pi-
blico, y

% Art, 7" bis, LPL
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IV. Sendos representantes de las Secretarias de Relaciones Exteriores, Agricultura
v Recursos Hidraulicos, Educacién Puablica y Salud; asi como del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

Por cada representante propietario, serd designado un suplente, quien asistird a
las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las faculta-
des y derechos que a éste correspondan.

La operacién y la toma de decisiones cotidianas del IMPI recaen en un Director
General, quien es ademis el representante legal y es designado por el Presidente
de la Repriblica.”” Estas facultades se han delegado a toda la estructura jerirqui-
ca del IMPI, que se compone de dos coordinaciones, dos direcciones generales
adjuntas, nueve direcciones divisionales, cinco oficinas regionales y un érgano
interno de control.*

Instituto Nacional del Derecho de Autor

Por su parte, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), como se ha
establecido con anterioridad, es un organismo piblico desconcentrado, lo que
le permite tener una independencia operativa y administrativa, pero que al no
tener personalidad ni patrimonio propios no posee una autonomia financiera,
cn virtud de estar juridicamente subordinado a la SEP.

Las facultades del Indautor, como autoridad administrativa en materia de de-
rechos de autor, de acuerdo con el art. 103 del Reglamento de la TFDA son:

L. Proteger el derecho de autor y los derechos conexos en los términos de la legislacion
nacional v delos convenios y tratados internacionales suscritos y ratificaclos por México;
1. Promover la creacién de obras del ingenio mediante la realizacién de concursos,
certimenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que esti-
mulen la actividad creadora de los autores:

1. Promover la cooperacién internacional, mediante el intercambio de experien-
cias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del registro y proteecion
legal de los derechos de autor y de los derechos conexos;

IV. Llevar. vigilar y conservar el Registro;

V. Conservar y resguardar el acervo cultural depositado en el Registro;

# Art. 7 bis 1,LPL

¥ Véase estructura orgdnica
de la Propiedad Industrial: hitp://www.impi.gob.mx/wh{/IMPI/directorio, consultada el 30 de
Junio de 2010,

y directorio publicados en la pagina oficial del Institno Mexicano
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VI. Coordinar con las diversas instituciones piiblicas y privadas, nacionales, ex-
tranjeras e internacionales. acciones que tengan por objeto el fomento y proteccion
de los derechos de autor y de los derechos conexos, el auspicio v desarrollo de
creaciones culturales, asi como la ditusion de las culturas populares;

VII. Proporcionar la informacién y la cooperacidn técnica y juridica que le sea
requerida por autoridades federales:

VIIL Propiciar la participacién de la industria cultural en el desarrollo y protec-
cion de los derechos de autor y de los derechos conexos;

IX. Recibir las solicitudes y, en su caso, otorgar reservas:

X. Substanciar las declaraciones administrativas de cancelacién y nulidad;

XI. Intervenir enlos conflictos que se susciten sobre derechos protegidos por la Ley, de
conformidad con los procedimientos de avenencia y arbitraje qque la misma establece;
XII. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley:

XIII. Emitir los dictimenes téenicos que le sean requeridos por el Poder Judicial,
por el Ministerio Piiblico de la Federacién o por un grupo arbitral;

XI\‘?. Sl.l].nil.i.l[l(:iil.l’ Y mﬁ(ll\"er d recurso dB rﬂ\'is.ii”]l:l

XV. Difundir y dar servicio al piiblico en materia del derecho de autor y derechos
conexos;

XVI. Difundir las obras de arte popular y artesanal:

XVII. Participar en la formacién de recursos humanos especializados a través de
la formulacién y ejecucién de programas de capacitacién:

XVIIL Autorizar y revocar, cuando proceda, la operacion de sociedades;

XIX. Colaborar y apoyar las negociaciones sobre los aspectos sustantivos del de-
recho de autor y los derechos conexos en los tratados y convenios internacionales
que contengan disposiciones sobre la materiag

XX. Participar, en coordinacién con las dreas competentes de la Sceretarfa, en las
negociaciones administrativas que correspondan al dmbito de sus atribuciones. y
XXI. Las demis que le otorguen la Ley y este Reglamento,

El Instituto podrd expedir aclaraciones e interpretaciones a solicitud de auto-
ridad competente y brindar orientacidén a los particulares cuando se trate de con-
sultas sobre la aplicacion administrativa de la Ley v este Reglamento; sin embargo,
si la contestacion a las consultas planteadas implica la resolucion del fondo de un
posible conflicto entre particulares, la interpretacion de las disposiciones de la Ley
y este Reglamento serd competencia de los wribunales federales.

De forma similar al IMPT, el Director General de Indautor es quien lleva a cabo
la representacidn, la atencion, ¢l trdmite y la resolucién de los asuntos que com-
petan al Instituto, y para la mejor coordinacion y desarrollo del trabajo podra
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delegar atribuciones en servidores priblicos subalternos, Cabe sefialar que la ads-
cripeidn y organizacion internas de las unidades administrativas del Instituto, asi
como la distribucion de las funciones previstas en la Ley, se establecerin en su
Reglamento Interior,” v conforme a su estructura actual, se divide en cuatro di-
recciones (Juridica, Registro de Obras, Reservas de Derecho y Proteccidn) y una
subdireccion de informitica.” Ademis, el Reglamento de la LFDA asigna expresa-
mente al Director General las facultades siguientes:

1. Representar al Instituto;

IL. Dirigir téenica ¥ admimstrativamente al Instituto;

I, Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto y los Manuales de
Procedimientos correspondientes, sometiéndolos a la aprobacidn del Secretario;
IV. Proponer al Secretario los programas anuales de actividades;

V. Proponer al Secretario la designacién y remocién de los directores de drea del
Lustituto:

V[. Pr()'l.‘(’lll’.‘r ].u.l (_'(-_']t:bl‘aciﬁll {JB L'{]]l\"er]i(]ﬂ )" contratos LIL[E sean ]]ccemi()ﬁ pur.l (:]
cumplimiento de las funciones del Instituto y, en su caso, elaborar los proyectos
rmpoctivnn;

VII. Proponer y publicar las tarifas para el pago de regalias a que se refiere el
articulo 212 dela Ley. y

VIIIL Las demis que le confieran este ordenamiento y otras disposiciones legales.

El Indautor no tiene oficinas regionales, pero ha celebrado convenios de cola-
boracién con las Secretarfas de Educacién de la mayoria de las entidades federa-
tivas, por lo que éstas pueden fungir como ventanillas receptoras de trdmites.

Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién

Como se ha seiialado, la LFVV designa como autoridad competente en materia de
variedades vegetales a la Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa y Desarrollo Rural,
que debido a una reorganizacién sufrida en el sexenio de Vieente Fox, cambié de
nombre y se ampliaron sus atribuciones para quedar como Scerctarfa de Agri-
cultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién (Sagarpa). Aunque

2 Ar. 104, Reglamento de la LFDA,
I Vgase el organigrama v directorio del Indautor disponible en http:/fwww.indautor.sep.gob.
mx:7038/documentos_organizacion/organigrama3. pdf, consultado el 30 de junio de 2010,
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la LFVV no ha sufrido reforma alguna, las atribuciones que confiere a la Secretaria
de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural son asumidas por la Sagarpa en
virtud de una sustitucién legal, Por tanto, las atribuciones que el art. 37 de la LFVV
confiere a la Sagarpa en materia de variedades vegetales son:

I. Fomentar y promover las actividades relativas a la proteccién de los derechos
del obtentor, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la Ad-
ministracién Piblica Federal, entidades federativas y municipios, asi como los sec-
tores social y privado;

II. Tramutar las solicitudes de }1r<1lef:{:i(1l1 de los derechos del obtentor 4 resolver,
]}re\-‘in dictamen del Cmnité, sobre la expedici(’)u del titulo de n])teut()r._ en los tér-
minos de esta ley y su reglamento;

II. Expedir las licencias de emergencia en los casos que se sefialan en esta ley:
IV. Expedir los lineamientos conforme a los cuales se corrijan los errores adminis-
trativos de los datos registrados y de los documentos que expida la Secretaria;

V. Difundir las solicitudes de prulc(_‘(_'i(m y las vanedades \'zgﬁhh:s pmtegidu.s, en
los términos y con la periodicidad que indique el reglamento de esta ley:

\'rl, Expcdir ]:IS normas Qﬁciales mexicanaﬂ qllﬂ Correspﬂnl'lan y Vﬂiﬁcar su cum-
plimiento;

VIL. Actuar como drbitro en la resolucién de controversias que le sean sometidas
por los interesados relacionadas con el pago de dafios y perjuicios derivados de
la violacidn a los derechos e tutela esta ll:}-'., asi como en todos uqu{:ﬂua asuntos
relacionados con presuntas irregularidades relativas a la materia de esta ley y que
no se prevean en la misma o en su reglamento;

VII. Resolver los recursos administrativos relativos a la aplicacion de esta ley:
IX. Ordenar y practicar visitas de verificacién; requerir informacién v datos; rea-
lizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y eje-
cutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violacion de los derechos que esta
ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en
dichos ordenamientos;

X. Promover la cooperacion internacional mediante ¢l intercambio de experien-
cias con instituciones de otros paises encargadas del registro y proteccion de los
derechos del obtentor, incluyendo la capacitacion y el entrenamiento profesional
de personal, la transferencia de metodologia de trabajo y organizacion, el intercam-
bio de publicaciones y la actualizacién de acervos documentales y bases de datos
en la materia, asf como, llevar un catdlogo de los investigadores extranjeros:

XI. Proteger la Biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio
piblico, y que las comunidades tendrdn el derecho de explotarlas racionalmente
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como tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberd expresarse clara-
mente en el reglamento de esta ley, y
XII. Las demds atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos.

Para cumplir con sus atribuciones, la Sagarpa ha conformado un Comité ca-
lificador de variedades vegetales, que se define como el érgano responsable de
verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad, denominacién, distineidn,
homogeneidad y estabilidad de las variedades vegetales. Dicho Comité estd pre-
sichido por el Subsecretario de Agricultura, asistido por dos Secretarias: Técnica
(SNICS) v de Actas (Coordinacién General Juridica de la Sagarpa), ¢ integrado
por tres vocalfas de la Sagarpa (Instituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agricolas y Pecuarias —INTFAP—, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria —Senasica— y la Direccién General de Fomento a
la Agricultura —DGFA), y tres vocalias de otras instancias: un representante del
IMPL, uno de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y uno de las instituciones priblicas nacionales de investigacidn agricola (Colegio
de Posgraduados).” Para el desempeiio de sus funciones, el Comité se auxilia de
grupos de apovo téenico compuestos por especialistas en cada género o especie.

2.4. Organismos internacionales

Los organismos internacionales relevantes en la materia son la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organizacién Mundial del Comercio.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Losorfgenes dela Organizacién Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI) se remon-
tan a 1883, debido a que la necesidad de proteccién internacional de la propiedad in-
telectual se puso de manifiesto en 1873, en ocasion de la Exposicidn Internacional de
Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por
miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros pafses.”

1 Informacién oficial publicada en el sitio de la Secretaria de Agricultura, Canaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacidn: http:/fwww.snics.gob.mx/Comite®20calificador.html, consulta-
dla el 30 de junio de 2010,

3 Vase o apartado de informacion general en la seccidn de ‘Tratados Administrados por la
Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en htp:/ www.wipo.int/ireaties/
es/general/, consultada el 10 de julio de 2010,
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Posteriormente, en 1883 se adopta el Convenio de Paris para la Proteccidn de
la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado
a facilitar que los nacionales de un pais obtengan proteccion en otros paises para
sus creaciones ntelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, y que
tiene como proposito armonizar las reglas de tres figuras legales: las patentes, las
marcas y los disefios industriales. Al afio siguiente, el Convenio de Paris entrd
en vigor en 14 estados, y se establecié una Oficina Internacional encargada de
llevar a cabo tareas administrativas, como la organizacién de reuniones de esos
estados. En forma similar, en 1886 se produce un importante esfuerzo por armo-
nizar la legislacién en materia de derecho de autor con la adopeién del Convenio
de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, cuyo objetivo era
contribuir a que los nacionales de los estados contratantes obtuvieran proteceion
internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y recibir
un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, can-
clones, Gperas, revistas musicales y sonatas, dibujos, pinturas, esculturas y obras
arquitecténicas.™

Como en el Convenio de Paris, para el Convenio de Berna se cred una Oticina
Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas, por lo que en 1893
esas dos pequenas oficinas se unieron para formar las Oficinas Internacionales Re-
unidas para la Proteccién de la Propiedad Intelectual (organizacién mds conocida
porsu siglas en francés: BIRP1). Establecida en Berna (Suiza), y con siete funciona-
rios, esa organizacién fue la precursora de la actual OMPL En la actuahdad. la OMPI
es una entidad dindmica integrada por 184 estados. cuenta con 938 fancionarios
procedentes de 95 paises, y su misién y mandato estdn en constante evolucién.*

Actualmente, la OMPI es una agencia especializada de la Organizacion de las
Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza. Estd dedicada a desarrollar
un sistema de prott.Lcwn ala prupl{,ddd intelectual balanceado ¥ dL‘LLsﬂch. que
recompense la creatividad, estimule la innovacién y contribuya al desarrollo eco-
némico, social y cultural de todos los paises, salvaguardando en todo momento
el interés general.™

Establecida en 1970, la OMPI se convirtié en 1974 en un organismo espe-
cializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, con ¢l mandato

. Ibidem.

M Ihid.

Organizacion Mundial de Ta Propiedad Intelectal, World Intellectual Property Orvganization:
An pwerview, WIPO publications, Ginebra, 2000, p. 2,

I Ihidem.
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especifico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomen-
daran los estados miembros de las Naciones Unidas. En 1978, la Secretaria de la
OMPI se trasladé a la sede acmal, que es un edificio emblemitico de Ginebra, con
su espectacular vista a la campina suiza y francesa. En 1996, la OMPI ampli6 sus
funciones y demostré todavia mds la importancia de los derechos de propiedad
intelectual en la reglamentacion del comercio mundial al concertar un acuerdo de
cooperacién con la Organizacién Mundial del Comercio (OMC).”

En 1808, las BIRPI s6lo se ocupaban de la administracién de cuatro tratados in-
ternacionales. Su sucesora, la OMPI, administra en la actualidad 24 tratados —tres
de ellos con otras orgamzaciones internacionales— v; por conducto de sus estados
miembros y de su Secretaria, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de
trabajo con las finalidades siguientes:*

= Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de pro-
piedad intelectual.

* Prestar servicios de tramitacién para solicitudes internacionales de dere-
chos de propiedad industrial,

= Promover el intercambio de informacién en materia de propiedad intelectual.

* Prestar asistencia técnico-juridica a los estados que la soliciten.

= Facilitar la solucién de controversias en materia de propiedad intelectual
en el sector privado.

* Fomentar ¢l uso de las tecnologias de la informacién y de internet como
instrumentos para el almacenamiento, acceso y uso de informacién valiosa
en el dmbito de la propiedad.

Del total de paises que conforman el orbe, 184 integran la OMPL™ En virtud
del convenio que fija dicha organizacién, las partes firmantes establecen como
uno de los objetivos principales la proteceion a la propicdad intelectual," asi que
la membresia a la OMPI estd abierta s6lo a paises que forman parte de alguno de

7 Véase el apartado de informacion general en la seccidn de Tratados Administrados por la Orga-
nizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en hitp:/fwww.wipo.int/treatieses/
general/, consultada el 10 de enero de 2010.

M Ibidem.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, o, oit., p. 4.

Art. 3 del Convenio que Establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , firma-

do el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, sepiin reformas del 28 de septicmbre de 1979: “Los

fines de la Organizacidn son: (i) f la proteccion de la propiedad intelectual en todo
el mundo mediante la cooperacidn de los Estados, en colaboracidn, cuando asi proceda, con
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los principales tratados internacionales* de proteccién a la propiedad intelectual,
y que brindan proteccién a los derechos de propiedad intelectual con base en sus
obligaciones como pais suscrito a los Tratados de Berna o de Paris, principal-
mente. Sin embargo, también estin acreditacas como observadores 66 organiza-
ciones intergubernamentales v 265 organizaciones no gubernamentales.”

Por lo anterior, la OMPI es el organismo internacional mas relevante en la mate-
ria, que como se ha hecho referencia, administra 24 tratados internacionales que
pueden agruparse en tres categorfas distintas que se estudiardn mis adelante en
este mismo capitulo, en el apartado 2.4:*

* Proteccién a la propiedad intelectual
* Registro
+ Clasificacion

El art. 3 del Convenio que establece la 0MPI en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 establece que los fines de la
organizacién son:

(i) fomentar la proteccién de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante
la cooperacién de los Estados, en colaboracién, cuando asi proceda, con cualquier
olra organizacién internacional, y

(ii) asegurar la u(mpt:l‘dciéu administrativa entre las Uniones, ™

cualguier otra organizacién inter i 2 ¥ (ii) aseg la cooperacidn administrativa entre
las Uniones.”

El Convenio de Estocolmo que Establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
establece que podrin ser miembros de la OMPI aquellos paises que sean parte de las uniones a
que dicho acuerdo se refiere; es decir, las uniones internacionales creadas por los diferentes
acuerdos, principalmente por los Convenios de Paris y de Berna. Véase el art. 2 vin del Conve-
nio que Establece la Organizacion Mundial de Ta Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio
de 1967 en Estocolmo, segiin reformas del 28 de septiembre de 1979: #Uniones™, la Unién de
Paris, las Uniones particulares v los Arreglos particulares establecidos en relacidn con esa
Unién, la Unién de Berna, asi como cualquier oo acuerdo internacional destinado a fomentar
Ia proteccién de la propiedad intelectual y de cuya administracién se encargue la Organizacién
en virtud del Articulo 4. )",

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, of. cit.. p. 4.

4

42

Véase la seccion de Tratados Administrados por Ta Organizacidn Mundial de la Propiedad

Intelectual, disponible en hup:{fwww.owipo.ing/ treaties es freneralf, © Ttada el 10 de julio
de 2010,
Art. 3, Convenio que establece la OMPL.
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La OMPI tendri las funciones siguientes:*

(1) fomentard la adopeidn de medidas destinadas a mejorar la proteccion de la
propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales
sobre esta materiag

(11) se encargarid de los servicios admimistrativos de la Unidn de Paris, de las Uniones
particulares establecidas en relacién con esa Umién, y de la Unién de Bemna;

(iit) podrd aceptar el tomar a su cargo la administracién de cualquier otro acuerdo
mnternacional destinado a fomentar la proteccién de la propiedad intelectual, o el
participar en esa administracién;

(i\_] fuv(}rﬂ.'erﬁ la (,Y)nr,‘]].lﬁi(’ln l']E t()d(l uCLIen’ln infenl’dtinllﬂ] {1&‘&“‘5\['“ a fnnlenl:.lr
la proteccién de la propiedad intelectual;

(v) prestari su cooperacion a los Estados que le pidan asistencia técnico-juridica
en el campo de la propiedad intelectual;

(vi) reunird y difundird todas las informaciones relativas a la proteccion de la pro-
]Jiudud intelectual v electuari & fomentari los estudios sobre esta materia PLI.LI"L'HII-
(l() sus rEsll]‘u(]()ﬁ;

(vii) mantendri los servicios que faciliten la proteccién internacional de la propie-
dad intelectual y, cuando asi proceda, efectuard registros en esta materia y publica-
ri los datos relativos a esos registros:

(viil) adoptard todas las demis medidas apropiadas.

Organizaciéon Mundial del Comercio

Por otra parte, desde su creacion, la Organizacién Mundial del Comercio (0MC), a
diferencia de su antecesor, el GATT, tuvo claro que la propiedad intelectual era un
aspecto fundamental en el comercio internacional en una economia globalizada.

El comercio ha acompaiiado al ser humano desde el principio de los tiempos,
y conforme la historia evoluciona la actividad comercial se ha vuelto mds comple-
jay sofisticada, Durante la primera mitad del siglo XX el mundo vio languidecer el
comercio internacional como resultado de dos guerras mundiales. Sin embargo,
gracias a diversos esfuerzos multilaterales, tanto piiblicos como privados. el co-
mereio internacional ha florecido nuevamente hasta alcanzar niveles nunca antes
vistos de intercambio de bienes y servicios.

Como otra caracteristica del nuevo orden mercantil internacional, el comercio
ya no consta s6lo de productos v servicios, sino también de otra drea igual de

5 Art. 4, Convenio que establece la OMPL.
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importante: la propiedad intelectual (principalmente patentes, marcas v derechos
de autor). La velocidad con la que se intercambian estos bienes intangibles, junto
con otros productos o servicios, no habia sido tan ripida. Pero la manera como se
mtercambian miles de millones de euros o délares todos los dias es por si misma
una caracteristica de la nueva economia global, ya que en nuestros dias la mayor
plataforma de intercambio comercial estd en la red. El comercio en linea, o llama-
do también comercio electrinico, es la espina dorsal de una economia basada en
el conocimiento.

Durante los tltimos 50 afios el comercio mundial ha tenido un crecimiento ex-
cepeional. En este periodo la exportacion de mercancias aumenté a un ritmo sos-
tenido de 6% anual. El volumen del comercio mundial en 1997 era 14 veces mis
grande que el de 1950.* "Tal crecimiento lo impulsé un renovado sentimiento de
cooperacion pacifica entre los estados y las corporaciones privadas, después de la
Segunda Guerra Mundial, mediante el establecimiento del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio (mejor conocido por sus siglas en inglés:
GATT). Aunque dicho sistema lo idearon las naciones vencedoras en la Segunda
Guerra Mundial, en realidad tenfa un cardcter transitorio, mientras otro plan mds
ambicioso buscaba eliminar las causas que generaron el enfrentamiento bélico, al
prevenir o resolver conflictos armados a través de la ONU v eliminar las principales
causas econdmicas por medio del establecimiento de tres instituciones de cardcter
mternacional,” que en su conjunto se conocieron como el sistema Bretton Woods: ™
¢l Fondo Monetario Internacional (FMI). el Banco Internacional para la Reconstruc-
cién y el Desarrollo (BIRD)" y la Organizacién Internacional del Comercio (0IC o
ITO, por sus siglas en inglés).

En 1946, los 23 pafses fundadores del GATT estaban dentro de los 50 paises
miembros de la 0IC, que habfan preparado un borrador de un tratado que inclui-
ria reglas con respecto a la disciplina en el comercio internacional, y también re-
lativas a empleo, materias primas, restriccién de pricticas desleales de negocios,
inversién y servicios. La primera ronda de negociaciones del GATT resultd en una

=

Organizacion Mundial del Comercio, World Trade Organization in Brief, 2006, p. 3; dispo-
nible en hitp:/fonlinebookshop.wio.org/shop/article_details.asp?ld_Artcle=301, consultado
el 12 de mayo de 2010.

A7 Ihidem.
4

™

Bretton Woods es el nombre de una region del estado de New ampshire, Estados Unidos de
América, ubicada dentro de los limites de la municipalidad de Carroll, en donde estd también
ubicado un exclusive hotel de descanso donde se llevi a cabo Ta Conferencia Finar
Monetaria de las Naciones Unidas en 1994,

Este banco ahora es una de las cinco instituciones financieras que conforman el Banco Mundial.

ey
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concesion reciproca de 45000 tarifas que afecté alrededor de 10 mil millones de
délares en comercio, lo que a la sazén representaba 20% del comercio mundial.
Estas concesiones reciprocas de tarifas entraron en vigor en enero de 1948, Si-
multineamente, ¢l tratado de la 0IC fue aprobado en la Conterencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y "Trabajo, celebrada en La Habana en marzo de
1948, pero los parlamentos de los paises firmantes se rehusaron a ratificar el ins-
trumento, en especial cuando Estados Unidos de América anuncié en 1950 que
no buscarfa la ratificacién de dicho acuerdo ante el Senado de aquel pais, debido a
que no estaba dispuesto a ceder soberanfa a un organismo nternacional.” Por tal
razon, a pesar de su cardcter “transitorio”, las reglas del GATT permanecieron en
vigor desde 1948, con la frecuente modificacién de las mismas y una permanente
discusién a través de rondas de negociaciones, como la de Tokio y Uruguay, que
a la postre darian paso al nacimiento de la OMC.™

El sistema del GATT subsistié gracias a subsecuentes reformas y adiciones en las
rondas de negociaciones. Las primeras cinco rondas redujeron la carga impositiva
de aranceles de 50% a 12% en promedio. La ronda de Kennedy versd sobre el trato
especial a paises en vias de desarrollo. Las dos rondas de Tokio desarrollaron el
sistema contra las barreras no arancelarias y resultaron en la adopcién de acuerdos
relativos a subsidios y medidas anfi-dumping.” La ronda de Uruguay establecié
la oMC al agregar 12 acuerdos suplementarios y expandir el comercio mundial
a través del Acuerdo General para el Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por
sus siglas en inglés) asi como el ADPIC (o TRIPS, por sus siglas en inglés).” Desde
2001, la OMC sigue evolucionando gracias a una nueva serie programada de nego-
ciaciones conocidas como la Ronda de Doha.™

M Véase el sitio de la Universidad Estatal de Towa, A brief history of GATT, 2006: http://www.econ.
tastate.edu/classes fecon 355 choi fwtoroots, him# History, consultado el 12 de mayo de 2010,
Véase el sitio de la Universidad de California, Centro de Estudios Agricolas, Histery of GATT/
WTO System, 2006: hutp:ffuic.ucdavis.edu/oa/Smith.pdf, consultado el 12 de mayo de 2010,
 Véase el sitio dela Universidad Estatal de lowa, A brief history of GATT, 2006: hutp: fwww.econ.
iastate. edu/classes fecon 355 choi fwioroots. em#History, consultado el 12 de mayo de 2010,
Organizacion Mundial del Comercio, op. cif., p. 3; disponible en hitp://onlinebookshop.wio.
org/shop/article_details.asp?Td_Article=301, consultado el 12 de mayo de 2010.

™ Ihidem.

La ronda de negociaciones de Doha comenzd a partir de la adopeiin de la Cuarta Conferencia
Ministerial celebrada en Doha (Qatar), en noviembre de 2001, mediante Ta cual se establece
el mandato para negociaciones sobre agricultura v servicios, entre otros temas, El mandato
original se ha modificada con la labor llevada por el Consejo de Ministros en Caneiin (2003),
Ginebra (2004) v Hong Kong (2005).
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El texto vigente del Acuerdo por el que se establece la OMC indica claramente
en su art, I11 las funciones de la OMC:

1. La OMC facilitard la aplicacion, admmistracion y funcionamiento del presente
Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerid la consecucién
de sus objetivos, y constituird también el marco para la aplicacién, administracién y
funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

2. La OMC serd el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus
relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuer-
dos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. La OMC podri también servir
(|e H‘)Tl'l pﬂm l]]tﬂr‘“)rﬂs lleg{)(,'iacinnei Entre sus N{ifm]l"“‘ acerca (1E sus rela('i{)neﬁ
comerciales multilaterales, y de marco para la aplicacién de los resnltados de esas
negociaciones, segiin decida la Conferencia Ministerial.

3. La OMC administrard el Entendimiento relativo a las normas v procedimientos
por los que se rige la solucién de diferencias (denominado en adelante “Enten-
d.illl.it'lll() Hllhr‘.‘. Sl)llll.'il’]ll d!: Di.{'{fl'!]l{.:iaﬁ“ (4] HESD,.') (IL“’.: Elgum €en {.'I A.llt'.xl] 2 dcl
presente Acuerdo.

4. La OMC administrard el Mecanismo de Examen de las Politicas Comerciales (de-
nominade en adelante “MEPC”) establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo.
5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulacién de las politicas
ccondmicas a escala mundial, la OMC cooperard, segin proceda, con el Fondo Mo-
netario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstruccidn v Fomento

¥ 5U8 OTZanismos conexos.

El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, firmado en Marrakech,
Marruecos. el 15 de abril de 1994, es un documento relativamente breve, pero gue
para los estados suscritos establece la obligacién de firmar una serie de anexos que se
agrupan cn tres:

1. El Anexo 1 que consta de tres documentos:

= Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercaderfas (Anexo 1A).

+ Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS (Anexo 1B).

* Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con ¢l Comercio, ADPIC (Anexo 1C).

El entendimiento sobre solucién de diferencias.

El mecanismo de examen de politicas comerciales.

Los acuerdos comerciales plurilaterales.

L0 B
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Es decir, aun cuando la patente de invencién es un privilegio que otorga el Estado
mexicano a su titular para que de manera exclusiva la explote en territorio nacional por
certo tiempo, el primer requusito para la obtencién de dicha patente obliga a que se es-
tudie si el invento en cuestion es nuevo en todo el mundo, es decir, conformea la frace. 1
del art, 12 de la LPI, una invencién serd nueva si no se ha hecho piblica en el pais o en
el extranjero, como se colige de interpretar las fraces. Ty 11 del citado art. 12, a saber:

I. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la téenica;

4 q q :
II. Estado de la téenica, al conjunto de conoeimientos téenicos que se han hecho
piblicos mediante una deseripcién oral o escrita, por la explotacién o por cual-

quier otro medio de difusidn o informacidn, en el pais o en el extranjero;

En este sentido, cabe destacar que aungue una patente es un pri\-'ilegio de ex-
plotacién sélo en aquel o aquellos paises donde se solicitd y se obtuvo una patente,
es decir, es un derecho exclusivo que solamente es reconocido en el pais donde se
obtuvo la patente, la novedad se mide a nivel mundial. En consecuencia, un inven-
to no serd patentable en México si ya se divulgd o es conocido en otro pais, a pesar
de que la patente no se haya solicitado en la oficina mexicana de patentes (Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPT).

Lo anterior implica que bajo este principio de novedad, el invento no debe
haber sido divulgado o conocido en ninguna parte del mundo con fecha anterior
a la solicitud de patente, como lo sefiala el art. 17 de la LPIL:

Articulo 17, Para determinar que una invencién es nueva y resultado de una ac-
tividad inventiva se considerard el estado de la téenica en la fecha de presentacion
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Ademds, para
determinar si la invencién es nueva. estardn ncluidas en el estado de la téenica to-

das las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha,

ue se encuentren én trimite, aungue la publicacion a que se refiere el artfculo 52
L , | I |

de esta Ley se realice con posterioridad.

Sin embargo, este principio tiene sus atenuaciones en nuestra legislacion na-
cional, pues existe un periodo de gracia de 12 meses en los cuales es posible dar a
conocer la invencidn sin que se afecte la novedad, para cfectos de poder patentar
dicho invento, como lo dispone el art. 18 de la LPI:

Articulo 18. La divulgacion de una invencién no afectard que siga considerdndo-
se nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacién de
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la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su
causahabiente hayan dado a conocer la invencién, por cualquier medio de comu-
nicacién, por la puesta en prictica de la invencion o porque la hayan exlubido en
una exposicion nacional o internacional...

Ese periodo de gracia reconocido por la legislacion mexicana es consistente
con el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Convenio
de Paris). Notese que dicho periodo de gracia solamente aplica a divulgaciones
hechas por el propio inventor o su causahabiente, es decir, su patrén o cestona-
rio. No aplica para divulgaciones realizadas por terceras personas. Por eso, en
términos pricticos, conviene guardar en forma celosa la confidencialidad de un
invento cuya solicitud de patente aiin no se ha presentado ante el IMPI, para lo
cual la figura del secreto industrial tiene una gran importancia estratégica.

También se puede reclamar la prioridad de otro pafs, ya que como se ha expli-
cado enel capitulo 1, es posible reconocer como fecha de ingreso de una solicimd
de patente en el pais B, la misma techa de solicitud de patente que se ingresé pre-
viamente en el pafs A, con lo que tendrd prioridad o ventaja sobre todas aquellas
solicitudes presentadas en el pais B, aunque se havan presentado antes, entre el
lapso que va desde la fecha de presentacion de la solicitud en el pais A y la fecha
real de presentacién de la solicitud en el pais B. El fundamento para ello estd en
los arts. 40 y 41 de la LP1, que de manera consistente con el Convenio de Paris

disponen lo siguiente:

Articulo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se
podri reconocer como fecha de prioridad la de presentacion en aguel en gue lo fue
primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen
los Tratados Internacionales o, en su defecto. dentro de los doce meses siguientes
a la solicitud de patente en el pais de origen.

Articulo 41. Para reconocer la prioridad a que se refiere ¢l articulo anterior se
deberdn satisfacer los requisitos siguientes:
L Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el pais de
origen y la fecha de presentacién de la solicitud en ese pais;
1. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de dere-
chos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en ¢l extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud pre-
sentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberd ser sélo
parcial y referida a esta solicitud.



154 Derecho de la propiedad intelectual

de la ley —es decir, relacionados con aspectos adjetivos o procesales— es maytisculay
serd analizado con més profundidad en el capitulo 7.

Como se ha dicho, el ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo por el que se
establece la OMC y estd dividido en siete apartados:

Parte 1. Disposiciones generales y principios bésicos
Parte 1. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los dere-
chos de propiedad intelectual
Parte 111. Observancia de los derechos de propiedad intelectual
Parte 1v. Adquisicién y mantenimiento de los derechos de propiedad inte-
lectual y procedimientos contradictorios relacionados
Parte V. Prevencidn y solucién de dilerencias
Parte VI. Disposiciones transitorias
Parte VII. Disposiciones institucionales; disposiciones finales

Como se puede apreciar, la estructura del ADPIC tiende a establecer reglas co-
munes minimas para la proteccién de los derechos de propiedad intelectual, a
cuyo cumplimiento se obligan los paises firmantes. En general, los dos primeros
capitulos (Ty 1) tratan de armonizar las reglas de los paises firmantes en cuanto a
aspectos sustantivos; mientras que los siguientes tres apartacos (II1, IV y V) pro-
curan armomnizar los aspectos procesales. Ademis, como la mayoria de los trata-
dos. el ADPIC cuenta con un apartado de disposiciones transitorias (VI) y ciertas
disposiciones institucionales (VII). Asimismo, contiene un apartado dedicado a
la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en suart. 41, el cual ana-
lizaremos mis a detalle posteriormente en el capitulo 7.

Conclusiones

Tener un marco legal general, asi como conocer el contexto histérico, econd-
mico y social que dio origen a las leyes en materia de propiedad industrial y de
derechos de autor vigentes en México, nos ayudard a comprender mejor algunos
aspectos téenicos y la manera como se regulan algunas figuras de propicdad inte-
lectual a nivel nacional.

Este marco de referencia también incluye poner en perspectiva las diferentes
reformas que han sufrido la LPI y la LFDA, para poder comprender mejor los as-
pectos técnico-juridicos que se estudiardn mds a profundidad en los capitulos
siguientes.
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Ademis, familiarizarse con los organismos internacionales relevantes encarga-
dos de esta materia ayudard a comprender el importante papel que desempenian
en el complejo proceso de armonizacién y desarrollo legislativo, lo que contribu-
ye a poner en contexto las disposiciones relevantes de los distintos tratados -
ternacionales administrados tanto por la OMPT como por la OMC, que se revisarin
mis adelante.



Derechos de propiedad industrial

Introduccion

En este capitulo analizaremos de manera sustantiva las diferentes figuras de pro-
piedad industrial, principalmente aquellas que se refieren a inventos y a signos dis-
tintivos. También revisaremos los diversos requisitos para obtener la proteccién y
la naturaleza de estas figuras que representan una gran ventaja para sus titulares.

Durante la explicacién, se procurard hacer énfasis en los articulos y las dispo-
siciones legales reglamentarias relevantes, con el fin de identificar la norma legal
aplicable en cada caso.

Asimismo, se analizard la figura de variedades vegetales, que aunque no esti
contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial (LP1). constituye una proteccién
especial para este tipo de tecnologia.

3.1. Proteccién bidimensional de la propiedad intelectual

Como a todos los demis derechos, el Estado protege los derechos de propiedad
intelectual en dos dimensiones concordantes con los dos componentes legislati-
vos que regulan toda actividad humana. Asi, la proteccion se otorga en un plano
sustantivo y en un plano adjetivo.

El primer plano supone la delimitacién sustantiva del derecho, las reglas y los
requisitos para crear éste. fijar su duracién y mantener los derechos, establecer su
titularidad. su dmbito espacial v temporal de validez, sus limitaciones, asi como
las formas y condiciones en que se pueden transferir estos derechos. José Ovalle
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Favela lo define comao las “normas que establecen derechos, facultades y deberes
para las personas, y que prevén, normalmente, las sanciones que deben aplicarse
a aquéllas cuando incurran en incumplimiento™.!

El plano adjetivo regula principalmente la parte procedimental, la cual se tra-
duce en las reglas vy los requisitos con base en los cuales los derechos pueden
ser exigibles ante terceros cuando sean violados; o en forma contraria, para que
cualquier tercero pueda disputar la validez de un derecho previamente estable-
cido, ya que “el ordenamiento juridico seria insuficiente e ineficaz si se limitara a
establecer normas de derecho sustantivo o material, dejando sujeta su aplicacién
exclusivamente a la espontinea voluntad de los destinatarios™.” pues seria tanto
como afirmar la existencia de un mundo ideal en ¢l que basta promulgar una nor-
ma para que ésta sea acatada sin cuestionamientos por los gobernados. Por esta
razdn, el derecho sustantivo debe complementarse con normas de cardcter ins-
trumental o adjetivo. Ahora bien, dentro de este tipo de normas, quedan incluidas
las que regulan al proceso legal y al administrativo, Los procedimientos tanto
Jjurisdiccionales como administrativos crean normas juridicas concretas, que en el
primer caso se llaman sentencias y en el segundo acto administrative.”

El grado de cumplimiento tanto de los fines como de la letra de la ley, en los pla-
nos sustantivo y adjetivo, determina el nivel de certidumbre juridica de un sistema
determinado. En el caso de la propiedad intelectual, el nivel de certidumbre juri-
dica que experimentan los particulares estd determinado por la proteccién que el
Estado provee a estos derechos en ambos planos, por lo que cualquier factor que
afecte la eficacia de la ley en el plano sustantivo o adjetivo en forma aislada reper-
cutird en el nivel global de certidumbre juridica que experimenta el particular.

Cabe destacar que la proteccién legal a los derechos de propiedad intelectual
no es tarea exclusiva de una de las ramas del poder del Estado, sino que es com-
parl:ida por todas. Por una parte. al ch;i.slati\‘o le corr{:spoudc crear lcyt:s consis-
tentes, arménicas y socialmente valiosas: al Ejecutivo le toca ejecutar la ley vigente
sin distingos, omisiones ni miramientos; mientras que ¢l Judicial tiene la diffcil
tarea de aplicar la ley a los casos concretos, lo cual dista de ser un procedimiento
mecdnico, pues en esencia se trata de la bisqueda del ideal de justicia mediante
sentencias equitativas, las cuales deberdn dictarse en forma ripida y expedita a
través de juicios justos.

b José Ovalle Favela, Teorda general del procese, 3° ed., Oxford University Press México, 2001,
p- 36,

£ Ihidem.

* Ihid., p.37.
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De esta manera, el legislativo establece las reglas tanto sustantivas como adjetivas
bajo las cuales se dard proteccién a los derechos en sendas esferas, y por lo general
al Ejecutivo le corresponderi proteger los derechos de propiedad intelectual en su
estera sustantiva, a través de autoridades administrativas especializadas que tendrin
la forma de organismos piiblicos descentralizados o desconcentrados. Asi, tocard
al judicial proteger los derechos en su esfera adjetiva, situacion que puede presen-
tar muchas variantes y, como veremos, diversos paises, entre los que se encuentra
México, colocan gran parte de la proteccion adjetiva de los derechos de propiedad
mtelectual en las manos de autoridades administrativas y no judiciales.

Precisamente la proteccién de la propiedad industrial en el plano sustantivo es
el objeto del presente capitulo, mientras que la proteccién del derecho de autor
en el plano sustantivo es el objeto del capitulo siguiente. En los dos dltimos capi-
tulos analizaremos la proteccion desde el punto de vista procesal o adjetivo.

Para facilitar el estudio de la materia de este capitulo, el cuadro sindptico de la
siguiente pagina nos ayudard a tlustrar las figuras legales que la legislacién nacio-
nal reconoce para proteger diversas iguras de propiedad intelectual, divididas en
las vertientes de propiedad industrial y derechos de autor.

3.2. Proteccidon de invenciones

Tipicamente, cuando se habla de inventos y la proteccién que les brinda la propie-
dad intelectual, la mayorfa de las personas piensa de inmediato en las patentes. No
obstante, en lalegislacién mexicana y en los diversos tratados internacionales de los
cuales México es parte, se reconocen diversas figuras que protegen inventos, desde
diferentes perspectivas o con diferentes enfoques, donde la principal figura es la
de patente de invencién. Junto con las patentes. existen otras dos figuras que tam-
bién estin protegidas por la LPI: modelos de utilidad y disefios industriales, que a
su vez se dividen en dibujos y modelos industriales. De manera mds reciente, esa
misma ley ha reforzado la proteccién a una figura legal cuya importancia es cada vex
mayor: el secreto industrial. Ademds, la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVY)
reconoce una proteccién especial para los obtentores de variedades de plantas y
otros seres del reino vegetal, a pesar de que, formalmente, las variedades no se con-
sideren inventos. A continuacion estudiaremos a detalle cada una de estas figuras.

Patentes

En ¢l capitulo 1 se dijo que el término patente deriva del latin patere (que literal-
mente significa “abierto”) y que se refiere a una carta abierta de privilegio otorgado



160

Propiedad
intelectual

Derecho de la propiedad intelectual

Propiedad
industrial

Dereclios

de autor

InvENCIONES
* Patentes
* Modelos de utilidad
* Disefios industriales
. \"lll‘iedill.les \:Egetﬂlﬂ!i
SIGNOS DISTINTIVOS
* Marcas
= Marcas colectivas
* Nombres comerciales
* Avisos comerciales
* Denominaciones
de origen
Fiecumas nisrinas
= Secretos industriales
* Esquemas de trazados
de circuito integrados

DERECHOS DE ATTOR
(SENTIDO ESTRICTO)
* Derechos patrimoniales
* Derechos morales

DERECHOS CONEXOS
s Fditores
* Productores de audio
* Productores de video
* Intérpretes y ejecutantes

* Organismos de radiodifusién

y television

RESERVAS DE DERECHOS

» Publicaciones periddicas

* Dilusiones periddicas

* Grupos artisticos

L P(.'ml‘]ll%j'f.s {il_'til.:i"s

* Promociones publicitarias
DERECHOS ESPECIALES

* Derecho Sui generis sobre

bases de datos
* Derecho de personalidad
* Derecho de arena

Derechos de propiedad industrial 161

por un gobierno para que su tenedor pudiera practicar algin oficio. También se
ha apuntado que bajo la teorfa utilitarista de la propiedad intelectual se justifica
el uso del poder monopéhco para incentivar la innovacién, Como se ha revisado
en ¢l capitulo 1, el mismo Adam Smith justificaba la necesidad de “monopohos
limitacdos™ para promover la innovacion y actividades comerciales que requerian
fuertes cantidades de inversion inicial y entrafiaban grandes riesgos.’

La palabra pafente, a diferencia del uso corriente que hacemos de ella en rela-
cidn con la materia de propiedad intelectual, no es un sustantivo, sino un adjeti-
vo cuyos sinénimos serfan “manifiesto, visible, claro, perceptible”.” Asi, cuando
aplicamos este término a la administracién piiblica o al derecho, una patente en
el sentido lato de la expresién significa “Titulo o despacho real [oficial] para el
goce de un empleo o privilegio™." Entonces, puede alirmarse que existen diversos
tipos de patentes, permisos o concesiones que los gobiernos han otorgado a lo
largo de la historia, como la patente de corso, la patente de sanidad, la patente de
navegacion, etcétera.’

En nuestros dias, por lo menos en México, el término patente se utiliza para ha-
cer referencia a un privilegio especial que otorga el Estado mexicano a un particular,
de manera que existen, por ejemplo, la patente notarial,® la patente aduanal® o la
patente de invencion, que es la que nos ocupa.

No obstante, el uso cotidiano que el piblico y la prensa hacen de ese término
legal.. asi como su incorporacién a la cultura pupula_r.. han hecho que al escuchar
o leer la palabra patente la asociemos de manera inmediata ¢ inequivoca a las pa-
tentes de invencién, Similar proceso se ha dado en muchos paises anglosajones,
donde la palabra patent, a pesar del origen etimolégico ya explicado, se ha asimi-
lado —al igual que en nuestro pais— al reconocimiento de derechos que el Estado

Adam Stmth, La rigueza de las naciones, Oxtord, Clarendon, 1776, pp. 277 v 278,

Real Academia Espaiiola, Diccionario de la lengua espaiiola, 22" ed., Espasa Calpe, Madrid,
2001; disponible en htp:/fwww.rae.es/rac.heml, consultado el 15 de julio de 2010,

Ihidem.

7 Ibid.

* Lalegislacién en varios estados de la Repiblica Mexicana denomina pafente de notario al per-
miso que otorga el gobernador a los profesionales en derecho que se habilitan conforme a laley

local en ka materia para ejercer como tal, Puede sefalarse como gemplo las leyes del notarado
de "Tabasco, Quintana Roo, Nuevo Leon, eteétera,

Elart. 159 dela Ley Aduanera seivala: “Agente aduanal es Ta persona lisica autorizada por la Se-
cretaria, mediante una patente, para promaover por cuenta ajena el despacho de las mercancias,
en los diferentes regimenes aduaneros previstos en esta Ley.”
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otorga a los inventores.'” En Alemania, el término patent'! también se utiliza para
aludir a las patentes de imvencion, principalmente, En cambio, la terminologia
francesa ha permanecido mds precisa, ya que tanto los especialistas como la gente
comtin utiliza de manera corriente el término brevet d invention."”

Como se adelantd en el capitulo 1, la legislacién mexicana reconoce que cualquier
persona fisica que realice un invento (protegible mediante patente, modelo de utili-
dad o disefio industrial) tendrd derecho exclusivo a explotarlo en su provecho, va
sea en forma personal o a través de un tercero cuando asi lo autorice.” Aunque en
principio serd el inventor quien goce de tal beneficio, cuando se trate de un inven-
to realizaco dentro del marco de una relacién laboral, le corresponderi al patrén el
aprovechamiento del invento, pero deberd cumplir ciertas formalidades de la Lp1y de
la legislacidn laboral."* y donde dicho patrén puede ser tanto una persona fisica como
una persona moral. La patente tendrd una vigencia de 20 aiios, contados a partir de la
fecha de presentacidn de la solicitud,” y otorga al inventor o su causahabiente varios
derechos exclusivos, a los que comtinmente se llama derechos de exclusién. Esto se
debe a que, contrario al saber popular, una patente no da derecho a fabricar, pro-
ducir, vender, cte. tal o cual invencidn, sino a impedir que otras personas fabriquen,
usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, o a impedir que
otras personas utilicen un proceso o los productos obtenidos mediante éste,'® a me-
nos que, desde luegu, tengan el consentimiento del inventor o su causahabiente.

La LPI sefiala de manera muy clara lo que considera como invencion: “toda
creacion humana que permita transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas™."” Ademds, destaca que serdn patentables las que cumplan con tres re-

quisitos, a saber:

'" Por ejemplo, el Titulo trigésimo quinto del Cidigo de los Estados Unidos, cuyo titulo es simple-
mente Patent Act. Véase Title 35 Unated States Code § 101,

Véuse § 1 Palenigeselz- Patentfibige Erfindung: %(1) Se otorgarin patentes sobire invenciones
en todos los dmbitos de la teenologia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inven-
tiva y aplicacién industrial

* Véanse Loi Belge sur les brevets d'invention du 28 mars 1984, Loi fédévale Suisse sur les brevels
dinvention du 25 juin 1954y La loi Frangais du 13 juillet 1978 relative anx brevets d'invention.
Art. 9°,LPL

Para mis detalles a este respecto, consiltense los arts, 14 de la LPLy 163 de la Ley Federal del
Trabajo.

Art. 23, LPL,

Art. 25, LPL

? Art. 15, LPL

-
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Articulo 16. Serdn patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial, en los términos de esta
Ley, excepto:

L. Los procesos esencialmente biolégicos para la produccion, reproduccién y pro-
pagacion de plantas v animales;

I, El material biolégico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

1. Las razas animales;

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedacles vegetales.

A pesar de lo amplio de esta definicién y tomando en cuenta las excepeiones que
sefiala en el articulo transcrito, la LPT no considera inventos, al menos para efec-
tos de su potencial patentamiento, los principios tedricos o cientificos; los simples
descubrimientos que, en estricto sentido, no son inventos; los esquemas, planes o
métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios; los métodos matemiticos;
los programas de computacién, a menos que sean parte de un sistema o aparato
que tenga una funcién nueva, ya que al igual que las obras artisticas o literarias, los
programas de computo estin protegidos mediante los derechos de autor; asi como
tampoco serdn inventos vilidos las formas de presentacion de la informacion y los
métodos de tratamiento quirtirgico, terapéutico o de diagnéstico,™ sobre los cuales
habremos de volver mis adelante para una explicacién mis detallada.

Ahora bien, un invento, para que sea patentable. debe reunir los requisitos de
novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial, tal como lo ordena el articu-
lo, a los cuales nos referiremos con detalle a continuacidn.

Novedad

Como se ha adelantado, para que un invento sea patentable, debe ser nuevo, es decir,
no debe ser conocido en el estado de la téenica, como lo ordena el art. 15 de la 1LPI:

Articulo 15. Se considera invencion toda creacion humana que permita transfor-
mar la materia o la energla que existe en la naturaleza, para suaprovechamiento por
el hombre v satisfacer sus necesidades concretas.

Por su parte, la LPT en su art, 12 define al estado de la técnica como el conjunto
de conocimientos que no se han dado a conocer ni en México ni en el extranjero.

* Art. 19, LPL
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Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se po-
dré solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, o en su defecto, éstas se suje-
tardn al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentacién a la que se
refiere el articulo 38 BIS;

1. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud, se
cumplan los requisitos que sefialen los Tratacos Internacionales, esta Ley y su re-
glamento, y

IV. (Se deroga).

Ahora bien, estas disposiciones son congruentes con el art, 4, imcisos A, By C
del referido Convenio de Paris, el cual dispone:

f\-

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencién.
de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de Eibrica o de
L'Dll.lBrLll).l €n dlgl.ul() d(: 103 lmﬂh d(.' ]d Un]ﬁll Osu Ldllbz.h:lj.‘lulhffg'ﬂ LJIQ IJ_uI
efectuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante
los plazos fijados mds adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depésito que tenga
valor de depdsito nacional regular, en virtud de la legislacién nacional de
cada pafs de la Unidn o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos
entre paises de la Unidn.

3) Por depésito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente
para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de
que se trate, cualquicra que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depésito electuado posteriormente en alguno de los demds paises
de la Unidn, antes de la expiracion de estos plazos, no podrd ser invalidado por he-
chos ocurridos en ¢l intervalo, en particular, por otro depésito, por la publicacién de
la invencidn o su explotacién, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del
modelo o por el empleo de la marca. y estos hechos no podrdn dar lugar a ninggin dere-
cho de terceros ni a ninguna posesion personal. Los derechos adguiridos por terceros
antes del dia de la primera solicitud gue sirve de base al derecho de priondad guedan
reservados a lo que disponga la legislacion interior de cada pais de la Unidn.

C.

1) Losplazos de prioridad arriba mencionados serdn de doce meses para las pa-
tentes de invencion y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos
o modelos industriales y para las marcas de fibrica o de comercio.
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2) Estos plazos comienzan a correra partir de la fecha del depésito de la prime-
solicitud; el di Gsito no estd id i

3) Sielilimo diadel plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el que la oficina
no se abre para recibir el depdsito de las solicitudes en el pais donde la protec-
ci6n se reclama, el plazo serd prorrogado hasta el primer dfa laborable que siga.

4) Deberi ser considerada como primera solicitud, curya fecha de depdsito serd
el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el
mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del parrafo 2) arni-
ba mencionado, depositada en el mismo pais de la Unién, con la condicién de
que esta solicitud anterior, en la fecha del dep(';situ de la solicitud pnsterinr.lmya
sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspeccién
piiblica y sin dejar derechos subsistentes, y que todavia no haya servido de base
para la reivindicacidn del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrd
nunca més servir de base para la reivindicacién del derecho de prioridad.

Actividad inventiva

De acuerdo con el art. 16 de la LP1, no basta que el invento por patentar sea nue-
vo, sino que también debe ser “resultado de una actividad inventiva...”

A suvez, el citado art. 12 de la LPI define actividad inventiva como el “pro-
ceso creativo cuyos resultados no se deduzean del estado de la téenica en forma
evidente para un técnico en la materia™,

Este requisito ha sido reconocido por la doctrina europea, principalmente en
Reino Unido y en Alemania, como de inventive step, es decir, paso inventivo;
o non-obviousness, es decir, no obviedad, que es el nombre comin con ¢l que
la doctrina norteamericana reconoce este requisito. En México, algunos autores
sc han limitado a indicar que el concepto de actividad inventiva “denomina la
operacidn intelectual de donde procede la invencidn y es subjetivo™,"
simplemente a manera de explicacion que es “lo contrario de lo obvio™, lo cual
habré de determinar el IMPI y, en su caso, los tribunales, pero que como referen-
cia podrd apoyarse en las tres preguntas sigujentes:*

seialando

1. ¢Qué formaba parte del estado de la téenica disponible para ¢l piiblico
antes de la fecha legal o de prioridad?

" Jaime Delgado Reyes, Palentes de invencidn, diseiios ¥ modelos industriales, Oxford University
Press México, 2001, p. 11,
2 Ibidem.
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2. Lainvencién reclamada ceonstituye un paso adelante sobre el estado de
la técnica?
3. Alaluz del estado de la técnica, ceste paso es una actividad inventiva?

De lo anterior se desprende que el sistema de patentes no estd disenado para
reconocer todos los inventos nuevos que no hayan sido conocidos previamente,
sino sélo aquellos que representen un adelanto significativo en el estado de la téc-
nica, es decir, aquellos que impliquen un verdadero salto en el conocimiento de
la industria de que se trate. Desde luego, el concepto novedad va intrinsecamente
ligado al concepto no obviedad. En términos generales, un invento serd obvio, y
por tanto no reuniri el requisito de actividad inventiva, si se limita a una simple
yuxtaposicién de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, va
sea en cuanto a su variacién de uso, de forma, de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacién o fusién de tal manera que no
puedan funcionar por separado o que las cualidades o funciones caracteristicas de
los productos se haya modificado para obtener un resultado industrial 0 un uso no
obvio para un téenico en la materia.”!

En efecto, nuestra doctrina ha sido exigua en interpretar este concepto, como
sucinta ha sido también la jurisprudencia que ha interpretado las reglas sustan-
tivas del derecho de patentes. No obstante, en otras _jurisdicciones se ha pwdu-
cido una serie de criterios estandarizados que proporcionan seguridad juridica
para que tanto las autoridades administrativas como los 6rganos jurisdiccionales
determinen si una invencidn es resultado de una actividad inventiva, es decir, no
obvia, ya que representa un paso inventivo de consideracién,

La Convencidn Europea de Patentes consigna el estandar de “actividad inventi-
va” ya que segtn su art. 52(1) en relacién con su art. 56, primer pérrafo, las paten-
tes europeas serdn otorgadas a invenciones que signifiquen un paso inventivo, es
decir, las que tomando en cuenta ol estado del arte, no sean obvias para un téenico
en la materia.*” La misma Oficina Europea de Patentes aborda el problema de la

=

Art. 19, frace. V1L, LPL

# Véase el Gonvenio de Miinich 5 de octubre de 1973, sobre Concesidn de Patentes Europeas.
“Articulo 52, Invenciones Patentables. 1. Las patentes europeas serdin concedidas para las in-
venciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién indus-
trial”

*Articulo 56. Actividad lnventiva. Se considera que una invencion entrafia una actividad inven-

tiva si agquélla no resulta del estado de la téenica de una manera evidente para un experto en la
matena. Si el estado de la téenica comprende documentos de los mencionados en el Articulo 54,
parrafo 3, no serdn tomados en consideracidn para apreciar la actividad inventiva.”
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actividad inventiva a través de una perspectiva de “solucién de problemas™, la cual
consiste en tres pasos:

I. Identificar el estado del arte mds cercano y mds relevante.

2. Determinar el problema técnico objeto de la invencidn, es decir, deter-
minar a la luz del estado del arte mis cercano y relevante, el problema
téenico que la invencidn reivindicada sefiala y pretende resolver.

3. Examinar si en verdad la solucién propuesta al problema técnico objeto
de la mvencion es obvia para un técnico en la materia, a la luz del estado
del arte.

En lo relativo al examen de fondo, la Guia de Examen de la Oficina Europea de
Patentes establece en la seccién 4.5 de su apartado C:

La invencitn reivindicada deber ser divulgada en tal manera que el problema tée-
I].E(.'U., 0 ‘}TUI)]C"]}JH, ELI L‘l.lil] se l'(fl'ilim sean u]JmCiﬂdl]S )" l'd El]lu(.'il(]]l sea el]uﬂ'ldiili.l.
Para llenar dicho requerimiento silo aquellos detalles necesarios para dilucidar
la invencion deben ser incluidos. En casos en que el material patentable de una
reivindicacién dependiente pueda ser entendido ya sea por su redaccién de la rei-
vindicacién misma o por la descripeidn de la manera de llevar a cabo la invencién,
no se requerird mds explicacion de la materia patentable. Una mencion en la des-
(_‘rip(.'il.'m en ¢l sentido de fjue L forma |Jurticu.1ur de la invencion es tomada en la
reivindicacién dependiente serd suficiente. En caso de duda, sin embargo, respecto
de si algunos detalles son necesarios, el examinador insistird en su inclusién. No es
necesario, en todo caso, que la invencién sea presentada explicitamente en forma
de problema-y-solucién. Cualquier efecto desventajoso que el solicitante conside-
re que posee la nvencién en relacion al estado del arte debe ser declarado, pero
esto no debe ser hecho en tal forma en que se denigre ningiin proceso o producto
incluido en el estado del arte. Inclusive, ni el estado del arte ni la invencion del
solicitante debe ser referida en una manera enganosa. Esto puede darse, por ¢jem-
plo. debido a presentaciones ambiguas que dan la impresién que el estado del arte
ha resuelto menos problemas de los que corresponde a la realidad. Es permitido,
sin embargo. hacer comentarios conforme a la regla 11, 7.3, Para la modificacién o
adicion del problema que se resuelve, remitirse a la regla VI1,5.3.7.

El Reino Unido ha construido su estindar de evaluacion de la actividad inven-
tiva a través de normas jurisprudenciales, conforme a su tradicién juridica perte-
neciente al Commen Law. En este sentido, ha resultado muy influyente la decision
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pronunciada por una Corte de Apelaciones en el caso Windsurfing International
Inc. v. Tabur Marine, a fin de determinar si existe o no ese proceso inventivo, con-
forme a los pasos sigmentes:™

1. Identificar el concepto inventivo imbuido en la solicitud de patente.

2. Imputar a un téenico en la materia promedio, pero poco imaginativo, lo
que era conocimiento general comiin en la téenica relevante a la fecha de
prioridad.

3. Identificar las diferencias, si las hubiere, entre la materia citada y la pre-
sunta invencion.

4. Decidir si tales diferencias, vistas sin conocimiento alguno de la presunta
invencién, constituyen pasos que habrian sido obvios para un téenico en
la materia, o si en cambio requieren un cierto grado de inventiva.

El estindar para evaluar la no-obviedad o actividad mventiva ha sido ligera-
mente actualizado por un fallo més reciente, en junio de 2007, pronunciado por
otra Corte de Apelaciones en el caso Pozzoli Spa v. BDMO 54 & Anor, ¢l cual
reformula el test de cuatro pasos de la manera siguiente:*

l. Identificar al “técnico en la materia™ que sirve de pardmetro y el conoci-
miento general comiin de esta persona.

2. Identificar el concepto inventivo de la invencién reivindicada, o si esto no
es posible, construirlo.

3. Identificar las diferencias, si las hubiere, entre la materia citada como par-
te del “estado del arte™ y el concepto inventivo como se reivindica o como
ha sido construido.

4. Visto sin conocimiento alguno de la presunta invencién tal como ha sido
reivindicada, ;tales diferencias constituyen pasos que hubiesen sido obvios
para el téenico en la materia o requieren cualquier grado de inventiva?

La jurisprudencia o case law estadounidense ha sido prolifica al respecto, ya
que desde 1850 la Suprema Corte de los Estados Unidos de América recono-
i en el caso Hotchkiss v. Greenwood la necesidad de requerir que los inventos
patentables fucran no-obvios.™ Pero no fuc sino hasta ¢l siglo XX cuando la juris-

B Véase Windsurfing futernational Ine. v. Tabur Marine (GB) Ltd., [1985] RPC 59,
“ Véase Pozzoli Spa v, BDMO 854 & Anor, [2007] EWCA Civ 588,
“ Hotehkiss v. Greenwood, 52 1.5, 248 (1850).
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prudencia estadounidense adquirié un mayor grado de relevancia y sofisticacion
a partir del andlisis de la no-obviedad o actividad inventiva mediante los llamados
Sfactores Graham, que son los factores que la Suprema Corte de los Estados Uni-
dos de América considerd en el tamoso caso Graham et al. v. John Deere Co. of
Kansas City ef al. para determinar el cumplimiento del requisito de no-obviedad
en 1966, los cuales se sefialan a continuacién,®

1. Elalcance y contenido del estado del arte.

2. El nivel de habilidad ordinario en el drea o arte relevante,

3. Las diferencias entre el invento reivindicado y el estado del arte.
4. FEvidencia objetiva de no-obviedad.

A su vez, la Suprema Corte estadounidense determiné en el caso citado que los
siguiemes son elementos que pueden a)’udar a demostrar ese cuarto elemento de
“evidencia objetiva de no-obviedad”, a saber:

1. Exito comercial
2, Necesidad no resuelta por un largo periodo de tiempo
3. Falla de otros (en obtener una solucién a dicha necesidad)

Los factores Graham constituyen un test general que ha sido matizado y se ha
vuelto mis sofisticado segiin otras circunstancias, como escepticismo o meredulidad
respecto de la invencién como un indicador de no-obviedad:” aclamacién gencra-
lizada, resultados inesperados y aceptacion de la industria como indicadores de no-
obviedad;™ asf como imitacién o copia de otros, como indicador de no-obviedad.”

En el pasado, las cortes estadounidenses han utilizado estdndares mds sim-
plistas para determinar el cumplimiento de este requisito de actividad inventiva
o0 no-obviedad, como la doctrina de flash of genins, desarrollada al inicio de la
década de 1940, y que se usd por menos de una década. Dicho estdndar consistia
en “determinar que la invencién, mis alli de lo atil que pudiese resultar, debe

" Graham el al. v. John Deere Co. of Kansas City ef al., 385 U.S. 1 (1966).

¥ Véase Environmental Designs, Ltd. v. Union Otl Co. of Cal., 713 F.2d 693, 697-98, 218 USP(Q)
865, 869 (Fed. Cir, 1983).

* Viéase Allen Archery, Inc. v. Browning Mfe. Co., 819 F.2d 1087, 1092, 2 USPQ2d 1490, 1493
(Fed. Cir. 1987).

 Viéase Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc., 850 F.2d 675, 679, 7 USPQ2d 1315, 1319
(Fed. Cir. 1988).
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revelar el destello del genio creativo, no solamente la habilidad del solicitante.
De lo contrario, no ha establecido su derecho a apropiarse de parte del dominio
publico”™.™ Es decir, el estindar de revision legitimaba mds bien una apreciacion
subjetiva por parte del juez, o de los jurados, respecto de si el inventor habia
tenido una especie de epifania religiosa, en vez de profundizar en consideracio-
nes técnicas. En la actualidad, la perspectiva de solucion de un problema técnico
como estindar principal para evaluar el cumplimiento del requisito de actividad
mventiva es la que siguen muchos paises, incluido México.

Aplicacion industrial

El tercer requisito de patentabilidad es el que ha sido menos explorado en la doc-
trina y jurisprudencia mexicanas. Jaime Delgado Reyes sefiala al respecto:

Para ser patentable, la invencién debe tener una aplicacion cuyo resultado sea indus-
trial, pues el privilegio que se le otorga tiene que ver con el interés de este sector, no con
el de la ciencia. s decir, las patentes deben tener un efecto prictico, no abstracto.

La Ley no toma en cuenta la importancia o perfeccion del resultado, pero exige
que éste sea mids o menos completo v ul, pero totalmente efectivo, tangible. Esto
significa que si una invencién es impracticable, no es posible patentarla. El cardeter
irlduﬁtri'JI dt una iJl"ellL'i(’)I] l:!tn'j dﬂh:l'lll.i.llud(l p(Jr L.l Ll.Li]idﬂd l.li.le IJL“:d;.! pl’t’shjr a ]u'l i.ll‘
dustria. No basta que se refiera a ese dmbito: debe, ademis, producir un resultado.”

Al respecto, cabe destacar que el Reglamento de la LPT contempla la posibili-
dad de que el examinador de patente asignado pida al solicitante los requisitos de
novedad y actividad inventiva, no asi el de aplicacién industrial, como se deduce
de la lectura del precepto siguiente:

Articulo 45. Si del examen de fondo apareciere que la invencidn no es nueva o
no es resultado de una actividad inventiva, el Instituto comunicard por escrito al
interesado ¢l resultado del referido examen. mencionando las similitudes con las
anterioridades v referencias encontradas. a efecto de que, en un término de dos
meses, exprese lo que a su derecho convenga y manifieste, en su caso, las diferen-
cias entre su invento por un lado y las anterioridades y referencias que le fueron

¥ Véase Cuno Engincering v. Aulomatic Deviees, 314 U.S, 84 (1941),
4 Jaime Delgado Reves, op. cit., p. 12.
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citadas por el otro; o las razones por las que insiste en la patentabilidad de la in-
vencion, o modifique, en su caso, las reivindicaciones presentadas.

En otras latitudes, ni siquiera es un requisito la aplicacién industrial del in-
vento, como en la legislacion estadounidense, que solamente se refiere a los dos
primeros requisitos de patentabilidad mencionados. En particular, la legislacion
de aquel pafs sélo requiere que la invencion sea “nueva y Gtil™,** sujeta a las con-
diciones y los requerimientos que establece la ley, donde se encuentra el propio
requisito de novedad y el de no-obviedad de la materia patentable.™

De hecho, la tinica referencia que el Reglamento de la LPI hace respecto a este
requisito se halla en su art. 44, el cual solamente indica que se considerarin los
informes de oficinas examinadoras extranjeras para determinar si la invencién
es en realidad susceptible de aplicacién industrial, como se puede apreciar de la
lectura de esta disposicidén:

A“]‘cul(. 44. El i]lfl}n“e d{.'l examen d.(‘: f(llld(} l‘u{.lhzudl) por ]ﬂs (IE(_'i[li.lH L’uf]li!l;!’
doras extranjeras, serd considerado por el Instituto como un documento de apoyo
téenico, para el efecto de determinar si la invencién, cuya patente se solicita, es nue-
va, si implica una actividad inventiva y si es susceptible de aplicacién industrial.
El solicitante podrd presentar, en lugar de los documentos sefialados anterior-
mente, una copia de la patente respectiva que haya sido otorgada por la correspon-
diente oficina t:erqutm de pmpi:dad illdu.utrial, con su traduceion al cspaﬁul.

Respecto de este requisito, la LPT se limita a ofrecer una definicidn bastante
concreta, pero que al mismo tiempo se ha interpretado en forma amplia 0 no
restrictiva a favor de los solicitantes. Dicho concepto ha sido ampliado mediante
la reforma publicada el 18 de junio de 2010, en la que se incorporan los concep-
tos ufilidad prdctica y utilizacidn, asi como un requisito o limitacién teleolégica,
como se desprende de la comparativa siguiente:

Antes de la veforma del 18 de junio de 2010
Articulo 12, Para los efectos de este titulo se considerard como:
i
IV. Aplicacién industrial, a la posibilidad de que una invencién pueda ser produ-
cida o utilizada en cualquier rama de la actividad econdémica;. ..

* Title 35, United States Code, § 101,
3 fhidem,§ 102 v § 103,



174 Derecho de la propiedad intelectual

Después de la veforma del 18 de junio de 2010
Articulo 12. Para los efectos de este titulo se considerard como:
[
IV. Aplicacion industrial, a la posibilidad de que una invencion tenga utilidad
prictica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad eco-
némica, para los fines que se describen en la solicitudy...

Invenciones no patentables

Como ya dijimos, no todos los inventos son patentables. La LPI contempla no sélo ex-
cepciones, sino también enumera una serie de hallazgos que no se consideran inven-
ciones en el art. 15 de la LPI. El art. 16 sefiala que no son invenciones patentables:

L. Los proeesos esencialmente biol6gicos para la produccién. reproduccion y pro-
pagacién de plantas y animales;

1. El material biologico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

11, Las razas animales;

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, v

V. Las variedades vegetales.

También destaca el art. 19 de la LP1 lo que no se considerarin invenciones para
los efectos de esta ley:

I. Los principios tedricos o cientificos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya exis-
tia en la naturaleza. aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre:
1. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o
negocios y los métodos matemdticos;

IV, Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacion de informacién;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VIL Los wétodos de tratamiento guirdrgico. terapéutico o de diagnéstico aplica-
Dbles al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos cono-
cidos. su variacién de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en
realidad se trate de su combinacién o fusién de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean
modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un téenico
en la materia.

Derechos de propiedad industrial 175

En el capitulo 1 de esta obra abordamos el problema erucial del patentamiento
de los seres vivos, asi como los diferentes eriterios que al respecto han sostenido
diferentes jurisdicciones. Asimismo, se han delineado los eritenos seguidos por
México en materia de biotecnologia.

Sobre las categorias no patentables seiialacas en ¢l art. 19, cabe destacar que la
mayoria se refiere a descubrimientos propiamente dichos, donde no se inventa nada,
sino que se trata de informacién existente en la naturaleza y que hasta este momen-
to se adquiere conocimiento de ella. Destaca también la prohibicién para patentar
programas de computo u obras artisticas o literarias, ya que tal proteccion se otorga
a través del derecho de autor, conforme al art. 13 de la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA).* Por otro lado, la “yuxtaposicién de invenciones conocidas o mezclas
de productos conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de mate-
riales™ no son patentables ya que no redinen el requisito de no-obviedad o actividad
inventiva, pero en cambio si puede protegerse mediante modelo de utilidad o disefio
mdustrial, segiin sea el caso, conforme a los arts. 27 v 31 de la LPL los cuales se anali-
zarin mis adelante, cuando se desarrollen los temas relativos a estas figuras legales.

Mencién aparte merece la prohibicion para protegerlos “esquemas, planes, reglas
y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemiti-
cos”, en particular los métodos de negocios; asi como los “métodos de tratamiento
quirtirgico, terapéutico o de diagnéstico aplicables al cuerpo humano y los relativos
aanimales”, denominados simplemente métodos de tratamiento quiriirgico.

Desde la primera legislacién en materia de patentes en Estados Unidos de Amé-
rica, en 1790, se permiti6 otorgar patentes relativas a métodos de negocios, y la
primera patente en su tipo se otorgd el 19 de marzo de 1799 al seiior Jacob Perkins
de Massachusetts por un “invento para detectar notas falsificadas™. Esta patente
relativa al campo financiero se perdié para las postrimerias debido al incendio de
la Oficina de Patentes de Estados Unidos, en 1836, por lo que su existencia sélo

M ¥Articulo 13, Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las
obras de las siguientes ramas:
I. Literaria; 11. Musical, con o sin letra; 11, Dramitica; IV, Danza; V. Pictérica o de dibujo;
V1. Escultérica v de caricter plistico; VII. Caricatura e historieta; VIL. Arquitecténica; IX. Ci-
nematogrifica y demds obras audiovisuales; X. Programas de radio y television: XL Programas
de computo; XI1 Fotografica; XIIL Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grifico o textil,
¥ XIV. De compilacidn, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las
antologias, v de obras notros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones,
por su seleccidnola disposicidn de su contenido o materias, constituyan una creacidn intelectual,
Las demds obras que por analogia puedan considerarse obras literarias o artisticas se inclui-
rin en la rama que les sea mds afin a su natraleza.”
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se ha conocido por fuentes indirectas. La primera patente en el drea financiera de
la cual se tiene un registro detallado es la relativa a un “método para impedir la
falsificacion”, otorgada al sefior John Kneass el 28 de abril de 1815.%

Después de algunas decisiones de los trbunales federales de Estados Unidos
de América durante la primera mitad del siglo XX, la Oficina de Patentes y Mar-
cas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) resolvid que los métodos
de hacer negocios no eran patentables.” Sin embargo, en las décadas de 1980 y
1990 muchas patentes relativas a métodos de negocios fueron promovidas ante la
USPTO, v en 1998 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo la vision
de la oficina de patentes y marcas, y rechazé el argumento de que los métodos de
negocios no eran materia patentable conforme a la legislacién estadounidense.”
Recientemente, la USPTO realizé consultas piiblicas para mejorar el examen de
este tipo de solicitudes de patente y la regulacién de las mismas.™ Otros paises
donde se otorga una proteccién similar son Australia, Japén y Singapur. En cam-
bio, la Unién Europea mantiene una posicién contraria al otorgamiento de dichas
patentes,” tal como lo hace México.

Otro punto controversial ¢s el de los métodos de tratamiento quiriirgico, que
también constituye una categoria de prohibido por la Unién Europea.” pero res-
pecto de la cual también la contraparte estadounidense difiere en su perspectiva, ya
que en Estados Unidos de América pueden patentarse esos métodos, por ejemplo,
se concedid la patente norteamericana niimero 3880170 a un “método para trata-
miento médico de coyunturas, nisculos, el sistema nervioso y otros érganos”.

Inventor vs. titular

Un inventor no es necesariamente el titular, es decir, el duciio del invento patenta-
do; ambas personas pueden ser entidades distintas, como sc aprecia de la lectura
del art. 9” de la LP1:

BOUSPTO, White paper on Automated Financial or Management Data Processing Methods (bu-
siness Methods), USPTO, Algjandria, 2000; disponible en hup:/jwww.uspto,goviweb/menu/
busmethp/index.himl#origins, consultado el 8 de agosto de 2010,

Véanse Joseph E. Seagram 8 Sons v. Marzell, 180 F.2d 26 (D.C. Cir. 1950), v Hotel Security
Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908).

" Véanse Stale Street Bank v. Signature Financial Group |47 USPQ) 2d 1596 (CAFC 1998)),
v AT&T Corporation v, Excel Communications, Inc, [50 USPQ) 2d 1447 (Fed, Cir. 1999)].
USPTO, ep. eit.

Art. 52(2)(c) v (3), Convenio de Miinich 5 de octubre de 1973 sobire Concesitn de Patentes
Europeas.

Art. 52(4), Convenio de Miinich 5 de octubre de 1973 sobre Concesidin de Patentes Europeas.
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Articulo 90. La persona fisica que realice una invencién, modelo de utilidad o
disefio industrial, o su causahabiente, tendrén el derecho exclusivo de su explota-
cién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las
disposiciones contemdas en esta Ley y su reglamento.

Por tanto, para hacer la distincidn entre el inventor y su causahabiente, procece-
remos a definir primero aquél. Elart. 13 de la LPI indica quién podri considerarse
como inw:ntor:

Articulo 13. Se presume mventor a la Persona o personas fisicas que se ostenten

ymo tal n la solicitud d Tk ndg rgg'.‘ilm. El inventor o inventores tienen de-
recho a ser mencionados en el titulo correspondiente o a oponerse a esta mencidn,

En México no es necesario comprobar que el solicitante es en realidad quien
mventé la materia patentada, ni tampoco se adhiere nuestro pais al principio de
first-to-invent que prevalece en algunos paises anglosajones, sino que reconoce el
principio first-to-file, es decir, al primero en solicitar la patente le corresponde su
titularidad, sin considerar quién la inventd primero, Sin embargo, existen causales
de nulidad que permiten invalidar una patente cuando se solicita de mala fe, deri-
vada por ejemplo, del vicio por error o inadvertencias graves, o porque se hubiera
concedido a quien no tenfa derecho para obtenerla.”

La dicotomia entre inventor y titular es reforzada por el art. 14 de la LPL que a
su vez nos remite a la Ley Federal del Trabajo. Dichas disposiciones se presentan
a continuacién para su andlisis:

Articulo 14. A las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales realiza-
dos por persouas que estén sujetas a una relacién de trabajo, les serd aplicable lo
dispuesto en el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Articulo 163. La atribucién de los derechos al nombre v a la propiedad y explota-
ci6n de las invenciones realizadas en la empresa, se regird por las normas siguientes:
L Elinventor tendrd derecho a gque su nombre figure como autor de la invencién
II. Cuando el trabajador se dedigue a trabajos de investigacion o de pereccio-
namiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la
propiedad de lainvencién y el derecho a la explotacion de la patente corresponde-
ran al patrén. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido,

' Art. 78,LPL
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tendra derecho a una compensacién complementaria, que se fijard por convenio
de las partes o por la Junta de Conciliacién y Arbitraje cuando la importancia de la
invencion y los beneficios que puedan reportar al patrén no guarden proporeién
con el salario percibido por el mventor; y

1. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencion corresponderd a la per-
sona o personas que la realizaron, pero el patrén tendrd un derecho preferente, en
igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicién de la invencion y de
las correspondientes patentes.

Estas disposiciones sefialan con toda claridad que para el caso de inventos he-
chos por empleados, la titularidad de la patente le corresponde al trabajador, pero
para ello deberin tomarse en cuenta las circunstancias siguientes:

1. Como regla general, la propiedad de la invencién corresponderd a la per-
sona o personas que la realizaron, pero el patrdn tendrd un derecho pre-
terente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicién
de la invencién,

2. Latitularidad a favor del patrén dependerd de las funciones que desem-
peiia el empleadofinventor. Es decir, deberd tomarse en cuenta si estd
contratado para realizar actividades de im'estigacidn.. desarrollo, mcju-
ra continua, etcétera.

3. Para determinar si la realizacién del invento cae dentro de las funciones
para las cuales estd contratado el empleadofinventor, deberd tomarse en
cuenta los deberes sefialados en el contrato de trabajo, y en su caso, la des-
cripeidn del puesto, mds alli de la denominacién que dicho puesto reciba.

4. Cuando haya disponible, serd relevante también los manuales de proce-
dimientos o descripciones de puesto que hayan sido previamente comu-
nicadas a los empleados.

5. La remuneracion por ¢l invento realizado podrd incluirse en el salario
mismo, pero tendrd que hacerse de manera expresa; de lo contrario el
trabajador tendrd derecho a una remuneracién complementaria,

6. La remuneracién complementaria en el punto anterior s6lo procederd
cuando importancia de la invencién y los beneficios que puedan reportar
al patrén no guarden proporcion con ¢l salario percibido por el inventor.

Ambito sustantivo de proteccién

Una vez analizados los conceptos fundamentales de una patente v de los inventos
p p ¥
patentables, es necesario delimitar ¢l dmbito sustantivo de proteccién que la LPI
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otorga a los inventos nuevos, que sean resultado de una actividad inventiva y sus-
ceptibles de aplicacién industrial,

En este sentido, el primer aspecto que se ha de considerar es el cronologico, ya
que de conformidad con el art. 23 de la LP1, la duracién de una patente serd de 20
aiios, y contard no a partir de la fecha de concesion de la patente, sino a partir de
la fecha de la presentacidn, ademis de estar sujeta al pago de tarifas oficiales por
expedicién del titulo correspondiente y por anualidades para la conservacion de
derechos. A continuacion transcribimos el articulo relevante:

Articulo 23. La patente tendrd una vigencia de 20 afios improrrogables, contada a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estard sujeta al pago de la tarifa

correspondiente.

Ahora bien, ¢qué derecho concede una patente de invencién? Esa interrogante
la contesta el art. 9° de la LPL el cual sefala:

Articulo 90. La persona fisica que realice una invencién, modelo de utilidad o
disefio industrial, o su causahabiente, tendrin el derecho exclusivo de su explota-
cién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Asi. el derecho que contiere la patente es un derecho de exclusién, como expone
Ratael Pérez Mirancla, pues la patente otorga a su titular el derecho de explotar de
manera exclusiva el invento, lo que, en invenciones de proceso, se traduce en la
facultad del titular a ser el dnico que utilice €l proceso para obtener un producto y
el dnico gue use, pruduzcu, venda o impunt: el pruductu claborado con el mismo.*
Enlas invenciones de producto, quicn tiene una patente tendrd el derecho exclusivo
para fabricar, usar, vender y ofrecer en venta ¢ importar ¢l producto.’” Dichas pre-
rrogativas que otorga una patente son delimitadas en el art. 25 de la Lp1:

Articulo 25. El derecho exclusivo de explotacién de la invencién patentada con-
fiere a su titular las siguientes prerrogativas:

¥ Rafael Pérex Miranda, Propicdad industrial y compelencia econdmica: un enfoque de competen-
cia econdmica, Pornia, México, 1999, p, 101,
“ fbidem.
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1. Si la materia ohjeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezean en venta o importen el producto
patentado, sin su consentimiento, y
II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras
personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o impor-
ten el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotacién realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de esta Ley,
se considerard efectuada por el ttular de la patente.

Por otro lado, la extensién de los derechos de patente estard determinada por
las reivindicaciones que de manera precisa se reclamen en la solicitud y que se
hubieran aprobado al otorgarse.* Es decir, las reivindicaciones constituyen la
descripcién formal de aquello legalmente protegido como una patente. La na-
turaleza de las reivindicaciones, la descripeidn, los dibujos y demds anexos se
anahzarin por separado.

No obstante, el derecho que confiere una patente tiene limitaciones, ya sea por
causa de interés general, mediante licencias obligatorias o de utilidad piiblica; asi
como debido a ciertos casos en los cuales la LPT ordena que el titulo de patente
no tenga efecto alguno:

Articulo 22, El derecho que confiere una patente no producird efecto alguno contra:
lA LI]l tercero quﬂ.l ern C] i;.ulllitl) [}ri\'u‘ju o ﬂ(.':l.(]éuli(_'l) }' con H.Il:"! no L'(Jnlt_'r(:ialt::i,
realice actividades de investigacion cientifica o tecnolégica puramente experimen-
tales, de ensayo o de ensenanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un
proceso igual al patentado;

II. Cualquier persona que comercialice, adquicra o use el producto patentado u
obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido in-
troducido licitamente en el comercio;

M. Cualquier persona que, con anterioridad ala fecha de presentacion de la solici-
tud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida. utilice ¢l proceso patentado.
fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para
llevar a cabo tal utilizacion o fabricacion;

IV. El empleo de la invencién de que se trate en los vehiculos de transporte de
otros paises que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en trinsito en
territorio nacional:

¥ fbhid., p. 102,
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V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el
producto patentado como fuente inicial de variacién o propagacién para obtener
otros productos, salve que dicha utilizacidn se realice en forma reiterada, y
VI Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que con-
sistan en materia viva, utilice, ponga en circulacién o comercialice los productos
patentados, para fines que no sean de multiplicacion o propagacion, después de
que éstos hayan sido introducidos licitamente en el comercio por el titular de la
patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente articulo no
constituird infraccion administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Ademis de los casos expresamente sefialaclos en que la patente no surtird efecto
alguno, la LPT contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, confor-
me a los arts. 70,71 y 72 de la LPL:

Articulo 70. Tratindose de invenciones, después de tres anos contados a partir de
la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la presentacion de la
sniicihld‘_ scgl'm lo que ocurra mas tarr]c, cualguier persona podrd solicitar al Insti-

tuto la concesién de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotacién
no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

No procederi el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de
la patente o qu.it:(l tenga concedida licencia i:uulr'.u_'luﬂl, ]mrdn estado realizando la
importacién del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.
Articulo 71, Quien solicite una licencia obligatoria deberd tener capacidad éenica
v econdmica para realizar una explotacidn eliciente de la invencion patentada.
Articulo 72. Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dard

oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de unafio, contado
a partir de la notificacién personal que se haga a éste, proceda a su explotacion.

Elementos de la solicitud de patente

Una solicitud de patente consta de dos partes:

1. Solicitud de patente propiamente dicha, que es la peticién formal donde
se reclama la proteccién legal del invento al Estado.
2. Anexos, que constan de descripeion, dibujos, reivindicaciones y resumen.
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Los diferentes anexos que se han enunciado encuentran sustento en el art. 47
de la LP1, que indica los documentos que deberin acompaiiar la solicitud de pa-
tente, a saber:

1. La descripeion de la invenciin, que deberd ser lo suficientemente clara y com-
pleta para permitir una comprensién cabal de la misma y, en su caso, para guiar su
realizacién por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la ma-
teria. Asimismo, deberd incluir el mejor método conocido por el solicitante para
llevar a la prictica la mvencion, cuando ello no resulte claro de la descripadn de
la mvencidn, asi como laintormacién que gjemplifique la aplicacién industrial del
invento.” Esta descripeién deberid sujetarse a ciertos requerimientos que impone
el Reglamento de la TPT; por ejemplo, no podré contener dibujos, pero si incluir
formulas o ecuaciones quimicas o matemiticas, asi como instrucciones de pro-
gramas de computacién.® Ademis, la descripeion, al ignal que el resumen, podrd
contener cuadros; mientras que las reivindicaciones sélo de manera excepcional
podrin contener este elemento, en casos donde su objeto haga aconsejable su ut-
lizacién.”” Finalmente, debe considerarse que los cuadros y las férmulas matema-
ticas o quimicas podrdn estar dispuestos horizontalmente en la hoja si no puede
presentarse de manera vertical convenientemente, pero en tal forma que dichos
elementos estén cargados al margen izquierdo de la hoja.*

Si la solicitud de patente se refiere a o incluye material biolégico en el que la des-
cripcién de la invencién no pueda detallarse en s misma, se deberd complementar
la solicitud con la constancia de depésito de este material en una institucién recono-
cida por el IMPT, conforme a lo establecido en el Reglamento de la LPL* Al respecto,
el reglamento seifiala que se requerird la constancia de material biolégico cuando:

a) Se reivindique un microorganismo en si mismo.

f) El material a que sc refiere la solicitud no sc encuentre disponible al
piiblico.

¢) La descripcion que se hubiese hecho del material biolégico no sea
suficiente para que un técnico en la materia pueda reproducirla,™

 Art. 47, frace. I, LPL

* Art. 27, frace. 1, Reglamento de la LPL

T Art, 27, frace. 11, Reglamento de la LPL
" Art, 27, Frace. 111, Reglamento de la LPL
¥ Art, 47, frace. 1, segundo pdrrafo, LPL

" Art. 57, Reglamento de la LPL.
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Ademis, conforme al art. 28 del Reglamento de la LP1, la deseripcion deberd
reunir ciertos requisitos formales.

Articulo 28, La descripeiin se formulard sujetindose a las siguientes reglas:

L. Indicari la denominacién o el titulo de la mvencién, tal como figura en la solicitud;
11, Precisard el campo técmico al que se refiera la invencion;

II. Indicard los antecedentes conacidos por el solicitante sobre el estado de la
técnica a la que la invencidn pertenece y citard, preferentemente, los documentos
que reflejen dicha téenica;

IV. Especificari la inveneidn, tal como se I‘eivilldique‘ en términos claros yexactos
que permitan la comprension del problema téenico, aun cuando éste no se designe
expresamente como tal, y dé la solucién al mismo, y expondrd los efectos ventajo-
sos de la invencién, si los hubiera, con respecto a la téenica anterior.

La descripcién deberd ser concisa, pero tan completa como fuere posible, y
deberin evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza. En la descripeidn se
}'l.ilrﬁ.[l notar ].i.lj Lﬁfcmllcil! {Je Ll ill\'uﬂ(_'il’)[] que se divulg’.l con luﬁ in\"t‘ﬂci‘"ll‘.‘s seme-
‘]‘ﬂ"te’i )rd C()l'lnc;(hﬁ:_

V. Cuando se requiera el depésito de material bioldgico conforme a lo previsto en
cl articulo 47, fraccidn I, segundo parrafo de la Ley, mencionard que se ha efectua-
do dicho depdsito ¢ indicard el nombre y direccién de la institucion de depésito,
la fecha en que se efectud v el ndmero atribuido al mismo por dicha nstitucion,
y deseribird, en la medida de lo posible, la naturaleza y caracteristicas del material
dcpusit;l(](s en cuanto fuesen pcrﬁllcillcs para la (]iv'l.llgu:;i('m de la invencidng

VI Contendrd la enumeracién de las distintas figuras de que se compongan los di-
bujos, haciendo referencia a ellas v a las distintas partes de que estén constituidas;
VIL Indicard el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante
para realizar la invencién reivindicada, Cuando resulte adecuado, la indicacién de-
berd hacerse mediante gjemplos pricticos o aplicaciones especiticas de la invencion.
que no sean de naturaleza ajena a la invencion que se describe y con referencias a los
dibujos, si los hubiera, y

VIIL Indicard, explicitamente, cuando no resulte evidente de la deseripeién ode la
naturaleza de la invencién. la forma en que puede producirse o utilizarse, o ambos.

La descripcion deberd seguir la forma y orden sefialados en este articulo, salvo
cuando por la naturaleza de la invencion, una forma o un orden diferente permita
una mejor comprension y una presentacion més prictica.

Cadaapartado de la descripcion a que se refieren las fracciones 11a VIl anterio-
res, deberd ir precedido de un encabezado.
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1. Los dibwjos que se requieran para la comprension de la descripeion. Es decir, se
entiende que las ilustraciones tienen la funcién de ser un apoyo grifico para la mejor
comprension de la descripaion del imvento revindicado, por lo que una solicitud pue-
deincluso presentarse sin dibujos. Pero si el examinador considera que son necesarios
para la comprensién del invento reclamado, entonces requerird su presentacién; mas
aiin, si los dibujos que se presenten posteriormente contienen materia adicional que
no estaba sustentada en la descripeién original, existe el riesgo de que se modifique la
fecha legal de presentacién o prioridad de la solicitud. No obstante, deberdin tomarse
en cuenta las sigrentes disposiciones contenidas en el Reglamento de la LPI:

Articulo 30. Los dibujos se sujetarin a las siguientes reglas:
1. Si la solicitud de patente no se acompana de dibujos y éstos son necesarios para
comprender lainvencién, el Instituto requeriri al solicitante para que los exhiba en un
plazo de dos meses. En caso de no cumplirlo, se tendrd por abandonada la solicitud;
1L Si en la solicitud, en la descripeion o en las retvindicaciones se mencionan los
(.ij}.“&il]ﬁ., )" éstl}s 1no se llul}iliril" {lxllil)idi)ju.lltﬁl Con 1;1 !(Ilil.'ilud )" ll)ﬁ Illiﬁlll‘lh' no se
requirieran para la comprensidn de la invencidn, el Instituto requerird al solicitante
para que los exhiba en un plazo de dos meses.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento, se tendrd por no puesta cual-
quier referencia a los dibujos;
I1I. Cuando se exhiban dibujos después de la fecha de presentacion de la solicitud
]lh]}i{:'“}(] ]ucdii.l(.!l] mquﬁrilllielll(]., f:l I[lSLilthu l‘t:c()ll()l_'t:r&i Como f;:l.'lli.l IJ(: pﬂ:.'il‘:[l-
tacion de la solicitud la de exhibicion de los dibujos enmendados y no reconocerd
la fecha de presentacién que el solicitante ya hubiese obtenido antes, si los dibujos
enmendados agregan materia nueva respecto de los dibujos originales:
IV. Las grificas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas
seriin cousiderados como dibujos;
V. Los dibujos deberdn presentarse en tal forma que la invencion se entienda per-

fectamente. Deberdn contener siempre las caracteristicas o partes de la invencién
que se reivindican, y
V1. Podrin presentarse fotografias en lugar de dibujos, sélo en los casos en que los

mismos no sean suficientes o idéneos para ilustrar las caracterdsticas de la invencion.
Aun cuando podrian no ser indispensables los dibujos para una solicitud de pa-

tente, tal como se ha dicho, la ley mexicana considera que tratindose de modelos
de utilidad y disefios industriales, siempre serdn necesarios.”

" Art. 52, Reglamento de la LPL.
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. Una o més reivindicaciones, las cuales deberin ser claras y concisas y no podrin
exceder el contenido de la descripeion, ya que las retvindicaciones o claims corres-
ponden al apartado del anexo de la solicitud, donde de manera conereta y formal
solicitamos al Estado el reconocimiento de ciertos derechos. En este sentido, a las
reivindicaciones a menudo se les compara con la declaracion de superficie, medi-
das, linderos y colindancias de un inmueble que aparecen en la escritura piblica o
en el titulo de propiedad y, por tanto, en caso de controversia, contra dichas reivin-
dicaciones y no contra la descripcion, dibujos ni resumen se hard la comparativa
para determinar s1 se invade o no los derechos amparados por la patente. Por ello,
la cuidadlosa y escrupulosa redaccién de las reivindicaciones es muy importante no
s6lo para el otorgamiento de la patente, sino también para prevalecer en una con-
troversia de cardcter administrativo, de infraccion o en una controversia penal.

Conforme al art. 45 de la LPI, una solicitud de patente podri contener los si-
guientes tipos de reivindicaciones:

1. De un producto determinado y las relativas a procesos especialmente
concebidos para su fabricacién o utilizacién (producto + proceso).

2. De un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio es-
pecialmente concebido para su aplicacién (producto + aparato).

3. De un producto determinado y las de un proceso especialmente con-
cebido para su fabricacién y de un aparato o un medio especialmente
concebido para su aplicacién (producto + proceso + aparato).

El Reglamento de la LPT contiene otras disposiciones relevantes que deberin
atenderse para la obtencién de la patente sobre ¢l invento reivindicado, las cuales
estin contenidas en su art. 29.

Articulo 29, Las reivindicaciones se formularin sujetindose a las siguientes reglas:
L El niimero de las reivindicaciones deberd corresponder a la naturaleza de la in-
vencion reivindicada;

II. Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerardn en forma consecu-
tiva con ndmeros ardbigos:

III. No deberdn contener referencias a la descripeion o alos dibujos. salvo que sea
absolutamente necesario.

IV. Deberin redactarse en funcién de las caracterfsticas técnicas de la invencidng
V. En caso de que la solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas mencio-
nadas en las reivindicaciones podrdn ir seguidas de signos de referencia, relativos
a las partes correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si facilitan la
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comprensian de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarin entre
paréntesis;
VI. La primera reivindicacién, que seri independiente, deberd referirse a la carac-
teristica esencial de un producto o proceso cuya proteccion se reclama de modo
prineipal. Cuando la solicitud comprenda més de una categoria de las que hace
referencia el articulo 45 (producto, proceso o aparato) de la Ley, se deberd incluir
por lo menos una reivindicacién independiente, por cada una de estas categorias.

Las reivindicaciones dependientes deberdn comprender todas las caracteristicas
de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las caracteristicas adiciona-
]es (!l.le guardeﬂ una l'el'd{_'iéll L‘(I'ﬂg;rueﬂre con I.Ll o L‘.ls re‘ﬂ-’i.lldit.“.]t‘i(ules i'ldel)(:'"'
(lientes (4] de])endie'ﬂleﬁ rﬁlaci‘)]]a(lafh

Las reivindicaciones dependientes de dos 0 mis reivindicaciones, no podrin ser-
vir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o mds rewindicaciones, y
VIL Toda reivindicacién dependiente incluird las limitaciones contenidas en la
reivindicacion o reivindicaciones de que dependa.

. Un resumen de la deseripeién de la invencién, que servird finicamente para su
publicacién v como elemento de informacién téenica, conocido también como
abstract, el cual constituye una sintesis del invento cuya proteccion se reclama. Tipi-
camente, dicho resumen es una referencia y no sustituve a la descripeién completa y
detallada de la invencién. ni tampoco identifica los aspectos protegidos del invento,
los cuales estardn contenidos en las reivindicaciones. sino que tienc la funcién de fa-
cilitar la publicacién en la gaceta oficial de la propiedad industrial, de manera similar
a la publicacién que todas las oficinas de patentes hacen en gacetas parecidas. No
obstante, los sistemas de biisqueda automatizados que estin poniéndose a disposi-
cidn de todo el mundo bqiu una platatfumm complcta.lumllc en linea Y, en muchos
casos, gratuita, permite acceder no sélo al titulo o patente ya concedido, sino tam-
bién a la totalidad de las solicitudes como originalmente se presentaron, incluidos
dibujos, descripeidn y reivindicaciones, por lo que el resumen se ha convertido en
sdlo una referencia ripida de consulta en dichas herramientas en linea, aun cuando
por cuestiones practicas continida siendo el texto utilizado en la publicacién oficial.
Las reglas relevantes para la formulacién del resumen, contenidas en el art. 33 del
Reglamento de la LPI son las siguientes:

Articulo 33. El resumen se formulard sujetdndose a las siguientes reglas:

1. Deberd comprender:
a) Una sintesis de la divulgacién contenida en la descripeion, reivindicaciones
y dibujos. La sintesis indicard el sector téenico al que pertencee la invencién y
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deberi redactarse en tal forma que permita una comprensidn del problema téc-
nico, de la esencia de la solucién de ese problema mediante la invencién y del
uso o usos principales de la invencion, y
b) Ensu caso, la férmula quimica que, entre todas las que figuren en la descrip-
cidn y en las reivindicaciones, caracterice mejor la invencidng
I, Deberi ser tan conciso como la divulgacién lo permita, pero su extensién pre-
ferentemente, no deberd ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas;
II. No contendrd declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la inven-
cién reivindicada, ni sobre su supuesta aplicacion, y
IV. Cada caracteristica técnica |Jri11‘:ipal mencionada en el resumen e ilustrada
n]e{]i"]n‘f un ('Iil]l]jf). }'Hi(irfll ir ac()mpaﬁu(]a (Ie un Sigrl() (le re{"el'en{‘i:l. entre l}ﬂré“te-
sis. El resumen deberd referirse al dibujo mis ilustrativo de la invencién,

Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad sirven para proteger inventos, al igual que las patentes,
pero como se verd, se exigen menos requisitos, por lo que son una opeién atrac-
tiva para cierto segmento de inventores y una gran ventaja que puede ser aprove-
chada por los inventores nacionales. La ventaja prictica del modelo de utilidad
estriba en que son una alternativa viable para proteger inventos que no retinen
todos los requisitos de patentabilidad.

Esta ligura legal se introdujo por primera vez en la legislacién alemana en 1891,
y sigue vigente en la actualidad. Se concibié a partir de la necesidad de cubrir un
vacio entre las invenciones patentables respecto de las cuales la legislacién alema-
na era extremadamente exigente, y los aportes téenicos de menor envergadura,
que hacen mis dtiles o incorporan ventajas a herramientas o maquinarias ya co-
nocidas. En consecuencia, la proteccién a los modelos de utilidad no incluia, en
principio, objetos nuevos ni procesos.™

La regla 13.5 del Reglamento del Tratado de Cooperacién en materia de Pa-
tentes (PCT, por sus siglas en inglés) sefiala que cualquier Estado en el que se trate
de conseguir un modelo de utilidad sobre la base de una solicitud internacional
podrd aplicar las disposiciones de su legislacién nacional relativas a los modelos
de utilidad una vez que la tramitacién de la solicitud internacional haya comen-
zado en ese Estado, a condicion de que se conceda al solicitante por lo menos
un plazo de dos meses, contado a partir de la expiracién del plazo aplicable en

* Rafael Pérez Miranda, Derecho de la propiedad industrialy de la competencia econdmica, 3" ed.,
Porriia, México, 2002, p. 152.



188 Derecho de la propiedad intelectual

virtud del art. 22, para adaptar su solicitud a las exigencias de las disposiciones
de la legislacién nacional ™

A diferencia de los 20 anos que dura una patente, el modelo de utihdad tiene
una duracién de 10 afios,” que se cuentan a partir de la presentacién de la solici-
tud y son improrrogables. Por lo demads, la tramitacién de los modelos de utilidad
se hard aplicando las reglas relativas a las patentes, tal como lo dispone el art. 30
de la LPL. No obstante, la gran diferencia entre la patente y el modelo de utilidad
estriba en los requisitos sustantivos, los cuales se advierten al comparar las defi-
niciones que la LPI sefiala tanto de una figura como de otra. Después de haber
citado el art. 16 de la LPI, que establece cudles son las invenciones patentables, es
relevante analizar el art. 27 de dicha ley:

Articulo 27. Serdn registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y suscep-
tibles de aplicacién industrial.

De la lectura y comparacién de los arts. 16 y 27 de la LPI se advierte que la
diferencia entre la patente y el modelo de utilidad radica en que para esta dltima
no se requiere la no-obviedad o actividad inventiva. Es decir, serin protegibles
mediante modelo de utilidad aquellas invenciones que a pesar de no ser patenta-
bles por tratarse de una variacién obvia o evidente para un técnico en la materia,
constituyan un invento nuevo, y ademds, sea susceptible de aplicacién industrial.
En este sentido, la ley menciona de manera declarativa, mas no limitativa, que se
consideran modelos de utilidad los objetos, los utensilios, los aparatos o las he-
rramientas que, como resultado de una modificacién en su disposicién, conligu-
racién, estructura o forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes
que lo iuu:gran O muestren vcm:qiil.'s en cuanto a su utilidad.™

Disefios industriales

Existe otra categoria de propiedad industrial adecuada para proteger inventos
nuevos, pero cuya contribucién se centre en aspectos mds bien ornamentales y
estéticos, en vez de funcionales, como serfa el objetivo tanto de las patentes como
de los modelos de utilidad.

¥ Cados Vifiamata Paschkes, La propicdad intelectual, Trillas, México, 2003, p, 232,
 Art. 29, LPI
" Ihidem.
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Al igual que estos dltimos, para que los disefios industriales sean protegibles
deben ser nuevos y susceptibles de aplicacién industrial, No obstante, a diferen-
cia de los modelos de utilidad y de las patentes de invencién, para los disefios
mdustriales se aplica un estindar distinto de novedad, ya que se msiste en que
el diseiio industrial no tiende a proteger aspectos téenicos ni funcionales, sino
aspectos ornamentales y estéticos, como lo determina la LPT en su art, 31:

Articulo 31. Serdn registrables los disefios industriales que sean nuevos y suscep-
tibles de aplicacion industrial.

SB L'()I].‘lidem]l nuevos 1()5 diseﬁ()ﬁ (]lle Sean de Cre:l‘:il‘)]i i!ldepl;‘lld'ielll!: )’ d-iﬁel’:lll
en grado significativo, de disenios conocidos o de combinaciones de caracteristicas
conocidas de disefios.

La proteccién conferida a un disefio industrial no comprenderi los elementos o
caracteristicas que estuviesen dictados dnicamente por consideraciones de orden
téenico o por la realizacién de una funcin téenica, y que no incorporan ningtn
ﬂl)()r‘{: ar]}i'.rnlri(] lJl!l diﬁeﬁﬂdl)n ".i ;qule]l(]s E!El[lﬁllt{]s 0 {."lird‘_'terfﬁti(.':lﬂ L'l.l}'a re=
produccién exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora
el disefio sea montado mecdnicamente o conectado con otro producto del cual
constituya una parte o pieza integrante, esta limitacién no se aplicard tratindose
de productos en los cuales el disefio radica en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexion miltiple de los productos o su conexién dentro de un sis-
tema modular.

No se protegerd un disefio industrial cuando su aspecto comprenda tinicamente

los elementos o caracteristicas a que se refiere el parrafo anterior.

Como se puede observar, la idea es impedir la apropiacién de ciertos disefios
con caracteristicas técnicas superiores y clementos o caracteristicas cuya reproduc-
cién sea necesaria para que los competidores concurran libremente y de manera
cliciente en el mercado. Por eso, la solicitud de registro de diseiio industrial, al igual
que en la de patente o de modelo de utilidad, deberd ir acompaiiada por anexos,
pero en este caso bastard con dos elementos: &) una reproduccion grifica o fotogra-
fica del disefio correspondiente v b) una descripcién en la cual se indique el género
del producto para ¢l cual se utilizard el disefio.™ Ademds, la descripeién deberd
referirse brevemente a la reproduccion grifica o fotogrifica del diseno, en la que se
indicard la perspectiva desde la cual se ilustra.”

3 Art, 33,LPL
T Art. 34, LPL
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Otra diferencia consiste en que mientras la proteccion de patentes dura 20
aiios y la de modelo de utilidad 10 afios, la del disefio industrial dura 15 afios, son
mmprorrogables y comenzarin a correr a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud. La LPI contempla que existen dos vertientes de los disefios indusirales,
tal como se dispone en el art. 32:

Articulo 32. Los disefios industriales comprenden a:

I. Los dibujos industriales. que son toda combinacién de figuras, lineas o colores
que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacién y que le
den un aspecto peculiar y propio, y

1. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva
de tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia
especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Asi, nuestro derecho positivo reconoce que el disefio industrial se divide en dos
grandes rubros: @) el dibujo industrial. que es de naturaleza bidimensional. y 6) el
modelo industrial, que es de naturaleza tridimensional ™

Secretos industriales

La dltima figura que la LPT contempla para proteger inventos es el secrefo industrial,
conocido también como secrefo comercial o de empresa, o por el anglicismo frade
secrefs. Esta figura legal cobra cada vez més importancia, no sélo porque constituye
unaalternativaa la patente v almodelo de utilidad, sino también porque pucdc con-
plementarse con dichas figuras para proteger un desarrollo tecnolégico que apenas
csti en etapa de experimentacién o de desarrollo, es decir, que por estar en una
ctapa embrionaria 0 no madura, de forma tal que retina los requisitos de patentabi-
lidad. es extremadamente vulnerable a la apropiacién indebida o ala divulgacién no
autorizada.

Ya sea porque se busque mantener un secreto por considerarlo una mejor estra-
tegia que patentar, o porque se utilice como una proteccién preliminar mientras se
prepara v se presenta la solicitud de patente, lo cierto es que la flexibilidad de esta
figura legal tiene enormes ventajas, pues no estd sujeta a una duracién de 10,15 o
20 aios, sino que la duracién dependerd de que se sigan satisfaciendo los requisitos
de la definicién que la LPI nos indica de esta figura legal:

* Carlos Vifiamata Paschkes, op. eif., p. 233,
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Articulo 82. Se considera secreto industrial a toda informacién de aplicacién in-
dustrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con cardcter confiden-
cial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econémica
frente a terceros en la realizacién de actividades econdmicas y respecto de la cual
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidenciali-
dad y el acceso restringido a la misma.

La informacién de un secreto industrial necesariamente deberd estar referida a
la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos: a los métodos o proce-
sos de produccién; o a los medios o formas de distribucidn o comercializacién de

pmr_iuctns 3] presl:wit'm de servicios.

Ahora bien, no se considerari secreto industrial aquella informacion que sea
del dominio piblico, la que resulte evidente para un téenico en la materia, la
basada en informacién previamente disponible o la que deba ser divalgada por
clisposicién legal o por orden judicial. No se considerard del dommio piblico
o divulgada por disposicién legal aquella informacién que. tenida como secreto
inclustrial, una persona proporcione para efectos de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.”

Para que un secreto industrial sea sujeto de proteccién en los términos que
define el art. 82, no es necesario llevar a cabo procedimiento de registro alguno ni
presentar una solicitud. Sin embargo, la ley si requiere que la informacién conste
en un soporte tangible, ya sea analégico, magnético, éptico, electrénico, cte., y
que el usuario de la informacién reservada sea prevenido de que tal informacion
le es entregada con el cardcter de secreto industrial, Ello implica que no es nece-
sario el conocimiento expreso para que un individuo esté obligado a guardar la
confidencialidad de determinada informacidn, sino que basta con que en razén
de las funciones de su puesto, profesion o relacién contractual tenga acceso a
dicha informacién y se le haya prevenido sobre su confidencialidad. Para cllo,
resulta relevante el articulo siguiente:

Articulo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, car-
go. puesto, desempeiio de su profesion o relacién de negocios, tenga acceso a un
secreto industrial del cual se le hayva prevenido sobre su confidencialidad, deberd
abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que
guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

# Art. 82, tercer pdrrafo, LPL.
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Este precepto sefiala que para ampararse bajo el manto protector de la LPI, el
secreto industrial debe referirse a informacion industrial o comercial que cumpla
con los requisitos siguientes:

1. Que s trate de informacién que no sea generalmente conocida ni eviden-
te para un técnico en la materia.

2. Que de ella derive una ventaja econémica o competitiva,

3. Que se hayan adoptado medidas para asegurar su confidencialidad asi
como el acceso restringido a la misma.

4. Que la informacién conste en un soporte tangible.

5. Que se haya prevenido al usuario de la informacién confidencial.

Variedades vegetales

Analizaremos una figura legal que no estd regulada en la LPL sino en una ley distin-
ta como es la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), la cual provec una protec-
cién especial. No obstante, el legislador tuvo serias dudas respecto a la adopcién
de esta forma particular de proteccién, aun luego de haber establecido diversos
sistemas, muchos de ellos contradictorios, en menos de 20 afios.” A partir de es-
tudios analiticos sobre las conveniencias econémicas y la capacidad tecnolégica,
nuestro pais cligié la denominada proteceién sui generis, aquella que deriva del
sistema establecido por el Convenio Internacional que cred la Unién para la Pro-
teccién de Variedades Vegetales (UPOV), establecida el 2 de diciembre de 1961.7

México adhirié formalmente esta convencion a su versién de 1978, la cual exige
a sus miembros que protejan a quien obtiene una variedad vegetal que se pueda
distinguir claramente por uno o varios caracteres morfolégicos o fisiolégicos im-
portantes de cualquier otra variedad, cuya existencia no sea notoriamente cono-
cida al solicitar la proteccién y siempre que seca homogénea y estable.™ En este
sentido, el art, 4" de la LFVV concede los derechos de a) ser reconocido como
“obtentor” de una variedad vegetal v b) aprovechar y explotar, en forma exclusiva
y de manera temporal, por sf o por terceros con su consentimiento, una variedad
vegetal y su material de propagacién, para su produceién, reproduccién, distribu-
cién o venta, asi como para la produccién de otras variedades vegetales ¢ hibridos
con fines comerciales.

 Rafael Pérez Miranda, of. eil., 2002, p. 168,
" fhidem.
" fhid.
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La duracién de los derechos que confiere el certificado de obtencién de varie-
dades vegetales varfa de acuerdo con la especie de que se trate; por ejemplo, para
especies perennes, que incluye a las forestales, fruticolas, vides, ornamentales y
sus respectivos portainjertos, la vigencia serd de 18 afios; mientras que para el res-
to de las especies sera de 15 anos.” Para conceder el titulo de obtentor de varie-
dad vegetal, dicha variedad debe ser “nueva”, pero con un estindar de novedad
distinto del que se requiere para las patentes y modelos de utilidad, por un lado,
y a los disefios industriales, por otro, pues en este caso se refiere mas bien a una
novedad de tipo comercial. Ademis, se requiere que sea distinta, pero también
con un significado apartado del principio de distintividad relacionado con las
marcas. Se requicre también que la variedad vegetal sea estable y homogénea, en
los términos del art. 7° de la LFVV que se cita a continuacién:

Articulo 70. Se otorgard el titulo de obtentor de una variedad vegetal, siempre y
cuando ésta sea:

L Nl.'le\'i.l. Tlindni esta L'ard{_'tlfr]’sl.i(_'ﬂ ]J \'ill'ied.'d.(l \"Egﬂlﬂj 0 5u Illilli:ri:.l.l dlﬁ }ll'l:lpag;l—
cidn cnando:
a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado
dentro del afio anterior a la fecha de presentacién de la solicitud de titulo de
obtentor, y
b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenacién se hava rea-
lizado dentro de los seis afios anteriores a la prt.';t:mm_'i(lu de la .su].i(_'ilud., para
el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus
portainjertos, y dentro de los cuatro afios anteriores a la presentacién de la soli-
citud, para el resto de las especies.

Para efectos de los incisos a) v b) anteriores, no deberdn tomarse en cuenta
aquellas enajenaciones que, en su caso. se hubieran realizado sin el consenti-
miento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger:

II. Distinta. Tendrd esta caracterfstica la variedad vegetal que se distinga técnica
y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad,
cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la proteccion. Di-
chos caracteres deberdn reconocerse y deseribirse con precision. El reglamento
sefialard las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida:
1. Estable. Tendri esta caracteristica la variedad vegetal que conserve inalterados
sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

“ Art. 4", LFVV.



194 Derecho de la propiedad intelectual

IV. Homogénea. Tendrd esta caracteristica la variedad vegetal que sea suficiente-
mente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variacién previsible
por su reproduccion sexuada o multiplicacidn vegetativa.

La proteccién referida estard limitada, ya que se podri llevar a cabo de acuer-
do con los usos que estan permitidos con base en la LFVV; por ejemplo, que se
utilice como insumo de investigacién, en la multiplicacion del material de propa-
gacién o cuando se destine al consumo humano o animal, siempre que beneficie
a quien la cosecha.”

3.3. Proteccidn de los signos distintivos

Después de estudiar las diferentes figuras de propiedad industrial que sirven para
proteger inventos, ahora analizaremos las diferentes figuras que tienen como pro-
posito proteger la reputacin y el prestigio de una empresa, depositada en los
signos o las marcas que adopta para distinguirse de sus competidores.

Delimitacién del concepto marca

Para proteger un derecho, éste debe estar claramente definido en la ley y ser inter-
pretado en forma consistente por los tribunales. Coincidimos con Luis Eduardo
Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en el sentido de que “Siendo la
elaboracién de definiciones una de las actividades més gratas al intelectual, no es
extrafio que el ndmero de las aplicables a las marcas sea un ndmero elevado™,"™
aunque también considero pertinente la siguiente aclaracién hecha por los auto-
res referidos: “Esta plétora de definiciones no significa que éstas scan estériles,
pues el concepto marca juega un papel esencial en la sistematizacién de la rama
del derecho que nos ocupa y en la aplicacién de la legislacién marcaria en el caso
que nos ocupa...”™

Para Joaquin Rodriguez Rodriguez, la marca es la “sefial externa que es usada
por un comerciante para distinguir los productos elaborados, vendidos o distribui-
dos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su
procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal

™ Art. 5% LFVV.

Luis Eduardo Bertone of al., Devecho de marcas: mareas, designaciones y nombres comerciales,
1. I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 16,
® bidem, p. 17.

Derechos de propiedad industrial 195

que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para
colocar productos inferiores o no acreditados™."

El jurista Eugéne Pouillet define la marca como el signo que distingue un pro-
ducto de otro o un servicio de otro. También apunta que “con esta breve descrip-
cidn es ficil advertir que la marca es un vehiculo de competencia. La competencia
sin ella se verfa seriamente trabada ya que se limitaria a que los duefios de las mar-
cas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los pro-
ductos se encuentren en los lugares mis diversos y que compitan entre si por una
sola exposicién al piblico™."™

En la doctrina argentina, Pedro Breuer Moreno define la marca como “el signo
caracterfstico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los pro-
ductos de su industria, comercio o explotacién agricola™™ José Alberto Garrone
da la siguiente definicién de marca: “Es el signo distintivo impreso o aplicado a
los productos para distinguirlos de sus similares.”™

Por su parte, Adolf Baumcach y Wollgang Hefermehl ofrecen la definicion si-
guiente: “la marca es un signo protegido en virtud de su inscripeién en el registro,
que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderias fabricadas o
vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares merca-
derfas o prestaciones de servicios de otras empresas™”' Rudolf Busse dice al res-
pecto que “la marca es un signo distintivo (Kennzeichnungsmittel) que distingue
a 135 lncrl:adcﬁus d(ﬂl tlm]ﬂ.r (.{e la marca l'cﬂpcctcl dc ld.ﬂ merl_‘u{lcﬁﬂs dc Utros., cn
relacién a su procedencia, en los negocios de la empresa™. ™

Albert Chavanne y Jean-Jacques Brust dicen de la marca que *es un signo sen-
sible colocado sobre un producto o acompanado a un producto o a un servicio y
destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los
servicios prestacos por otros™.”

T Joaquin Rodriguez Rodriguez, Derecho mercantil. Porria, México, 2003, p. 483,

). Owmendi, Derecho de marcas, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 7, en relacién con
Eugtne Pouillet, Traité des Marques de Frabrigue et de la Concurrence Délovale ef Tous Genres,
Parfs, 1912, p. 14.

* Pedro Brauer Moreno, Tratado de marcas de fibrica y de comereio, Robis, Buenos Aires, 1946,
p- 31

" José Alberto Garrone, Manual de derecho comercial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1955, p. 21,

7 Adolf Baumeach y Wolfgang Hefermehl, Warenzeichenrecht und internationales Welthewrbs
und Zeichenrecht, Beck, Manich, 1979, p. 64,

™ Rudolfl Busse, Warenzetchenrecht, Stilke, Berlin, 1976, p. 52.

# Albert Chavanne y Jean-Jacques Brust. Dol de la Propiété Industrielle, Dalloz, Paris, 1976, p. 222,
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En Estados Unidos de América el concepto marca ha evolucionado desde el
siglo XIX.™ El distinguido tratadista . T. McCarthy™ sigue la definicién de la Ley
Lankam, vigente en aquel pais, la cual caracteriza a la marca como “cualquier
palabra, nombre, simbolo, o dispositivo, o cualquier combinacién de las anterio-
res, adoptada por los productores o comerciantes para identificar sus bienes y
distinguirlos de los producidos o manufacturados por otros™.” Para este autor, la
marca es un indicador de la fuente que produce una expectativa de calidad.”

Segtin un importante trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), “las marcas son universal-
mente reconocidas como un dispositivo utihizado por un productor o distribuidor
para identificar los bienes y los servicios que fabrica o vende. A través de tal identifi-
cacion es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente u origen,
o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras™.” El glosario de la oMP1
sefiala que las marcas “son todo nombre o simbolo protegido por registro legal que
identifica el producto o servicio de un fabricante o comerciante y lo distingne de
otros productos o servicios. Los iconos, los nombres de compaias, los nombres
de marca, las envolturas, todos éstos pueden tener proteccién de marca comercial™. ™
Una Directiva del Consejo Europeo aplicable en materia de marcas, dispone en su
art, 2%

). Otamendi, ef. eil., p. 90. Derenberg transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal
de ese pais: “No hay derecho al uso excusivo de cualgquiera palabras, letras o simbolos, que no
tengan relacidn con el origen y la propiedad de los productos, sino solo estin concebidos para
indicar su nombre v calidad”. Como explica este autor “El término trademark en ese tiempo
no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o ligura arbitraria adi-
cional, concebida para servir como una designacién del producto. era conmiserada mas alla del
concepto legal de trademark™. Tanto es asi que cualquiera podia usar la designacidn que otro
hubiera creado para distinguir su producto siempre que “tomara las precauciones necesarias
para evitur crear confusidn en la mente del piblico en cuanto a la identidad del fabricante”™,

)1 MeCarthy, Tradermarks and Unfair Competition, Lexis Publishing, Nueva York, 1973, p. 85.

Lanham Act. US Code Titde 15 Commerce and Trade, Chapter 3 "Trademarks, Section 301,

J.T. MeCarthy, op. cit.. p. 90. Citando el fallo de un tribunal estadounidense que data de 1933

al respecto de la funcién de identificacidn del origen: “Lo que quicren decir con tal expresidn

2

i

es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha
emanado de determinada fuente, cualquiera que sea su nombre o lugar, de ka que productos
que Hlevan esa etiqueta han derivado siempre”, y que por tanto se ha generado una expectativa
de calidad sobre los mismos,

OMPL, The Impact of Trademarks on Development Process of Developing Countries, Ginebra,
1977, p. 1.

™ Glosario de términos de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual; disponible en

http://www.wipo.int/tkfen/glossary/. consultado el 6 de julio de 2010.

E
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Podrin constituir marcas todos los signos que puedan ser ohjeto de una repre-
sentacion grifica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cilras, la forma de un producto o de su representacion, a
condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras.™

Algunos autores citados por Carlos Vinamata Paschkes consideran a la mar-
ca como un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo a fin de
proveer de marca a los productos para los cuales las marcas fueron depositadas y
poner dichos objetos asi marcados en el comercio.*' Nuestra legislacién considera
que una marca es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado™ y su registro tendré una duracién de
10 afios a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y podri renovarse por
periodos iguales,™

Marcas vs. signos distintivos

Consideramos que la LPI contiene una imprecisién tennirloh;'rgica no superficial
puesto que contribuye a crear confusién. En todas las jurisdicciones nacionales
se acepta que las marcas son elementos cuya propiedad o atributo caracteristico
es la capacidad de distinguir. Como cs natural, en cada pais hay diferencias con
respecto al grado de “distintividad”™ que debe reunir dicho elemento; asi como
las diferentes categorfas de estos elementos o signos sobre los cuales se concede
protecci6n a los particulares. Asf, la mayorfa de los paises protege los elementos
o signos consistentes en palabras; combinaciones de palabras, letras y nimeros;
clementos visuales. o combinaciones de todas las anteriores. En contraste, sélo
algunos pafses proveen proteccién a clementos como el color (en forma aislada);
sonido; empaque o disefios tridimensionales, y son menos atin los pafses que
proveen proteccién a elementos como olores o esencias o incluso la configura-
cidn del producto.

La Ley de Marcas Espaiiola sobre la materia establece en su articulo primero
que se entiende por marca “todo signo o medio que distinga o sirva para dis-
tinguir en el marcado de productos o servicios de una persona, de productos o

“ Primera Directiva del Consejo Europeo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacion
de los estados miembros en materia de marcas.

' Carlos Vifiamata Paschkes, op. eif., p. 286, citando a A, Ramella.

5 Art, 88,LPL

# Art. 95, LPL
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servicios idénticos o similares de otra persona™®** Ahora bien, legislaciones de
otros paises latinoamericanos como Argentina establecen que las marcas pue-
den consistir en palabras, dibujos o imidgenes, emblemas, frases e incluso relieves
o combinaciones de colores, letras y niimeros;* mientras que la Ley de la Pro-
piedad Industrial Chilena senala categéricamente que el concepto de marca
comprende signos visibles y frases.” De acuerdo con el Cadigo de Propiedad In-
telectual francés, una marca es todo signo capaz de representacion grifica que
distinga productos o servicios, como pueden ser las denominaciones en todas sus
formas, signos audibles o figurativos.”’

En torma muy puntual, la ley coreana de marcas establece un apartado de
definiciones donde indica con toda claridad lo que se considera una marca, aun-
que distingue entre marcas de productos o de comercio (frademarks) v marcas
de servicios (service marks). la misma dicotomia que sostienen diversas juris-
dicciones, pero no subdivide mis alld de estas categorfas.™ Del mismo modo, la
legislacién alemana protege dentro de su legislacién marcaria a las mareas, de-
signaciones comerciales ¢ indicaciones geograficas, pero detine claramente que

# Ley Espafiola 32/1988,

¥ Articulo primero de la Ley de Marcas Argentina (Ley No. 22.562 - B.0. 2/1/81): “Pueden regis-
trarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o mis palabras con o sin conte-
nido conceptual; los dibujos: los emblemas: los monogramas; los grabados; los estumpados; los
sellos; las imégenes; Tas bandas; Tas combinaciones de colores aplicadas e ugar determina-
do de los productos o de los envases: los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y
de mimeros; las letras y niimeros por su dibujo especial; las frases publicitarias: los relieves con
capacidad distintiva v todo otro signo con tal capacidad.”

¥ Art. 19 (Titulo 11 De las Marcas Comerciales) de la Ley Chlena No, 19.039 (1991) que Esta-
blece Normas Aplicables u los Privilegios Industriales y Proteccion de los Derechos de Propie-

dud Industrial: “Bajo la denominacién de marca comercial se comprende todo signo visible,
novedoso (sic) v caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales. [...] Podrin también inscribirse las frases de propaganda o publi-
citarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente
la frase de propaganda contener la marca registrada que serd objeto de la publicidad.”

T Art. 711-1 dela Ley No,92-597 del 1 de julio de 1992 relativa al code de la fropriéeé intellectue-

e (partie législative) segin Tas modificaciones realizadas por la Ley No, 94-102 del 5 febrero

de 1994,

Art. 2 de la Ley Coreana No. 71, promulgada el 28 de noviembre de 1949, segiin las modifica-

ciones realizadas por la ley No. 6414, del 3 de febrero de 2001.

=
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las marcas son todas aquellas indicaciones, incluidas palabras, letras y niimeros,
imigenes y formas tridimensionales capaces de distinguir.’

En pocas palabras, segtin se observa en las legislaciones consultadas, puede decir-
se que la marca es el género que protege diversas clases de “signos”, “elementos™ o
“indicaciones” consistentes en palabras, figuras o logos, v frases o esléganes, Es decir,
toclas estas categorias conforman diversas especies del género principal; las marcas.

En nuestro pais, la LP1 vigente desde 1991 define a la marca como todo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado.” Al ver con detenimiento el titulo IV de dicha ley se distinguen tres
clases de signos distintivos: “de las marcas y de los avisos y nombres comerciales™
(stc). Es decir, se trata de figuras juridicas relacionadas pero distintas que forman
parte del género llamado signos distinfivos.

Debo decir en honor ala verdad que la dispersién e imprecision en la terminolo-
gia de nuestra legislacién de propiedad industrial en nada contribuye al avance de
la ciencia del derecho, ni al aseguramiento de una adecuada certidumbre juridica,
mi al uso claro y adecuado de una terminologfa especializada, como cabria esperar.
Asi, mientras que en otros pafses se habla de “marcas”, que pueden ser de diferen-
tes clases, en México se habla de “signos distintivos™ de distintas clases: marcas,
marcas colectivas, nombres comerciales y avisos comerciales. Por tanto, teniendo
presente las imprecisiones terminol6gicas en que incurre nuestra legislacién, cuan-
do nos refiramos a una “marca” lo estaremos haciendo en el sentido mds amplio, es
decir, nos estaremos refiriendo a aquello que la LPI sefiala como signo distintivo, a
cfecto de facilitar la explicacién de los apartados siguientes.

Elementos que constituyen una marca

Una vez hecha la aclaracidn con respecto a la terminologfa apropiada, puede afir-
marse (ue una marca es un dispositivo que permite a su titular excluir a terceros
del uso del mismo, fundamentado en teorias de competencia econdmica, segin
las cuales no es licito aprovecharse del prestigio legitimamente ganado por un
competidor, al utilizar ¢l mismo elemento o uno parecido, de tal forma que pro-
duzea o induzea a la confusién de los competidores.”

- Seccion 3 de la Ley Alemana Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen del

25 de octubre de 1994, segin reformas del 16 de julio de 1998,

Art. 88, LP1,

Beverly W. Patushall of al., Trademarks and Unfaiv Competition, LexisNexis Publishing Co.,
Nueva York, 2000, p. 4.

=
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Ahora bien, conforme a la legislacién mexicana pueden considerarse como
marca inicamente signos visibles™ que sean lo bastante distintivos, como formas
tridimensionales, la razon social o el nombre legal de las empresas, v el nombre de
personas fisicas.™ En otras jurisdicciones pueden registrarse signos suscepiibles
de representacion grafica, aunque por si mismos no sean visibles,” tales como
elementos auditivos™ e incluso olfativos.”

Con respecto a las marcas tridimensionales, aparece una de las primeras incon-
sistencias legislativas al confundir la distintividad con la originalidad, tal como lo
hacen algunos tratadistas,” quienes también confunden la distintividad con la no-
vedad.™ La LPI establece que no serdn registrables las formas tridimensionales que
sean del “dominio piiblico™ o que se hayan hecho “del uso comiin®™, asi como aque-
llas que “carexcan de originalidad™."”

La LPI contiene un catilogo de elementos que no son registrables y que en gran
medida son consistentes con el art. 6 fer del Convenio de Paris."" También se es-
tablecen prohibiciones generalmente aceptadas en todoes los paises, pues de acuer-
do con la LPI no pueden constituir una marca elementos como términos téenicos

" Art. 88, LPI.

" Art. 89, LPL: “Pueden constituir una marea los siguientes signos: 1. Las denominaciones v fi-
guras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a
que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; IL Las formas tri-
dimensionales; I11. Los nombres comerciales v denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el articulo siguiente, y IV, El nombre propio de una persona fisica,
siempre que no se confunda con ung marca registrada o un nombre comercial publicado.”

# A Casado Cervitio, El sistema comunitario de marcas. Normas, jurispradencia v prietica, Lex
Nova, Valladolid, 2000, p. 117.

" La Lanham Aet estadounidense y el Code de la Propriété Intellectuelle francés, por ¢jemplo,
protegen elementos auditivos, aungue en ¢l caso francés se requiere que puedan ser represen-
tados grificamente,

" Al respecto recuérdese como ejemplo la compania holandesa Vennootschap onder Firma Sen-
ta Aromatic Marketing, que obtuve un registro comunitario de marca en la Unidn Furopea,
bajo el niimero de registro CTM 428870, R 156/1998-2, con respecto al olor de pasto recién
cortado (freshly ent grass) aplicado a pelotas de tenis. Ver decision del Segundo Tribunal de
Apelaciones de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno de la Unidn Europea del 11
de febrero de 1999, bajo el expediente R 156/1998-2.

¥ Carlos Vifiamata Paschkes, op. cif., p. 288,

" Ihidem, p. 229,

" Art. 90, frace. 11, LPL

'™ Kl art. 6 fer establece las prohibiciones to a los emblemas de Estado, signos oficiales

de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Compararlos con las prohi-

biciones contenidas en las fraces. V1L, VI v 1X del art. 90 de la LP1.
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o de uso comin; formas tridimensionales del deminio piiblico o con caracteristicas
descriptivas; letras, niimeros o colores aislados, y traducciones o variaciones de
palabras no registrables, es decir, elementos que son genéricos o descriptivos.'”!
Tampoco se pueden reclamar derechos marcarios sobre clementos de tipo geo-
grifico o aquellos que induzcan al error,'™ ni elementos que hagan referencia a la
identidad de una persona, sin el consentimiento de la misma; y desde luego, tam-
poco podri constituir una marca signos que sean iguales o semejantes en grado de
confusién a otra ya registracla, ya sea por prioridad nacional o extranjera, o porque
se trata de una marca famosa o muy conocida.'"

Sin embargo, hay algunas particularidades en las prohibiciones referidas, pues
ademds de las mencionadas la LPI no protege como marca signos animados o
cambiantes —por ejemplo, los hologramas— ni ciertos elementos que son mate-
ria de la peculiar institucién de la legislacién de propiedad intelectual mexicana
I.Iillnﬂda Teservis I{f dfrffilﬂ.!'._.““ i Id Cual nos referire.mus m‘és ade]allt& con ma)’ur

profundidad.

Los signos como objeto de proteccién del derecho marcario

A diferencia de los paises de tradicién legal inglesa, en México los derechos sobre
una marca se obtienen mediante el registro del signo distintivo, de manera que sélo
asi una persona fisica o moral puede convertirse en titular de la marca, salvo en los
casos de marcas famosas y notoriamente conocidas, a las cuales nos referiremos mis
adelante. Asi que no se puede ser el titular legal de una marca mediante el simple
uso, sin importar la fuerza distintiva que posea el signo utilizado.

""" Véanse las fraces. IL IIL IV, Vy VI del art. 90, LPL

" Conforme a las fraces, X y X1 del art. 90 de la LPI, no serin registrables como marca *X. Las
denominaciones geogrificas, propias o comunes, v los mapas, asi como los gentilicios, nombres
y adjetivos, cuando indiguen la procedencia de los productos o servicios v puedan originar
confusiin o error en evanto a su procedencia; X1, Las denominaciones de poblaciones o luga-
res que se caractericen por la fabricacidn de ciertos productos, para amparar éatos, execepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles v se tenga
¢l consentimiento del propietario: [...] XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimen-

les, susceptibles de engaiiar al piiblico o inducir a error, entendiéndose por tales las que

constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos
o servicios que pretenda amparar;”

W Véanse las fraces. XV, XV bis, XV, XVI del art. 90 de la LPL en relacion con el art. 6 bis del
Convenio de Paris, el cual provee proteccidn a las marcas notoriamente conocidas.

8% Yéanse las fraces. 1y X111 del art. 90, LPL
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Marcas propiamente dichas

La marca otorga el derecho exclusivo de usar el signo distintivo registrado exclu-
yendo a todos los demis de usar cualquier otro idéntico o en grado de confusidn.
A este respecto nos parece grave que la LPT vigente desde 1991 no diga en forma
clara y categérica los derechos que la marea confiere, sino que éstos se deducen
de la lectura de las infracciones administrativas que ella contiene. Lo que sf hace
la ley es definir a la “marca™" como todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,'" pudiendo consti-
tuir marcas vilidas las siguientes: "'

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,
frente a los de su misma especie o clase:

II. L;l.'s ﬁ)l‘[llﬂﬁ Lridi.[llell!i.il]llﬂllﬂi:

I1. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
su registro no esté expresamente prohibido, y

IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registracla o un nombre comercial publicado.

La jurisprudencia en nuestro pais no ha sido particularmente clara, pero al-
gunos tribunales mexicanos se han pronunciado en forma aislada en el sentido
de que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean des-
criptivas de los productos o servicios que traten de protegerse,'™

Avisos comerciales

La Lr1 también contempla una proteceidn especial para los avisos comerciales
cuya titularidad se obticne, al igual que las marcas, mediante el registro del mis-

Aunque puede decirse que ésta es una definicidn amplia e inclusiva de marca, debe aclararse
que la definicién anterior, contenida en el art. 88 de la LPL ubicada en el capitulo 1 [de las
marcas| del titulo IV de dicha ley, denominado “De las marcas y de los avisos y nombres co-
merciales™ (sic), corresponde mids ampliamente a signo distintive.

% A, 88, LPI.

' An. 89, LPI,

1% MARCAS, NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES S1 SON
DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO, Novena Epoca. Noveno Tribunal de Circuito en materia
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revision 3349/2000 del 25 de enero de 2001.
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mo. Fsta figura se encuentra regulada por los arts, 99 a 104 de la LPI, la cual
considera como avise comercial *las frases u oraciones que tengan por objeto
‘anunciar’ al piiblico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o
de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie™. "

Para todo propésito prictico, los avisos comerciales estin regulados por las
mismas disposiciones que las marcas,'" pero debido a que el texto transerito en
el parrafo anterior estd redactado en términos tan amplios, permite al solicitante
defender la procedencia del aviso presentado a registro casi en cualquier caso.'"!
Laasimilacion de los avisos comerciales es mayor a partir de la LPI vigente, ya que
en ¢l pasado los avisos no podian renovarse después de 10 afios, y ahora pueden
hacerlo por periodos sucesivos igual que las marcas.

Con todo, nos parece que hay situaciones donde la ley y la autoridad admi-
nistrativa no han definido criterios claros para evitar el abuso de esta figura,
pues en ocasiones se registran frases u oraciones que entrafian una afirmacién
factual, que en atencién a la legislacién del consumidor, deberian ser veraces y

% puesto que de otro modo se estaria legitimando el engafio'" al

comprobables,
pliblico consumidor. Pensemos en frases como “La pizza mds grande de México™,
“El refresco oficial de la seleccién mexicana®, “Sélo la leche materna es mejor
que...” ¢No es cierto que entrafian también una poderosa afirmacién cuya veraci-
dad estd en el mejor interés de la sana competencia econdmica y del pablico con-
sumidor? Tal parece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (1MPI)
no siempre comparte este criterio ni tiene presente la ley de proteccién al consu-
midor, puesto que por otra parte no tiene facultades para aplicarla.

Vale la pena mencionar que segin la LPT ¢l aviso comercial puede anunciar
1. productos o servicios, o 2. establecimientos o negociaciones. En este dltimo
caso, sean ¢stos de la naturaleza que fueren, se considerarin comprendidos en

"™ Art. 100, LPL

% Are. 104, LPL

1 Mauricio Jalife Daher, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porria, México, 2002,

p. 268,

'"* Art. 32, Ley Federal de Proteccidn al Consumidor: “La informacién o publicidad relativa a
bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma. deben ser veraces,
comprobables...”

Art. 32, Ley Federal de Proteccidn al Consumidor: ... se entiende por informacidn o pubhici-
dad engaiiosa o abusiva aquella que refiere car,
giin hien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdaderas, inducen al error o confusién
por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presentan.”

teristicas o informacion relacionadas con al-
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una clase especial complementaria de la clasificacion de Niza.'"* El registro no
amparard productos o servicios, “aun cuando estén relacionados con el estableci-
miento o negocio”. Tal disposicién nos parece un completo desatino, sobre todo
st atendemos a la iltima version de la clasificacién de Niza, que extiende las clases
de 42 a 45, por lo que amplia las que se refieren a servicios y vuelve mas ficil la
clasificacion de un aviso comercial en cualquiera de las 11 clases de servicios.
Ademis, la disociacion del producto o servicio con el establecimiento produce
complejos y absurdos escenarios; por ejemplo, que un restaurante tenga los de-
rechos sobre un aviso comercial con respecto a la clase 42 (servicios para proveer
alimentos y bebidas), y otro tenga la titularidad del mismo aviso comercial con
respecto al establecimiento, Por desgracia, este escenario nos parece tan absurdo
como probable que suceda.

Nombres comerciales

Nuestra ley también otorga proteccién a los nombres comerciales, que si bien
pueden constituir una marca conforme al art. 89 de la TPL'" tienen una forma
especial de proteccion senalada en los arts. 105 a 112 de la LPL De acuerdo con
el art. 105:

El ll()[nbrl.’ L'(][nCrUild d(: U cmpresa o Cﬁmble{_'hnic“lll illduﬁu’iﬂ]! (_'(}lllt:l‘(_'i.il.l o d‘:
Scn'i’:in.\' )’ c] {Icrtc.!'l(] d suuso L'x(.'IuS'[\'O R:Blilriin ]Jr(lll:gi(]tls: .qiﬂ ncccﬁida(] ‘]E rc:giﬂ-
tro. La proteccion abarcard la zona geogrifica de la “clientela efectiva™ de la empre-
sa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial v se extenderd a toda la
Repiiblica si existe “difusion masiva y constante™ a nivel nacional del mismo.

Es decir, ¢l nombre con ¢l que se conoce el establecimiento estard protegido
sin necesidad de la publicacién del mismo que podri solicitarse al IMPL. En la
prictica, las solicitudes de publicacién de nombre comercial tienen el mismo tra-
tamiento que las solicitudes de registro de marca, y los efectos son muy similares.
No obstante, podemos advertir algunas diferencias importantes:

1. Adquisicién del derecho. Conforme a la LPI, micntras que los derechos
sobre una marca se adquieren con el registro, el nombre comercial estd

" A 102, LPLL
15 Art. 89, LPI: “Pueden constituir una marca los siguientes signos: [..] I, Los nombres co-
merciales ¥y denominaciones o razones sociales...”
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protegido a favor de quien lo emplea desde el momento mismo en que su
utilizacién principia,''" sin necesidad de registro, por lo que es posible in-
terponer acciones aun en ausencia de la publicacién correspondiente. '’
No obstante, en un sistema formalista como el nuestro es conveniente
contar con dicha publicacién a pesar de que la LPI no establece que sca
necesaria para el ejercicio de acciones.

Efectos de la publicaciin o registro. Mientras que el efecto del registro de
una marca es conceder a su titular el derecho al uso exclusivo sobre la
misma,''" pudiendo excluir a cualquier otro competidor que utilice un sig-
no que sea idéntico o parecido en grado de confusién;'" los efectos de la
publicacién del nombre comercial son establecer la presuncién de buena
fe en la adopceidn vy el uso del nombre comercial.'*" La razén de que esto
sea asi es que como apuntamos arriba, la proteccién al nombre comer-
cial deviene de la sola circunstancia de emplearlo.™ Sin embargo, cabe
destacar que para que proceda la solicitud de publicacién uno debe estar
utilizando el nombre comercial y acreditarlo,'* situacién que no se exige
para el registro de marcas. Es decir, la publicacién pretende dar a conocer
que quien ha adoptado el nombre comercial se ostenta como propietario
y estima no estar violando derechos de terceros.™

Costo. Mientras que la tarifa de la solicitud de registro de marca es de
$2514.68. la tarifa por la solicitud de publicacién de nombre comercial
cs de $415.58, tomando en cuenta el IVA de 16% vigente a partir de enero
de 2010 para ambas cantidades." Sin embargo, en este dltimo caso la so-
licitud debe acompanarse de una fe de hechos levantada por un fedatario
priblico, que usualmente cuesta més de $3 000.00, por lo que a la postre
resulta mis cara que registrar una marca. Esto ha ocasionado que las soli-
citudes de publicacién de nombre comercial sean mucho menores que las

Mauricio Jalife Daher, op. efl., p. 274.

T fhidem.p. 277.

Art. 87, LPL

Art.213,LPL

Art. 106, LPL

Mauricio Jalife Daher, of. cit,, p. 278,

¢ Art. 107, LPL,

Mauricio Jalife Daler, op. edl., p. 278,

Las cantidades son mostradas en pesos mexicanos e incluyen IVA, Véase la tarifa de servicios
del IMPI vigente a partir de enero de 2010.
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de marca,'® y al mismo tiempo que los nombres comerciales publicados
sean muchos menos que las marcas registradas. ™"

4. Limitacién geogrdfica. La proteccién al nombre comercial, mdepencdlien-
temente de s1 se encuentra publicado o no, se hmitari a la “zona geogra-
fica de clientela efectiva™, a menos que exista difusion nacional masiva y
constante. La zona geogrifica no siempre es ficil de establecer, ya que no
serd igual para una tienda de abarrotes o para una farmacia que para un
hotel o restaurante, pero siempre se debe recurrir a elementos objetivos
de valoracién.'*

Marcas colectivas

Finalmente, cabe destacar que se reconocen por primera vez las “marcas colecti-
vas”, cuya designacion de colectivas no deriva de su titulandad compartida —pues
cn tal caso se tratard de una marca en copropiedad—, sino del hecho de que su n-
tularidad le corresponde a sociedades o asociaciones, las que utilizan dicha marca
para distinguir los productos o servicios de sus miembros, El régimen de mar-
ca colectiva viene a cumplir funciones equivalentes a la “marca de certificacién”
utilizada en otros paises, la cual avala la calidad de un producto o servicio, por
cumplir éste con ciertas especificaciones y corresponder a una calidad impuesta
por una entidad supervisora.'*® En casi todos los aspectos, una marca colectiva
es una marca en sentido estricto. La diferencia estriba en quién es el titular de
la marca, y la marca colectiva se trata de un signo distintivo cuya titularidad y
registro es solicitada por “las asociaciones o sociedades de productores, fabri-
cantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas™.'* La
segunda diferencia es que la solicitud debe ir acompaiiada por las reglas de uso, '™
pero ademds este tipo de marca tiene algunas limitaciones derivadas de su natu-

Fn 2008, el IMPI silo recibio 107 solicinudes de publicacion de nombre comercial; mientras
que en ¢l mismo periodo recibio 77 467 solicitudes de registro de marca. Es decir, por cada
solicitud de publicacidn de nombre comercial, se presentaron 723 solicitudes de registro de
marca. Fuente: fnforme Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2008,

En 2008, el IMPI sélo publicd 41 nombres comerciales, mientras que en el mismo periodo
concedié ¢l registro de 57713 marcas. Es decir, por cada nombre comercial publicado se
registraron 1407 marcas. Fuente: Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustriaf, 2008,

Muuricio Jalife Daher, op. aif., p. 275.

' fhidem, p. 262,

= Art, 96, LPI.

Art. 97, LPL

5

g
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raleza, como la restriccion de que no puede transmitirse a terceras personas y su
uso quedard reservado a los miembros de la asociacién, ™

El uso de marcas colectivas en México no es tan frecuente como en Estados
Umidos de América o Europa, pero puede representar una excelente opeidn para
una pluralidad de productores cuyo bien no reiina las caracteristicas para ser pro-
tegido mediante una denominacién geogrifica, ya que la marca colectiva servird
como mecanismo para que la sociedad o asociacién avale solamente a aquellos
productores de lazona que observan determinados lineamientos de fabricacién, '
manteniendo asi una identidad comin frente al publico consumidor.

Marcas famosas y notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas han sido reconocidas por la LPI vigente confor-
me al art. 6 bis del Convemo de Paris y el art. 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
incluso si dicha marca no estd registrada en México,'* lo cual constituye la tinica
excepcion al rigido principio de que los derechos sobre las marcas nacen con el
registro,'"!

Sin embargo, hasta antes del 16 de junio de 2005 no existia un procedimiento
Jurisdiccional o administrative para que autoridad alguna, sea jurisdiccional o
administrativa, declarara que una marca tuviese tan importante caracteristica. En
la prictica era mds o menos aceptado el eriterio de que en algunas situaciones era
posible determinar la notoriedad, por ejemplo, cuando el TMPI lo declaraba asi
en la tramitacién de un procedimiento contencioso de nulidad o infraccion y la
resolucion que derivaba de tales procedimientos era dejada firme por las instan-
clas superiores:'” vy durante el procedimiento de registro, cuando el IMPI negaba
¢l registro del signo propuesto porque cra idéntico o similar a otro ya protegido,
aungue en este caso era mds bien un indicio. Esto traia como consecuencia que
muchos titulares promovieran solicitudes a nombres de terceros para provocar

B Ar, 98, LPL

92 Mauricio Jalife Daher. op. cil., p. 263,

"% Veanse diversas tesis jurisprudenciales bajo el rubro MARCA NOTORIA. NOCION Y PRO-
TECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE RECISTRADA EN EL
PAIS: PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA.NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCION DE UNA MARCA
QUE FSTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS DE ORIGEN,

Art, 87, LPIL,

Mauricio Jalife Daher, op. eif., p. 190.

1H

14
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que el IMPI declarase como notorias sus marcas,™ Sin embargo, no debe perderse
de vista que la condicion de notoria es apreciada no ante los ojos de la autoridad
administrativa, sino ante los ojos del piablico consumidor. Por ejemplo, el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que para determinar
s1 una marca es notoriamente conocida, se tomari en cuenta el conocimiento que
de ésta se tenga en el sector correspondiente del piblico consumidor, incluso
aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promocién
de la marca.'”

Durante 2001 a 2003, diversas empresas buscaron que el IMPI declarara que
las marcas de las cuales ellas eran titulares tueran consideradas como notoria-
mente conocidas. Algunos contendientes en los procedimientos administrativos
comenzaron a cuestionar la validez del pronunciamiento hecho por el ™MPT al
respecto, e incluso reiterados criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, asf como de los tribunales federales determinaron que el IMPI no
tenia facultades para hacer tal declaracién. '™

Ante esta circunstancia, a finales de 2004 comenzé a discutirse una iniciativa de
reforma a la LPI, para otorgar expresamente facultades al IMPI a fin de que emitiera
declaratorias de notoriedad o fama de marcas. El resultado fue una reforma aproba-
dael 19 de abril de 2005 y publicada en el Diario Oficial de la Federacién ¢l 16 de
junio de 2005, mediante la cual se efecttan las siguientes reformas a la LPI:

1. Se dan facultades expresas al IMPI para que emita declaratorias de noto-
ricdad o fama.

2. Se establecen lineamientos para considerar cuando existe posibilidad de
confusién de una marca cuyo registro se solicita, con otra que es conside-
rada notoriamente conocida o famosa, a fin de implementar la prohibicién
del art. 90, frace. xv.""

" Ihidem.

7 Art, 1708 (6), TLCAN,

% Vease la tesis V-TASR-V-746 de la Quinta Sala Regional Metropolitana. Revista del Tribunal
de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Epoca, Afio 111, No. 33. Septiembre de 2003.

1% Art. 90, LPI: “No serin registrables como marca: |... |

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridi ionales, iguales o -t i una mar-

ca qgue el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplica-
s a cualguier producto o servicio..., Este impedimento procederd en cualquier caso en que el
uso de la marca cuyo registro se solicita:
a) Pudiese crear confusién o un riesgo de asociacion con el ttlar de la marea notoria-
mente conocida; o
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3. Seincorpora por primera vez a la legislacidn mexicana la proteceién por
dilucién y por desprestigio a las marcas notoriamente conocidas, que la
doctrina de otros paises ha desarrollado, aungue solamente en forma pa-
siva, pues sera tundamento para que el IMPI niegue registros, pero no
para que el titular de la marca notoriamente conocida interponga una
acci6n o inicie un procedimiento administrativo,'*

4. Se incorpora un capitulo M al titulo cuarto de la LPI, mediante el cual se
deﬁne IO que s& (:Un.sidera una marca nuturia.merlte CUnUCid'.rl y ura marca
famosa‘HI

5. Se detalla el procedimiento para que el IMPI emita las declaratorias co-
rrespondientes, v se incorpora una lista no exhaustiva de la evidencia
que podrd proporcionar el solicitante para prevalecer en su solicitud de
declaracion,'* asi como el procedimiento para anular la declaracién de no-
toriedad o fama de las marcas."*

La doctrina internacional ha diferenciado entre marcas notorias y marcas renom-
bradas o famosas.'"" Con cardcter general se considera que una marca gozard de no-
toriedad cuando el signo distintivo sea usado y conocido por el sector del piblico
de los consumidores de los productos o servicios relevantes, Por su parte, la marca
renombrada o famosa deberd gozar como consecuencia de la preferencia del priblico
en general."* Al efecto, cabe destacar que la definicién adoptacla por la LPI es acerta-
da, al considerar notoriamente conocida una marca “cuando un sector determinado
del priblico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca como consecuen-
cia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o servicios o bien,
como consecuencia de la promocion o publicidad de la misma™

. Al mismo tiempo

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el atlar de la marca noto-
ramente conocida; o
¢} Pudiese causar el desprestigio de la marea notoriamente conocida o
d) Pudiese diluir el caricter distintivo de la marca notoriamente conocida.”
"% Art. 90, frace. XV, LPL
" Art. 98 bis, LPL
"2 Art. 98 bis-2, LPL.
"5 Art, 98 bis-8, LPL
Véase la Recomendacion conjunta adoptada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la
Unién de Paris v por la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Inte-
lectual relativa a la proteccidn de las marcas notoriamente conocidas,
AL Casado Cerviiio, of. cit., p. 82, en relacién con Ferndndez-Novoa.
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considera como famosa “aquella que sea conocida por la mayoria del priblico con-
sumidor”,

La retorma recién hecha si bien da més clanidad a los conceptos, detine también
¢l momento procesal para emitir las declaraciones correspondhentes v facilita el
procedimiento para los titulares de este tipo de marcas; de igual forma, aumenta las
va de por si amplias facultacles conferidas al IMPT, contradice la tendencia internacio-
nal de que en la sustanciacién de un procedimiento la declaracion la haga la autoridad
junisdiceional y con atencién a las prestaciones reclamadas en la demanda, por la via
reconvencional, " o meluso, en relacién con asuntos que no son estrictamente e pro-
piedad mtelectual, como pueden ser aspectos de parodia o libertad de expresion.'”

La distintividad como elemento fundamental de las marcas

Entender el principio de distinfividad es iindamental para comprender el funcio-
namiento de las marcas. “Distintivo™ es aquello que tiene tacultad de distingur; que
distingue o caracteriza esencialmente algo, o como una insignia, seial o marca, ™
Lo anterior es congruente con el significado doctrinal del principio de distinfivi-
dad, que rige a las marcas,"™ por lo que ahora analizaremos la aplicacién de este
principio al derecho de marcas.!™

Para adquirir los derechos marcarios no se requiere que el signo sea nucvo en
un sentido absoluto. Sélo es necesario que sea capaz de distinguir productos o
servicios similares de otros de su misma especie. Asi, la misma marca puede ser
registracla en més de una ocasién, y todos los registros serdn vilidos si el titular
de cada registro aplica esa marca a bienes de diferentes clases.” También puede
suceder que una marca debidamente registrada deje de usarse y proceda su ca-
ducidad, ¥ que postcriormcntc esta marca la retome otra personi, en Cuyo caso

" Para una discusion mis amphia sobre el tema, véase Beverly W, Patushall ef al., Trademarks

and Unfair Competition, 4" ed., LexisNexis Publishing Co.,, Nueva York, 2000, p. 206, refi-
riéndose a los conceptos marcas distintivas, sugestivas v deseriptivas,

Para una amplia discusién sobre el tema, véase M.V.B. Partridge, “Trademark Parody and the
First Ammendment: Humor in the Eye of the Beholder”, en The John Marshall Law Review,
29 J.. Chicago. 1996,

Diccionario de la lengua espaiiola, disponible en el sitio oficial de la Real Academia Espafiola:

14

hitps/fwww.rae.esfrae.html, consultado el 8 de agosto de 2010,

" Beverly W, Pattishall ef al., op. cit., p. 48,

1 Véase MV.B. Partridge, Guiding Rights. Trademarks, Copyrights and the Infernet, iUniverse,
Ine., Lincoln, 2003, p. 62.

13 Art, 93, LPL

Derechos de propiedad industrial 211

no serd un signo nevedoso, pero si distinttvo, y por tanto suficiente para gozar
de proteccién, '

Por la misma razén, cuando una marca que en principio posee capacidad dis-
tintiva pierde esa fuerza para singularizar productos o servicios, habra de decla-
rarse que ha perdido su distintividad y se ha convertido en una marca genérica
cuyo registro merecerd ser cancelado.' Pero fuera de estas circunstancias, no es
posible permitir a un tercero el uso de esa misma marca o cualquier otra parecida
en grado de confusién a la registrada,” a pesar de que tal uso sea inocente, de
buena te 0 sin la mtencién de causar dano o menoscabo alguno a la marca.

Ahora bien, en México no se reconoce el principio de secondary meaning, que
otorga proteccion a las marcas que se consideraron como descriptivas en un ini-
cio, respecto de los bienes o servicios que identifican, y que luego adquirieron un
significado o renombre especial que sugiriera al pablico consumidor el origen de
dichos bienes, a pesar de la débil capacidad descriptiva del signo distintivo. Sin
embargo, en México se protegen marcas descriptivas que han alcanzado el estatus
de notoriamente conocidas sélo de manera incidental y negativa, de acuerdo con
lo dispuesto por la frace. XV del art. 90 de la LPI. Aun asi, no se han establecido
criterios bien definidos para determinar la descriptividad de las marcas.

Marcas vs. reservas de derechos

Con respecto a la armonizacion que la legislacién marcaria debe guardar, nuestro pais
es el inico que ha desarrollado un singular sistema de proteccién a personajes ficticios
o simbdlicos en obras literarias, historietas graficas o cualquier publicacién periGdica,
personajes humanos, nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, el
cual fue regulado por primera vez en la ley autoral del 14 de enero de 1948.

Esta proteccidn, sin embargo, no estd regulada en la LPI sino en la LFDA, por lo
que ¢s una figura legal formalmente distinta de las marcas. La reserva de derechos es
mds proxima al derecho de autor en su regulacién, pero si atendemos a los elemen-
tos que la conforman, guarda mayor relacion con las marcas. La proteccién que la
LFDA vigente otorga mecliante estas reservas de derechos se extiende a titulos, nom-
bres, denominaciones, caracteristicas fisicas v psicolégicas distintivas, o caracterfs-
ticas de operacién aplicada en alguno de los géneros siguientes: 1. publicaciones

En este respecto, véase el art, 152 de la LP@ y considérese la discusidn acerca de abandono de
derechos contenida en Exxon, Corp. v, Humble Exploration, Co., Inc. United Status Conrt of
Appeals, Filth Circuir, 695 F.2d 96 (1983).

S Art, 153, LPL

Art. 213, LPL

7

£
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periddicas, 2, difusiones perideicas, 3. personajes, 4. personas o grupos dedicados
a actividades artisticas y 5. promociones publicitarias.”™ Aunque su dmbito de pro-
teccion ha disminuido en relacién con la legislacion autoral de 1956, también se ha
extendido en otros campos.'”

La similitud de la figura juridica de reserva de derechos con la marca es notoria,
toca vez que aquélla no es una herramienta que responde al mandato del art. 28
constitucional en relacién con los privilegios concedidos a los autores, ™
sistente con los objetivos que la LFDA pretende perseguir.™ Las marcas no son un
privilegio temporal, sino un dispositivo para evitar una competencia desleal entre
industriales, comerciantes o prestadores de servicios con fundamento en la frace. X
del art. 73 constitucional." Las marcas pueden mantenerse vigentes de manera in-
definida mientras conserven su fuerza distintiva, pues no se consideran un invento ni
una creacién original, Por disposicién constitucional," las patentes y los derechos
de autor no responden a este principio, pues necesariamente se otorgarin por un

ni es con-

1% Art, 173, LFDA de 1996,

4 Si contrastamos el actual art. 173 de la LFDA vigente con los arts. 24, 25 v 26 de la ley abro-
gada por ésta, concluimos que va no se consideran como materia de Reserva de Derechos las
caracterfsticas grificas originales que sean distinfivas de una obm o coleccidn, que se estable-
cia a favor de los editores, periddicos, revistas, productores de peliculas u otras publicaciones
semegantes. Véase Julio Javier Cristiani, “Las reservas de derechos v su regulacion en la nueva
ley de derechos de autor, ¢ Proteceidn acumulada o conflictos por acumularse?™, en M, Becerra
Ramirez, Estudios de devecho intelectual en komenaje al frofesor David Rangel Medina, Institu-
to de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1998, p. 240,

7 Art. 28, CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
pricticas monopdélicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condicio-
nes que fijan las leves. El mismo tratamiento se dard a las prohibiciones a titulo de proteccion a
la industria, [...] Tampoco constinyen monopolios los privilegios que por determinado tem-
po 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 v perfeccionadores de alguna mejora”

¥ Ar. 1%, LFDA: “Lay Ley, regl ia del articulo 28 constitucional, tiene por objeto
la salvaguarda v promocidn del acervo cultural de la Nacidn; proteccidn de los derechos de los
autores, de los artistas intérpretes o ¢jecutantes, asi como de los editores, de los productores

y de los organismos de radiodifusion, en relacién con sus obras literarias o artisticas en todas
sus mamfestaciones, sus nterpretaciones o gecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o vi-
deogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos de propiedad intelectual

1# SE] Congreso tiene facultad: [...] X. Para legislar en wda la Repiblica sobre hidrocarburos,

minerfa, industria cinematogrifica, comercio,..”

Pirrafo noveno del art. 28 de la Constituciin Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

g
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tiempo limitado."" En tal virtud, si las reservas de derechos se derivan de la legisla-
cién autoral, no son susceptibles de protegerse en forma indefinida, como sucede
con las marcas, las cuales pueden renovarse por periodos de 10 afios mientras sigan
utlizindose.'™

Como es evidente, el derecho al uso exclusivo sobre una marca puede ampliar-
se en forma ilimitada, indefinida y perpetua si el registro se renueva, y la marca
conserva su fuerza distintiva. De la misma manera, las reservas de derechos no
estin limitadas a una vida especifica,'™ sino que podrin renovarse en forma suce-
siva'™ en tanto mantengan su fuerza distintiva.

En torma particular, la reserva de derechos otorga el derecho al nso exclusivo
de nombres y “caracteristicas fisicas y psicoldgicas distintivas” o “caracteristi-
cas de operacién originales™ en los géneros de 1, revistas y otras publicaciones
periddicas, 2. programas de radio o televisién, 3. personajes, 4. nombres artisti-
cos y 5. promociones publicitarias, '

Del examen cuidadoso de los géneros protegidos por la reserva de derechos,
se puede apreciar que coinciden con diversos productos y servicios que estin

' En el caso de las patentes es de 20 afios a partir de la fecha de presentacion (art. 23, LPI); y en
el caso de los derechos de autor es de 100 afios a partir de la muerte del autor o de su divulga-
ciom, segiin sea el caso (art, 29, LFDA).
Art, 95, LPL: “El registro de marca tendrd una vigencia de diez afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicind v podrd renovarse por periodos de Ta misma duracion”
5 Elart, 189 de Ta LFDA establece que la vigencia del certificado de reserva de derechos otor-
gadla a titulos de publicaciones o difusiones periddicas serd de un afio, contado a partir de la
fecha de su expedicidn: mientras que en el resto de categorfas tendrd una vigencia de cinco
afios, de acuerdo con el art. 190 de la LFDA.
5 Art, 191, LFDA,
Véase detalladamente el contemdo del ant. 173 de la LFDA: *La reserva de derechos es la fa-
cultad de usar y explotar en forma exclusiva titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas
fisicas y psicoligicas distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplicados, de acuer-
do con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: 1 Publicaciones periddicas: Editadas
en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
1L Difusiones periddicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido v suscep-
tibles de transmitirse; II1. Personaj
IV. Personas o grupos dedicados a actividades artisti

1

humanos de caracterizacion, o ficticios o simbélicos;
¥ V. Prome
templan un mecanismo novedoso y sin proteceion tendiente a promover y ofertar un bien

1ones publicitarias: Con-

1
servicio, con ¢l incentivo adicional de brindar la posibilidad al piblico en general de obtener
otro bien o servicio, en condiciones més favorables que en las que normalmente se encuentra
en el comercio; se exceptiia el caso de los anuncios comerciales.”
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protegidos mediante marcas en diversas clases, segim la clasificacion de Niza.

1t

Esta comcidencia se muestra en la tabla siguiente:

Género de prolecciin
de las reservas de dervechos

Producte o servicio
conforme a la clasificacién de Niza

Revistas v otras publicaciones
b P
periddicas

Programas de radio o televisién

Personajes

Nombres artisticos

Promociones publicitarias

Servicios de publicidad, clase 35;
productos de papel, clase 16

Servicios de telecomunicaciones, dase 38;
servicios de educacion y entretenimien-

to, clase 41

Servicios de educacién y entretenimien-
to, clase 41 servicios personales y socia-
les, clase 45

Servicios de entretenimiento y activida-
des culturales, clase 41

Servicios de publicidad, clase 35: y cual-
quiera de las 45 clases dependiendo del

producto o servicio publicitario

Ademis, los nombres de personajes de caracterizacién ficticios o simbdélicos
pueden obtener proteccién mediante la aplicacién de los principios y las reglas
clisicas del derecho de autor, de acuerdo con la originalidad de los mismos: es de-
cir, serfan protegidos por el derecho de autor en tanto no se trate de personajes or-
dinarios, de relleno o secundarios, o sea, carentes de originalidad. Cuanto menos
desarrollado sea el personaje, menor proteceién autoral se le proporcionard.'”

La duplicidad y ¢l conflicto entre las marcas y las reservas de derechos s atin
mis evidente si comparamos las causas en que éstas no podrdn otorgarse'™ con las
causas en que aquéllas no serdn registrables, lo cual nos permite deducir a conirario

1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Clasificacién Intemacional de Productos v

Servicios para el registro de marcas (Clasificacién de Niza)™, en Gacela de la Propiedad Indus-
trial, ejemplar extraordinario XXX, 2002, p. 520,

7 Véase Robert A, Gorman ef al., Copyright: cases and materials, 5 ed., Lexis Publishing,

Charlottesville, Virginia, 2000, p, 254. en relacién con ¢ caso Nichols v, Universal Pictures

Corp., 45 F.2d 119,121 (2d Cir. 1930).

1 Art. 188, LFDA.
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sensn el objeto de proteccién juridica de ambas figuras. La comparacion se aprecia

en la tabla siguiente:

Denominaciones gue no Art. Denominaciones que Art.
son materia de LipA | constituyen marcas LPI
reservas de derechos no registrables
Elementos genéricos 188, Elementos genéricos, nombres 90,11
i(h) téenicos o de uso comiin
Letras o niimeros aislados 188, v Letras, digitos o colores aislados =~ 90,V
Traduccién, variacion ortogra- 188, Traduceidn, variacién ortogra- 90, VI
fica caprichosa o la construe- V1 fica caprichosa o la construc-
cidon artificial de palabras no cion artificial de palabras no
reservables registrables
Reproduzean o imiten sin au- 188, Reproduzean o imiten, sin 90, vl
torizacion, escudos, banderas, — 1(d) autorizacién, escudos, ban- y VIII
emblemas o signos de cual- deras o emblemas de un pais,
quier pais, estado, munieipio o estado, municipio o divisiones
divisién politica equivalente politicas equivalentes, asi
como sellos oficiales. monedas
o billetes
Sin la debida autorizacion 188, Reproduzean las denomi- 90,vI1
expresa, ostenten o presuman  Ic) naciones, siglas. simbolos o
el patrocinio de una sociedad, bl de organizaciones
organizacién o institucion pii- mternacionales, gubermnamen-
blica o privada (entre otras) tales, no gubernamentales o de
cualguier otra organizacion
Nombres y denominaciones de 188, Denominaciones geogrificas, 90, Xy
los paises Vi de poblaciones o lugares ca- X1
racterizados por la produccién
de ciertos pmductus
Nombres de personas o de 188, Nombres, sin consentimiento 90, X11
PETSONAjes, a Menos que se VII de los interesaclos o, si han

solicite para artistas con su
consentimiento

fallecido, del conyuge o sus
parientes
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Sin autorizacién incluyan el
nombre, seudénimo o imagen
de alguna persona determinacla

Puedan inducir al error o
confusion con otra reserva
previ;.uuente l)t(:rgn.la, por
suidentidad o semejanza
gramatical, fonética, visual o
conceptual con otro nombre
denominacion ya reservado

Sean igl.lu]r:ﬂ 0 :k:mc_iantcs en
grado de confusién con otro
nombre o denominacion reser-
vada que el Indautor estime no-
toriamente conocido, a menos
que quien solicita sea el titular
de los derechos sobre éste

Caracterfsticas grificas

Los subtitulos

L{:)’{:II.L{H5.I Lra(lil.‘il“ll.:s O suce-
didos

188,
I(c)

Seuddnimos, firmas y retratos de
personas, sin consentimiento de
los interesados o, si han falleci-

do, del conyuge o sus parieutes

188.

1(a)

188,

1(f)

Idéntica o semejante en grado
de confusién con otra marca o
“l)][]l)rﬁ l;'l}ﬂl(‘.'mi:lj l—egislﬁldll O
en tramite, con respecto a simi-
lares productos o servicios

Iguales o semejantes a marcas
famosas o notoriamente co-
nocidas, segiin declaracién de
notoriedad o fama de la marca
hecha por el IMPI, a menos
que el solicitante sea el timlar
de dicha marca famaosa o noto-

riamente conocida

juis

188.11

Se refiere a las caracterfsticas
de impresién. que si eran
protegidas en la ley autoral
anterior, y que ahora son pro-
tegidas por medio de derechos
conexos de los editores

Denominaciones, figuras o

formas descriptivas

188,

w

Prohibicién propia de la l{:gis-
lacién autoral, por ser conside-
rada informacion fictica

90, x11

90, XV

¥ XVIT

90,

XVy
XV bis

aplica

90, 1v

Nl)

aplica

Corrclativamente, la confusién que para las autoridades presenta la doble pro-

teccién sobre el mismo objeto juridico que representan las marcas y las reservas

de derechos es tal, que en 1994 tuvo que reformarse la LPT para disponer que no
serfan registrables como marca los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi
como los titulos de publicaciones v difusiones periédicas, los personajes ficticios o
simbélicos, los personajes humanos de caracterizacién, los nombres artisticos y las
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denominaciones de grupos artisticos,'™ a menos que el titular del derecho corres-
pondiente (léase “el titular de la reserva de derechos™) lo autorice expresamente. Es
decir, primero debe obtenerse la reserva de derechos y luego la marca. Lo anterior
genera dos graves problemas para los particulares:

Costo excesivo. La necesidad de recurrir a dos tramites para proteger el
mismo objeto juridico implica un gasto excesivo e innecesario de tiem-
po, dinero y recursos humanos, Ademis, constituye un impedimento al
sano desarrollo de la actividad comercial y, por s1 fuera poco, coloca a
las empresas en una situacién competitiva desventajosa con respecto a las
empresas de otros paiscs.

Incertidumbre juridica. A pesar del impedimento para registrar marcas
en relacion con productos o servicios protegibles mediante reservas de
derechos, no son pocas las ocasiones en que el IMPI ha registrado este
tipo de marcas sin constatar que el solicitante sea también el titular de la
reserva de derechos, lo que a su vez, ocasiona dos situaciones tan ilegales
como indeseables:

Marea registrada antes de la reserva. Desde luego que las marcas con-
cedidas en este supuesto son anulables, pero antes de que el titular de
la marea obtenga la reserva de derechos. Mientras tanto, obliga al solici-
tante con mejor derecho a obtener primero el certificado de reserva de
derechos; luego a solicitar el registro de marca y esperar a ser requerido;
después demandar la nulidad de la marca ante el IMPI; y a seguir litigando
todas las instancias para lograr que la resolucién quede firme.

Un individuo es titular de la reserva y otro de la marca. También en este
caso la marca es anulable a pesar de que sus titulares consideren haber
creado derechos suficientes a partir del registro de ésta. Este escenario cs

fuente de largas v tortuosas batallas legales.'™

" Art. 90, frace. X1, LPL

Al respecto, considérese el caso donde una banda de miisica sinaloense tenia los derechos de
la denominacién “Original Banda Limén™, mientras que otra sobre la denominacién “Arrolla-
dora Banda Limén®, una basada en una marca y otra en una reserva de derechos.
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Me parece increible que esta figura se haya analizado poco enla doctrina mexi-
cana. Al respecto, muchos autores omiten por completo cualquier comentario so-
bre esta figura tan especial y los potenciales contflictos con las marcas, y se limitan
a transeribir decenas de pdginas de jurisprudencia e incluso confunden concep-
tos tan elementales como originalidad y distintividad.' Otros autores transcri-
ben la ley y todos los dictimenes, las iniciativas y los documentos que tiendan a
engrosar el volumen de la publicacién, sin ningtin andlisis sustantivo.'™

Algunos, como Mauricio Jalife Daher, consideran categéricamente que la re-
vision de la doctrina hecha sobre el tema conduce al reconocimiento de que las
pautas tedricas desarrolladas para orientar las instituciones de uno y otro campo
—marcas y reservas de derechos—, en la prictica mexicana se enfrentan a sima-
ciones tan complejas que resultan insuficientes para disefiar una solucién convin-
cente.'™ Sin embargo, diferimos con el maestro Jalife Daher, pues consideramos
que la proteccidn simultinea ofrecida por las reservas y las marcas no es lo que la
doctrina ha denominado “doble proteccién™ o “proteccién acumulada”, ya que
ésta tiene lugar cuando dos figuras diferentes protegen distintos aspectos relacio-
nados con el objeto material, donde se exteriorizan varias formas de propiedad
intelectual,' y no cuando dos figuras se superponen por completo, protegiendo
los mismos aspectos del bien intangible. El ejemplo clisico de proteccidn acumu-
lada tanto por derechos de autor como pormarca es la forma del teléfono Mickey
Mouse, pues a pesar de que el articulo posee una utilidad, la forma del personaje
de dibujos animados es independiente de la funcionalidad como teléfono.' Por

171 Carlos Vifiamata Paschkes, o, eil.. p. 288,

1% Veéanse Fernando Serrano Migallon, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. Porria-Instituto
de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1998, y Fernando Serrano Migallén, La
propiedad industrial en Méxieo, Porria, México, 2000,

Mauricio Jalite Daher, o, cit., p. 175.

Al respecto, considérese que en el caso de 1980 Kieselstern-Cord, Co. v, Accessories by Fearl,
fue., G321 2. 989 (2d Cir. 1980) una Corte Federal del Segundo Distrito de Fstados Uni-
dos de América se pronuncid a favor del disedador v fabricante de las conocidas hebillas de
cintos utilizadas a finales de la década de 1970 y principios la década de 1980, denominadas
winchester y vaguere, cuvos diseiios eran originales pero que tenian la utilidad de ser hebillas.
La mencionada Corte determing que las hebillas en cuestién eran “elementos escultéricos

conceptualmente separables™ que constitufan propiamente obras de arte aplicado, indepen-
di e de su funcionalidad, asi como el cuso Wal-Mart Stores, fne. v. Samara Brothers,
iales de la sentencia establecen: *Este es un caso, en el cual decidimos
hajo gqué circunstancias el diseiio de un producto puede ser distintivo, y por lo tanto protegi-
do... porla Ley de Marcas de 1946 (Lanham Act)”

7 M.V.B. Partridge. ef. cit.

Ine., cuyas palabras in
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tanto, debe ser —y de hecho es— protegido mediante el derecho de autor, asi
como por medio de la legislacion de marcas, e incluso como diseiio industrial.'™

Comparto la opinién que las reservas de derecho constituyen una inconsis-
tencia grave de nuesira legislacion de propiedad intelectual porque establece
diferentes figuras legales que protegen el mismo objeto juridico, lo que crea con-
fusién y gasto innecesario de recursos humanos, téenicos v materiales por parte
tanto del gobierno como de los particulares. La duplicidad (y no la coincidencia
parcial) de figuras lleva a los particulares a realizar dos trimites para proteger
el mismo bien intangible, o ante el desconocimiento, a encontrarse vulnerables
ante terceros. St bien en ambos casos se trata de nombres o denominaciones que
a alggin funcionario de épocas pasadas se le ocurrié que revistas y nombres ar-
tisticos, y mds recientemente promociones publicitarias y programas de radio
o televisidn, son conceptos cercanos al arte y la cultura y que por tanto debian
ser protegidos por la ley de derechos de autor. Aun cuando el mérito artistico
pueda ser incuestionable, lo relevante del caso es que se trata de dispositivos cuya
tuncién es “distinguir”, independientemente de lo sublime de los productos o
servicios que protege.

Denominaciones de origen

Las denominaciones de origen se abordan muy aparte del resto de los signos dis-
tintivos porque poseen una naturaleza juridica muy diferente de las marcas, avisos
comerciales v nombres comerciales, aunque a un nivel prictico puedan guardar
una similitud importante con las marcas colectivas.

Aunque la LPI de 1942 no definfa las denominaciones de origen ni establecia
un sistema de proteccién especial, las modificaciones introducidas en dicha ley
cn materia de marcas impactaron positivamente en el respeto por el origen geo-
grifico delos productos.'”

Estas modificaciones establecian la prohibicién del registro como marca, de
palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendfan aplicarse a productos
que solamente se elaboraran en México o en cualquier otro pais de habla espa-
fiola, para evitar que se indujera a ervor al piiblico sobre la procedencia de los
productos marcados, lo que también podia constituir un perjuicio a la industria

" Lams G, Schomdt, *Propiedad mtelectual v sus fronteras: proteceion de arte e industria”™, en
M. Becerra Ramirer, Estudios de devecho intelectual en homenaje al profeser David Rangel
Medina, Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1998,

17 José Guillermo Gareia Murillo, Las deneminaciones de ovigen en México, Universidad de Gua-
dalajara, 2010, p. 34.
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nacional.!™ Se establecieron reglas mis estrictas para impedir que se registra-
ran marcas que engaiiaran al publico sobre la procedencia de los articulos o que
constitnyeran falsas indicaciones acerca de la naturaleza o calidad de los produc-
tos amparados. Se consignaron disposiciones que tendian a impedir que los in-
dustriales o comerciantes que emplearan marcas, registradas o no, en articulos
elaborados en el pais trataran de darles “apariencia extranjera™, y se establecieron

sanciones para quienes no acataran las disposiciones relativas al uso obligatorio
m

de la leyenda “Hecho en México™.

No obstante, hasta este punto no se hablaba expresamente de denominaciones
de origen y las modificaciones mencionadas en relacion con las marcas tenian la
orientacion de impedir el engaio a los consumidores y proteger a los productores
nacionales.'™ La proteccién ad hoc para las denominaciones de origen surgié en
México con las reformas del 1 de enero de 1973 a la LPT de 1942,'" lo que propi-
16 que en 1974 se reconociera la primera denominacién de origen: tequila.'™

Las denominaciones de origen, a diferencia de los demis derechos de propie-
dad intelectual, no pertenceen a los individuos sino al Estado mexicano, que es el
dueiio de las denominaciones de origen y que a su vez autoriza a los particulares a
utilizarlas bajo ciertas circunstancias. La proteccién se hard de oficio o a peticién
de quien demuestre tener un interés juridico, entendiendo como interés juridico
para efectos de solicitar la proteccién de una denominacién de origen, que sean
personas fisicas o morales que directamente se dediquen a la extraccién, produc-
cién o elaboracién del producto o los productos que se pretendan amparar con la
denominacién de origen; o cdmaras o asociaciones de fabricantes o productores,
asi como dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de
las entidades de la Federacion.'" La definicién apropiada de esta figura legal la
provee el art. 156 de la LPI:

Articulo 156. Se entiende por denominacién de origen, el nombre de una regién
geogrifica del pafs que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o caracterfstica se deban exclusivamente al medio geogrifico, comprendido
en éste los factores naturales y los humanos.

1% Thidem.

™ Ihid., pp. 34 y 33.
“ fhid., p. 35.

M Ibid., p. 39,

52 fhid., p. 40,

™ Art. 158, LPL
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La proteccién de una denominacién de origen se inicia con la declaracién de
proteccion que haga el IMPI, mientras que la solicitud deberd presentarse por
escrito y acompaiiarse del sustento para justificar la protecaién.' Una vez pro-
tegida, el Estado puede autorizar a los particulares para utilizar la denominacion
de origen. Para obtener la autorizacidn, se requiere cumplir con lo ordenado por
el art. 169 de la 1.PI:

Articulo 169. La autorizacién para usar una denominacién de origen deberd ser
solicitada ante el Instituto Y se otoryxr:i a toda persona fisica o moral que L‘Lullp’:l
los siguielltes requi_‘iitme:

[. QIIE (Iirectan]e“te 5 (lE(“(]lle a Ia E.\(lra(.‘(:it’)ll, [‘rﬂ(lll(.’c’il‘ll] o Eial)ﬂrﬂci(_"l“. (Ie I“ﬁ
productos protegidos por la denominacién de origen;

II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaracién;
1. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaria de Comer-
cio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos
de ue se trate, v

IV. Los demis que seniale la declaracién,

B Are 159, LPI: “La solicitud de deduracion de proteceion o una denominacion de origen se
harid por escrito, a la que se acompaiiarin los comprobantes que fumden la peticidn y en la que
se expresard lo siguiente:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberd sefialar, ade-
mis, su naturaleza v las actividades a que se dedica:

II. Interés juridico del solicitante;

11, Sefalamiento de la denominacion de origen;

IV. Deseripeion detallada del producto o los productos terminados que abarcard la deno-
minacidn, incluyendo sus caracteristicas, componentes, forma de extraccidn y procesos de
produccidn o elaboracion. Cuando sea determinante para establecer la relacién entre la deno-
minacién y el producto, se sefialardn las normas oficiales establecidas por la Secretarfa de Co-
mercio y Fomento Industrial a que deberdn sujetarse el producto, su forma de extraccidn, sus

procesos de elaboracién o produccién y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;
V. Lugar o lugares de extraceion, produceiion o elaboracion del producto que se trate de pro-
teger con la denominaciin de « n del territorio de ongen, atendiendo a los
caracteres geogrificos y a las divisiones politicas;

V1. Seiialamiento detallado de los vinculos entre denominacién, producto y territorio, y

VII. Los demis que considere necesarios o pertinentes el solicitante.”

ny la delimita
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Hasta el cierre de agosto de 2010, el IMPI ha emitido y administra 13 declaracio-
nes de proteccion de distintas denommaciones de ongen, algunas protegicas mclu-
so antes de la creacién del Instituto, como sucede con la denominacién Tequila."™

Conclusiones

Conocer las reglas legales de cada figura de propiedad intelectual, y la naturaleza
legal de ésta, nos ayudari a identihicar y aplicar mejor la norma legal que regula
cada una de estas figuras, asi como la mterconexién que estas formas de protec-
cién tienen entre si y con otras dreas del derecho.

' Lista completa de las denominaciones de origen protegidas:
1. DECLARATORIA de Proteceidn a la Denominacidn de nrip;uu Sotol
2. DECLARATORIA General de Proteccién de la Denominacién de Origen “Ambar de
Chiapas™
3. DECLARATORIA General de Proteccidn de la Denominacidn de Origen “Bacanora™
4. DECLARATORIA General de Proteccidn de la Denominacion de Origen Caté Chiapas
5. DECLARATORIA General de Proteccidn de la Denominacion de Origen Café Veracruz
i. DECLARATORIA General de Prowecion de la Denominacion de Origen Charanda
7. DECLARATORIA General de Proteccion de la Denominacién de Origen Mango Ataul-
for del Soconuseo Chiapas
8. DECLARATORIA General de Proteccidn de la Denominacidn de Origen Mezeal
9. DECLARATORIA General de Proteccidn de la Denominacién de Origen Olinald
10. DECLARATORIA General de Proteccién de la Denominacién de Origen Talavera
1l. DECLARATORIA General de Proteccidn de la Denomimacidn de Origen Tequila
12, DECLARATORIA General de Proteceidn de la Denominacidn de Origen Chile Habane-
ro de Yucatdn
13. DECLARATORIA General de Proteccién de la Denominacién de Origen Vainilla de
Papantla

Derechos de autor

Introduccion

Una vez analizadas las diferentes figuras de propiedad industrial, toca el turno
de revisar las distintas prerrogativas que confiere el derecho de autor, asi como los
demis derechos que el Estado ha reconocido a otros individuos que contribuyen
a la comunicacién y divalgacién de las obras realizadas por los autores.

Durante la explicacién, procuraremos hacer énfasis en los articulos y las dis-
posiciones legales reglamentarias relevantes, a fin de identificar la norma legal
aplicable en cada caso.

Al mismo tiempo, analizaremos diversos aspectos novedosos en torno al dere-
cho de autor y su relacién con el uso de las nuevas tecnologias.

4.1. Proteccion del derecho de autor

En el capitulo anterior nos referimos a diversas figuras que protegen diferentes
aspectos del intelecto humano: patentes, modelos de utilidad, disefios industria-
les. sceretos industriales, variedades vegetales, marcas, nombres comerciales, avi-
sos comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen.

A continuacién, nos ocuparemos del derecho de autor y de otras figuras de
proteccion consideradas en la legislacién autoral.
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Delimitacién del concepto derecho de autor

Usualmente se ha definido al derecho de autor como el derecho que laley reconoce
al autor de una obra para participar en los beneficios que produzcea la publicacion,
ejecucion o representacion de la misma, o como el “Conjunto de normas que re-
gulan las creaciones intelectuales aplicables al campo de la literatura, de las bellas
artes y de la ciencia.”’!

David Rangel Medina define el derecho de autor como el

... conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores
de obras intelectuales exteriorizadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra
hablada, la miisica, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia (se).
el cinematdgrafo, la radiodifusion. la television, el disco, el casete, el videocasete y
por cualquier otro medio de comunicacion.”

Para H.). Herrera Meza el derecho de autor es el conjunto de prerrogativas
morales y pecuniarias que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo
de haberla creado.”

Argentina y otros paises sudamericanos tienen una terminologfa sin igual al ut-
lizar el término propiedad intelectual como equivalente a lo que nosotros entende-
mos como derecho de autor, y no para englobar otros conceptos tales como marcas,
patentesy derechos de autor. Para muestra, véase lo que dice Miguel Angel Emery:
“los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor son aquellos que se
le conceden a éste sobre su obra, nacidos de su labor creativa, al expresar con
originalidad ¢l fruto de su espiritu o de una colaboracién intelectual en una obra
artistica, literaria o clentifica™.

Robert A. Gorman y Jane Ginsburg, desde la perspectiva anglosajona, dicen que
¢l derecho de autor es un conjunto de derechos exclusivos en relacién con obras li-
terarias, musicales. coreogrdficas, dramdticas y artisticas, Estos derechos compren-
den la reproduccion, adaptacion, distribucién pidblica y ejecucion o presentacién

! Carlos Vifamata Paschkes, La fpropiedad infelectual, Trillas, México, 2003, p. 21.

* David Rangel Medina, Derecho de la propicdad intelectual e industrial, Instinto de Investiga-
ciones Juridicas dels UNAM, México, 1991, p. 88,

* H.J. Herrera Meza, friciacidn al derecho de aubor, Limusa, México, 1992, p, 18,

* Miguel Angel Emery, Propiedad intelectual: ley 11,723 comentada, anotada y concordada con
las tratades internacionales, 1° reimpresién, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 2.
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piblica de la obra.” Kenneth L. Port afirma que los derechos de autor otorgan al
creaclor de una obra el derecho exclusivo de reproducirla, preparar obras derivadas
basadas en ella, distribuir copias de la obra para la venta publica o la transmisién
de la propiedad sobre la misma, asi como para presentar o ¢jecutar la obra ante un
priblico."

La Ley Federal del Dereche de Autor (1FDA) define el derecho de autor como la
prerrogativa que el Estado otorga a los creadores de obras artisticas y literarias,”
a quien se le reconoce como autor.” protegiendo dichas obras desde el momento
en que se fijan en un soporte matertal, mdependientemente del mérito, destino o
modo de expresién.”

De lo anterior se desprende que para obtener la proteccién de una obra, no es
necesario que ésta sea una gran contribucidn al mundo del arte o la cultura, ni que
tenga un gran mérito artistico, literario o téenico, y ni siquiera se requiere que sea
diferente de otras que la ley protege o que se hayan registrado con anterioridad,
ya que el derecho de autor no protege las ideas, sino la expresién de éstas.' Basta
con que la obra haya sido realizada, creada, originada por el autor, es decir, que
sca “original del autor” y de nadie mds, en oposicidn a un producto copiado a
partir del de un tercero.

Por esta razén, para los pafses que como el nuestro siguen la tradicién del de-
re(:h() (le ilutul'._. h.d Sido IDuChU ﬂ“i.‘.i (I.iﬁ(.'i.l H.Sill].i.]ar ]ﬂ PrUtcCL'].éll autﬂr'dl con res-
pecto a articulos que poseen una utilidad o funcionalidad; a diferencia de pafses
como Estados Unidos de América o el Remno Unido, que siguen el sistema del
copyright, pues para ellos hay una compatibilidad casi complementaria entre la
utilidad o funcionalidad y la originalidad.

El derecho de anfor otorga varios derechos a los autores, que tradicionalmente se
han dividido en derechos patrimoniales y derechos morales. Los primeros estdn cons-
tituidos por los derechos de reproduccién, publicacién, edicién o fjacién material,
comunicacién piiblica, transmisién o radiodifusién, distribucién y divulgacién, im-
portacién y cualquier utilizacién piiblica,' asi como ¢l recién creado derecho de

* Robert A. Gorman et al., Copyright: Cases and Materials, 5 ed., Lexis Publishing, Charlottesville,
Virginia, 2000, p. 37.

" Kenneth L. Port ef al., Licensing Intellectual Property in the Digital Age, Carolina Academic
Press, Durham, 1999,

“ Art. 11, LFDA.

" An. 12, LFDA,

" A, 5% LFDA.

" Robert A, Gorman, op. cit,, p. 91,

' Art. 27, LFDA.,
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reventa. " En México, los derechos patrimoniales por lo general durarin la vida del
autor mds cien afios.” Dentro de los derechos morales se encuentra el derecho de
divulgacion, patermidad, respeto a la obra, modificacion de la obra y el derecho
de repudio.’

La LFDA sefiala que los titulares de derechos patrimoniales podrin autorizar o
prohibir la reproduccian, publicacién, edicion, fijacion, comunicacion piblica,
transmisidn pablica, ete. Nos parece que tal disposicion contribuye a una confu-
s16n importante con respecto a la naturaleza de la obligacion exigible a terceros.
51, en efecto, el titular tuviera la autondad de frohibir, implicaria que todos los
demas tendrian el derecho de llevar a cabo las acciones enumeradas (reproduar,
copiar, editar, etc.) hasta en tanto el titular de los derechos patrimoniales no lo
haya prohibido. Por eso nos parece mds adecuado el término antorizar, porque
de esta manera queda claro que existe una obligacién de no hacer, es decir, de
a]:lstenerae l.le r(-‘.“lhzar ldﬂ at_‘{_'iulles enumemdas? 531\"0 que sed autoﬁza('u por e!
titular de los derechos patrimoniales, pues de lo contrario serd responsable por
los dafios y perjuicios que canse.”

Derechos de autor en sentidos lato y estricto

Como ya se establecid, los derechos de autor incluyen derechos patrimoniales y dere-
chos morales. Sin embargo, en las tltimas décadas un conjunto de derechos de estirpe
independiente han ido evolucionando a la par de los derechos de autor. La expresion
“derechos conexos™ es una abreviacién de “derechos conexos (o relacionados)
con los derechos de autor”, que no se utiliz6 sino hasta la conferencia diplomdtica
de Bruselas de 1948, durante la revisién del Convenio de Berna, en la cual se adopté
una resolucién que eventualmente desembocé en la adopeién de la Convenaién In-
ternacional de Roma para la proteccidn de intérpretes, productores de fonogramas y

Art. 92 hus, LFDA,

Art. 29, LFDA: “Los derechos patrimoniales estardn vigentes durante: 1. La vida del autor
¥, & partir de su muerte, cien aiios mds. Cuando la obra le pertenezea a varios coautores los
cien aflos se contardn a partir de la muerte del dltimo, y I Cien afios después de divulgadas.
..| b) Las obras hechas al servicio oficial de la Federacién, las entidades
federativas o los municipios”

Art. 21, LFDA,

Art. 2028, Cédige Civil Federal: “Fl que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedard
sujeto al pago de daios y perjuicios en caso de contravencion.” Véase también el art. 2104,
En inglés, la expresion utilizada es neighboring rights o related rights.

B

a} Las obras péstumas|

1]
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organismos de radiodifusién.” Aunque esta convencién no utiliza la expresion “de-
rechos conexos™, el término se ha impuesto con el correr de los afios.

Ademis de los derechos de los intérpretes, productores de tonogramas v organis-
mos de radiodifusion, algunas jurisdicciones reconocen derechos para los organi-
zadores de funciones piiblicas, productores de peliculas, editores y personas que
publican trabajos péstumos. Gran Bretafia otorga una proteccién conexa especial
a los filmes cinematogréficos, las transmisiones por cable y los formatos topogrifi-
cos. Suecia protege a los productores de catdlogos, tablas y compilaciones similares.
Holanda tiene una especie de seudo-derecho de autor sobre “obras no personales™,
como directorios telefonicos y programacién televisiva.'™ Sin embargo, por defini-
cién y aun cuando estin intimamente relacionados, los derechos conexos son algo
diferente de los derechos de autor.' La naturaleza de estos derechos conexos ha
sido el motivo de una guerra internacional de doctrinas legales acerca de la relacién
que guzmdun con 105 {lereclms de ﬂl'lwr._. ya que alglmus autores tratan de iuiiIn.ilarlDﬂ
a estos tiltimos, mientras que otros proclaman su existencia independiente.”

La legislacién mexicana brinda proteccién a los editores, productores de to-
nogramas y de videogramas, organismos de radiodifusién, intérpretes v ejecu-
tantes.”! Ademis, la LFDA otorga una proteccién especial a denominaciones de
publicaciones y difusiones periddicas, personajes, personas o grupos dedicados
aactividades artisticas, y promociones publicitarias.™

Junto a los derechos conexos y reservas de derechos la legislacién autoral mexica-
na otorga una proteccién especial a los desarrolladores de bases de datos, conocida
como derechos sui generis, que detallaremos mis adelante, asf como una proteccién
a los llamados derechos de privacidad,” que en otras jurisdicciones son conocidos
como derechos de publicidad y son protegidos mediante teorfas de derecho marcario™

' Doris Estelle Long et al., International Intellectual Property Anthology, Anderson Publishing,
Co., Ginemnati, 2001, p. 85,
" [hidem, p. 85.

"™ Para mds informaci

1, consdltese V. Blanco Lebra, “La Convencidn de Roma, un matrimonio

entre tres (*:Convencidn de amor?)”, que forma parte del material de estudio del Diplomado
en Propiedad Industrial, organizado por ILCE, UNAM, ANUIES e IMPL, impartido en 2000,
* Para una discusién mds amplia sobre ¢l tema, constiltese Doris Estelle Long ef al.. of. cit., p. 87.
! Véase el Titulo Quinto de la LFDA.
* Art. 173, LFDA,
# Arts, 188 v 231, LFDA.
Beverly W. Pavishall ef al., Trademarks and Unfair Competition, LexisNexis Publishing Co., Nue-
va York, 2000, p. 48: “El derecho de publicidad es el derecho exclusivo de un individuo a explotar
comercialmente su identidad, incluyendo su nombre, apariencia u otro atributo de identidad.”
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y el derecho de arena, que tiene el productor de una obra audiovisual o fonograma, en
algunos casos, para fijarla, reproducirla o comunicarla.”

Por lo antenor, es propio hablar de un derecho de autor en sentido cldsico o estricto,
es decir, aquel que comprende tinicamente a los derechos patrimoniales y morales, y
de derechos de autor en sentide lato, donde se engloban todas las figuras reconocidas
por la legislacién autoral: derechos conexos, sui generis, de privacidad, de arena, re-
servas de derechos y derechos de autor en sentido estricto. Mis adelante, volveremos
al tema de ]US derec‘.l'lus CONEXOS Para abordar}us con mayur pmﬂm{llddtl

Obras protegidas y derechos conferidos

Ademis de su dimensién normativa, los derechos de autor se dividen en varias
ramas de acuerdo con la forma de expresién que protegen,* mismas que han ido
creciendo conforme la teenologia permite nuevas formas de expresién creativa.
En la actualidad la LFDA protege obras literarias; musicales; dramiticas; coreo-
grificas; pictéricas o de dibujo; escultéricas o pldsticas; caricatura ¢ historieta;
arquitectdnica; audiovisuales y fotogrilicas; soltware; programas de radio o tele-
visién; arte aplicado; complicaciones, y cualquier otra obra de naturaleza andloga
a las anteriores.

Conforme a la legislacién mexicana, son protegibles aquellas obras de creacién
original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o me-
dio.*” La proteccién comenzard a partir de que las obras hayan sido “fijadas en
un soporte material”, por lo que el reconocimiento del derecho de autor, y de los
derechos conexos, no depende de la publicacién, el registro o formalidad similar.
Ahora bien, la LFDA es la que define el concepto de fjacion, ya que tal momento
marca ¢l inicio de la proteccién del derecho de autor, lo cual se dispone en los
articulos signientes:

“ Art. 121, LFDA.

K art 13 de la LFDA rweoonoce las ramas siguientes: L Literaria; 11 Musical, con o sin letra;
11, Drvamditica; 1V, Danga; V. Pictdrica o de dibujo; V1. Eseultérica y de cardeter plistico; VI Carica-
tura e historiea: VI Arquitectonica; IX, Cinematogrifica v demds obras audiovisuales; X. Progra-
mas de radio y televisidng X1. Programas de cdmputo: X1L Fotogrifica; X111 Obras de arte aplicado
que incluyen el diseiio grifico o textil, y XIV. De compilacidn, integrada por las colecciones de obras,
tales como las enadopedias, las antologias, v de obras u otros elementos como las bases de datos,
siempre que dichas colecdones, por su seleccidn o la disposicion de su contenido o materias, cons-
tituryan una creacion intelectual, Ademds, timbién son protegidas las obras que por analogia puedan
considerarse obras literarias o artisticas, debiéndose incluir para su proteccitn en la rama que les sea
mis afin a su naturaleza,

4 Art. 3°,LFDA.
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Articulo 50. La proteccién que otorga esta Ley se concede a las obras desde el
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente
del mérito, destino o modo de expresién.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no re-
quiere registro ni documento de ninguna especie ni quedard subordinado al cum-
plimiento de formalidad alguna.

Articulo 6o. Fijacién es la incorporacion de letras, ntuneros, signos, sonidos, imé-
genes y demis elementos en que se haya expresado la obra, o de las representacio-
nes digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, mcluyendo los
electrdnicos, permita su percepeian, reproduccién u otra forma de comumicacian,

Aunque la publicacién o el registro si fue una formalidad para la proteccién del
derecho de autor en muchos paises europeos y en Estados Umidos de América,
ha dejado de ser la regla aplicable en la mayoria de los pafses y se sustituyd por el re-
querimiento més sencillo dela fijacidn. No obstante, algunas otras legislaciones, como
la coreana, no requieren que la obra se encuentre fijada, porlo que quedan protegidos
discursos, conferencias, debates, misica improvisada, obras dramiticas no escritas,
improvisaciones de jazz, castillos de arena, transmisiones en vivo o esculturas sobre
hielo,” aunque los tnbunales suelen tener dificultades en proteger aquellas obras no
fijadas en un soporte material. Por tanto, mientras que la LFDA protege a las obras
desde el momento de su fijacién en un soporte material,* la proteccién con base en la
ley coreana de derechos de autor comienza “a partir de que la obra es completada, sin
importar procedimiento o formalidad alguna™. Sin embargo, al igual que en Alemania
0 México, puedc recurrirse a la autoridad administrativa para n:gis trar la obra, en este
caso ante ¢l Ministerio de Cultura y Turismo. Asimismo, en las transferencias de las
obras debe inscribirse el contrato respectivo para que tenga cfectos frente a terceros.

Por regla general, la proteceion del derecho de autor en México —muy critica-
da por algunos y defendida por otros— dura cien aios, a partir de la muerte del
autor, lo que convierte a México en el pais que mayor proteccién otorga en térmi-
nos cronolégicos, es decir, en cuanto al término o la vigencia del derecho de autor.
Por otro lado, muchos autores sefialan que la asignatura pendiente de México
estd en materia de observancia, pues a pesar de que la ley reconozea plazos muy

* Soo-Kil Chang ef al., Intellectual Property Law in Korea, Kluwer Law Intemational & Max
Planck Institute fiir Geistiges Eigentum, Wetthewerbs und Steverrecht, Londres, 2003, p. 123,
* Art. 5, LFDA.
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amplios para la proteccion de estos derechos, se vuelven ineficaces ante la falta de
observancia de la ley en la materia.

Los derechos conferidos por la LFDA a los autores responden a la teoria euro-
pea, en particular a la teorfa alemana de los derechos de personalidad, como se ha
discutido en el capitulo 1, que pueden dividirse en derechos morales y derechos
patrimoniales, cuvos alcances se delimitan en los articulos siguientes e la LFDA:

Articulo 21. Los titulares de los derechos morales podrin en todo tiempo:
L. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla
inéditag
II. Exig]r‘ el TEC()'“I](TIlmient" ‘ie su ('ali(lﬂ(l (ie anutor resl]e’.'tll (]E ]a nl)ra I]('lr é] Creaflﬂ
y la de disponer que su divulgacidn se efectiie como obra anénima o senddnima;
1. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacién, mutilacion u
otra modificacidn de ella, asi como a toda accién o atentado a la misma que cause
demérito de ella o perjuicio a la reputacién de su autor;
[\'VA L'Il](.[il:“.'&lr su (]I}m:_
V. Retirar su obra del comercio, y
V1. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacién, Cual-
quier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creacién podrd
gjercer la facultad a que se refiere esta fraccidn.

Los herederos sélo podrin ejercer las facultades establecidas en las fracciones L.
1L [T y VI del presente articulo y el Estado, en su caso, s6lo podrd hacerlo respecto
de las establecidas en las fracciones 1Ty VI del presente articulo.

Articulo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrdn autorizar o prohibir:
L. La reproduccion, publicacitn, edicién o fjacién material de una obra en copias o
ejemplares. efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonogrifico, gratico, plisti-
co, audiovisual, electrénico, fotogrifico u otro similar.
1. La comunicacién piiblica de su obra a través de cualquiera de las siguientes
maneras:

a) La representacion, recitacion y ejecucion pablica en el caso de las obras lite-

rarias y artisticas:

b) La exhibicién pidblica por cualquier medio o procedimiento. en el caso de

obras literarias y artisticas, y

¢) Elaceeso priblico por medio de la telecomunicacion;
1. La transmisién piblica o radiodifusién de sus obras, en cualquier modalidad.
incluyendo la wansmisién o retransmision de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra dptica:
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c) Microondas;

d) Via satélite, o

¢) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.
IV. La distribucidn de la obra, meluyendo la venta u otras formas de transmision de
la propiedad de los soportes materiales que la contengan, asi como cualquier forma
de transmision de uso o explotacion. Cuando la distribucién se lleve a cabo median-
te venta, este derecho de oposicidn se entenderd agotado efectuada la primera venta,
salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 de esta Ley;
V. La importacién al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su auto-
rizacion;
\‘r]‘ I.q"l (i i\"l |] g"u'.ilflﬂ (le nhraﬁ (lerivaftﬂﬁ: encua I(]lliem (ie sUS l]]()(ial ida(]e L ta!es COTM
la traduccién, adaptacién, parifrasis, arreglos v transformaciones, y
VII. Cualquier utilizacién piiblica de la obra salvo en los casos expresamente es-
tablecidos en esta Ley.

Elementos no protegibles

En contraste, o como complemento de las diferentes obras que la LFDA protege,
asi como los derechos que confiere y que se han enumerado en el apartado ante-
rior, la legislacién en la materia dispone en su art. 14 que no son objeto de pro-
teccién del derecho de autor las ideas en si mismas ni sus aplicaciones técnicas
o cientificas, o sus formas de aprovechamiento industrial o comercial; los esque-
mas de juegos o negocios; letras, niimeros o colores aislados; nombres o frases
aisladas: formularios o formatos; textos oficiales; hechos ficticos como noticias;
informacién de uso comin, asi como reproducciones de escudos, emblemas o
denominaciones de paises u organizaciones.™

Las anteriores disposiciones deben correlacionarse invariablemente con lo es-
tablecido por el art. 164, que estipula las obligaciones del Registro Publico del
Derecho de Autor, donde en su fracc. 1T otorga facultades a dicho registro para
negar la inscripcién de cualquier obra que contravenga el art. 14, que sea del
dominio piblico o se haya inscrito previamente en dicho registro. También se
negard la inseripeién de marcas, campaiias y promociones publicitarias u obras
cn litigio.”!

Lo anterior es consistente en gran medida con los arts. 2 y 2 bis de la Con-
venciGén de Berna para la proteccion de obras literarias v artisticas, y el art. 9 del

 Art, 14, LFDA.
St Art. 164, LFDA.
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Acuerdo sobe los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC). Sin embargo, existen algunas peculiaridades que
a continuacion destacaremos, que se muestran en forma confusa y no ha habido
consenso en su interpretacion, ademis de que han presentado dificultad en su
aplicacién para la autoridad administrativa.

. Documentos téenicos o cientificos. Lia LFDA establece que no son objeto
de proteccion las “férmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas,
principios, descubrimientos, procesos e mvenciones de cualquer tipo™,
asi como “el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas conte-
nidas en las obras”. A pesar de la aparente claridad de estos preceptos, la
autoridad administrativa ha mostrado dificultad para aplicar un criterio
definido, al confundir la ebra protegida con el soporte material, o la ex-
presion de las ideas con las ideas mismas. Es claro que las invenciones o
los adelantos técnicos o industriales tienen mejor forma de proteccién,
gracias a la patente o el modelo de utilidad, mediante el cual se adquie-
re el derecho de explotacidn exclusiva con respecto a la invencidn. Para
algunos tratadistas, la simplicidad con que se maneja el concepto afrrove-
chamiento industrial para distinguir las diversas connotaciones en paten-
tes y derechos de autor, puede llegar a complicarse™ en varias situaciones
précticas, por lo que el hecho de que un autor inscriba un documento
para obtener proteccién en relacién con una obra, tiene el propésito de
establecerlo como el creador original del texto plasmado en dicho do-
cumento, pero eso no le da derechos a la explotacién de la invencién ni
podrd impedir que terceros utilicen las ventajas técnicas descritas en el
documento, a menos que en forma simultdnea solicite y ublcnga una pa-
tente o modelo de utilidad.

2. Logotipos. Del mismo modo, se ha interpretado en forma muy simplista y
restrictiva la prohibicién de inscribir como obras ciertos signos, a menos
que el solicitante de la inscripcién demuestre que es el titular del registro
de marca. Al respecto, el maestro Mauricio Jalife Daher sefiala que esto es
un completo desatino v una notoria incongruencia.™ En el caso de pala-
bras utilizadas como marca, es claro que no alcanzarfan a reunir el reque-
rimiento de creacién original y, en consecuencia, no podrin ser inscritas

# Mauricio Jalife Daher, Comentarios a la Ley de ln Propiedad Industrial, Porria, México, 2002,
p- 181,
# Mauricio Jalife Daher, ap. cit.,p. 178,
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como obra autoral ™ Sin embargo, cuando se trata de dibujos el asunto es
mis complejo, pues si bien un dibujo tiene la funcién de distinguir pro-
ductos o servicios, esto no le quita la cualidad de ser una creacion onginal
¥, por tanto, sigue siendo susceptible de proteccion autoral, Mis atin, en
la industria del disefio es comiin que ¢l dibujante o disefador prepare va-
rias propuestas de disefio para una empresa, con el fin de que ésta adopte
uno como marca y posteriormente la registre para si, ya sea porque hay
un acuerdo previo o porque le ofrece a ésta sus servicios. Pero también
es natural que el dibujante se procure protecaién como autor, sobre todo
cuando el dibujo no ha tuncionado como marca. Es notable pues cémo la
Direccidn General del Derecho de Autor se apoya en este precepto para
negar la inscripeion de obras, que en forma casuistica considera que pue-
den registrarse como marca,” excluyendo principalmente los logotipos.
Coincido con la perspectiva de Jalife Daher, quien sostiene que “no existe
un solo argumento para sustentar racionalmente que esa obra de disenio
carece de los elementos necesarios para descalificarla como objeto tipico
de tutela del régimen del derecho autoral”, ™

Bases de datos

Aunque existen varias definiciones de lo que es una base de datos, la mayoria co-
incide con el sencillo concepto ofrecido por el reconocido Diceionario Webster, el
cual define la database —término utilizado en inglés para referirse a las bases de da-
tos— como “la coleccidn de informacidn, usualmente extensa, organizada especi-
ficamente para permitir la bisqueda y recuperacion rdpida de dicha informacién™.
Ll Diccionario de la Lengua Espaiiola no incluye el significado de base de datos,
pero el concepto ampliamente aceptado es que se trata de uno o mds conjuntos de
informacidn persistente, asociada, organizada o dispuesta de cierta manera, para
facilitar la consulta posterior de dichos conjuntos de informacién, o de los registros
independientes que la conforman.

La Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo vy del Consejo del 11 de marzo
de 1996 sobre la proteccién legal a las bases de datos determina que se considera
como base de datos toda “recopilacién de obras, de datos o de otros clementos

M Ant. 3% LFDA.
% Mauricio Jalife Daher, op. cit., p. 178,
0 fbidem.
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independientes, dispuestos de manera sistemdtica o metédica y accesible indivi-
dualmente por medios electronicos o de otra forma.™”

Por su parte, aunque la proteccion a las bases de datos se ha establecido clara-
mente por medio de la jurisprudencia estadounidense, en 1998 el Congreso de
dicho pais promulgd por primera vez un estatuto con una definicién de Recopi-
lacién de Informacion —aunque no las menciona expresamente como hases de
datos, sin duda se refiere a ellas—, al definirla como la “informacién que ha sido
recopilada y organizada con el propésito de juntar en un solo lugar o a través de
una sola fuente ciertos articulos de informacién (sic) de manera que los usuarios
puedan acceder a ellos™. Ahora bien, para ser mas especiticos, el mismo estatuto
define a la informacién como *hechos, datos, obras autorales, o cualquier otro
material intangible capaz de ser recopilado y organizado en forma sistematica”™.”

Desde luego, nuestro pais también ha procurado aclarar la cuestién, a pesar
de que no Ufme umn CUHCEP[U Cspeciﬁco de IJHSCS dlﬂ datos de mManera expresa,
pues se limita a sefialar que “las bases de datos o de otros materiales legibles por
medio de miquinas, o de otra torma (sze), que por razones de disposicién de su
contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarin protegidas como com-
pilaciones™. La proteccion se ha brindado en dos vertientes:

l. Derechos de autor (en sentido estricto). Las bases de datos estin protegi-
das como compilaciones, conforme a la Convencién de Berna. Aunque
no define qué se entiende por bases de datos, ésta apunta que “las co-
lecciones de obras literarias o artisticas tales como las enciclopedias o
antologfas, que por seleccién o disposicidn de sus materiales, constituyan
creaciones intelectuales, estardn protegidas como tales, sin perjuicio de
los autores sobre cada una de las obras que conforman parte de estas
colecciones™.™ En la legislacién mexicana las compilaciones son, a su
vez, obras protegidas, sicmpre que por su seleccidn o la disposicién de
su contenido o materias constituyan una creacion intelectual,™

2. Derecho sui generis. En contraste, la Unién Europea considera superada
dicha doctrina cldsica de proteger las bases de datos simplemente como

¥ Art. 1, Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996
sobre la proteccidn legal a las bases de datos,

* Collections of Information Antipivacy Aet 11, R. 354, 106" Congress 1" session (1998) secc.
1401.

# Art, 2(5), Convencidén de Berna.

9 Art. 13, LFDA.
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compilaciones, y desde 1996 ha creado un sistema complementario de
proteccién, que han adoptado algunos paises asidticos y de Latinoamé-
rica, entre los que se encuentra Méxaco. La Directiva 96/9/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996 define esta
proteccion complementaria®! y reconoce la proteccion a las bases de da-
tos como compilaciones. Ademas, apartindose por completo de la doc-
trina internacionalmente seguida hasta ese momento, con excepeion de
algunos pafses anglosajones y escandinavos, se crea el llamado derecho sui
generts, que brinda proteccidn a las bases de datos por 15 anos, pero deja
a cada Estado definir las excepeiones a este derecho. Aunque la Comi-
sién de la Unién Europea insiste en que estos derechos sui generis no se
extienden a los simples hechos, textos legislativos, sentencias judiciales,
etc., en realidad tiene el efecto de otorgar al compilador o creador de la
base de datos un derecho limitado de “propiedad™ sobre el contenido no
susceptible de proteccién.®

Insuficiencia de la proteccién autoral

Desde la creacién del derecho de autor éste habia sido eficaz para proteger las
compilaciones de datos, que por si solos no son susceptibles de proteccién, co-
mo las estadisticas gubernamentales, los textos legislativos, las sentencias judicia-
les, las simples letras o signos, nombres, titulos o frases aisladas, hechos u otras
formas de informacidn factual, o el contenido informativo de las noticias.* Los
adelantos tecnolégicos permitieron la recopilacion de grandes cantidades de in-
formacién y su disposicién, sistematizacién y arreglo casi inmediato con ayuda
de computadoras, asi como la recuperacion e identificacién de los datos aislados,
por lo que las bases de datos comenzaron a cobrar una importancia cconémica
desde la década de 1970." Paraddjicamente, fue esa misma tecnologfa la que per-
miti6 que las bases de datos se convirtieran en blancos ficiles de los piratas.

En el famoso caso Feist."* la Suprema Corte de Estados Unidos de América deter-
miné que la base de datos compilada por la empresa Rural Telephone Service, que

Art. 3, Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996.
* Doris Estelle Long ef al., op. cit., p. 47.

“ Art. 14, LFDA,

M.V.B. Partridge, Guiding Rights: Trademarks, Copyrights and the Infernet, iUniverse, Inc.,
Lincoln, 2003, p. 29,

Feist Publications, Inc. vs. Rural Telephone Service, 499 U8, 340,111 5. Cr. 1282,113 L. Ed.
2d 358,

&
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consistia en el directorio telefénico de diferentes comunidades al norte del estado
de Kansas, no reunia el requisito fundamental de originalidad puesto que compilaba
simples nombres de personas y nmimeros teletonicos. Del mismo modo considerd
que acomodar, orgamzar o disponer dichos datos en orden alfabético no reunta el
requisito de creatividad minima, Con esta postura el ministro O“Connor, como po-
nente de la decisién, desecha el argumento del esfuerzo® para otorgar proteccion
autoral. Esta conocida sentencia, aunque controvertida, mared un parteaguas en la
proteccion legal a las bases de datos, pues reafirmé el estricto criterio de proteccién
que a la sazén tenfa més consenso.*”

Desarrollo de la proteccion sui generis

La Unién Europea fue la primera en generalizar el llamado derecho sui generis me-
diante la Directiva 96/9/CE, que en realidad elabora con mayor detalle los criterios
seguidos desde hace afios por otros paises que han sido importantes productores de
bases de datos. Gran Bretaiia ¢ Irlanda desde hace varios afios reconocen un derecho
especial a los compiladores y desarrolladores de bases de datos, sobre los propios
datos compilados, a pesar de que la base de datos no muestre originalidad alguna.
Esta teoria es conocida como sweat of the brow o doctrina del esfuerzo,” y la aplican
también algunos paises nérdicos aunque en forma mds limitada. "

Los redactores de la directiva mencionada buscan crear incentivos para que la
Unién Europea incremente su participacién en el globalizado mercado mundial de
la informacidn, e incluso crear un marco atractivo para que compaiiias no europeas,
que desean una proteccién ampliada de sus productos informiticos, se establezean
en los paises que conforman dicha unién.

La propiedad intelectual es el motor que actualmente mueve el comercio exterior
de Estados Unidos de América con sus socios comerciales. Ya desde 1990, este pais
alcanzé un superdvitde 12 600 millones de délares tan sélo en su comercio exterior,
a través del licenciamiento de patentes y derechos de autor. En ese aiio fue el nico
pais del Grupo de los Siete (G-7) en tener superdvit en los renglones mencionados.
Ese mismo afio, las utilidades por concepto de bases de datos en linea fueron mayo-

* Comtinmente conocida como la doctrina del sweat of the brow (sudor de la frente).
T NFAIS Newsletter, vol. 389, ndim. 1, enero de 1997, p. 7.

= fhidem.

¥ Ihid.
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res de nueve mil millones de délares.”™ Las bases de datos, aunque todavia son un

segmento pequeiio de esta actividad, son el de miés rapido crecimiento.™

Por su parte, los desarrolladores europeos de bases de datos, aun cuando pro-
ducen casi la mitad de las que se realizan en todo el mundo, sélo captan un cuarto
de las utilidades totales.™ Una fuerte razén de ello es que todavia los mayores
productores de bases de datos son organizaciones gubernamentales y sin fines de
lucro, mientras que en Estados Unidos de América los mayores desarrolladores
de bases de datos se encuentran en el sector privado.

Regulacién de las bases de datos en México

La LFDA vigente contempla una proteccién autoral consistente con el art. 2(5)
de la Convencidén de Berna, en los términos que se han explicado anteriormente.
Aungque este articulo establece que “dicha proteccion no se extenderd a los datos
y materiales en si mismos”,” también se crea el aludido derecho sui generis al
establecer claramente que “las bases de datos que no sean originales quedan, sin
embargo, protegidas en su uso exclusivo por quienes las hayan elaborado, duran-
te un lapso de cinco afos.”™*

Aungque la proteccién no se extienda a los datos y materiales en s mismos,*
la LFDA establece que el titular del derecho patrimonial sobre una base de datos
tendri el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:™

I. Su reproduccién permanente o temporal, total o parcial, por cualquier
medio y de cualquier forma;

2. Su traduccién, adaptacion, reordenacion y cualquier otra modificacién,
asi como la reproduccién, distribucién o comunicacién de éstos:™

3. Ladistribucién del original o copias de la base de datos; y

4. La comunicaci6n al piiblico.

* La cantidad One Billion en Estados Unidos de América equivale a mil millones en Gran Bre-
tafia v en la mayor parte de Europa continental, al igual que en nuestro pais, situacidn que
{recuentemente crea problemas al realizarse la traduccién.

"' Doris Estelle Long et al.. op. cit., p. 47.

' Ihidem, p. 48,

 Art, 107, LFDA.

 Art, 108, LFDA,

3 Art. 107, LFDA,

35 Art, 110, LFDA,

S Art. 110, fraces. 11y V, LFDA.
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Por consiguiente, nos parece que los derechos conferidos a los desarrolladores
de bases de datos son muy amplios, al no hacerse distincién alguna respecto de
bases de datos oniginales y no originales. Por tanto, de acuerdo con el texto citado,
los creadores de las bases de datos “que no sean originales... tendrin el derecho
de autorizar o prohibir la reproduccidn... total o parcial, por cualquier medio y de
cualquier forma™.

El problema se agudiza con bases de datos cuya actualizacién es continua o
periddica, situacién que no prevé nuestra legislacién actual y cuya grave omisién
puede ser el argumento para apropiarse de forma perpetua de datos cuya protec-
c16m no deberia exceder de cinco anios, contorme al derecho sui generis, mi tener
proteccion en absoluto conforme al derecho de autor en sentido estricto, pues una
base de datos que no sea original creada en junio de 2005, por ejemplo, puede ser
actualizada el siguiente mes, y entonces el creador de la misma puede considerarla
como una *nueva” base de datos e intentar reiniciar el término de proteccién de
cinco anos.

Titularidad y transferencia

Requusito indispensable para una adecuada proteccién a los derechos de autor es
que existan reglas claras para fijar su titularidad y la transferencia de esta titulari-
dad a terceros, ya que de esto dependeri la legitimacién activa de los particulares
a fin de gjercitar acciones o iniciar procedimientos administrativos.

Como ya se dijo, los derechos de autor estdn conformados por diferentes pre-
rrogativas agrupadas en derechos patrimoniales y derechos morales, que en forma
originaria pertenecen al autor.”™ El autor se define como la persona fisica que ha
creado una obra literaria o artistica.” Lo que implica que el autor seri el tinico t-
tular originario de los derechos morales,™ pero en el caso de los derechos patrimo-
niales, es posible que un tercero sea el titular originario en los casos siguientes:

1. Desdelacreacién de la obra: mediante las siguientes excepciones al prin-
cipio de titular como persona fisica:

¢ Obra por encargo: aquella obra que comisione una persona fisica o moral
cuando lo haga en forma remunerada. Sin embargo, por disposicién de la

¥ Art. 11, LFDA.
 Art. 12, LFDA,
" Arts. 18 y 19, LFDA.
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ley, los términos del contrato deben ser claros y precisos, pues en caso de
duda, prevalecerd la interpretacion mas favorable al autor.”

e Obra con motive de una relacién laboral: cuando el trabajador se en-
cuentre contratado precisamente para ciertas obras cuya titularidad co-
rresponderd al patrén. El contrato individual debe constar por escrito, y
salvo que se acuerde otra cosa, los derechos se dividen por partes iguales
entre el empleador y el empleado.™

= Obra realizada en el servicio paiblico: aquella que se realiza al servicio de
la Federacién, los estados y municipios, mediante encargo o comisién.”

2. En forma derivada: mediante una transmisién de derechos. Para la trans-
ferencia de una obra, ya sea mediante una licencia o cesién de derechos,
ademis de atender las consideraciones sobre titularidad descritas, es nece-
sario atender las formalidades exigidas por la legislacién autoral, Conforme
anuestra legislacién, se aplican los principios formales sigmentes:

¢ Onerosa: la onerosidad en la transmisién del derecho de autor implica
que existe un sacrificio reciproco y equivalente™ o que se han estipula-
do provechos y gravimenes reciprocos.” Este derecho es irrenunciable
conforme a la legislaciéon mexicana, por lo que cualquier transferencia a
titulo gratuito o en donde el titular renuncie a cualquier remuneracién,
resultard nulo. La compensacién podri ser una participacién proporcio-

nal 0 una remuneracién fija."

Temporal: la legislacién mexicana es muy particular al respecto, pues
cualquier transferencia estard limitada a un periodo miximo de 15 aiios,
amenos que la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversién asi lo
Jjustifique. Cuando no se haya fijado la duracién de la transmisién, se en-
tenderd realizada por cinco afios.” Por csa razén, algunos tratadistas han
afirmado que en México no existe la cesion de derechos patrimoniales a

Arts. B3 v 83 bis, LFDA.

Art. 84, LFDA.

- Art, 83 en relaciin con el 29 de la LFDA,

Manuel Bejarano Sinchez, Obligaciones civiles, Oxford University Press México, 1999, p. 54,
Ramén Sinchez Medal, De los contratos civiles, Porriia, México, 2004, p, 112,

" Art, 31, LFDA,

“ Art. 33, LFDA.

= &

=
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favor de terceros,”™ sobre todo después de las reformas a la LFDA del 23 de
Julio de 2003, Cabe destacar que la magmtud de la inversién en las obras
auciovisnales y cinematograficas usualmente permite no estar sujetas
a la limitacién anterior. Ademds, para el caso de programas de cémputo,
la LFDA establece categdricamente que su transmisidn no estard sujeta a
limitacién temporal alguna ™

Por eserito: Cualquier contrato o convenio relativo a la transmision de dere-
chos patrimoniales debe quedar asentado por escrito, de lo contrario serd

nulo de pleno derecho. Al respecto, consideramos también aplicable en
torma supletoria las reformas al Cidigo Crvil Federal y otros ordenamientos
federales™ en materia de comercio electrénico, segiin las cuales se tendrin
por escritos v firmados los contratos celebrados por medios electrénicos,
dpticos o de cualquier otra tecnologia, siempre que el mensaje de datos sea
atribuible a las personas obligadas; se mantenga la integridad de los men-
sajes de datos, y éstos permanezcan accesibles para consulta ulterior.™ Este
tema sc abordd con mayor detalle en el capitulo 3.

Publicidad: Si el contrato redine la forma eserita, es completamente vilido
v vinculante entre las partes. Sin embargo, aqui los derechos de autor
se asimilan a derechos reales, pues para que cualquier transmisién surta
efectos contra terceros, deberd estar inserita en el Registro Piiblico del
Derecho de Autor.™ Es importante distinguir entre la transferencia de
una obra v la autorizacién para su uso.

Con respecto a la pluralidad de participantes en el proceso creativo de una
obra, también pueden plantearse interrogantes acerca de la titularidad, porlo que
las obras se clasifican de la manera siguiente:

* Individuales: aquellos casos donde la obra es realizada por una sola persona.™

¥ ].L. Caballero Leal, “Breve comentario a la reforma realizada en julio de 2003 a la Ley Federal
del Derecho de Autor™, en Nexos Pedagdgicos, 2003; disponible en www.conservatorianos.com.
mxfweb) Conservatorianos®208%20para%20web/caballeros.pdf, consuliada el 17 de julio
de 2010.

™ Art. 103, LFDA.

“Decreto de Reformas en matena de comercio electrimico”™, pubhcado en el Diaro Oficial de

let Federaciin el 29 de mayo de 2000,

Art, 93, Cadigo de Comervio.

Art. 32, LFDA,

Art. 4°, LFDA.

&
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s De colaboracion: aquellas en donde los derechos pertenecen a todos los
autores en partes iguales en forma indivisa,” es decir, la obra en colabo-
racion es la propiedad comin de todos los coautores, v los derechos son
ejercitados por la mayoria de los autores participantes.” siempre y cuando
se le entregue a la minoria la participacion correspondiente. Ademis, cada
uno puede explotar su contribucién personal en forma separada, pero sin
afectar la explotacién de la obra en su totalidad.”™

Colectivas: aquellas creadas por iniciativa de una persona, la cual puede ser

fisica o moral,” es decir, no sélo aquel que proporciona la idea, sino que
proporciona los medios, dirige u organiza la accién. En este tipo de obras,
la contribucién personal de cada autor se funde en el conjunto, sin que
pueda distinguirse la contribucién de cada uno. De manera que la obra
colectiva debe tener esta unidad, que se refleja en la imposibilidad de atri-
buir a los diversos autores participantes un derecho distinto del productor,
quien es el tinico titular de la obra en su conjunto. Este tipo de ttularidad
no se presume, sino que resulta de la voluntad de las partes, salvo en los ca-
505 de obras audiovisuales™ y programas de cémputo,™ donde salvo pacto
en contrario, el productor o empleador serd el titular.

Tumbién, cuando una obra estd basaca en otras cuya proteccidén no ha caduca-

do. es necesario establecer los limites de los derechos sobre la obra derivada. Al
respecto, cabe distinguir los tipos de obras siguientes:

Primigenias: aquellas creadas de origen sin estar basadas en otra, o que
permitan afirmar su originalidad.™

Derivadas: las que resultan de la adaptacion, traduccion o transformacion
de otras primigenias.”’ En este caso, es necesario establecer con claridad la
aportacién del autor de la obra derivada, ya que sus derechos se extenderin

sobre lo que sea de su creacion original, v no sobre la obra en la cual estd

Ihidem.
Art. 80, LFDA,

™ Art, 96, LFDA.
7 Art.4", LFDA.

Art. 97, LFDA.,

Y Art. 103, LFDA,

Art. 4%, LFDA.
Ihidem.
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basada su obra derivada. Lo anterior no siempre es ficil de establecer ya
que implica valoraciones mcluso de orden técnico y estético para dilucidar
los hechos del caso.

4.2. Derechos conexos

El término derechos conexos, referido también como derechos vecinos o derechos rela-
cionados, es una abreviacién o una detormacion de la expresion “derechos conexos
al derecho de antor”, La primera referencia que se hace a estos derechos reconoci-
dos a tavor de la industria del entretenimiento fue en 1948 en la conferencia diplo-
mitica de Bruselas durante la revisién del Convenio de Berna para la proteccién de
obras artisticas y literarias. La expresién apareci6 por primera vez en una resolu-
ci6n vinculada con un tema nuevo, que era la proteccion de los intérpretes, y que se
consideraba no debifa tratarse en el marco del vetusto Convenio de Bema.™

La conterencia de Bruselas adoptd dos resoluciones mds, en relacién con la
proteccién de las productoras discogrificas v las radiodifusoras, en las cuales no
utilizé los términos derechos conexes, dervechos vecinos, derechos relacionados ni
ninguna expresién similar.™

La resolucidn expresaba el deseo de que los paises de la Unién de Berna consi-
deraran la mejor manera de asegurar la proteccién de los intereses de los intérpre-
tes, sin perjudicar los derechos de los autores. Lo anterior condujo a la negociacién
y forma de la Convencién de Roma sobre proteceidn de los artistas intérpretes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusin, adoptada en dicha
ciudad italiana el 26 de octubre de 1961. En este instrumento, los derechos son
entremezclados v subsumidos en un solo paquete, a pesar de que no se utiliza
expresamente el término *derechos conexos™.™ No obstante, desde que se adopté
esta convenci6n, el término se ha vuclto de uso comtn y ha pasado a formar parte
del lenguaje téenico en la materia.

Aungue en muchas jurisdicciones la Convencidn de Roma, como instrumento
de cardcter internacional, es el dnico marco legal para proteger a los intérpretes,
productores de fonogramas v organismos de radiodifusion, en otras jurisdiccio-
nes la legislacion nacional provee una proteceién expresamente, como en ¢l caso
de Alemania, en donde se conceden derechos conexos no sélo a los intérpretes,

¥ Doris Kstelle Long ef al., op. it p. 85,
5 hidem.
S Ihid.
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productores de fonogramas y organismos de radiodifusién, sino también a pro-
ductores de especticulos, productores de peliculas, productores de fotografia y
editoriales. El Reino Unido también concede una proteccién especial a los pro-
ductores de filmes cinematogrificos, asi como a transmisoras de television por
cable y a editoriales en lo relativo a discfios tipogrificos y de formato.®

De los intérpretes o ejecutantes

En nuestra legislacién se reconoce un derecho conexo relativamente extenso a
una amplia variedad de sujetos, como intérpretes o ¢jecutantes, donde se inclu-
yen “actor, narrador, declamador, cantante, miisico, bailarin, 0 a cualquiera otra
persona que interprete o ejecute una obra literaria o artistica o una expresion del
folclor o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un
texto previo que norme su desarrollo™. " Ademds, los mtérpretes gozarin de una
especie de derecho moral al poder exigir que se les reconozean sus interpreta-
ciones o ¢jecuciones, asi como ¢l derecho de oponerse a toda deformacién, mu-
tilacién o cualquier otro atentado contra su actuacién que lesione su prestigio o
reputacion.”” La facultad del derecho irrenunciable de percibir una remuneracion
no se reconoce para los llamados extras, y las participaciones eventuales no estin
incluidas en esta definicién.

La proteccidn referida dura 75 afios v se otorga a partir de la primera fijacién,
interpretacion o ¢jecucion, o la primera transmision,™ y concede a los artistas los
derechos siguientes:

Articulo 118. Los artistas intérpretes o ¢jecutantes tienen el derecho de oponerse a:
L La comunicacién piblica de sus interpretaciones o ejecuciones:

II. La fjacion de sus interpretaciones o ¢jecuciones sobre una base material, y
M. Lareproduccién de la fijacién de sus interpretaciones o gjecuciones.

Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o eje-
cutante haya autorizado la incorporacién de su actuacién o interpretacién en una
fijacién visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen
con fines de luero dichos soportes materiales. efectien el pago correspondiente.

= L.

5 Art, 116, LFDA,
T Art. 117, LFDA.
= Art. 122, LFDA.
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De los editores

De manera similar, se reconocen derechos conexos a favor de las editoriales, don-
de se define como editora la “persona fisica o moral que selecciona o concibe una
edicidn y realiza por si o a través de terceros su elaboracion™,™ y le concede los
siguientes derechos exclusivos sobre las caracteristicas tipogrificas y de diagra-
macién de cada libro, en cuanto tengan de originales,”” por 50 afios,” mediante

las facultades sigmentes:

Articulo 125. Los editores de libros tendrin el derecho de autorizar o prohibir:
I. La reproduccién directa o indirecta, total o parcial de sus libros, asi como la
explotacién de los mismos;

IL. La importacion de copias de sus libros hechas sin su autorizacion, y

III. La primera distribucién pablica del original y de cada ¢jemplar de sus libros

mediante venta u otra manera.

Por otro lado, se reconoce también un derecho exclusivo a los productores de
fonogramas para percibir una remuneracién por el uso o la explotacién de sus fo-
nogramas que se haga con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio
o comunicacién piiblica o puesta a disposicién.” entendiéndose por fonograma
toda “hijacién, exclusivamente sonora, de los sonidos de una interpretacién, cje-
cucién o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos™." Los
fonogramas deberdn ostentar el simbolo (P) acompaniado del afio en que se haya
realizado la publicacién. Aun cuando la omisién de estos requisitos no implica
la pérdida de los derechos que correspondan al productor de fonogramas, si lo
sujeta a las sanciones establecidas por la LFDA™

De los productores de fonogramas

El productor de fonogramas, que se define como “la persona fisica 0 moral cuyo
nombre aparezca indicado en los ejemplares legitimos del fonograma, precedido
de la letra “P7”, encerrada en un circulo v seguido del afio de la primera publica-

M Art. 124, LFDA.
™ Art. 126, LFDA.
" Art. 127, LFDA,
" Art. 131 bis, LFDA,
" Art, 129, LFDA,
* Art. 132, LFDA.
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cién”, gozard de los siguientes derechos por 75 aiios, al igual que los intérpretes
y gjecutantes.

Articulo 131, Los productores de fonogramas tendrin el derecho de autorizar o
prohibir:

I. Lareproduccién directa o indirecta. total o parcial de sus fonogramas, asi como
la explotacién directa o indirecta de los mismos;

1. La importacién de copias del fonograma hechas sin la autorizacién del pro-
ductor;

[I[. I-:l diﬁtﬁhllcil‘?i] l)]:'l)li(_’d de] l)rigi[lal Y {.I.e Cudu L:ji-_'lll})]:lr del f}]ll‘}&m!l]a [Uel.{i:lll-
te venta u otra manera 'i'"(.']'u}'e'"(l() su (lish‘ihll(“i(’ln a tr'd\‘-ég de seﬁales 0 E“liﬁinneﬁ;
IV. La adaptacién o transformacién del fonograma, y

V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, atin
después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los
autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

De los productores de videogramas

Los productores de videogramas gozan de una proteccién muy similar a los pro-
ductores de fonogramas, con la facultad de autorizar o prohibir su reproduccién,
distribucidn y comunicacién piiblica. sélo que el término de proteccién para es-
tos sujetos es de 50 afios y no de 75, y donde se destacan las definiciones que
la propia LFDA da respecto de videograma y del productor de éstos, las cuales se
sefialan a continuacidn:

Articulo 135. Se considera videograma a la fijacién de imdgenes asociadas, con
o sin sonido incorporado, que den sensacién de movimiento, o de una represen-
tacién digital de tales imdgenes de una obra audiovisual o de la representacién o
¢jecucion de otra obra o de una expresién del folclor, asi como de otras imigenes
de la misma clase, con o sin sonido.

Articulo 136. Productor de videogramas ¢s la persona fisica o moral que fija por
primera vez imdgenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensacién
de movimiento, o de una representacion digital de tales imdgenes, constituyan o no
una obra audiovisual.

¥ Art. 138, LFDA.
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De los organismos de radiodifusion

Finalmente, a los organismos de radioditusion, conocidos como brvadeasters, se les
reconoce también un derecho conexo, entendiéndose como organismo de radiodi-
fusion a “la entidad concesionada o permisionada capaz de emitir sefiales sonoras,
visuales o ambas, susceptibles de percepeion, por parte de una pluralidad de sujetos

1 G

receptores”. " En ese orden de ideas, los conceptos transmision y retransmisidin son

muy importantes, y su definicién la proporciona la LFDA en sus arts. 140 y 141:

o Emisién o transmision: la comunicacion de obras, de sonidos o de sonidos
con imdgenes por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra éptica u
otros procedimientos anilogos. El concepto de emisién comprende tam-
bién el envio de sefiales desde una estacion terrestre hacia un satélite que
posteriormente las difunda.

* Retransmision: la emision simultinea por un organmismo de radiodifusién
de una emisién de otro organismo de radiodifusién.

De acuerdo con la LFDA, las sefiales pueden ser, en cuanto a su acceso al pi-
blico, cedificadas o libres, y en cuanto al momento de su emisién, de origen o
. ) ]
diferidas.”’ De forma similar a los demds titulares de derechos conexos, esta ley
3 Y
provee una lista de los derechos que les contfiere, los cuales estin enumerados en
cl articulo siguiente:

Articulo 144. Los organismos de radiodifusién tendrin el derecho de autonizar o
prohibir respecto de sus emisiones:

L. La retransmision:

II. La transmision diferida;

M. La distribucién simultinea o diferida, por cable o cualquier otro sistema:

IV, La fijacién sobre una base material;

V. La reproduccién de las fijaciones, y

VI. Lacomunicacién pdblica por cualquicr medio v forma con fines directos de lucro.

* Art. 139, LFDA,
¥ Art, 143, LFDA.
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4.3. Lanueva gestion del conocimiento

Las nuevas tecnologias de la informacién implican una nueva forma de apropiar-
se de la informacion y de acceder al conocimiento, lo que ha propiciado adelantos
importantes en materia de derechos de autor o en dreas relacionadas que influyen
en la manera como se comparte y se distribuye la informacidn,

Efecto del derecho sui generis

El efecto que ha tenido esta peculiar figura juridica en la industria ha sido analiza-
do detenidamente en la Unién Europea, que fue su principal impulsora y donde
se adoptd desde 1996 la directiva antes referida para crear este derecho en los
términos ya comentados.

Recordemos que el derecho sui geners fue creado como respuesta a necesidades
Justificadas, con la idea de crear incentivos para que la Unién Europea incrementa-
ra su participacion en el globalizado mercado mundial de la informacién, hacer que
Europa fuera mds atractiva para compafiias no europeas, eliminar las diferencias
en la proteccién legal a las bases de datos existentes entre los paises anglosajones y
romanistas europeos, asi como armonizar las reglas aplicables a la proteccién auto-
ral de tales creaciones. sa}vagmrdar la inversién de los desarrolladores de bases de
datos y asegurar los legitimos intereses de los usuarios de la informacién.

Desde sus inicios, el derecho sut generis ha enfrentado duras criticas, Los ar-
gumentos que sus detractores han esgrimido en contra de este derecho pueden
resumirse de la manera siguiente:

1. Ia pmtccciéu €s poco clara en cuanto a su alcance ¥ L'outmproduccnl:c
para influir en dreas donde la innovacién y crecimiento debicron haber
sido estimulados.

2. Permite apropiarse de la informacién en detrimento de la comunidad
académica u otras industrias que dependen de la disponibilidad de infor-
macién para realizar sus negocios e investigaciones.

3. Esdemasiado especifica en sualeance y por ello protege inadecuadamen-
te la inversién e¢n bases de datos.™

" Commission of the European Communities, DG Internal Market and Services Working Paper:
First Evaluation of Divective 96/9/EC on the Legal Protection of Databases, CEC, Bruselas,
2005, p. 5.
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Aunque emitida en 1996, la Directiva 96/9/EC comenzé a discutirse a princi-
pios de la década de 1990, cuando la Comision Europea adopté una propuesta
para el Consejo Directivo el 13 de mayo de 1992.* De la revision de sus objetivos
generales, especiticos y operacionales se advierte una clara motivacién econémi-
ca y una intencién de aumentar la competitividad de los desarrolladores de bases
de datos europeos y hacerlos mas atractivos a la inversidn,

En 1992, la Comisién Europea determind que las diferencias de proteccion a
las bases de datos tenian un impacto negativo en su libre flujo en el mercado euro-
peo. Se observd que los paises con una proteccion clara y establecida a las bases de
datos parecian estar en mejor posicién que aquellos donde habia incertidumbre al
respecto. Los datos mostraban que en 1992, Gran Bretaiia producia mas de 50%
de las bases de datos de los 15 paises que entonces formaban la comunidad.'™ Por
ello, con la finalidad de estimular el desarrollo de la industria europea de bases
de datos, la Comisién Europea unificé el estindar de “originalidad” necesario
para la proteccién autoral y cred el derecho sui generis para proteger las bases de
datos “no originales™.""" El argumento subyacente era que la introduccién de un
régimen legal estable y uniforme para proteger las bases de datos atraeria a los
desarrolladores e incrementaria el nivel de inversién en el procesamiento y alma-
cenamiento de informacién.

A pesar de que se procurd mantener un equilibro entre el acceso a la infor-
macién por parte de los usuarios y los legitimos interesados, surgieron preocu-
paciones acerca de la apropiacién indcebida de informacién del dominio piiblico
(por ¢jemplo, padrén clectoral); casos en que la propia base de datos constituye
la dnica fuente de informacién (por ejemplo, directorio telefénico); cuando la in-
formacién es base para la investigacion académica o cientifica; cuando se trata de
informacién de interés piblico (por gjemplo, bases de datos de consumidores, dis-
L‘up:u:lmdos._ bibliotecas); informacién ereada en forma iudcpcnd.imtc con base en
fuentes propias o informacién adquirida (por ¢jemplo, enciclopedias), o cuando
la informacién estd constituida por bases entrelazadas (por ejemplo, estadisticas
deportivas).'" Sin embargo, para la adopcién dela Directiva 96/9/EC pesaron mis

" Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Databases COM(92)24 final
SYN 393, 0] C 156, 23.6, 1992, p. 4.

'™ Commission of the Furopean Communities, ofr, cit., p. 8.

" La proteceion de bases de datos “no onginales™ pretendfa brindar proteccion contra condue-
tas parasitarias de individuos gue buscaban apropiarse en forma inadecuada de los resultados
de la inversién financiera y humana de quien ha obtenido y recolectado Ia informacidn,

1% Commission of the European Communities, of. cit., p. 9.
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los argumentos referidos en el parrafo anterior, toda vez que la intencién primordial
era contrarrestar la desproporcién entre Europa y Estados Unidos de América,
que era y sigue siendo el mayor productor de bases de datos del mundo.™

Las medidas tomadas para incluir a Europa en la competitiva industria global
de las bases de datos eran las siguientes:

1. Crear un nivel uniforme de proteccién con base en el derecho de autor
(arts. 3-5, Directiva 96/9/EC).

2. Crear excepciones restringidas a favor de usuarios legiimos (arts. 6-15,
Directiva 96/9/EC).

3. Crear el derecho suf generis para los desarrolladores de bases de datos
(arts. 7, 10 y 11, Directiva 96/9/EC).

4. Crear excepciones al derecho sui generis, a favor de los usuarios legitimos
(arts. 8,9 y 15, Directiva 96/9/EC).

5. Definir el concepto base de datos (art. 1.2, Directiva 96/9/EC).

La Directiva se disefid originalmente para aplicarse sélo a bases de datos elec-
trénicas, pero en su version final protegia también las analégicas.'™ En cuanto a
su aplicacidén, la nocién de base de dafos se ha interpretado en forma muy amplia
para incluir directorios telefénicos o de suscriptores, compilaciones de legisla-
cién o jurisprudencia, sitios de internet con anuncios clasificados, catilogos, lis-
tas de encabezados de periddicos, ete.” La propia Corte Europea de Justicia ha
destacado la forma tan amplia en que estd redactada la definicién de “base de
dato” en el art. 7 de la Directiva.'”

Los casos que han llegado a los tribunales nacionales europeos han puesto de
manifiesto las notorias ambigiiedades del derecho sui generis y otros conceptos
mencionados en la Directiva, como “inversion sustancial”. Los criterios que se
han aplicado al respecto han variado mucho de pafs en pafs.

" Para cuando Ta Directiva 96/9/EC estaba redactindose en Europa, ya se habia pronunciado

la sentencia en el importante caso de la Suprema Corte de Estados Unidos de América Feis!
Publications v. Rural Telephone Service Company.
'™ No ha quedado claro si en efecto se han eliminado las diferencias existentes entre los paises
miembros de la Unidn Europea, pero ya los 25 paises han incorporado la Directiva a sus
respectivas legslaciones internas. Incluso, los paises de la Asociacion Econdmica Europea
(Islandia, Lichtenstein y Noruega) también han adoptado la directiva.
Commission of the European Communities, ofr. cif.,p. 11,
Véase caso C-444/02 (Fixtures Marketing Lid. v. Ovganismos pronostikon agenon podosfaivon
AE-“0PAP™) n. 20, 25,
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Ante el escenario descrito, resulta interesante saber que la opinién de los de-
sarrolladores de bases de datos acerca del derecho sui generis es extremadamente
favorable."”

Al mismo tiempo, usnarios como bibliotecarios, orgamzaciones académicas,
loterias, o usuarios piblicos de bases de datos, han expresado su preocupacién
de que el alcance del derecho sui generis se haya utilizado para sobreproteger la
informacidn, y que las excepceiones a ese derecho sean demasiado restrictivas con
respecto al acceso a la informacién para propésitos cientificos o educativos.'™

Enrelacién con este tema, la Corte Europea de Justicia, en noviembre de 2004,
hizo la distincién entre aquellos recursos destinados a la “creacién” de materiales
que constituven el contenido de una base de datos, y la “obtencién® de dicho
material para formar una base de datos. La Corte determiné que solamente la
“obtencién” es objeto de proteccién de derecho sui generis, y no la “creacién™
de la informacién subyacente, Lo anterior ha tenido el efecto de desproveer de
proteccion sui generis a histas de casas de apuestas, programacion televisiva y
otras bases de datos como directorios o mapas en tanto la informacién sea ereada
por el mismo desarrollador de la base de datos, y no ebtenida a partir de fuentes

1% Unamuestrarealizada en el marco de la evaluacién de la Comisién de las Comunidades Europeas
demuestra que 80% de los desarrolladores de bases de datos encuestados se siente *protegido™
o *muy protegido™ por el derecho sui generis; 90% cree que la proteccién a nivel comunitario,
envez de nacional, es importante, y 65% cree que hoy en dia la proteceion legal a las bases de da-
tos es mayor que antes de la adopeion dela directiva. La muestra también demostré gue un alto
porcentaje de los encuestados consideraba que el crecimiento anual de Ta industria de bases de
datos, a partir de 1996, oscilaba entre 15% v superior a 20%. Sélo una pequeiia fraccidn de los
encuestados considerd que el derecho sui generis habfa generado costos adicionales, mientras
que 36% pensaba que el derecho sui generds habia ayudado a la evolucién de sus respectivos ne-
gocios en Europa, aungue ninguna evidencia empirica apoyaba tal percepcidn, Mientras tanto,
los desarrolladores de bases de datos encuestados conforme a un estudio conducido a finales de
2002 consideraban que la directiva “alcanza un balance satisfactorio entre los desarrolladores
de bases de datos y los usuarios™ y expresaban la opinidn de que “la Divectiva debia permanecer
sin cambio™, ya que “habia probado ser un incentivo para el desarrollo de un mercado interno
(europeo) de bases de datos”. Ademds, 55% de los encuestados crefan que la adopcién del
derecho sui generis habia ayudaco a mejorar la posicidn competitiva de Europa con respecto a
Estados Unidos de América. Véase “The implementation and application of Directive 96/9/EC
on the legal protection of databases™, dispomble en hitp://europa.en.int/comm finternal_mar-
ketfeopyright/docs/studies/etd 2001 b5 3001 e72_en,pdf, consultada ¢l 28 de julio de 2010,
Actualmente se observa u
contenida en organismos piiblicos, tal como informacidn sobre el clima, mapas, registros pi-
blicos de la propiedad, etcétera.

cremento en la demanda de los consumidores por informacién
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externas. También, la Corte Europea de Justicia ha determinado que el mero acto
de “consultar” no estéd protegido por el derecho sui generis."™

La mformacién cisponible muestra que las ventas de los desarrolladores bniti-
nicos (el mayor desarrollador de Europa) aumentaron modestamente de 13.7 bi-
llones de euros en 2000 a 15.5 billones de euros en 2004,"" y continiian siendo los
mayores procuctores europeos de bases de datos, a pesar de que otro documento
de la Asociacién Europea de Editores de Bases de Datos y Directorios sefiala que
“ha habido un incremento significativo en el flujo de informacién a través de ba-
ses de datos desde que la directiva (96/9/EC) fue adoptada”, y argumenta que
debe establecerse una diferencia entre el mimero de bases de datos y el monto de
informacién contenida en ellas.'" Por ahora, la evidencia muestra que el niimero
de bases de datos europeas ha permanecido estable,'™ por lo que la informacién
disponible no es concluyente.'"

Incluso, la renombrada Asociacién Europea Académica (All European Acade-
mies) revel serias preocupaciones acerca del efecto del derecho sui generis en la
investigacion cientifica.

Los datos duros revelan que a pesar de su opinidn favorable, de 1996 a 2001
hubo un incremento en la participacién europea del mercado global de bases de
datos, al ir de 22% a 34%, lo que disminuyé la participacién de Estacdos Unidos
de América en el mismo periodo de 69% a 60%. Pero del 2002 al 2004, la par-
ticipacién europea en el mercado global de bases de datos volvié a descender
de 33% a 24%, mientras que la de Estados Unidos de América repunté de 62%
a 72%. Es decir, el saldo en 10 afios es negativo para los europeos, por lo que la
radio de produccién entre Europa/Estados Unidos ha pasado de 1:2 en 1996 a
1:3 en 2004,

Llaman la atencién las conclusiones del estudio realizado por la Direccién Ge-
neral de Mercado Interno y Servicios de la Comisién Europea, donde se muestra
que desde su adopeién, el derecho sui generis ha sido confuso en cuanto a su

% Commission of the European Communities, op, el p. 22,

Thidem, p. 17,

Ihid.,p. 18.

Desde 1998, fecha en que se contabilizaron 3092, comparadas con 3095 en 2004. Aunque

GDD observa que “el mimero de bases de datos alfainuméricas contintia creciendo en los

H

campaos de: peniddicos, quimica, genoma, patentes v bases de datos corporativas”™, Véase “The
State of Database Today™, en Gale Divectory of Databases, vol. 1, parte 2, p, X1X.
" La Comisién Furopea ha manifestado Ta necesidad de realizar mayores estudios empiricos,
ission of the European Communities, of, cif,, p. 19,
e fhidem, p. 22
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alcance, ademds de que el piblico percibe la proteccién de bases de datos “no
originales” como una apropiacién indebida de informacién que muchas veces
es de uso piblico; es decir, una forma de “propiedad™ sobre los datos o la in-
formacién subyacente que constituye la base de datos, lo cual contradice el bien
establecido principio de que el derecho de autor no se extenderd a la informacién
bisica o los datos primarios.

Por otra parte, ninguno de los términos legales mds importantes de la Directiva
(inversién sustancial, inversion cualitativa, inversién cuantitativa, verificaciin de
contenido, presentactin de contenido, extraccién) tiene o ha adquindo un signifi-
cado legal preciso o un eriterio jurisprudencial que lo delimite, salvo la distincién
entre “creacion™ y “obtencion” que en 2004 hizo la Corte Europea de Justicia,

Finalmente, pese a la favorable percepeion de los desarrolladores de bases de
datos, no existe evidencia de un impacto positivo del derecho sui generis sobre el
desarrollo de la industria informética. En la evaluacién referida, la propia Direc-
c16n General de Mercado Interno y Servicios de la Comisién Europea distingue
cuatro vias de accién posibles, con respecto a la Directiva 96/9/EC:""*

. Abrogar la Directiva: revirtiendo la situacién actual y protegiendo las
bases de datos mediante otras formas legales como derechos de autor,
secreto industrial, competencia econdmica, apropiacion indebida o con-
tractualmente para compilaciones “no originales”. Lo anterior colocaria
a Europa en un escenario previo a la Directiva.

2. Derogar la protecciin sui generis: lo que permitiria mantener el nivel de
armonizacién en lo referente a proteccién via derechos de autor. Esto de-
bido a la ineficacia manifiesta del derecho sui generds para incentivar el
desarrollo de la industria informitica europea, a su ambigiiedad de con-
ceptos y a su falta de impacto cconémico. La proteccién puede sustituirse
por mecanismos contractuales o por medidas tecnolégicas de proteccién.

3. Modificar la proteccién sui generis: otra opcidn serfa clarificar el alcance
de este derecho, sus excepciones v conceptos relativos como inversidn
sustancial. Aunque ésta serfa una opcidn viable, crearfa un nuevo nivel
de confusion legal sobre aspectos todavia mds complejos v se basarfa en
nociones que tampoco poseen un significado legal preciso.

4. Mantener el status quo: reconoce ¢l estudio que aun cuando no exista
evidencia de la efectividad de una ley, derogarla no es siempre la mejor

5 fhid., pp. 23-27.
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opeién. Ademis, remover la proteccion sui generis puede resultar mis
COStOs0 a corto plazu que mantenerla.

Aunque la evaluacién no se pronuncia con respecto a qué politica piblica de-
beria implementarse, pone de relieve que el desempeno del derecho sui generis
ha sido decepcionante v su destino se ha vuelto incierto.

DRM vs. fair use

La legislacién de casi todos los paises permite ciertas limitaciones a los derechos
de autor, que la doctrina ha llamado uses permitidos, usos justos o fair uses, que
consisten en utilizar material pmtegido por derechos de autor mediante una
serie de condiciones muy especificas, como excepciones al principio general de
que siempre que una obra sea reproducida o copiada, los titulares de los dere-
chos de autor y de los derechos conexos podrin exigir una remuneracién.''®

Conforme a la legislacién mexicana, el titular de la obra no podri exigir el pago
de una remuneracién ni oponerse a la copia o reproduccién cuando: 1. haya au-
torizado dicha reproduccién o copia, 0 2. la reproduccién o copia caiga dentro de
las limitaciones o excepciones que marca la ley."”

Las imitaciones a las obras protegidas, o usos permitidos, podrin invocar-
sc para utilizarlas sin autorizacién y sin obligacién de remunerar, sélo cuando:
1. se cite la fuente; 2. no se altere la obra; 3. no se altere la explotacién normal de

la obra, y 4. en los casos siguientes:''™

Cita de textos: siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse

como una reproduccién simulada y sustancial del contenido de la obra.

e Se trate de noticias: la reproduccién de articulos, fotografias, ilustraciones y
comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la
prensa o difundidos por la radio o la televisién, o cualquier otro medio de
difusion, si esto no hubiera sido expresamente prohibido por el titular del
derecho.

* Lallamada crestomatia: lareproduccién de partes de la obra, para la critica
¢ investigacién cientifica, literaria o artistica.

e Uso privadoe: la reproduccién por una sola vez, y en un solo ¢jemplar, de

una obra literaria o artistica, para uso personal y privado de guien la hace

""" Art. 40, LFDA.
""" Art. 147, LFDA.
" Art. 148, LFDA.



254 Derecho de la propiedad intelectual

y sin fines de luero. (Esto no vale para personas morales, salvo que se trate
de una stitucién educativa, de investigacion, o que no esté dedicada a
actvidades mercantiles.)

* Respaldo o back up: la reproduccion de una sola copia, por parte de un
archivo o hiblioteca, por razones de seguridad y preservacion, y que se
encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer.

= Uso judicial: la reproduccién para constancia en un procedimiento judi-
cial o administrativo.

* Uso del parsaje: la reproduccién, comunicacion y chstribuciéon por medio
de dibujos, pinturas, totogratias y procedimientos audiovisuales de las
obras que sean visibles desde lugares piiblicos.

« Uso promocional: la utilizacién de obras literarias y artisticas en tiendas o
establecimientos abiertos al piblico que comercien ejemplares de dichas
obras, siempre que no haya cargos de admisién y que dicha utilizacién no
trascienda el lugar en donde la venta se realiza, y tenga como propésito
tnico promover la venta de ¢jemplares de las obras.

« Grabacidn efimera: aquella que se realiza dentro de un plazo previamente
pactado, sin emisién o comunicacién concomitante o simultinea alguna.

« Ejecucidn piiblica con fines estrictamente privados: aquella que 1. se hace me-
diante la recepeidn de una sefial en un aparato de radio o television, de los
comtnmente utilizacos en casa; 2. no se cobre ni forme parte de un conjunto
de servicios; 3. no se retransmita con fines de lucro (directo o indirecto), y
4. siempre que el receptor sea causante menor o una microindustria.

« Por causa de utilidad piiblica: cuando el Estado estima necesaria la publi-
cacién o traduccidn de obras literarias o artisticas para el adelanto de la
ciencia, la cultura y la educacion piiblica. Esta limitacién serd usada por
el Estado cuidando los derechos morales del titular y mediante remunera-
cién compensatoria al titular de los derechos patrimoniales, siempre que
sca posible identificar a su titular o al autor.

Sin embargo, para todo efecto prictico, cuando una obra se distribuye por
medios digitales es material y legalmente posible prohibir ciertos usos que la ley
considera permitidos, ¢s decir, dentro del dmbito de las referidas limitaciones a
los derechos de autor, mediante la utilizacién de mecanismos o dispositivos co-
nocidos como manejo digital de derechos (0 mis comdnmente por su acrénimo
en inglés DRM), los cuales sé6lo permiten cierto tipo de acceso al contenido digital,
que puede ser una pelicula, un fonograma, sofiware, texto o imagenes.
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Los mecanismos DRM se incorporan en los artefactos que son el soporte ma-
terial de la obra (CD, DVD, discos, videograbadoras, reproductoras) o a la obra
misma en formato digital (mecanismos de encriptacién incorporado a la propia
pelicula, fonograma, software u otro archivo o documento digital). Aunque usua-
rios sofisticados o experimentados de la obra pueden —y de hecho lo hacen—
desactivar los mecanismos DRM, el efecto inmediato de su utilizacion es prohibir
un amplio rango de usos que la ley consideraria permitidos. EI mayor debate al
respecto se tiene actualmente en Estados Unidos de América, donde a ocho afios
de la promulgacién de la Digital Millemium Copyright Act (DMC4)'" los secto-
res académicos v tecnolégicos no paran de eriticar al referido cuerpo legal por
impedir o restringir de manera sustancial los usos permitidos que a su vez estin
garantizados por la ley de derechos de autor de aquel pais.™"

En México, estas disposiciones se incorporaron en forma mds limitada a la
legislacién autoral, y se reconoce como infraccién “importar, vender, arrendar
o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finali-
dad sea desactivar los dispositivos electronicos de proteccién de un programa de
computacién™, '?!

A medida que mds material se publica en formato digital, aumenta la posi-
bilidad de que se implementen mecanismos DRM restrictivos para impedir el
derecho del pablico en general a llevar a cabo los usos permitidos. Lo anterior
ha traido como consecuencia que el piiblico comience a percibir la legislacién
autoral como una serie de disposiciones draconianas, aunque cs justificable el
uso de DRM por parte de las empresas cuyas industrias se han visto mermadas en
los dltimos afios no sélo por la piraterfa, sino también por el abuso consciente y
constante de los usos permiti(.]us‘

Algunos expertos han sugerido que el uso de dispositivos DRM debe ir acompa-
fiado de un sistema programado, de modo que el usuario pueda solicitar su des-
activacién para cjercitar su derecho de uso permitido; sin embargo, no existe una
computadora capaz de sustituir en forma precisa las decisiones que un humano
tendria que tomar al respecto, va que la validex de los usos permitidos o las limi-
taciones se establecen caso por caso, en atencién a los factores antes apuntados.
Ademis, como afirma Karen Coyle, “no existe una forma de examinar ¢ priori
si dicho uso permitido es legitimo, cada ¢jercicio de este derecho por parte del

" 17 US.C. 8§ 1201-1205,
0 La ley aplicable en materia de derechos de autor en Estados Unidos de América es el tiwlo 17
del United States Code (17 U.S.C. §§ 101 et seq.), comiinmente conocida como Copwright Aet.

1 Art. 231, LFDA.
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ptiblico debe ser revisado cuidadosamente tomando en consideracion diversos
factores™, '

Ademis, recordemos que el uso permitido o las imitaciones presentan carac-
teristicas peculiares: 1.no es necesaria la autorizacién del titular; 2. no se requiere
compensar al titular, y 3. el uso es anénimo. Esta tiltima caracteristica ha probado
ser irreconciliable con el uso de mecanismos nrm, toda vez que se elimina a prior:
la posibilidad de no avisar al titular del uso permitido, ya que éste podria incluso
no estar de acuerdo. Entonces, ;por qué un mecanismo tan invasor y restrictivo
se ha vuelto tan popular? La respuesta se encuentra en nuestro pasado reciente.

En la década de 1990 la combinacién de tecnologias avanzadas de compresion
de software, la demanda de productos de entretenimiento en formato digital, ¢l au-
mento radical en potencia, la capacidad de almacenamiento de las computadoras y
el aumento constante de usuarios con acceso a internet de alta velocidad formaron
la “tormenta perfecta™,'* pues vinieron a romper el delicado balance entre el de-
recho de los titulares a obtener compensacion y el del puiblico consumidor a tener
acceso a las obras protegidas mediante derechos de autor. Este escenario provocd
una crisis de conflictos de intereses entre los titulares de las grandes empresas de
la industria del entretenimiento, v la reaccién inmediata fue la utilizacién de artilu-
gios tecnolégicos para impedir el acceso no autorizado al contenido. Sin embargo,
sus sistemas de encripl.acién eran tan rudimentarios, que no lugrurun frenar efi-
cazmente el problema de la pirateria y el abuso del material protegido. por lo que
entonces se buscd hacer ilegal la desactivacién o elusién de los mecanismos DRM.
Esto se hizo por dos vias, mediante la adopcién de nuevos tratados en la Organiza-
cién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPT) y la reforma de las leyes naciona-
les. En el dmbito internacional, la OMPI suscribid tratados sobre Interpretacién o
Ejecucién y Fonogramas, y sobre Derecho de Autor (mejor conocidos como WPPT
y WCT, respectivamente).'*" Este tltimo ordenaba en su art. 11:

1% Karen Coyle, Rights Expression Languages: A Report for the Libravy of Congress, 2004; dis-
ponible en http:/fwww.loc.gov/standardsfcoylereport_final 1single. pdf, consultado el 20 de
Jjulio de 2010,

1% Timothy Armstrong, Digital Rights Management and the Process of Fair Use. Berkman Center
for Information & Society: Harvard University and Cincinnati College of Law, Cambridge,
2006,p. 1.

" Como dato curioso, el Tratado sobre Derechos de Autor, adoptado en Ginebra en diciembre de
1996, entrd en vigor en México v en Estados Unidos de América el mismao dia: 6 de marzo de 2002;
y el Tratado sobre Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas también entr en vigor el mismo dia
en ambos paises: 20 de mayo de 2002,

Derechos de autor 257

Las Partes Contratantes proporcionarin proteccion juridica adecuada y recursos
Jjuridicos efectivos contra la accidn de eludir las medidas tecnoldgicas efectivas que
sean utilizadas por los autores en relacion con el ¢jercicio de sus derechos en virtud
del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restriman
actos que no estén autorizaclos por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

A pesar de los grandes avances internacionales logrados para la industria del
entretenimiento con la adopcién de WPPT y WCT en 1996, gracias a los efectivos
cabildeos de diplomiticos estadounidenses, la industria de ese pais presiond al
Congreso para que en 1998 promulgara la Digital Millenium Copyright Act. Este
estatuto se analizard con més detenimiento en el siguiente capitulo, pero pode-
mos adelantar sus tres disposiciones clave:

1. Prohibir la desactivacién o elusién de mecanismos DRM. '

2. Prohibir la manufactura, importacién, oferta, suministro o trifico de cualquier
tecnologia, producto, servicio, dispositivo o componente de mecanismos
DRM., 126

3. Prohibirla produccién o el trifico de medidas tecnolégicas que protejan
obras autorales en circunstancias especificas.'”

La paradoja —y el fundamento de las airadas criticas contra la DMCA— es que
la desactivacién o elusién de mecanismos DRM puede estar protegida mediante la
legislacién autoral, como un uso permitido o una limitacién al derecho de autor,
pero aun asi estar prohibido porla DMCA.

A este respecto, algunos expertos han sugerido una variedad de disefios para
sistemas de autorizacién que permitan desactivar vilidamente los mecanismos
DRM. "™ Pero ya sea que se trate de un sistema centralizado de autorizacién remo-
ta, un sistema local de autorizacién local o un sistema hibrido, ¢l menoscabo de
los usos permitidos es el mismo. Cualquicra que sea la arquitectura del sistema
de autorizacién, es necesario: 1. solicitar y obtener permiso del titular y 2. renun-
ciar al anonimato, con el consecuente riesgo a la privacidad del usvario. Aunque

17 US.C§ 1200 (a)(1)(A).

17 U.S.C. § 1201 (a)(2).

17 US.C.§ 1201 (b)(1).

= Timothy Armstrong, ep. cif., pp. 19-34.
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% atin parecen de-

existen algunos intentos para eliminar estos inconvenientes,
masiado complicados.

De cualquier manera, existen varios factores que demandan un ajuste del ba-
lance entre los mtereses del piiblico consumidor y las grandes empresas del entre-
tenimiento. En el altimo lustro han proliferaclo las opiniones de expertos legales
y personalidades del mundo académico que se pronuncian contra un régimen de
propiedad intelectual demasiado restrictivo,”" que concede demasiado a los titu-
lares de los derechos de autor y les permite tener mucho control sobre el destino
y los usos de sus obras. Ademis, el mercado parece estar listo para romper con
los esquemas de negocio tradicionales de la industria del entretenimiento y abra-
zar con entusiasmo las tecnologias peer-fo-peer (puerto a puerto),'”! que tradicio-
nalmente se han sustentado en la interdependencia de influyentes oligopolios.

Frente al panorama anterior, ¢serdn posibles las reformas legales necesarias?
En algunas partes del mundo ya ha comenzado la contrarrevolucién. La Unién
Europea tomé algunas medidas'** para asegurar que la economia digital no coarte
¢l derecho de los ciudadanos a una sociedad con libertad de acceso a la informa-
cién, El cambio serd doloroso, sobre todo para la industria del entretenimiento,

pero se vislumbra como algo inevitable en el futuro cercano.

Creative Commons

Otro fenémeno importante que se ha dado en el marco del comercio electrénico y
la distribucién digital de obras protegidas por el derecho de autor, es la creciente

' Hasta ahora, el mecanismo de autorizacidn propuesto por Timothy Armstrong nos parece el mids
convineente: 1. El usuario compra algin dispositivo de identificacién (por ejemplo, una smart
eand). En dicho dispositivo se encuentra un sistema de encriptacidn consistente en una llave pi-
blica y una llave privada, 2. El usuario solicita autorizacion para utilizar Ia obra protegida, a través
de un canal andmmo mediante el cual el nsuario puede negociar los términos de la autorizacion
con ¢l titular, sin comprometer su identidad. 3. Las partes Tegan a un acuerdo en cuanto a los
términos de la autorizacidn, el usuario realiza el pago en forma andnima y proporciona su llave
priblica al titular de la obra, para que éste ka encripte v la envie a un intermediario, quien a su
vez la envia al usuario. 4. El usuario decodifica la obra encriptada con su llave privada. Timothy
Armstrong, . cit., p. 51.
Lawrence Lessig, The Future of Ideas: the Fate of the Commons in a Connected World, Vintage
Books, Nueva York, 2001,
Timothy Armstrong, ep. cit., p. 57.
'™ Véase Directiva 2001 /29/EC del Parlamento y del Consejo Europeo del 22 de mayo de 2001,
relativa a la armonizacién de eiertos aspectos de derechos de antor y derechos conexos en la
sociedad de la informacién.
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opinién de algunos circulos académicos y tecnolégicos, en el sentido de que el
sistema mundial actual de derecho de autor, tal como estd, constituye un impe-
dimento para la libre airculacion del conocimiento y las ideas. Algunos de estos
sectores han ideado soluciones extremadamente creativas para desactivar o dejar
de aplicar las disposiciones de la ley que consideran un impedimento.

El ejemplo mds notable, por su creciente popularidad y por la impecable téc-
nica legal utilizada, es el movimiento Creative Commons (CC)."” Su fundador,
Lawrence Lessig, profesor de derecho de la Universidad de Stanford y estudioso
de los fendmenos sociales y culturales del ciberespacio, la define como “una orga-
nizacién sin fines de lucro que persigue como principal objetivo ofrecer licencias
modelo que faciliten la distribucidn y uso de contenidos™, '™

El sistema de CC se basa en una intrincada serie de estipulaciones contractua-
les que hacen posible la renuncia de ciertos derechos patrimoniales a través de
diVCrSUS modelus (lt: ].iCenL'i&a. Lﬂ g‘mn bolldﬂd €5 que pﬂra faci].imr el uso (.le estas
licencias se cred también un esquema grifico para que el artista y el usuario puedan
entender ficilmente los términos de estas licencias, y a su vez se proporciona una
serie de herramientas informiticas que permiten que las maquinas conectadas a la
red puedan saber de los pardmetros de las licencias bajo los cuales se autoriza el uso
delos contenidos."”” En suma, es un sistema escrupulosamente disefiado, pero sen-
cillo para el usuario. Ademds, CC cuenta con las herramientas para que la bisqueda
de obras bajo sus licencias sea automdtica; asimismo, el proceso de licenciamiento
es flexible y Ficil de usar, y permite que el autor decida, con entera libertad, bajo
qué pardmetros permite el uso de sus obras, ™

Conforme al Convenio de Berna y la mayorfa de las legislaciones nacionales sobre
derechos de autor, salvo pacto en contrario, “todos los derechos estdn reservados™.
En contraste, CC permite, mediante una variedad de licencias, que los autores op-
ten, de manera libre y segura, por un esquema de “Algunos derechos reservados™,
pero en una forma consistente con la legislacion vigente de derechos de autor. De
esta manera, si alguien quiere hacer uso de la obra en e futuro, no necesitard pedir

e acuerdo con la pagina oficial en México de Creative Commons, dicho término define ¢l

espacio gue se encuentra entre el espectro de la proteccidn absoluta de los derechos de autor

—*Todos los derechos reservados™— y el dominio piiblico —Ningin derecho reservado™—,
a través de un sistema de licencias que ayuda a conservar algunos derechos autorales mvitando
al titular a usar su obra bajo el esquema de “Algunos derechos reservados”,

Pigina oficial de Creative Commons México, disponible en http:/{ereativecommons.org.mx;/
quef, consultada el 26 de julio de 2010,

B fhidem.

WE fhid.
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permiso, porque se habrd otorgado de antemano, Como expresa el oficial de cc,
“Creative Commeons no rivaliza con los Derechos de Autor; por el contrario, nuestra
propuesta estd basada en el esquema de Derechos de Autor vigente v lo que busca es
complementarlo. De esta forma se reconoce y fortalece el valor que representa que
los Derechos de Autor sean respetados ofreciendo, al mismo tiempo, alternativas
para que la gente creativa pueda compartir sus obras de manera libre y segura™. ™’
Los tipos de licencias son el resultado de combinar las condiciones siguientes:

@ Atribucion: El usuario debe reconocer la autoria de la obra en los térmi-
nos especificados por el propio autor o el licenciante.

&  Uso no comercial: El autor o licenciante deja copiar, distribuir, mostrar o
ejecutar la obra, asi como las obras derivadas basadas en ésta, pero sélo
para propésitos no comerciales.

@ No obras derivadas: El autor o licenciante deja copiar, distribuir, mostrar
o gjecutar la obra sin cambio alguno, pero no asi las obras dervadas ba-
sadas en aquélla.

@ Compartir reciprocamente: El autor o licenciante permite la preparacién
v distribucién de obras derivadas solamente bajo una licencia idéntica a
la cual el autor o licenciante ha proporcionado.

Como se aprecia en el cuadro de la pdgina signiente, la combinacién de estos
cuatro factores produce seis tipos bisicos de licencias abiertas, donde la caracte-
ristica de atribucién es una constante en todas las licencias.

La seccién mexicana de GG se lanzé el 19 de marzo de 2006, aunque algunos
circulos académicos del pais ya usaban la plataforma internacional. En las sema-
nas posteriores a su lanzamiento, el Sistema de Internet de la Presidencia (SIp) de
la Repiiblica, encargado de generar y publicar en internet todo ¢l contenido y la
informacién relacionada con el entonees presidente Vieente Fox, adopté las licen-
cias de CC para publicar su contenido en la red. Los sitios administrados por esta
dependencia incluyen el sitio oficial de la Presidencia de la Repiblica, México en
linea y Software libre."™ Aun asi, todavia queda por ver la aceptacion de los usua-

97 Ihid,

' Viéase la entrevista a Alberto Bolafios v Emilio Saldaiia, responsables del Sistema de Internet de
la Presidencia, disponible en hup:/fereativecommons.org. mx 200603 /07 fentrevista-a-alberto-
bolanos-y-emilio-saldana-del-sistema-de-internet-de-la-presidencia/, consultado el 20 de mayo
de 2010,
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Tipos de licencias de Creative Commons

Tipo de licencia abierta ‘ Tconos ‘
Deber de atribucién ®
Deber de atribucién y de no preparar obras derivadas ® @

Deber de atribucién, de no hacer uso comercial y de no preparar

obras derivadas @ @ @

Deber de atribucién y de no hacer uso comercial @ @

Deber de atribucién, de no hacer uso comercial y de

licenciamiento reciproco ® @ @

DL:}JL’.I‘ I.{C ﬂtri].}l.l(:i(’)ll }' dl.: I.il.:l_‘ll{_'ii.l.l.l.li.c]lll] fL)(_‘ilJl'Uf_‘O @ @

rios mexicanos de este novedoso mecanismo, aunque puede preverse que seguird
el entusiasmo con que se ha adoptado en Europa y Estados Unidos de América.

Software libre

Por iiltimo, como respuesta al poder monopélico de algunos productores de soft-
ware, v al abuso de la legislacién autoral para frenar la creatividad en el campo de
la computacién, otro aspecto importante que se ha desarrollado es precisamente el
del Software Libre (SL), conocido también por su denominacién en inglés Open
Source Software. Para entender mejor este fenémeno, es necesario comprender cémo
tunciona la industria del sofiware. Cuando se desarrollaron los primeros sistemas
operativos, en las décadas de 1960 y 1970, era prictica comiin que los programado-
res compartieran o publicaran el cédigo fuente con muy pocas restricciones. Uno de
es0s sistemas operativos era Unix, desarrollado por AT&T, que en un principio era
pricticamente gratis porque a dicha compaiifa sélo se le permitfa obtener ganancias
de la red telefénica y no del software que desarrollaba.'™ Los programadores, so-
bre todo los de universidades y centros de investigacién, agregaban caracteristicas,
hacfan mejoras constantemente v arreglaban los errores de programacion de Unix.

M. O'Sullivan, Making Copryright Ambidextrous: An Expose of Copyleft. The Jowrnal of Iufor-
mation, Law and Technology, University of Warwick, Warwick, 2002; disponible en hitp:/fel;.
warwick.ac.ukfjilt/02-3 josullivan.huml, consultado el 8 de agosto de 2010,
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Laversion de los programadores de la Universidad de California, en Berkeley, fue co-
nocida como BSD Unix, y también era de distribucién gratuita para fines no comer-
crales. Cuando el conglomerado AT&T fue desarticulado con base en la legislacion
antimonopolios de Estados Unidos de América, a principios de la década de 1980
se le permiti a dicha compania obtener ganancias de su version de Unix,"" A medi-
da que su precio fue aumentando, el cédigo fuente —la parte mas preciada de todo
software— dej6 de estar disponible y AT&T lo mantuvo en secreto. Hacia mediados
de la década mencionada, Microsoft mcursiond en el mercado mundial de software y
establec1d con gran éxato el modelo de negocios con base de software privado.

En 1984, un investigador del Instituto Tecnoldgico de Massachusetts (MIT, por
su siglas en inglés), llamado Richard Stallman, renuncié a su puesto por no com-
partir la intencién del MIT de privatizar su software, y cred un movimiento inter-
nacional para desarrollar software libre y de calidad, a través del Proyecto GNU.'
Coincidentemente, un joven programador estudiante de la Universidad de Helsinki
desarrollé un kernel™ al que llamé Linux, el cual se unié al software libre de GNU
y a un sistema grifico basado en ventanas, conocido como Xfree Consortium." En
1* estaba lista para su venta, Desde
entonces, el uso de Linux —y otro software libre como Apache, FreBsn, Perl, RIND,
Sendmail, ete.— ha crecido exponencialmente debido a su confiabilidad y estabi-
lidad."* De hecho, la aplicacién Apache, basada en Linux, ha capturado 61% del
mercado mundial de los sistemas operativos para servidores, y mds de 80% de los

marzo de 1994, la primera versién de Linux

correos electrénicos que circulan eninternet son “ruteados” mediante la aplicacién
Sendmail, también basada en Linux. Ademds, casi la totalidad del sistema mun-
dial de nombres de dominio depende del sistema Berkeley Internet Name Daemon
(BIND), también basado en Linux."*

Cabe destacar que el software libre no significa que el autor renuncia a cual-
quier provecho econémico, sino que cede parte del control sobre la obra, es decir,
permite que otros programadores mejoren o complementen su trabajo, median-
te la publicacién del eddigo fuente. La comunidad de software libre ha erecido

- Ihidem.

GNU es un acrénimo que significa “GNU is Not Unix™ o *GNU No es Unix".

Kernel es la parte mds importante de un sistema operativo, sin ¢l cual dicho programa no
puede operar.

¥ L. Torvalds, “The Linux Edge™, en Open Source, mim. 4, vol. 42, 1999, p. 102,

“ Algunos académicos argumentan que el sistema deberia ser conocido como GNU/Linux.

De hecho,
enla jerga de la computacion, crashing.
M. O°Sullivan, ep. eit.

]

5

anux ha aleanzado una reputacién casi mitica de nunca bloguearse, o como se dice
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y actualmente existen varias iniciativas para impulsarlo desde el sector piiblico,
Philippe Queau, Director de la Divisién de Informdtica e Informacion de la Or-
ganizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Cienca y la Cultura
(UNESCO), ha manitestado que dicha organizacién intenta promover la utilizaciéon
del dominio piiblico, en vez de la privatizacidn, y que esfuerzos como el software
libre pueden contribuir a esto. En Francia se lanzd en el 2000 una propuesta de
ley que hubiera hecho posible el uso del software y las modificaciones a éste, asi
como su c6digo fuente, Argentina se encuentra discutiendo una variedad de pro-
puestas legislativas que haria obligatorio para todas las dependencias de gobierno
utilizar software libre. Otros paises latinoamericanos como Pert estin conside-
rando adoptar la politica de uso de software libre, pero se han encontrado con
una gran resistencia por parte de los representantes de Microsoft.'*” En Europa
ya actuaron en ese sentido, comenzando por el Bundestag alemin, el cual ha vo-
taclo de forma unidnime que “El Software libre debe ser usado y promovido en
toda la administracién.”'** Otro suceso significativo a nivel comunitario presagia
la generalizacién del uso de sotiware libre en Europa. La Direccién General de la
Sociedad de la Informacién de la Comisién Europea ha ensamblado un grupo de
trabajo para un proyvecto denominado soffware libre, que tendrd como propésito
estudiar el fenémeno y redactar una propuesta para la Comunidad Europea,'” lo
cual ha llevado a que en julio de 2010 la Comisaria Europea de Agenda Digital se
pronuncie oficialmente por el software libre para que sea utilizado en la adminis-
tracién curopea. En su discurso, la comisionada sefiala:

Hoy muchas grandes organizaciones de toda Europa, como el Ayuntamiento de
Miuinich, usan soluciones como Linux. Y el gobierno del Reino Unido ha estado
apovando soluciones software libre desde 2009, con muchos departamentos del
gobierno usdndolo ahora como componente. Y por lo gue oigo, esos equipos estin
encantados con los resultados.

La razén no es s6lo una alta relacion calidad precio, algo que es eritico en la situa-
cién financiera actual, sino también mds eleccién. Hay menos dependencia de cier-
tos vendedores y menos costes de migracién. Las cosas estdn cambiando, también
en el sector privado. Ahora grandes compaiifas declaran, orgullosas, que no sélo
estin usando software libre, sino contribuyendo a €. Y eso significa que muchos

T Ahidem.

" fhid.

12 Vease el Portal Temitico Europeo de la Sociedad de la Informacidn, disponible en hitp://
europa.ew.int/ISPO/topics/eifs free_software.himl, consultado el 12 de febrero de 2010,
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proyectos software libre importantes estin de hecho apoyados por empresas que
estdn invirtiendo en él. Estas empresas obtienen beneficios importantes. Y eso va a
continuar como un apoyo importante al movimiento software libre,"

Conclusiones

El derecho de autor, que en su concepeién moderna cumple en 2010 sus prime-
ros 300 anos de vida desde la promulgacién del Estatuto de la Reina Anna, ha
evolucionado de manera importante para convertirse en un sistema normativo
que procura incentivar el desarrollo del arte y la cultura a través de un sistema
de incentivos y recompensas a los autores. Este sistema ha tenido cambios pau-
latinos, pero también drdsticos a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la
aparicién de los derechos conexos, que reconocen una serie de prerrogativas a
los itérpretes y ejecutantes, editoras, productoras de audio y video, asi como
organismos de radiodifusion, los cuales conforman una comumdad autoral en
torno a las obras realizadas por el autor, que tradicionalmente habia estado en el
centro del debate.

No obstante, la aparicidn de las nuevas tecnologfas de informacién, que permiten
compartir y reproducir grandes volimenes de informacién de manera relativamen-
te sencilla, barata y ripida, constituye un gran desafio para un derecho de autor que
esti en constante evolucion.

1% Discurso pronunciado por Ta Comisaria Furopea de Agenda Digital, Neelie Kroe, en el marco de
Ia Conferencia Europea de Desarrolladores y Usuarios de GNOME el 17 de julia de 2010; dispo-
nible en http:/fedulibre.info/conferencia-de-neelie-kroes-la, consultado el 9 de agosto de 2010.

Contratos relacionados con
la propiedad intelectual

Introduccion

En este capitulo se analizardn los diferentes contratos y actos juridicos relacio-
nados con la explotacién de las obras y las diferentes figuras de propiedad indus-
trial, los cuales son necesarios para dotar de Importancia y relevancia econémica
a sus titulares. El dinamismo econémico hace que el valor de los biencs intangi-
bles que constituyen la propiedad intelectual esté determinado por la intensidad
con que dichos bienes se transmitan y exploten por medio de estos contratos.
En virtud de lo anterior, los contratos que a continuacién se analizardn cons-
tituyen no sélo un instrumento de proteccion legal y una manera de brindar la
formalidad debida al acto juridico que ello implica, sino también una forma de

contribuir a la valorizacién de los bicnes intelectuales.

5.1. Formalidades aplicables a los contratos de trabajo

Antes de analizar otro contrato que implique la explotacién de una obra, de un
derecho conexo o de un derecho de propicdad industrial, cualquicr persona o
empresa debe asegurarse de cumplir con las formalidades necesarias para poder
ser considerado legalmente como el titular de esos derechos. Lo anterior es cierto
especialmente en los casos de obras e inventos, yva que tanto la Ley Federal del
Derecho de Autor (LFDA) como la Ley Federal del Trabajo (LFT). respectivamente,
contienen formalidades muy estrictas que las empresas deben cumplir cuando
sus empleados realizan las obras o inventos.
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Formalidades relacionadas con obras autorales

Como se adelanto en el capitulo 4, exasten tres excepeiones al principio de amularidad
originaria a favor del autor, en concordancia con el art. 25 de la LFDA, el cual sefiala
que “el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causa-
habientes por cualquier titulo serdn considerados titulares derivados™. Dichas excep-
ciones estin conteniclas en los arts. 83, 83 bis y 84 de esta ley y son las siguientes:

* Obra por encargo: aquella obra que comisione una persona fisica 0 moral
cuando lo haga en forma remunerada. Sin embargo, por disposicién de la
ley, los términos del contrato deben ser claros y precisos, pues en caso de
duda, prevaleceri la interpretacién mis favorable al autor.'

s Obra con motivo de una relacién laboral: cuando el trabajador se encuentre
contrataco precisamente para ciertas obras cuya titulanidad corresponderi
al patrén, como regla general.”

* Obra realizada en el servicio piiblico: aquellas que sean realizadas al servicio
de la Federacidn, los estados y municipios, mediante encargo o comisién.’

No obstante, para el caso de obras creadas por empleados, el patrén debe re-
unir diversos requerimientos formales a fin de que pueda reclamar efectivamente
la titularidad sin el riesgo de que ésta sea disputada por la inobservancia de di-
chas formalidades, que estin consignadas en ¢l art. 84 de la LFDA ¢ indican de
manera categérica que la obra realizada con motivo de una relacién laboral esta-
blecida mediante un contrato individual de trabajo que debe constar por escrito,
¥ salvo que se acuerde otra cosa, los derechos se dividen por partes igualcs entre
¢l empleador y el empleado.

Articulo 84. Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una
relacidén laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste
por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumird que los derechos patrimo-
niales se dividen por partes iguales entre empleador v empleado.

El empleador podrd divalgar la obra sin autorizacion del empleado, pero no al
contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patri-
moniales corresponderdn al empleado.

! Arts, 83 y B3 bis, LFDA.
* Art. 84, LFDA,
* Art. 83 en relacidn con el 29, LFDA.
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La formula anterior obliga a todos los patrones a celebrar contratos de trabajo
por escrito, independientemente de lo ordenado por la legislacion laboral en esta
materia, pues de lo contrario la fatal consecuencia seria que el patron no pudiera
ostentarse como el titular. Mds atin, no basta que el contrato de trabajo conste
por escrito, sino que debe estipular expresamente que los derechos patrimoniales
corresponderin al patrén en su totalidad, pues de no ser asi, se aplicari la formula
del citado articulo, la cual sefala que los derechos patrimoniales se dividen en
partes iguales entre el patrén y el empleado.

Esta regla, que puede parecer tan estricta, iene matices en el caso de las obras
colectivas, en particular en obras audiovisuales y programas de computo.

Como se dijo en el capitulo 4, las obras colectivas son aquellas creadas por ini-
ciativa de una persona, la cual puede ser fisica o moral,* es decir, no sélo quien pro-
porciona la idea, sino también quien proporciona los medios, dirige u organiza la
accién. En este tipo de obras la contribucién personal de los autores se funda en el
conjunto, sin que pueda distinguirse la contribucién de cadauno. La obra colectiva
debe tener esta unidad, que se refleja en la imposibilidad de atribuir a los diversos
autores participantes un derecho distinto al del productor, quien es el tinico titular
de la obra en conjunto.

Cuando varias personas intervienen en la realizacién de una obra, salvo pacto
en contrario, ésta se considerard como una obra de colaboracién, mientras que el
estatus de obras colectivas como f6rmula para fijar la ttularidad no se presume,
sino que resulta de la voluntad de las partes, excepto en los casos de obras audio-
visuales’ y programas de cémputo,” donde salvo pacto en contrario, el productor
o empleador serd el titular, como lo disponen los articulos siguientes de la LFDA:

Articulo 97, Son autores de las obras audiovisuales:
L El director realizador;
II. Los autores del argumento, adaptacion, guién o didlogos
M1, Los autores de las composiciones musicales;
IV. Elfotégrafo, y
V. Los autores de las caricaturas y de los dibujos animados.
Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el ttular de los dere-

chos patrimoniales de la obra en su conjunto.

' Art, 4%, LFDA.
5 Art, 97, LEDA.
S Art. 103, LFDA.



268 Derecho de la propiedad intelectual

Articulo 103. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un pro-

1 0 i6n y su documentacién, cuando hayan sido creados por uno o
varios empleaclos en el gjercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del
empleador, corresponden a éste.

Como exeepciin a lo previsto por el articulo 33 de la presente Ley, el plazo de
la cesién de derechos en materia de programas de computacién no estd sujeto a
limitacién alguna.

Aunque no lo menciona expresamente la LFDA, un empleado también podria
disputar la titularidad de una obra a su patrén, basado en la falta de claridad
de las funciones del puesto que desempeiia, sobre todo ante una realidad en la
que las funciones tienden a ser someramente, es decir, no exhaustivamente, deli-
mitadas en los contratos de trabajo; y ademds, no se anticipa en el momento de la
contratacidn qué parte de las funciones de un determinado empleado incluyen
la realizacién de algumas obras. Delimitar cudndo las funciones que desempeiia
un trabajador incluyen la realizacién de una obra sobre la cual se disputa la titu-
laridad no es tarea ficil, debido a lo antes expuesto, y sobre todo en un contexto
en el que se crean nuevos puestos o se reestructuran los ya existentes bajo una
nomenclatura no tradicional, es decir, con nombres de puestos no tradicionales,
que hace mis dificil delimitar las funciones que un trabajador debe desempeiiar.

Formalidades relacionadas con los inventos

Enlo que respecta a las formalidades aplicables a los contratos de trabajo relacio-
nados con la titularidad de i.uv{:utus, debe atenderse a la LFT ynoa la Lr_‘l' de la
Propiedad Industrial (LPI), pues aquélla sefiala desde su promulgacién una regla
que no ha sido derogada por la ley especial de la materia que es de fecha poste-
rior. La disposicién relevante estd contenida en el art. 163 de la LFT:

Articulo 163. La atribucién de los derechos al nombre vy a la propiedad y explota-
cién de las invenciones realizadas en la empresa. se regird por las normas siguientes:
1. Elinventor tendrd derecho a que su nombre figure como autor de la invencion:
IL. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de perfeccio-
namiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la
propiedad de la invencidn y ¢l derecho a la explotacion de la patente corresponde-
rdn al patrén. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido.
tendrd derecho a una compensacion complementaria, que se fijard por convenio
de las partes o por la Junta de Conciliacion y Arbitraje cuando la importancia de la
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invencion v los beneficios que puedan reportar al patrén no guarden proporcién
con el salario percibido por el inventor; y

111, En cualquier otro caso, la propiedad de la invencion corresponderd a la per-
sona o personas que la realizaron, pero el patrén tendrd un derecho preferente, en
igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisiciéon de la invencion y de
las correspondientes patentes.

La regla transcrita resulta criticable debido a la terminologia utilizada, puesto
que se refiere en su primer pérrato a los “derechos al nombre™ que, se puede
mtuir, alude a que el inventor sea reconocido como mventor y reciba el crédito
como tal; v por otro lado, consigna en su fraccién primera el derecho del traba-
jador a que “su nombre figure como autor”, cuando debiera decir que reconoce
el derecho a que su nombre figure como inventor. Ademds, el articulo citado se
refiere a los derechos “a la propiedad y explotacién de las invenciones realizadas
en la empresa”, por lo cual puede argiiirse que dichas reglas se refieren tanto a
inventos patentables como a aquellos protegibles mediante modelo de utilidad o
disefio industrial.

Independientemente de las precisiones terminolégicas, la disposicién citada se-
fiala que el patrén podrd reclamarla titularidad del invento cuando el trabajador esté
contratado de manera especifica para realizar trabajos de investigacién o perfeccio-
namiento de procedimientos. Es decir, asi como es relevante para fijar la titularidad
de las obras definir con precision las funciones que se desempeiiard en un puesto
especihico, también lo es para determinar la titularidad de los inventos y los dere-
chos de explotacion de éstos a favor del autor. Para ello, definir de manera adecuada
el nombre del puesto y delimitar cuidadosa y exhaustivamente las funciones que
desempenard es de vital importancia para asegurar los intereses de las empresas,
como patrones, sobre los mventos y las obras realizados por sus empleados.

Desafortunadamente, son pocas las interpretaciones que ha hecho el Poder Ju-
dicial de la Federacién respecto del art. 163 de la LFT, y menos aiin los criterios que
han logrado convertirse en tesis jurisprudenciales, puesto que no han conseguido
identificar alguna tesis jurisprudencial que interprete dicho articulo. Aun cuando
el articulo relevante estd contenido en la LFDA y no en la LPI, no queda claro si se-
ria competencia de las Juntas de Conciliacién v Arbitraje declarar la titularidad a
favor del empleado o del patrén: mientras que, por otro lado, serfa mds discutible
la competencia de la recién creada Sala Especializada en Materia de Propiedad In-
telectual para interpretar dicha disposicidn. Respecto al art. 84 de la LFDA, también
son pocas las interpretaciones que ha hecho el Poder Judicial de la Federacién, y se
han centrado en analizar el posible doble pago y no las reglas para fijar la titularidad
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a favor del empelado o del patrén, pero al menos puede citarse la tesis jurispruden-
cial siguiente:

REGALIAS. ELARTICULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE
AUTOR AL PREVER SU PAGO A FAVOR DE QUIEN PARTICIPE EN LA REA-
LIZACION DE UNA OBRA MUSICAL EN FORMA REMUNERADA,NO PRO-
PICIA UN DOBLE PAGO Y, POR ENDE, NO CONTRAVIENE LA GARANTIA
DE LEGALIDAD. Del anilisis de los articulos 13, fraccion 11,83, 83 bis y 84 de la Ley
citada, se advierte que tratindose de las obras por encargo o de aquellas producidas
con la colaboracién remunerada de diversas personas, el titular del derecho patrimo-
nial es precisamente la persona fisica 0 moral que tuvo la iniciativa de producir la obra
en alguna de esas dos modalidades, siempre que no exista pacto en contrario. Por su
parte, quien participa en forma remunerada en la obra musical tiene derecho a una
regalfa por su calidad de autor, artista, intérprete o ¢jecutante sobre la parte o partes
en cuya creacion haya participado, ello obedece a que la participacion remunerada no
hace dusa}mn:cur la calidad de autor, '.th.i.'zll.af inlérpn:te: 4] L:jm:ulmlte., pues la ]_ey Fe-
deral del Derecho de Autor reconoce expresamente esa calidad, independientemente
de que por su participacién en la realizacién de la obra recibieran una remuneracién
especifica y determinada. En ese sentido, las razones expuestas en el dictamen de las
Comisiones Unidas de Educacién y Cultura, de Turismo y de Estudios Legislativos
de la Cimara de Senadores, son precisas en determinar la finalidad de la adicién del
ﬂiﬁ.‘.’ull] 83 ]Jib., d .'Qldbcr, quc qu.il:lm ].H’.rf.il_'ipcﬂ (<1} ].i.l m‘dﬂmﬂil’,ll L{L‘, urna Ubrsl ulll&i(.ﬂ]
tengan el derecho a recibir una regalia, aun cuando su participacion se haga de manera
remunerada, pues los autores de obras musicales deben beneficiarse econémicamente
en la medida y proporcién de los recursos que genere su obra; es decir, deben bene-
ficiarse segin la aceptacion y éxito que obtengan sus obras en ol comercio, lo que no
se opone a la remuneracidn previa que perciben por su participacion, porque la obra
es producto de su creacion intelectual reconocida y protegida por la Ley; ademis, es
congruente con la diferencia entre los derechos patrimoniales v el derecho de simple
remuneracion. Por tanto, ¢l hecho de que el usuario de la obra tenga que cubrir una
contraprestacion al titular de los derechos patrimoniales y una regalfa a quien haya par-
ticipado en la realizacién de la obra en forma remunerada, no contraviene la gavantia de
legalidad contenida en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos ni implica o supone un doble pago por el mismo concepto, pues se trata de
dos cuestiones distintas,

Amparo en revisién 105/2005. Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. v otras. 10 de ju-
nio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viias.

Contratos relacionados con la propiedad intelectual 271

5.2. Transmision de derechos

Los derechos exclusivos conferidos por una patente, un modelo de utihdad, un
diseno industrial, una marca o un nombre comercial son susceptibles de trans-
mitirse, al igual que los derechos de autor, los derechos conexos o las reservas
de derechos, debido a que su naturaleza legal asi lo permite y la propia LPI lo
cmltem|)|a expresamente.

De acuerdo con la legislacién mexicana, la “transmisién” es la enajenacién com-
pleta y absoluta de derechos, de manera que quien transmite no se reserva m retie-
ne para si facultad alguna sobre el derecho de propiedad intelectual.” Sin embargo,
en materia de derechos de autor, esta acepeién de la palabra transmisién implica un
cambio de titularidad, y debe distinguirse del concepto fransmisiin priblica, que es
uno de los derechos patrimoniales enlistacdlos en el art. 27 de la LFDA, y que en esta
segunda acepcidn se usa como equivalente a radiodifision o broadcasting, si se me
permite el anglicismo, que en este caso ayuda a contrastar mejor los conceptos, Para
mayor claridad, citamos a contmuacién el articulo:

Articulo 27, Los titulares de los derechos patrimoniales podrin autorizar o prohibir:
I. Lareproduccién, publicacién, edicién o fijacién material de una obra en copias
o ¢jemplares. efectuada por cualquicr medio ya sea impreso, fonogréfico. grifico,
plistico, audiovisual, electrénico, fotogrifico u otro similar.
II. La comunicacién piablica de su obra a través de cualquiera de las siguientes
maneras:

a) La representacion, recitacién y ejecucion piiblica en el caso de las obras lite-

rarias v artisticas;

b) La exhibicién piblica por cualquicr medio o procedimiento, en el caso de

obras literarias y artisticas, y

¢} Elacceso pablico por medio de La telecomunicacién;
I, La transmisién paiblica o radiodifusién de sus obras. en cualquier modalidad,
incluyendo la transmisién o retransmisién de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra dptica;

¢) Microondas;

d) Via satélite, o

¢) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

7 Véanse los arts. 6°, frace. 111, 62, 64, 84, 98,98 his-9, 111, 116, 142, 143, 144, 145, 147 y 148
de la LP1, asi como arts. 30-35 v 44 de la LFDA.
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IV. La distribucian de la obra, mcluyendo la venta u otras formas de transmision de
la propieclad de los soportes materiales que la contengan, asi como cualquier forma
de transmision de uso o explotacién. Cuando la distribucion se lleve a cabo median-
te venta, este derecho de oposicion se entenderd agotado efectuada la primera venta,
salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 de esta Ley:

V. Laimportacion al termitorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorizacién;
V1. La divulgacién de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades. tales
como la traduecién, adaptacion, pardfrasis, arreglos y transformaciones, y

VIL. Cualquier utilizacién pablica de la obra salvo en los casos expresamente es-
tablecidos en esta Lt’}’.

Estos derechos pueden transmitirse en diversas formas, ya sea por actos entre vivos
o por sucesitn testamentaria, lo cual incluye también la posibilidad de otorgar licencias
de uso onerosas, exclusivas o no.” En este tiltimo caso es evidente que no se trata de
un desprendimiento total de los derechos, smo de una simple autorizacién otorgada a
terceros para que exploten dicho derecho. reteniendo la titularidad sobre el mismo.

La doctrina internacional también es consistente al indicar que la transmisién de
derechos mediante actos tnler vivos recibe el nombre de cesidn de derechos, mientras
que en el mundo anglosajén se le llama assignment. Refiriéndose alas marcas, a de-
cir de los argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

-« como los derechos subjetivos en general, los derechos sobre los signos marca-
rios son susceptibles de ser transferidos, en funcién de la autorizacién que en tal
sentido incluye el articulo 1444 del Cédigo Civil. El derecho a utilizar una marca
puede ser transmitido, asimismo, no ya mediante la cesidn y otra forma de transfe-
rencia de dicha marca, sino mediante la autorizacién de su uso, reteniendo el titular
de la marca los restantes derechos sobre la misma.

... [existen] dos tipos bisicos de actos mediante los cuales circulan los derechos
de aprovechamiento econémico de las marcas: [y otro tanto podria decirse de los de-
mis derechos de propiedad intelectual] las cesiones, en virtud de las cuales el titular
de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma y las licencias, actos
en los que el titular retiene sus derechos sobre ¢l signo marcario, autorizando a un
tercero a utilizardo.”

* Fernando Serrano Migallin, Marce jurtdice del devecho de autor en México, 2° ed., Porria,
México, 2008, p- 99,

* Luwis Eduardo Bertone ef al., Derecho de marcas: mareas, designaciones y nombres comerciales,
t. 1L, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 397,
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Respecto a los contratos sobre derechos intelectuales, que en la terminologia
mexicana serian equivalentes a los derechos de autor, el también argentino Ricardo
Laus Lorenzetti citando a Alberto Spota sefiala:

... sidebemos definir el contrato de enajenacidn en sentido propio, diremos que se
trata de una cesién de derechos intelectnales, parcial o total, a titulo oneroso o bien
gratuito, adquiriendo el cesionario un derecho panimonial consistente en el apro-
vechamiento econdmico parcial o total de la obra intelectual como si se tratare del
autor o de su causahabiente, implicando ello esa atribucion patrimonial durante ¢l
lapso de ley que puede invocar el cedente autor o el cedente causahabiente, exclu-
}'érl(l{]se (]e €5a ceﬁi“)“ e] {]Ere’.'h('l m[)ral (12] autor i‘nr(l'"e (=3 i'“(lispﬂ“i])]e }' reﬁllltu

nulo y por ende de nulidad absoluta el pacto sobre ese objeto prohibido. "

Si bien conforme al art. 28 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEUM), la naturaleza legal de los derechos de propiedad intelectual es la de
un privilegio que crea un derecho intangible, ¢l cnal no se asimila a los derechos
reales sobre un inmueble, esta inmaterialidad no ha impedido que se construya en
otras latitudes un simil entre los derechos intelectuales y los bienes reales, que se
traduce en la posibilidad de ejercer acciones civiles como con los bienes inmuebles,
puesto que “los bienes inmateriales relevantes son asistidos por derechos con los
que, en definitiva, les dan entidad econémica y permiten su circulacién™."!

Sobre este particular, Lorenzetti msiste:

... es preciso aclarar que en el campo de los derechos intelectuales la proteceién ba-
sadla en derechos reales tiene en miras la oponibilidad a los terceros, Ello se justifica
toda vez que muchos de estos objetos no tiecnen una sustancia material que permita
delimitarlos en funcién de sus propios contornos y, por lo tanto, se establecen en
relacidn alos derechos que se reconocen sobre ellos al sujeto que invoca ser propie-
tario y a los terceros que le niegan su uso. De esta relacién surge el objeto, puesto
que cuanto mis exclusividad en el uso y oponibilidad se le reconozca, mis sustancia
tendrd un objeto intelectual; a la inversa, si no hay derechos no hay objeto.'

" Ricardo Luis Lorenzetti, Tratade de los contratos, . 111, Rubinzal-Cuolzoni, Buenos Aires, 2000,
p- 45,

L fhidem,

2 fbid., p. 14,
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Este autor indica que la obra intelectual admite, en el derecho argentino, una
proteccion basada en:

a) El derecho real de propiedad.

#) Elderecho personal basado en ¢l contrato oponible a las contrapartes.

¢) lLaaccion extracontractual basada en los dafios causados por terceros.

d) La proteccion basada en los derechos personalisimos, en los supuestos
de que la obra sea expresidn de la personalidad.

¢) La defensa penal, en los casos en que exista tipificacién delictiva."

En México, reconocidos especialistas en la materia como ].L. Caballero Leal
han afirmado:

... los derechos patrimoniales de autor estin indisolublemente vinculados con la
explotacion econdmica de la obra, de cuyos frutos el autor debe siempre participar:
l(]s dt_'n:(_‘hl)s ].mtl'i]ll{)ll.i.&.l]!:s dl: autor son tEI"I)‘erlt’ 5 rl‘.'llull(_'iﬂ])les )" trﬂlﬁ]]lisib]es

neidn

P(Jl— Cl]u]{l{lier nle(}i(_'l lcgl] e (leﬁmcél'l(l[}w }a ﬁgllra (]E I{l.“ (,'"T]trut(“i! Iﬂ })TES
legal de cesion y la transmisién mortis causa, como las formas o mecanismos ido-

neos para la consecucidn de tales fines o propésitos. "

Doctrinalmente puede distinguirse entre transmisién total y definitiva, y trans-
misién temporal, aun cuando los derechos de propiedad intelectual, debido a
su naturaleza legal y a su cardcter incorpéreo o intangible, pueden transmitirse
parcialmente a diversas personas al mismo tiempo. Para la legislacién estadouni-
dense, es un asunto de derecho explorado que cada tipo de derecho de propie-
dad intelectual incluyc, ¥a sed por estatuto o mediante common fmv, el derecho de
licenciar ese bien a otros."

9 Ibid., pp. 14y 15.

' ].L. Caballero Leal, Principios generales en materia de derechos de antor y derechos conexos.
Limitaciones v excepeiones. Marco normativo internacional. deciones para la defensa de los
derechos de autor, OMPI-OEPM-OEPPLJU/CTG/06/5, Memaoria del QUINTO Seminario
regional subre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado por
la OMPI, OEP, OEPM, AECI, GGPJ del 20 al 24 de noviembre de 2006, p. 9.

15 Véase Bendix Corp. V. Balax, Inc, 421 F.2d 809 (7% Cir. 1970) & LL. Brown Paper Co, v
Hydroiloid, Ine. 32 F. Supp 857 (5.D.N.Y. 1939).
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Cesion de derechos

Partamos de que los derechos de propiedad industrial, asi como los derechos de
autor, pueden transmitirse totalmente. La transmision mortis causa por sucesion
testamentaria se hard mediante las sempiternas reglas del derecho comin, por
lo que no estudiaremos con detalle este mecanismo, ya que seria desviarnos de
nuestro objeto de estudio. Nos concentraremos en analizar los actos infer vivos,
consistentes en convenios o contratos por medio de los cuales se transmite total-
mente un derecho intelectual.

Segiin Miguel Angel Emery, la cesién de derechos puede ser total o parcial, lo
cual es consistente con la doctrina internacional y también con la regulacién en
México. Existe la cesidn total “cuando el autor transfiere al cesionario, en forma
absoluta e ilimitada, todos los derechos patrimoniales sobre su obra, los que se
mcorporan al patrimonio del cesionario, quien sustituye al autor en el gercicio de
los derechos pecuniarios™. " En cambio, la cesidn es parcial

... cuando se transfieren al adquiriente uno o algunos de los derechos patrimo-
niales de autor (p. ¢j.. puede cederse el derecho de adaptacién, sin cederse el de
reproduccién, comunicacion al piblico u otres). También puede ser parcial por
transferirse a una parte determinada de los derechos intelectuales sobre la obra y
alin para un determinado territorio ¥ por cierto tiempu. Un autor put:du ceder la
totalidad de sus derechos de traduccidn a una persona que adquirird, de ese modo,
el derecho de traducirla a todos los idiomas; pero también puede pactar ceder ex-
clusivamente, para un solo idioma y para un solo pais, y conservar en consecuencia
su derecho de traduccién respecto de todos los demds paises y diferentes lenguas,
¢ incluso del mismo idioma, pero con respecto a otros paises.'”

Nila LFDA ni la LPI regulan expresamente la figura de cesidn de derechos, nom-
bre con el que se conoce al contrato mediante el cual se transmiten en forma total
los derechos intelectuales, ya sean derivados de una patente, de una marca, de un
disefio industrial o de un derecho de autor; no obstante, si se refieren a ella de ma-
nera indirceta al aclarar en algunos articulos diversas excepeiones al art. 33, que
trata de las “transmisiones” de derechos de patrimoniales, y también al mencionar

16 Miguel Angel Emery, Propicdad intelectual: Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con
los tratados internacionales, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 232,
7 bidem.
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los requisitos para la division de solicitudes de patente, como se aprecia a conti-
nuacién:

Articulos de la Ley Federal del Derecho de Autor

En relacién con el contrato de edicién
Articulo 43. Como excepcion a lo previsto por el articulo 33 de la presente Ley, el

plazo de la cesion de derechos de obra literaria no estard sujeta a imitacion alguna.

En relacién con las obras audiovisuales
Articulo 99. Salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el autor o los
titulares de los derechos patrimoniales, en su caso. v el productor. no implica la ce-
sion ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra
audiovisual.

En relacién con los programas de cémputo
Articulo 103. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un pro-
grama de computacién y su documentacién, cuando hayan sido creacdos por uno o
varios empleados en el gjercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del
empleador, corresponden a éste.
Como exeepeidn a lo previsto por el articulo 33 de la presente Ley, el plazo de
la cesién de derechos en materia de programas de computacién no estd sujeto a

limitacién alguna.

Articulo de la Ley de la Propiedad Industrial

Articulo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberd
presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada soli-
citud, excepto la documentacion relativa a la prioridad reclamada y su traduccién
que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesién de derechos y ¢l
poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban. no sufririn alteraciones que
modifiquen la invencién contemplada en la solicitud original.

En cualquier caso, prevalecerd el principio de libertad contractual, que hace
irrelevante ¢l nombre del acto, convenio o contrato mediante ¢l cual se realice
la transmisién de propiedad. En este sentido, R. Trevinio Garefa senala que en
razén de la aceptacién del principio de autonomia de la voluntad y de la libertad
contractual, las partes pueden celebrar las convenciones que deseen, aun cuando
no estén reguladas por la ley, con la Gnica condicién de que éstas sean licitas; por
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eso, en lalegislacion se reconocen también los contratos innominados.' si bien el
principio de autonomia de la voluntad se encuentra atemperado por las nuevas
corrientes usfiloséficas de la socalizacion del derecho, del que no puede ser aje-
no el derecho de las obligaciones." En nuestro derecho positivo, el principio de
libertad contractual, asi como el principio de pacta suni servanda, estin recono-
cidos en los arts, 1796, 1858 v 1859 del Cadigo Civil Federal (CCF):

Articulo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. excep-
to aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, Desde que se per-
feccionan obligan a los contratantes. no sélo al cumplimiento de lo expresamente
Imcwd‘?, ﬂinn wml)ién a Ia.‘ f:f)"!ecl]e'ﬂ(.'iaﬂ {luet Segl‘]rl su natﬂmieza! SOM (nnrﬂmie
ala buena fe,al uso o a la ley.

Articulo 1858. Los contratos que no estin especialmente reglamentados en este

de las partes. y en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el
que tengan mds analogia, de los reglamentados en este ordenamiento.

Articulo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos serin aplicables a todos

los convenios v a otros actos juridicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de
éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

Ademis, desde el punto de vista mercantil, la celebracién de los contratos
atipicos estd plenamente reconocida en nuestro derecho, que admite la liber-
tad contractual en los arts, 1796, 1832, 1839 y 1858 del Cddigo de Comercio.
Sin embargo, esta libertad exige que los contratos estén dirigidos a realizar in-
tereses merecedores de tutela, pues segin el ordenamiento juridico, estin cir-
cunscritos a la observancia de la ley imperativa.® En este sentido, ¢l problema
de admisibilidad y validez debe plantearse respecto a cada caso de contra-
to atipico y aplicar las normas generales sobre el contrato que contiene nues-
tra ley positiva.”' De cualquier manera, la cuestién principal que plantean los
contratos atipicos es cémo interpretarse e integrar los puntos omitidos por

* R, Trevifio Garcia, Los confratos civiles ¥ sus generalidaddes, McGraw-1hi1, México, 2002, p. 7,

" fhidem, p. 8.

W Javier Arce Gargollo, Contrates mercantiles atipicos, 4 ed., Porria, México, 1997, p. 121,
eitando a Diez Picazo,

2 fhidem,p. 122,
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las partes, lo cual se resuelve mediante las teorias de la absorcién, combinacién, ana-
logia e interés domimante.

Aun cuando no abundaremos en las diferentes teorias de mterpretacion de
los contratos, que corresponderfa a una obra entocada en los contratos, cabe re-
cordar que la legislacién comiin regula la figura de cesion de derechos como una
forma de transmitir las obligaciones, lo que en nuestro derecho positivo vigente
se encuentra inserto en los arts. 2029 y 2030 del CCF.* que aunque no estd expre-
samente sefialado como un ordenamiento aplicable supletoriamente ni por la LPI
ni por la LFDA, dichas disposiciones serian aplicables a juicio del autor, no sélo
por tratarse en ambos casos de leves tederales, sino también porque existiria una
aplicacién directa no a los aspectos sustantivos relativos al derecho intelectual
que se transmite, sino al acto o convenio que constituye un acuerdo de volunta-
des entre dos particulares en el dmbito de la legislacién comiin federal. Es decir,
serfan aplicables porque regulan la figura de cesién de derechos, independiente-
mente de la naturaleza de los derechos cedidos. En este orden de ideas, conforme
al art. 2029 del cCF, “habri cesion de derechos cnando el acreedor transhiere a
otro los que tenga contra su deudor”, mientras que para el adecuado funciona-
miento de dicha figura deberd tenerse en cuenta lo estipulado por el art. 2030 del
ordenamiento citado:

Articulo 2030. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consenti-
miento del deudor, a menos que la cesion esté prohibida por la ley, se haya conve-
nido no hacerla 0 no le permita la naturaleza del derecho.

El deudor ne puede alegar contra el tercero que el derecho no podia cederse
porque asi se habia convenido, cuando ese convenio se conste en ¢l titulo consti-
tutivo del derecho.

Un andlisis detallado de la teorfa de las obligaciones aplicada a los actos y conve-
nios mediante los cuales se transmiten derechos de propiedad intelectual sobrepasa
el objeto de estudio de la presente obra; sin embargo, vale la pena delimitar los con-
ceptos apuntados en atencién a una mayor claridad en la exposicién de las ideas.

Asi, lo importante no es el nombre que recibe el acto, sino la licitud de la con-
vencion mediante la cual se wansmite el derecho intangible en cuestién, lo cual

= fhid.,pp. 122 y 123,

2 Aungue el nombre del Capitulo 1 del Tiwlo Tercero del Libro Cuarto leva por nombre *De
la cesién de derechos™, en realidad los tinicos articulos que tratan dicha figura son el 2029 y ¢l
2030, ya que del 2051 al 2050 watan de la cesion de crédito.
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estd expresamente contemplado en la legislacion relevante, Por ejemplo, en el
caso de las patentes, los registros de modelos de utilidad y disefios industriales
hay una disposicién que permite enajenarlos mediante la transmision o el grava-
men, la cual estd contenida en el sigmiente articulo de la LPI:

Articulo 62. Los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que den-
ven de una solicitud en trdmite, podrin gravarse y transmitirse total o parcialmente
en los términos y con las formalidades que establece la legislacidn comdn. Para que
la transmision de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de ter-
ceros, deberd inscribirse en el Instituto.

Pﬂ(lr‘i .‘\ﬂ]icl‘tarﬁe me(]iante una 5(113 l'lrﬂm"‘f'i('l'“ ]a in!l(.'ri]'.l(,'if)n l']e t'l"dn!ifel‘enci’dﬁ
de la titularidad de dos 0 mis solicitudes en trimite o de dos 0 mids patentes o
registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en
todos ellos. El solicitante deberd identificar cada una de las solicitudes, patentes o
registros en los que se hard la inscripeidn. Las tarifas correspondientes se pagardn

(=48 {'.I.lllci(,)l] d(:l II'L‘I.lIIErl) dl’_‘ !()liﬂitlldﬂs., il}l!ﬂllt(‘_’ﬁ O l\:gi.hll’()ﬁ iIl\'lJ]uLT-ld()ﬁ.

Para los signos distintivos, existe una disposicién que permite transmitir una
marca, la cual también serd aplicable a los avisos y nombres comerciales en virtud
de los arts. 104 y 112 de la LPL respectivamente:

Articulo 143, Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los
que confiere una marca registrada, podrdn gravarse o transmitirse en los términos y
con las formalidades que establece la legislacién comiin, Dicho gravamen o transmi-
si6n de derechos deberd inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrd solicitarse mediante una sola promocién la inscripeion de transferencias de
la titularidad de dos o mds solicitudes en trimite o de dos 0 més marcas registradas
cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos.
El solicitante deberd identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se
hard la inscripcién. Las tarifas correspondientes se pagardn en funcién del nimero
de solicitudes, o registros involucrados.

Asimismo, tratindosec de secretos industriales, el art. 84 de la LPI seiiala:

Articulo 84, La persona que guarde un secreto industrial podrd rransmi
autorizar su uso a un_tercero. El usuario autorizado tendrd la obligacidn de no
divulgar el secreto industrial por ningtin medio.
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Fn los convenios por los que se transmitan conocimientos téenicos, asistencia
téenica, provisién de ingenierfa bisica o de detalle, se podrin establecer cliusu-
las de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las
cuales deberin precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Respecto a los derechos de autor, si bien éstos son personalisimos, y los dere-
chos morales permanecen por siempre unidos al creador de la obra, la explotacién
comercial o mercantil puede realizarse mediante la transmision total o parcial de
los derechos patrimoniales. En este sentido, la titularidad de los derechos de au-
tor también puede transmitirse, de conformicdad con los arts. 30 a 33 de la L¥DA,
pero sélo en cuanto a los derechos patrimoniales enlistados en el art. 27 de dicha
ley, cuyo texto se ha citado antes, y no para los derechos morales enlistados en el
art. 21 de la LFDA, puesto que de conformidad con el art. 19 de esta ley, los dere-
chos morales son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables ¢ inembargables, y
su ejercicio por regla general tinicamente corresponderd al autor y a sus herede-
ros. Por lo que hace a la transmisién de los derechos patrimoniales, los articulos
relevantes son los que a continuacién se citan:

Articulo 30. El titular de los derechos patrimoniales puede. libremente. conforme
a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licen-
cias de uso exclusivas o no exclusivas.

Tl)d.i’.l lrdlls[lliﬁi(’]l] d{: th!l‘l:,l.’lll:l:i Pﬂtrh[ll)lliﬂlts dﬂ autor ::cl‘ﬂ QLIErOsSa ¥ I.(:Illgul‘ill.
E" allsﬂ"‘.‘ia [lr il(,‘utl‘(lu 501““: c] menko (1C =H I‘l:lllull::l‘ill.‘i{’}[l 0 (]Ul Pr{lcc(l;"li!'ll(}
para fijarla, asi como sobre los términos para su pago, la determinardn los tribuna-
les competentes,

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimo-
niales y las licencias de uso deberdn celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo
contrario serdn nulos de pleno derecho.

Articulo 31. Toda transmisién de derechos patrimoniales deberd prever en favor
del autor o del titular del derecho pawimonial, en su caso, una participacién pro-
porcional en los ingresos de la explotacion de que se trate, o una remuneracion fija

Articulo 33. A falta de estipulacién expresa, toda transmision de derechos pa-
trimoniales se considera por el término de 5 aios. S6lo podrd pactarse excepcio-
nalmente por mds de 15 aios cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la
inversion requerida asi lo justifique.
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Resulta importante advertir que diversos estudiosos del tema han cuestionado
anivel doctrinal que en México pueda existir una verdadera transmisién total me-
diante la cesion de derechos, debido a las formalidades que impone el art. 30 de la
legislacion mexicana en materia de derechos de antor, que dispone que las trans-
misiones de derechos patrimoniales estarin sujetas a los principios de tempora-
lidad, onerosidad y forma escrita, Entonces, si una “transmision™ de titularidad
respecto de una obra es temporal, serd dificil configurar una “cesién de derechos™
total, que implique el desprendimiento total de la titularidad por parte del ceden-
te, a favor del cesionario. No obstante, en 2006 se publicé una tesis aislada que
mterpreta el art. 30 de la LFDA, la cual expone que es posible, por un lado, trans-
mitir los derechos patrimoniales y, por otro, retener un derecho de cobrar regalias.
Esta tesis estuvo intimamente relacionada, en cuanto a la cercanfa de la temdtica
y la identidad de las partes que intervinieron, con la tesis citada de rubro REGA-
LIAS. EL ARTICULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE
AUTOR AL PREVER SU PAGO A FAVOR DE QUIEN PARTICIPE EN LA
REALIZACION DE UNA OBRA MUSICAL EN FORMA REMUNERADA,
NO PROPICIA UN DOBLE PAGO Y, POR ENDE, NO CONTRAVIENE LA
GARANTIA DE LEGALIDAD. La tesis que interpreta, entre otros, el art. 30 de
la LFDA es la siguiente:

REGALIAS. LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
DE AUTOR NO CONLLEVA LA PERDIDA DEL DERECIIO A PERCIBIR
AQUELLAS POR LA EXPLOTACION PUBLICA DELA OBRA, Los derechas
patrimoniales previstos en los articulos 24, 25, 26, 27 v 30 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, consistentes en la facultad del titular de la obra para explotarla
de manera exclusiva o de autorizar a terceros su explotacién o de prohibirles su
uso. son transmisibles mediante convenios, actos y contratos; en cambio. el dere-
cho del autor a percibir una remuneracion (regalia) por la comunicacion o transmi-
sion piiblica de su obra, a que se refiere el articulo 26 bis del citado ordenamiento
legal. es irmenunciable. Por tanto, la transmisién de los derechos patrimoniales de
una obra no conlleva la pérdida del derecho de su titular a percibir regalfas por la
explotacién piblica de aquélla.

Amparo en revision 105/2005. Cinemex Toluca II, 8.A. de C.V. y otras. 10 de
Junio de 2005, Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Javier Amaud Vifias.

Por otra parte. existe la tesis aislada en el sentido de que el documento en el
cual conste la transmisién, o en su defecto el titulo que acredite a una empresa
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como el titular originario de una obra por via de excepeion derivada de una obra
por encargo o de una obra en el marco de una relacién laboral, debe exhibirse
como requisito de legitimacién activa para presentar querella por delitos en ma-
teria de derechos de autor, como lo indica el criterio jurisprudencial signiente:

DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACION PARA PRESENTAR LA QUE-
RELLA POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 424 TER DEL CO-
DIGO PENAL FEDERAL. El articulo 50. de la ley de la materia prescribe que
el reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos no requieren
registro ni documento de ninguna especie, ni estd subordinado al cumplimiento
(le r()rmati(]a(l ﬂlgu”a; no nl’mtuﬂle. en I,T'dt;’ln([n_‘le {15' fﬂ]u;‘iit(l de Pl")ce(li})i]i‘la{]
consistente en la querella necesaria de parte ofendida, debe comprobarse que sea
presentada por quien estd facultado para ello; por tanto, si el derecho de autor es el
reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras originales sus-
ceptibles de ser divulgadas en cualquier forma o medio, a fin de que goce de prerro-
guti\-‘:l_'i )’ l,d"ﬂegi{]s l.'x.cll.l!i\"(m (.I.e Cul".it:tl:r l]ﬂrﬂ{,{lﬂl )" Im]ll][]iﬂl’ i)‘.ll— diﬁ}“}ﬁi{.'i(’)l]
del articulo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el titular de los derechos
patrimoniales puede libremente transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o
no exclusivas, a través de actos, convenios o contratos celebrados invariablemente
por escrito, que conforme al numeral 32 de la misma ley. deben inscribirse en
el Registro Piblico del Derecho de Autor para que puedan surtir efectos contra
terceros. Por tanto, es inconcuso que la tinica forma de acreditar que la crpresa
representada por su apoderado legal, es realmente la titular delos derechos transgre-
didos por la conducta desplegada y que son diferentes al derecho de autor del cual
derivan, a fin de tener por satisfecha la querella necesaria a que se refiere ¢l articulo
424 ter del Codigo Penal Federal, es precisamente mediante la exhibicién del res-
pectivo acto. convenio o contrato mediante el cual los autores de las correspondien-
tes obras le hayan transmitido esos derechos conexos patrimoniales, ademids de su
inscripeidn en el Registro Piiblico del Derecho de Autor. SEPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2187/2002. 15 de agosto de 2002, Unaninidad de votos. Ponen-
te: Ricardo Ojeda Bohérquez. Secretario: Oscar Alejandro Lopez Cruz.

ks pertinente hacer hincapié en que se puede transmitir una solicitud que ain
estd en tramite, en cuyo caso desde luego no se cede el derecho exclusivo al uso
de una marca, por ejemplo, o a la explotacion exclusiva de un invento, pues atin
no se han concedido los derechos, sino que se cede el derecho de prioridad so-
bre un trimite que se comenzd con antelacién. Ello sélo aplica para los derechos
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de propiedad industrial, ya que el titulo o certificado concedido tendria efectos
constitutivos de derechos; mientras que para el caso de derechos de autor, no
tendria sentido porque la inscripaidn de la obra sélo tiene efectos declarativos de
derechos, vy ademis la duracién del tramite de inscripeién es significativamente
menor al de un trimite de patente o registro de marca, Esta posibilidad de ceder la
titularidad sobre una solicitud en trimite estd consignada en los arts. 62 y 143 de
la LPI transcritos.

En forma semejante a las transmisiones de propiedad sobre bienes inmuebles,
para dar mayor formalidad a las transmisiones de derechos intelectuales, el acto debe
mscribirse. Asi, para mscribir derechos de propicdad industrial y que éstos surtan
cfecto frente a terceros, se hard en atencién al segundo pdrrafo de los arts, 62 y 143
de la 1.1, Para los derechos de autor, el art. 32 de la 1LFDA contiene una disposicidon
similar: “Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos pa-
trimoniales deberdn inscribirse en el Registro Prablico del Derecho de Autor para
que surtan efectos contra terceros.”

Cabe resaltar que la transmisién de la titularidad no puede existir ni es vilida
en las denominaciones de origen o marcas colectivas, El titular de la denomina-
cidn de origen es el Estado mexicano, y sélo autoriza a los particulares para que
la exploten —de conformidad con los arts. 167 y 169 de la LPT—, por lo que los
particulares no podrin transmitir aquello que no es de su propiedad. Los articu-
los relevantes se sefialan a continuacién:

Articulo 167. El Estado Mexicano serd el titular de la denominacién de origen.
Esta sélo podrd usarse mediante autorizacion que expida el Instituto.

Articulo 169. La autorizacién para usar una denominacién de origen deberd ser
solicitada ante el Instituto y se otorgard a toda persona fisica o moral que cumpla
los siguientes requisitos:

L Que directamente se dedigue a la extraccion, produccion o elaboracion, de los
productos protegidos por la denominacion de origen;

1. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaracidng
II. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretarfa de Comer-
cio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos
de que se trate, y

IV. Los demis que senale la declaracion.

Por su parte, la transmisién de marcas colectivas no es procedente debido a
que hay una restriccion expresa para este tipo de signos distintivos, conforme
al art. 98 de la LP1. Cabe afiadir, sin embargo, que la razén de ser de estas marcas es
que exista un activo esquema de licenciamiento para los miembros o integrantes
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de la asociacion o sociedad que sea la titular de la marca colectiva, razén por la
cual es obligatorio adjuntar a la solicitud las reglas de uso de la marca, conforme
lo indican los articulos que regulan esta figura legal:

Articulo 96. Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comer-
ciantes o prestacores de servicios, legalmente constituidas, podrin solicitar el re-
gistro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios
de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

Articulo 97. Con la solicitud de marca colectiva se deberin presentar las reglas
para su uso.

Articulo 98. La marca colectiva no podri ser transmitida a terceras personas y su
uso quedard reservado a los miembros de la asociacién.

Las marcas colectivas se regirin, en lo que no haya disposicién especial, por lo
establecido en esta Ley para las marcas.

Licencias

Ademis de las transmisiones totales que implican el cambio de titularidad sobre un
derecho de propiedad intelectual, su naturaleza legal y su caricter intangible per-
miten que los derechos exclusivos de explotacidn se autoricen a terceros mediante
convenios o contratos que la doctrina llama licencias de uso o simplemente licencias.
Esta terminologfa también es adoptada por nuestra legislacién vigente, tanto en ma-
teria de propiedad industrial como en materia de derechos de autor. En relacidn
con las invenciones y los signos distintivos, la LPI sefiala:

Articulo 63. El titular de la patente o registro podrd conceder, mediante convenio,
licencia para su explotacion. La licencia deberd ser inscrita en el Instituto para que
pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrd solicitarse mediante una sola promocién la inscripeidn de licencias de
derechos relativos a dos o mds solicitudes en trdmite o a dos o mds patentes o
registros cuando el licenciante y ¢l licenciatario sean los mismos en todos ellos. El
solicitante deberd identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los
que se hard la inscripeion. Las tarifas correspondientes se pagardn en funcién del
ntmero de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Articulo 136. El ttular de una marca registrada o en tramite podrd conceder, me-
diante convenio, licencia de uso a una o mds personas, con relacién a todos o algunos
de los productos o servicios alos que se aplique dicha marca. La licencia deberd ser
inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
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Articulo 137. Para inscribir una licencia en el Instituto bastara formular la solici-
tud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.

Podri solicitarse mediante una sola promocion la inscripeién de licencias de
derechos relativos a dos o mis solicitudes en trimite 0 a dos o mis marcas regis-
tradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El
solicitante deberi identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se
hari la inscripeidn. Las tarifas correspondientes se pagarin en funcién del mimero
de solicitudes, o registros involucrados.

En forma concordante, el art. 30 de la LFDA establece claramente la posibilidad de
transterir los derechos patrimoniales u “otorgar licencias de uso exclusivas o no exclu-
sivas”, mientras qque de manera similar a los derechos de propiedad industrial, es re-
quisito indispensable inscribir la licencia para que surta efectos frente a terceros, como
lo dispone el art. 32, al sefialar que “los actos, convenios y contratos por los cuales
se transmitan derechos patrimoniales deberin inscribirse en el Registro Piiblico del
Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros”, aungue no se hace refe-
rencia expresamente a las licencias ni se aclara si éstas son, junto con las cesiones de
derechos, una forma de transmisién. En cualquier caso, la legislacién autoral reconoce
que existen dos tipos de licencia: exclusiva y no exclusivas la primera conlleva la obli-
gacién para el licenciatario de realizar sus mejores esfuerzos a fin de lograr la efectiva
explotacién de la obra, como se indica en los siguientes articulos de la LFDA:

Articulo 35. La licencia en exclusiva deberd otorgarse expresamente con tal ca-
ricter y atribuird al licendatario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar
la obra con exclusion de cualquier otra persona y la de otorgar autorizaciones no
exclusivas a terceros.

Articulo 36. La licencia en exclusiva obliga al licenciatario a poner todos los me-
dios necesarios para la efectividad de la explotacién concedida, segiin la naturaleza
de la obra y los usos y costumbres en la actividad profesional, industrial o comer-
cial de que se tate.

Inscripcidn de licencias

No obstante lo anterior, la conveniencia de inscribir una licencia ha sido un argu-
mento reiterado en la doctrina nacional e internacional, ademds de resultar evidente
de lalectura de diversos preceptos legales que sefialan ventajas de hacerlo o, por €l
contrario, efectos adversos de ser omiso en ello,
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Cardcter ejecutivo de la licencia

El art. 37 de la LFDA senala: “Los actos, convenios y contratos sobre derechos pa-
trimoniales que se tormalicen ante notario, corredor piiblico o cualquier fedatario
puiblico y que se encuentren inscritos en el Registro Publico del Derecho de Autor,
tracrin apargjada gjecuciéon™, lo cual puede ser de gran ayuda en caso de incumpli-
miento por parte del licenciatario en el pago de las regalias correspondientes. Por
su parte, aun cuando la LPT no sefiala expresamente que los documentos inseritos
tendrin ese cardcter, si puede sefalarse que de conformidad a lo ordenado por
la frace. 11 del art. 1391 del Cidigo de Comercio,”* si la licencia es celebrada ente
fedatario puiblico ¢ inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPT), no sélo surtird efectos frente a terceros, sino que también tracrd aparejada
ejecucion,

Efectos frente a terceros

De conformidad con los arts. 63 y 136 de la LPI, asi como el art. 30 de la L¥DA, la
nscripeion de los actos mediante los cuales se otorguen licencias es una tormali-
dad indispensable para que produzcan efectos en perjuicio de terceros. Lo anterior
puede desdoblarse en diferentes aplicaciones pricticas que se aprecian mds clara-
mente en los efectos adversos que derivan de la inobservancia de este requisito.

Falta de legitimacion

Como se ha apreciado en la jurisprudencia arriba citada de rubro DERECHOS
DE AUTOR. LEGITIMACION PARA PRESENTAR LA QUERELLA POR
EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 424 TER DEL CODIGO PE-
NAL FEDERAL, la inscripeidn de una licencia puede considerarse un requisito
de procedibilidad para el ¢jercicio de acciones penales, yva que el Poder Judicial de
la Federacién ha pensado que dicha inseripei6n es necesaria, independientemen-
te de que el gjercicio de las acciones civiles o penales no esté sujeto a la formalidad
del registro de la obra, como indica el art. 5" de la LFDA, que dispone: “El recono-
cimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro
ni documento de ninguna especie ni quedard subordinado al cumplimiento de

# Articulo 1391, El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en docu-
mento que raiga ww ejecucion,
Traen aparejada gjecucion:
I1. Los instrumentos piiblicos, asi como los testimonios y copias certificadas que de los mis-
mos expidan los fedatarios piblicos:...
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formalidad alguna”. Otra tesis aislada de 1996 analiza dicha legitimacién con res-
pecto a la presentacién de solicitudes de declaracion administrativa de infraccién, la
cual se cita en seguida:

MARCAS. EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR LA DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE INFRACCION A LAS, QUEDARA PLENAMENTE
JUSTIFICADO SI EL. CONTRATO DE LICENCIA DE USO SE ENCUENTRA
INSCRITO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNO-
LOGICO. En los casos en que el itular de una marca registrada, conceda licencia
auna o unas personas para el uso de todos o algunos de los productos o servicios
protegidos por dicha marca; para que surta efectos frente a terceros, es necesario que
respete los lineamientos que establezcan las leyes del pais en el cual serd usada lamar-
ca, en términos de lo dispuesto por el articulo Go. guinguies del Convenio de Paris;
por tanto, si la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial en nuestro
pais establece que los contratos a través de los cuales se otorgue el uso de una mar-
(&) reb"i.!l.l".l(h en ]l)! lénll.i.ll{lﬂ illLtiL—‘l(I()sA Exig!: que dl:'.].,{: i.l]ﬁ(_'rillir!t’ ante 1:[ Dil'l:'.l.'(_'i({”l
General de Desarrollo Teenoldgico en términos de lo dispuesto por los articulos 136,
137.140 y 141 del ordenamiento legal invocado, para que pueda surtir efectos frente
a terceros y en su caso estar en aptitud de solicitar alguna declaracién administrativa
de infraccidn a la marca materia del contrato de uso, es evidente que deberd cumplirse
con tal supuesto, resultando insuficiente pretender que con solo detentar la licencia
de uso de la marea internacional el licenciatario qut.',dt ll:giti.lnudu para c_it:rcitil.r accio-
nes tendientes a proteger el uso de la marca. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 304/95. Homero Difusion. S.A. de C.V. 21 de junio de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Radl Garcia
Ramos.

Caducidad

Una marca debe estar en uso o de lo contrario podrd ser objeto de un proceso de
caducidad, conforme al art. 130 de la LPL Si bien tales causales y el procedimiento
respectivo se abordardn con mds detalle en el apartado 7.3 del dltimo capitulo de
esta obra, conviene resaltar que en muchos casos el titular de una marca licencia
su uso a un tercero y descontinda el uso de manera directa, por lo que durante la
vigencia del contrato de licencia el tnico usuario de la marca es el licenciatario.
No obstante, es frecuente que dicha licencia nunca sea inscrita ante el IMPL, razén
por la cual no surte efectos frente a terceros.
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Recordemos que de conformidad con el art, 62 del Reglamento de la LPI, una
marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue
son objeto de comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca
en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y las costumbres mercanu-
les de cada pais. También se entenderd que la marca se encuentra en uso cuando
se aplique a productos destinados a la exportacion.

Licencia obligatoria

En matena de invenciones, el riesgo mas inmediato de la falta de uso no es la cadu-
cidad, sino la posibilidad de que se inicie un procedimiento de licencia obligatoria
que puede comenzar cualquier particular conforme al articulo signiente:

Articulo 70. Tratindose de invenciones, después de tres afios contados a partir de
la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la presentacién de la
solicitud, segiin lo que ocurra mis tarde, cualquier persona podrd solicitar al Insti-
tuto la concesidn de una licencia uh]ig’gtnri:l para {:xp](:turh, cuando la explut;lcil’m
no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

No procederi el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de
la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la
importacién del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Después, la caducidad puede sobrevenir conforme al art. 73 de la LPL el cual
ordena que transcurrido el término de dos afios contados a partir de la fecha de
concesion de la primera licencia obligatoria, el IMPT podrd declarar administrati-
vamente la caducidad de la patente en alguno de los casos siguientes:

a) Sila concesién de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de
explotacion de la misma.

b) Siel titular no comprueba su explotacién.

¢) Si el titular no comprueba la existencia de una causa justificada a juicio
del Instituto.

De acuerdo con el art. 71 de la LPI, quien solicite una licencia obligatoria de-
berd tener capacidad téenica y econdmica para realizar una explotacién cficiente
de la invencién patentada; y antes de proceder a declarar la licencia obligatoria,
como paso previo para declarar administrativamente la caducidad, el IMPI deberd
seguir un breve procedimiento descrito en el art. 72 de la LPI:
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Articulo 72. Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dard
oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de unafio, contado
a partir de la notificacién personal que se haga a éste, proceda a su explotacion.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidird sobre la concesion de la
licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijard su duracién, con-
diciones, campo de aplicacién y monto de las regalias que correspondan al titular
de la patente.

En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona
que tenga la licencia previa deberd ser notificada y oida.

Motivaciones econdmicas para licenciar

En la reputada revista Trademark Reporter, Allen Feldman public6 un influyente
articulo titulado *What every trademark attorney should know about business
motivations to License” (*Lo que un abogado de marcas debe saber acerca de las mo-
tivaciones para licenciar™), que resulta muy ilustrativo a fin de comprender las necesi-
dades de una empresa para tomar la decision estratégica de licenciar. En él se exponen
en forma detallada tres ejes principales en los cuales pueden dlasificarse las distintas
motivaciones para licenciar una marca, y que pueden variar segiin si se trata de una
patente o un derecho de autor. El articulo de Feldman, publicado en 1996 y transcrito
verbatim por Kenneth L. Port, sefiala que en la mayoria de las veces, una licencia estd
motivada por aspectos mercadolégicos, financieros o estratégicos.

En el primer grupo, de aspectos mercadoldgicos, entran consideraciones rela-
cionadas con:

a) Expandir y reforzar la presencia, lo cual inchuye ampliar los presupuestos
de publicidad a través del licenciamiento, generar un posicionamiento alto
en la mente del consumidor y mejorar la presencia en general de la marca.

b) Expandir las actividades de la empresa mds alld de la linea principal de
1NEgoCios.

¢) Ampliar y reforzar la imagen de la marca, lo cual incluye “contemporani-
zar” la marca o aumentar la distintividad de la marca.®

4 Kenneth L. Port ef al., Licensing Intellecinal Property in the Digital Age, Carolina Academic

Press, Durham, 1999, pp. 4-7.
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En el grupo relativo a los aspectos finaneieros se considera el aumento de los
ingresos, ya que constituye una alternativa a la inversién directa e incide dristica-
mente en la revalorizacién de la empresa en el mercado accionario.™

Fmalmente, en el tercer grupo se encuentran los aspectos estratégicos, como
motivacion para licenciar, lo cual engloba:

a) Eliminar barreras de entrada o costos iniciales de asociarse con otros
expertos.

b) Cultvar relaciones estratégicas, como antesala para embargarse en rela-
cilones mis estrechas y protundas.

¢)  Ampliar la base de recursos, que al mismo tiempo permite a las empresas con-
centrarse en los aspectos importantes, lo cual incluye ganar experiencia en
iireas ajenas a su linea principal de negocio y expandirse a nuevos mercados.”’

En esencia, la opcién de licenciar es una decision de negocios basada en la ren-
tabilidad de la empresa ya que, segiin ahrma Port, no porque uno pueda licenciar,
significa necesariamente que debe hacerlo.™

5.3. Contratos para la explotaciéon de obras

Si bien los actos o convenios tendientes a explotar los derechos de propiedad in-
dustrial se agotan con la cesién o la licencia —salvo en el contrato de franquicia,
que se analizard en el apartado 5.4 de esta obra—, en cuanto a los derechos de
autor, existe una gran variedad de formas contractuales que tienen como finalidad
avudar a la explotacién de la obra.

Ademais de la cesién ¥ la licencia, el contrato de edicidn reviste cspccial impor-
tancia, por ser no sélo uno de los mis frecuentes, sino también uno de los mds
significativos desde el punto de vista econémico.

Aun cuando el contrato de edicién también es un contrato de explotacion de
obras artisticas y literarias, al igual que los demds que se tratan en este apartado,
su importancia es mucho mayor. Por tanto, se hard alusién a otros contratos de
cxplotacion regulados en la ley autoral, comenzando con ¢l de edicién, luego ¢l

W

Ihidem. pp. 7 y 8.
7 Ibid., pp. 8-10.
= Ibid.,p. 3.

=
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de obra musical, el de representacién escénica, el de radiodifusion, el de produc-
cién audiovisual y los contratos publicitarios.

S1 bien nuestra LFDA no brinda un concepto general de contrato de ediciin, si
mndica cuindo habra edicion de obra hiteraria y cudndo una edicién de obra musi-
cal, lo cual se expresa en los arts, 42 y 58, que en breve serin analizados. Otras ju-
risdicciones si dan un concepto general de edicidn aplicable a todo tipo de obras,
como la Ley 11.723 de Argentina, que en su art. 37 dispone que “habrd contrato
de edicién cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra mtelectual,
se obliga a entregar a un editor y éste a reproducirla, difundirla y venderla”. Esta
ley solo otorga tipicidad legislativa a tres formas de contratacién sobre los dere-
chos intelectuales: edicién, representacion escénica y venta.

Edicidn de obra literaria

La L¥DA define el contrato de edicidn respecto de obras literarias con base en el
articulo siguiente:

Articulo 42, Hay contrato de edicién de obra literaria cuando el autor o el titular de
los derechos patrimoniales, en su caso. se obliga a entregar una obra a un editor y
éste, a su vez, se obliga a reproducitla, distribuirla y venderla cubriendo al titular del
d.l:l‘m:llu ]}i’.l'.ri[lll,”.ii]l ].i.lb ]Jr‘:b‘l:ﬂ.’il)]lts C(}lm[lidﬂ.'l.

Las partes podrin pactar que la distribucién y venta sean realizadas por terceros,
asi como convenir sobre el contenido del contrato de edicién, salvo los derechas
irrenunciables establecidos por esta Ley.

Es importante destacar que el contrato de edicién es una forma de explota-
cién de los derechos patrimoniales, asi que no necesariamente constituye una
transmisién, segin los términos de los arts. 30 y 33 de la LFDA, revisados con
anterioridad. Por tanto, es criticable la disposicién contenida en el art. 43 de
dicho ordenamiento redactada a manera de aclaracién, pues tiende mds bien a
confundir. Dicho texto sefiala: *Como excepeidn a lo previsto por el articulo 33
de la presente Ley, ¢l plazo de la cesién de derechos de obra literaria no estard
sujeta a limitacién alguna”, por lo que se llega la conclusién Iégica de que en este
punto el legislador considerd el contrato de edicién como una forma de ceder
los derechos sobre una obra. Sin embargo, el art. 44 expresamente sefiala: “El
contrato de edicién de una obra no implica la transmisién de los demds derechos
patrimoniales del titular de la misma.”

El contrato de edicién de obra literaria, tipificado en los arts. 42 a 57 de la
LFDA, ¢s un contrato principal, oneroso y bilateral, ademis de un contrato formal,
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ya que los articulos referidos senialan varios requisitos formales cuya inobservan-
cia acarrea la nulidad del contrato, de conformidad con el art. 1795 del cCF.

En toda transmisién, ademis de estar sujeta a las formalidades del art. 30 de la
LFDA, existe la limitacién contenida en el art. 51 en el sentido de que salvo pacto
en contrario, el derecho de editar por separado una o varias obras del mismo
autor no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto; y el derecho de
editar en conjunto las obras de un autor no confiere al editor la facultad de editar-
las separadamente. Otras formalidades especificas de este contrato se encuentran
enlistadas en el art. 47 de dicho ordenamiento, que dispone:

Articulo 47, El contrato de edicién deberd contener como minimo los siguientes
elementos:

1. El niimero de ediciones o, en su caso, reimpresiones, que comprende;

IL. La cantidad de ejemplares de que conste cada edicién;

III. Sila entrega del material es o no en exclusiva, y

[\'VA Ll.l rEI]luIlBrﬂL'il’}ll l.ill!! d{:hi’] I)El’c}l)ir lfl autor o el lituLll’ dL’ I(is {]L‘.TEL'II()S i)iltl—i“

maoniales.

Respecto de las obligaciones impuestas al editor por este contrato, destaca que
aquél no podrd publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cuales-
quiera otras modificaciones, sin consentimiento escrito del autor:* ademis, salvo
pacto en contrario, los gastos de edicién, distribucién, promocién, publicidad,
propaganda o de cualquier otro concepto, serdn por cuenta del editor.” Al regu-
lar este contrato, la LFDA también senala obligaciones para el impresor, que son
mds bien de tipo administrativo, ya que propiamente la impresion no es parte del
contrato de edicién, a menos que el editor se lmy‘u ubﬁgadu a i.lnpri.lllir la obra. En
cualquicr caso. dichas dispusicioucs son relevantes y se indican a continuacién:

Articulo 53. Los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de las
obras que pub
1. Nombre, denominacién o razén social y domicilio del editor;

1L Afo de la edicién o reimpresién:

quen, los siguientes datos:

I Namero ordinal que corresponde a la edicion o reimpresion, cuando esto sea
posible, v

® Art. 45, LFDA,
¥ Art. 48, LFDA.
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IV. Niimero Internacional Normalizado del Libro (15BN), 0 el Ntimero Internacio-
nal Normalizado para Publicaciones Periddicas (ISSN), en caso de publicaciones
periddicas.

Articulo 54. Los impresores dehen hacer constar en forma y lugar visible de las
obras que impriman:

L. Su nombre, denominacién o razén social;

II. Sudomicilio, ¥

[[I. I.;l ‘IEL']H.I en fue se ter[llinl:] (IB im])ril"il—.

Adicionalmente, el art. 57 de la 1.FDA senala que “toda persona fisica o moral
que publique una obra estd obligada a mencionar el nombre del autor o el seu-
dénimo en su caso. Si la obra fuere anénima se hard constar. Cuando se trate
de traducciones, compilaciones. adaptaciones u otras versiones se hari constar
ademis, el nombre de quien la realiza”.

En cuanto alos derechos que la LFDA confiere a los editores, estin los conteni-
dos en los arts. 49 y 50:

Articulo 49. El editor que hubiere hecho la edicién de una obra tendrd el derecho
de preferencia en igualdad de condiciones para realizar la siguiente edicién.

Articulo 530. 8i no existe convenio respecto al precio que los ejemplares deben
tener para su venta, el editor estard facultado para ﬁiar].u.

Por lo que respecta al autor, los arts. 46 y 52 seiialan las obligaciones que con-
trae al suscribir un contrato de edicién:

Articulo 46. El autor conservard ¢l derecho de hacer a su obra las correcciones,
enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de que la obra entre
en prensa.

Cuando las modificaciones hagan mds onerosa la edicién, el autor estard obliga-
do a resarcir los gastos que por ese motive se originen, salvo pacto en contrario.

Articulo 52, Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial:

I. Entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos en el con-
trato, v

II. Responder ante el editor de la autorfa y originalidad de la obra, asf como del
¢jercicio pacifico de los derechos que le hubiera transmitido.
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La disposicion expresa de la ley autoral citada, contenida en su art. 55, indica que
cuando en el contrato de edicién no se haya estipulado el término dentro del cual
deba quedar conchnda la edicién y ser puestos a la venta los gjemplares, se entenderd
que este térmmo es de un ano contado a partir de la entrega de la obra lista para su
edicidn. Si transcurrido este lapso el editor no ha hecho la edicidn, el titular de los
derechos patrimoniales podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o dar-
lo por terminado mediante aviso eserito al editor. En ambos casos, el editor resarcird
al titular de los derechos patrimoniales los dafios y perjuicios causados.

Ademis, como la puesta puntual en arculacién de los ejemplares es un asunto
prioritario del contrato de edicion, de acuerdo con el segundo pérrato del art. 55,
¢l término para poner a la venta los ¢jemplares no podri exceder de dos afios,
contados a partir del momento en que se pone la obra a disposicin del editor.

Finalmente, conforme al art. 56, el contrato de edicién terminard, cualquiera
que sea el plazo estipulado para su duracién, si la edicién objeto del mismo se ha
agotado, sin perjuicio de las acciones derivadas del propio contrato. o si el editor
no hubiera distribuido la obra en los términos pactados. Se entenderd agotada
una edicién, cuando el editor carezca de los ¢jemplares de la misma para atender
la demanda del padblico.

Edicién de obra musical

Como se ha seialado lineas arriba, nuestra legislacién no ofrece un concepto ge-
neral del contrato de edicién, sino que se limita a sefialar cudndo existird contrato
de edicién de obra literaria y cuindo de edicién de obra musical, aunque cabe
aclarar que, en virtud del art. 60 de la LFDA, son aplicables al contrato de edicién
musical las disposiciones del contrato de edicién de obra literaria en todo aquello
que no se oponga a la regulacién expresa del contrato de edicidn de obra musi-
cal. En concordancia, las obligaciones del editor de obra y del autor musical, asi
como los derechos de éstos, serdn los apuntados en relacién con el contrato de
obra literaria.

Los arts. 58 y 59 de la legislacién autoral regulan qué debe entenderse por con-
trato de edicion de obra musical y sus causas de terminacién, respectivamente:

Articulo 58. El contrato de edicién de obra musical es aquél por el que el autor o
¢l titular del derecho patrimonial. en su caso, cede al editor el derecho de reproduc-
cién y lo faculta para realizar la fijacién y reproduccién fonomecdnica de la obra, su
sincronizacién audiovisual, comunicacién pablica. traduccién. arreglo o adaptacion
y cualquier otra forma de explotacion que se encuentre prevista en el contrato y el
editor se obliga por su parte, a divulgar la obra por todos los medios a su alcance,
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recibiendo como contraprestacion una participacion en los beneficios econémicos
que se obtengan por la explotacidn de la obra. segin los términos pactacos.

Sin embargo, para poder realizar la sincronizacion audiovisual, laadaptacién con
fines publicitarios, la traduceién, arreglo o adaptacién el editor deberd contar, en
cada caso especitico, con la autorizacion expresa del autor o de sus causahabientes.

Articulo 59, Son causas de rescisién, sin responsabilidad para el autor o el titular
del derecho patrimonial:

L. Que el editor no haya iniciado la divulgacion de la obra dentro del término se-
nalado en el contratos

1. Que el editor incumpla su obligacién de difundir la obra en cualquier iempo
sin causa justificada, y

L Que la obra materia del contrato no haya producido beneficios econémicos a
las partes en el término de tres afios, caso en el que tampoco habrd responsabilidad
para el editor.

Contrato de representacion escénica

De acuerdo con Fernando Serrano Migallén, el contrato de representacidn es-
cénica estd regulado como el tercero de los negocios tipicos de derechos de autor,
después de la edicién de obra literaria y la edicién de obra musical. Coincido con
este autor en el sentido de que en sus caracteristicas ]Juede hallarse més u_lmplc-
Jjidad que en los contratos de edicién, por cuanto exige un despliegue de medios
y sujetos mds amplio.”' Sin embargo, dificro en que para la realizacién objetiva de
las obligaciones que contiene participan un cedente y un cesionario,” debido a
que la figura juridica de la cesidn, como una forma de transmisién de los derechos
patrimoniales, es completamente distinta, segiin se expuso lineas arriba.

En un anilisis mds minucioso, la LFDA en su art. 61 regula este contrato, en
donde refiere que ¢l titular del derecho de autor “concede™a un empresario el de-
recho de representar o ¢jecutar priblicamente una obra, lo cual de ninguna manera
se interpretard como que “cede” algiin derecho. A continuacidn se reproduce este
articulo para mayor claridad:

Articulo 61. Por medio del contrato de representacion escénica el autor o el titular
del derecho patrimonial, en su caso, concede a una persona fisica o moral, lamada
empresario, el derecho de representar o gjecutar piiblicamente una obra literaria,

b Fernando Serrano Migalln, op. eif., p. 110,
* Ihidem.
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musical, literario musical, dramdtica, dramitico musical, de danza, pantomimica o
coreografica, por una contraprestacién pecuniaria: y el empresario se obliga a llevar
a efecto esa representacion en las condiciones convenidas y con arreglo a lo dispues-
to en esta Ley.

El contrato deberd especificar si el derecho se concede en exclusiva o sin ella y, en
su caso, las condiciones y caracterfsticas de las puestas en escena o ejecuciones,

Mediante este contrato el empresario adquiere el derecho de representar o
¢jecutar piblicamente una obra, pero no tiene la obligacion de hacerlo personal-
mente. De hecho, en la mayoria de los casos las obras serdn representadas o ¢je-
cutadas por artistas o intérpretes profesionales, es decir, performers, que tendrin
una relacién de prestacion de servicios o de caricter laboral con el empresario,
pero no una relacién contractual con el autor.

También resulta atil distinguir entre representaciin y ejecuctén, ya que son for-
mas diferentes de comunicar piblicamente de acuerdo con su naturaleza. Asi,
por ejemplo, una obra dramitica no se ejecuta, se representa, mientras que una
obra coreogrifica o musical se gjecuta.

La regulacidn vigente de este contrato no especifica si deberd considerarse
como un contrato de tracto sucesivo, ni tampoco la manera como habrd de pagar-
se la contraprestacién al autor, en una sola exhibicién o en pagos periddicos sila
vigencia del contrato cubre varias representaciones o ejecuciones, o sila vigencia
¢s por un periodo de varios meses. Lo que si indica en los arts. 62 y 64 es que de
no quedar asentado en ¢l contrato de representacién escénica el periodo durante
el cual se representard o gjecutard la obra frente al pablico, se entenderd que es
por un afio, y que, salvo pacto en contrario, el contrato de representacién es-
cénica suscrito entre el autor ¥ el cmprcaario autoriza a éste a representar la obra
en todo el territorio de la Repiblica Mexicana, que no es lo mismo que afirma
Serrano Migallon, al senialar: “la ley determina que. salvo pacto en contrario, la
‘cesion’ de derechos hecha a favor del empresario abarca facultades para el terri-
torio nacional”.**

Aunque las obligaciones del titular de la obra no se detallan en un articulo
especifico. es claro que su obligacién principal es conceder la autorizacién para
representar o ¢jecutar la obra, lo cual se desprende claramente de la definicién
del contrato incluida en el art. 61 de la LFDA. Por su parte, cl art. 63 indica las
obligaciones del empresario:

W fbid.,p. 111,
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Articulo 63. Son obligaciones del empresario:

1. Asegurar la representacion o la ejecucién piblica en las condiciones pactadas;
II. Garantizar al autor, al titular de los derechos patrimoniales o a sus representan-
tes el acceso gratuito a la misma, y

II. Satisfacer al titular de los derechos patrimoniales la remuneracién convenida.

En el derecho argentino el contrato de representacidon escénica se refiere inicamente
a la representacién de una obra teatral, conforme al art. 45 de la Ley 11.723, pero en la
secaidn primera de este articulo se distinguen dos categorias: dramiticas y dramitico-
musicales, aun cuando autores como Isidro Satanowsky clasifican las obras suscepti-
bles de representacién escénica de la manera siguiente:

a) Obras teatrales, en las que la palabra constituye el principal recurso y
donde se actia para representar algu.

b) Obras dramdtico-musicales, que son similares a las teatrales y a las musi-
cales, pero ocupan un lugar intermedio entre ambas.

¢) Obras coreogrificas, que tienen dos formas de realizacion: la danza y el
ballet, es decir, el baile con una razén o con un argumento, y se desarro-
llan en una escena.

d) Obras pantomimicas, que son una expresion del teatro mudo, donde se
utiliza la expresién mediante figuras v gestos.™

Finalmente, cabe destacar que por disposicion expresa del art. 65 de la LFDA, a
este contrato se aplicardn las disposiciones del contrato de edicién de obra litera-
ria en todo aquello que no se oponga a su naturaleza y regulacién especifica.

Contrato de radiodifusion

El contrato de radiodilusién es regulado de manera muy sucinta en los arts, 66 y
67 de la LFDA, en los cuales se puede apreciar claramente que el objetivo principal
de este contrato es que el titular de una obra, sllsccpﬁhlc de transmitirse, autorice
dicha transmisién a un organismo de radiodifusién o broadcaster. No obstante,
cs indispensable aclarar que estos articulos se refieren a la “ransmisién” en los
términos del art. 27, frace. 11, y no en los términos del art. 30 de la ley autoral. Es
decir, la “transmisién” alude a la comunicacién por medio de ondas que viajan en
el espectro radial o electromagnético, a través de sefiales via satélite o de manera

“ Miguel Angel Emery, op. cit., p. 222.
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digital por internet, y no deberd entenderse como sinénimo de “transferir” la
titularidad de la obra.

Hecha la aclaracién anterior, muy importante para comprender este contrato a
cabalidad, se analizaran los articulos que regulan esta figura contractual:

Articulo 6. Por el contrato de radiodifusién el autor o el titular de los derechos
patrimoniales, en su caso. autoriza a un organisme de racdiodifusion a transmitir
una obra.

Las disposiciones aplicables a las transmisiones de estos organismos resultarin
aplicables, en lo conducente, a las efectuadas por cable, fibra éptica, ondas radio-
e}écll‘i('a_\: gatélite (4] (.'l]:l.]l]!lier otro mefii‘) 'dnii]ﬂg(}._ {1lle }lagﬂl’l Pnsi}l]e ]a {.'fl“'l'"l']im'

cién remota al piiblico de obras protegidas.

Articulo 67. Son aplicables al contrato de radiodifusién las disposiciones del con-
trato dlf Edici(’ll] l.{e ()br:l litEl‘.ll‘iu en t()d(} u(llllﬂ]](] fue no se ‘)I}()llgul a l() dis'i)lll‘.'sl()

por el presente capitulo.

Enalgunos paises el contrato de radiodifusién se asimila al contrato de represen-
tacién; por ejemplo, en Argentina, la legislacién autoral sefiala que dicho contrato
también incluye la transmisién radiotelefénica, entre otras formas de comunicar
priblicamente una obra.*

Es curioso ver cémo aborda esta necesidad de explotacién el derecho anglo-
sajon, pues en contraste con la variedad de formas contractuales que presenta el
derecho mexicano, y latinoamericano en general, en las jurisdicciones pertene-
cientes al common law el contrato de licencia L'umplc todas las funciones de los
contratos analizados. incluido el de edicién.

De igual forma que con ¢l contrato de representacién escénica, al contrato de
radiodifusién le serdn aplicables de manera complementaria las reglas del contra-
to de edicidn de obra literaria.

Contrato de produccién audiovisual

Tal como estd redactado en nuestro derecho vigente, el contrato de produceién
audiovisual estd disenado para documentar una transaccién comin, consistente
cn que una persona o empresa considerada como freductor encarguce a un grupo
de personas la realizacion de una pelicula, es decir, de una obra audiovisual.

* Ricardo Luis Lorenzetti, op. cit., p. 41.
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Desde esta perspectiva, y debido a que la obra todavia no esti creada en el
momento en que se realiza el contrato, lo logica dicta que el resultado de la pro-
duccién, es decir, la obra audiovisual, se considere como una obra por encargo,
en los términos del art. 83 de la LFDA. En el momento en que la obra estd creada
forma parte del patrimonio de la persona o empresa que encargé su realizacion,
por lo que el autor o los autores que intervinieron no son los titulares y, por tanto,
no pueden ceder aquello que no les pertenece.

No obstante, nuestra legislacién autoral insiste en disponer que los autores que
participaron en la reahzacién de la obra andiovisual *ceden” los derechos patn-
moniales al productor, como se aprecia en el art. 68 de la LFDA:

Articulo 68. Por el contrato de produccién audiovisual, los autores o los titulares
de los derechos patrimoniales, en su caso, ceden en exclusiva al productor los dere-
chos patrimoniales de reproduccién, distribucién, comunicacién piblica y subti-
tulado de la obra audiovisual, salvo pacto en contrario. Se exceptian de lo anterior

lil_ﬁ u].lrus ll]ll!i(.'i.l]!!.‘l.

Como una atenuacién de los derechos morales, y debido a una marcada influen-
cia del sistema anglosajén de common law, conforme alart. 69 de la LFDA, cuando la
aportacién de un autor no logra completarse por causa de fuerza mayor, el produc-
tor poclz“.i utilizar la parte ya n:a].izuda., mspctando los derechos de uqu(’:l sobre la
misma, incluso el del anonimato, sin perjuicio de la indemnizacién que proceda.

Nuestra legislacién laboral también dispone expresamente en qué momento se con-
siderard terminada la obra audiovisual objeto del contrato de produccién, asi como los
casos en que “caducardn de pleno derecho los efectos del contrato de produccién™, lo
que ¢s de extrafiar porque la caducidad se considera normalmente una forma de ter-
minacion de los contratos relacionada con un ]J]d.zo de vigencia, pero aqui se relaciona
con ¢l plazo pactado para que inicic la produccin de la obra audiovisual, indepen-
dientemente de la fecha de entrega o finalizacién que se haya pactado para la obra, De
cualguier manera, los articulos relevantes son los siguientes:

Articulo 70. Caducardn de pleno derecho los efectos del contrato de produccion,
st la realizacion de la obra audiovisual no se inicia en el plazo estipulado por las
partes o por fuerza mayor.

Articulo 71. Se¢ considera terminada la obra audiovisual cuando, de acuerdo con
lo pactado entre e director realizador por una parte, y el productor por la otra, se
haya llegado a la version definitiva.
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Finalmente, al igual que los demis contratos analizados, al contrato de produc-
ci6n de obra audiovisual son aplicables las disposiciones del contrato de edicion de
obra literaria en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto a la regulacion especi-
fica y naturaleza de este contrato, como lo ordena el art. 72 de la L¥DA.

Contratos publicitarios

Eliltimo de los contratos para la explotacién de obras literarias y artisticas que
se analizard es el regulado en el séptimo y tltimo capitulo del Titulo Tercero de
la LFDA, que se denomina contrafos publicitarios.

Estos contratos no regulan una forma especial de explotacién de una obra, sino
que proveen reglas especificas para la explotacién de las obras con una finalidad
determinada: publicidad. En esta regulacién contenida en los arts. 73 a 76 de la
LFDA. los amuncios pubhcitarios o de propaganda podrin divulgarse hasta por un
periodo miximo de seis meses a partir de la primera comunicacién. Pasado este
término, su comunicacién deberd retribuirse, por cada periodo adicional de seis
meses, aun cuando sélo se efectiie en fracciones de ese periodo,al menos con una
cantidad igual a la contratada originalmente. Después de transcurridos tres afios
desde la primera comunicacidn, su uso requerird la autorizacién de los autores y
titulares de los derechos conexos de las obras utilizadas.*

La legislacién autoral define este contrato de la manera siguiente:

Articulo 73. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotacién
de obras literarias o artfsticas con fines de promocién o identificacion en anuncios
publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comunicacion.

Ademis, como lo ordena el art. 75 de la LFDA, cuando se trate de publicidad en
medios impresos, el contrato deberd precisar el soporte o los soportes materiales
en los que se reproducird la obra y, si se tratara de folletos o medios distintos de
las publicaciones periddicas, el ndmero de ejemplares de que constard el tiraje.
Cada tiraje adicional deberd ser objeto de un acuerdo expreso.

Como sefiala el art. 76 de la LFDA, son aplicables a los contratos publicitarios
las disposiciones del contrato de edicién de obra literaria, de obra musical y de
produccién audiovisual en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el
capitulo que regula los contratos publicitarios.

* Ar. 74, LFDA.
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5.4. Franquicia

El contrato de franquicia ha dejado de ser en nuestro sistema legal un contrato
atipico para convertirse en un contrato reconocido y regulado por nuestro dere-
cho positivo, y al cual, ademis, la realidad comercial le ha impreso una tipicidad
social propia. Si bien el contrato de franquicia ya era regulado desde que la ley
vigente entré en vigor en 1991, su regulacién era tan escueta que muchos seguian
considerando a este contrato como un contrato atipico,” aunque sin lugar a du-
cas nominado. No obstante, puede decirse con toda propiedad que a partir de las
reformas en materia de franquicias a la LP1 del 25 de enero de 2006, este contrato
ha dejado de ser atipico y ahora tiene una regulacién mucho més detallada que le
proporciona esa tipicidad legislativa a un contrato que hacfa mucho habia adqui-
rido tipicidad social.

Autores como Oscar Visquez del Mercado fijan los antecedentes del contrato
de franquicia en Norteamérica, inmeciatamente después de terminada la Segunda
Guerra Mundial, en donde el sistema de comercializacion de productos y servi-
cios se ampli6 de manera drdstica. De hecho, el apartado de preguntas frecuentes
de la Asociacién Mexicana de Franquicias, A.C. (AMF) sefiala en su sitio oficial:

El sistema de franquicias nacié en Estados Unidos a finales del siglo pasado y tomé
fuerza en la década de los 50s, ante la necesidad de generar oportunidades de ne-
gul:ios para los imnigrium:s v de establecer, al mismo t't::m[_m, c:sl.rﬂtl:gi.as de expan-
si6n para empresas exitosas. En México no fue posible su entrada, sino hasta 1989,
debido a la politica de fronteras cerradas y a la falta de una regulacién legal en lo
que se refiere a la proteccion industrial ™

Para entender el funcionamiento legal de este contrato deben comprenderse
claramente las motivaciones ccondmicas que llevan a una empresa a intervenir en
un contrato de esta naturaleza, las cuales resume Visquez del Mercado al sefialar
que “por una parte quien concede la franquicia aumenta sus cifras con su propio
capital en tanto recibe de quien la obtiene mayores recursos, a su vez éste tiene la
ventaja de contar con la experiencia de aquél para operar el mercado™.™ En otra
perspectiva, Javier Arce Gargollo indica que “desde el punto de vista econémico,

T Javier Arce Gargollo, o cil., pp. 577-587.
* Asociacion Mexicana de Franquicias, preguntas freenentes, Sitio de Ta AMF, disponible en
http:/fwww.franquiciasdemexico.org/, consultado el 9 de agosto de 2010,

# Oscar Visquez del Mercado, Contrafos mercantiles, 22° ed., Pornia, México, 2003, p. 579.
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una franquicia es un sistema de comercializacion y distribucién donde a un peque-
fio empresario (el franquiciatario) se le concede —a cambio de una contrapresta-
c16n— el derecho de comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) de
acuerdo a ciertas condiciones y pricticas del franquiciante y con su asistencia”™, "
De hecho, datos oficiales de la Asociacién Mexicana de Franquicias, A.C. reivin-
dican las grandles ventajas y la seguridad que ofrece el sistema de franquicias, contra
la incertidumbre de emprender un negocio independiente. Una franquicia contiene

los elementos siguientes:*!

= Productos, bienes y servicios que ofrecen un plus al consumidor final.

¢ Demanda a largo plazo.

* ‘Transmision de conocimientos via manuales, capacitacién y asistencia
técnica (apoyo continuo).

* Conocimiento de la inversién total antes de emprender el negocio.

= Estrategias de mercadotecnia y comercializacién probadas por el franqui-
clante maestro que son transmitidas mmediatamente al franquiciatario
para la aplicacién en su negocio o punto de venta.

Acerca de la denominacién y el concepto de este contrato, el término fran-
quicia proviene de una traduccién literal, quizd incorrecta, del vocablo inglés
franchise, la cual a su vez es una derivacién del término galo franchisage,” cuya
tracduccién literal seria franguicia o franquiciamiento, respectivamente.

En cuanto a los elementos personales, Arce Gargollo apunta que las partes que
intervienen en el contrato son denominadas en inglés franchisor y franchisee, que ven-
drian a ser el licencianite y €l licenciatario, o cedente y cesionario. Luis Cardelus sefiala
que los elementos personales podrfan definirse como franguiciante v franquiciado,
pero como la LPI no se publics sino hasta 1991, no utilizaba ningtin nombre para refe-
rirse a las partes, sino que por el contrario, era el reglamento de dicha ley el que hacia
alusion a los términos franquiciante y franquiciatario.” En esta terminologfa coin-
cide Visquez del Mercado, quien senala que la naturaleza mercantil de este contrato
deriva de la presencia de dos empresarios: el franquiciante y €l franquiciatario.' No

* Javier Arce Gargollo, ep. it p. 321,

" Asociacion Mexicana de Franquicias, op. eif,
2 Javier Arce Gargollo, op. i, p. 323,

B fhidem.

# Oscar Visquez del Mercado, of. cit., p. 579.
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obstante, debe apuntarse que la ley vigente si especifica, desde 2006, los elementos
personales de este contrato.*”

Bajo la regulacién vigente, la LP1 da un concepto mucho mis preciso y reglas
mas claras referentes a este contrato, las cuales se sefialan en su art. 142:

Articulo 142, Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marea, otor-
gada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes
O prestar servicios de manera uniforme ¥ con los métodos opcmtims, comerciales ¥
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la cali-
dad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franguicia deberd proporcionar a quien se la pretenda con-
ceder, por lo menos con treinta dias previos a la celebracion del contrato respecti-
vo. la informacidn relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos
que establezea el reglamento de esta Ley.

L;I l‘!.lllil dl‘.‘ "L‘ru‘.’idﬂd en Iil ill[i)rl”a‘.‘il’}]] 4 que se mﬁﬂm (:] Ih’l]'l_nlfl('l il[lteri(}l— dill"ui
derecho al franquiciatario, ademds de exigir la nulidad del contrato, a demandar el
Ing"l l-IE |n§ d:lﬁnﬁ }' ]’}cljlli(‘ins I'I'l]c s€ ]c ]'Iﬂ}-an (‘Cﬂﬂiﬂnaflﬂ pl‘lr El il‘c”mp]ill]icnw.
Este derecho podri ejercerlo el franquiciatario durante un afio a partir de la cele-
bracién del contrato. Después de transcurrido este plazo sélo tendrd derecho a
demandar la nulidad del contrato.

Para la inscripeién de la franquicia serdn aplicables las disposiciones de este
capitulo,

Nétese que antes de ver los requisitos de forma de este contrato, el articulo
citado ijnpom: una ubligacién prt:—cuulractual al ]Jul.chcial frmlquicianm, ¥ que
debe entregar un paquete con informacién al potencial franquiciatario, relativa al
estado que guarda la empresa, que debe ser veraz, pues la inobservancia de este
requisito acarrea no sélo la nulidad del contrato, sino también la obligacién de re-
parar los dafios y perjuicios causados. Ahora bien, la informacién que conforme a
este articulo debe entregar el potencial franquiciante al potencial franquiciatario
se detalla en el art. 65 del Reglamento de la LPI:

Articulo 65. Para los efectos del articulo 142 de la Ley, el titular de la franguicia

deberd proporcionar a los interesados previa celebracion del convenio respectivo,
por lo menos, la siguiente informacién técnica, econdmica y financiera:

“ Art. 142 Bis, LPL
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I. Nombre, denominacién o razén social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;
I1. Descripcién de la franquicia:

1. Antigiiedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante
maestro en el negocio objeto de la franquicia;

IV. Derechos de propiedad intelectual que involuera la franquicia;

V. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir el fran-
quiciante;

V1. Tipos de asistencia técnica v servicios que el franquiciante debe proporcionar
al ﬁ':mqu.iciatario:_

VIL. Definicién de la zona territorial de operacién de la negociacion que explote
la franquicia;

VI, Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en
su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

IX. Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacién de tipo confiden-
cial que le proporcione el franquiciante, v

X. E]] S‘!]“‘.’ful LI:i U!J]igd{.‘i()llt‘.‘s )‘ l]erlﬂ.']l(l! d.el f}ﬂllqui{!i}lmril) Lp.le dt.:ri\'l:[l dE lx
celebracién del contrato de franquicia.

La definicién prevista en el art. 142 de la LPT nos lleva a delimitar los elementos
caracteristicos de este contrato, los cuales son:

1. Licencia de uso de marca: el primer y mds importante requisito al tratarse

de un elemento sine qua non es el de una o varias marcas registradas cuyo
uso es autorizado por el franquiciante al franquiciatario.

2. Transmision de conocimientos téenicos o asistencia técnica: los cuales en

realidad son dos elementos distintos, pero que operan de manera disylm-
tiva. Es decir, para que exista franquicia basta que se considere la trans-
misién de conocimientos téenicos, sin que se incluya asistencia téenica, o
viceversa, aunque lo usual es que en un contrato de franquicia se consi-
deren ambos aspectos a la vex.

3. Uniformidad: en la prestacién de servicios o en la produccién y venta de

bienes, segiin sea el caso. Uniformidad que debe estar presente en todos
los establecimientos operados como franquicias por diferentes franquicia-
tarios, quienes aun no teniendo una relacién contractual, dicha uniformi-
dad es propiciada por la relacién que cada uno de ellos tiene con un mismo
franquiciante, que es el titular de la marca y de los conocimientos téenicos
transferidos.
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4. Control de calidad: lo cual no es s6lo un derecho o una recomendacion
para el franquiciante, o una potestad que puede o no ejercer, sino tam-
bién una obligacién que debe ejercer mediante los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por él mismo, tencientes a
mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios
a los que ésta distingue.

5. Contraprestacion: que se compondri de varios elementos, principalmen-
te una suma inicial y cuotas periédicas por uso de la marca, pero también
otras cuotas adicionales, como asistencia para el diseno arquitecténico
del establecimiento, aprobacién del proyecto de construccién, cuotas de
capacitacién o de asistencia téenica, aportaciones adicionales por publi-
cidad y mercadotecnia, etcétera,*

6. Capacitacion técnica: se distingue de la asistencia téenica en cuanto que
ésta implica un acompafiamiento para asistir al franquiciatario a resolver
problemas que se le presenten en su negocio; mientras que la capacita-
cén implica el entrenamiento del personal del franquiciatario a fin de
que la franquicia opere de manera auténoma, pero signiendo los linea-
mientos de calidad y uniformidad dictados por el franquiciante.

7. Colaboraciin para un fin comiin: pues habrd que tener en cuenta que entre
el franquiciante y el franquiciatario no se establece una relacién asociativa,
sino que cada uno conserva su indcpcndencia yes duefio de su negocio,
pero comparte su mmg(.n_ rc])utacmu, {!XPC.I'I(:I]C.I.EI y conocimicntos técnicos
a cambio de una participacién en las ganancias del otro. Esta colaboracién
también se traduce usualmente en otras formas mds alld de los elementos
antes apuntados v miés alld de las cuotas que por concepto de regalias tendrd
que pagar el franquiciatario, como puede ser en cuanto al manejo de recur-
s0s humanos, estrategias comunes de publicidad. cadena de suministro de
los insumos, consultoria fiscal v contable, cteétera.

Adiferencia de lo que afirma Arce Gargollo, opino que la exclusividad no es un
elemento caracteristico del contrato de franquicia, ya que si bien existe la master

Sfranchise, como una modalidad del contrato de franquicia, en general la delimi-

tacién geogrifica donde esté autorizado el franquiciatario variard de manera muy
dristica dependiendo de cada contrato, y en algunos casos puede extenderse a
unas cuantas cuadras, una ciudad, un estado o todo el territorio nacional. Por
ello, el tema mds relevante y, por tanto, los elementos mds caracteristicos de este

 Javier Arce Gargollo, ap. cit., p. 328,
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contrato son la uniformidad y el control de calidad mediante los cuales el fran-
quiciante ejerce su control; en cambio, la exclusividad serd un asunto variable en
funcién del plan de negocios del franquiciante, o incluso la franquicia no necesa-
riamente deberd estar sujeta a una delimitacion geogrifica.

Ademas, antes de la reforma en materia de franquicias de enero de 2006, una
tesis aislada de 2004 habia interpretaco el art. 142 de la LPT, identificando los
elementos caracteristicos de este contrato. La tesis menciona cuatro elementos, y
no siete como los que expongo lineas arriba, pero en principio hay que conside-
rar que esta tesis nterpretaba el texto vigente antes de la reforma. Por otro lado,
los tres elementos no identificados por la tesis jurisprudencial se desprenden de
la regulacién vigente en 2010 de este contrato y resultan a partir del texto del
referido art. 142 de la LPT, segiin las reformas del 25 de enero de 2006, Esta tesis
es la siguiente:

CONTRATO DE FRANQUICIA. ELEMENTOS QUE LO DISTINGUEN.
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 142 de la Ley de la Propiedad
Industrial, que establece que existird franquicia cuando con la licencia de uso
de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes,
o0 prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales
y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendentes a mantener la
(.'ii].idild, pl’:::slig;iu [ i.l.[!ilg‘ﬂl dl: ](}’.‘i pmduﬂkuﬁ 0 g:l‘\"i.(_'i(]s a luﬂ ql.“: ésl.i.l d.isLlLllgl.lt_', )'
tomando en cuenta las acepeiones que de esa figura han adoptado la doctrina y el
derecho comunitario europeo, donde ha sido ampliamente regulada, los elementos
que distinguen este tipo de contratos son: a) La existencia de un derecho de pro-
piedad industrial generalmente identificado con una marca (propiedad del frangui-
ciante), cuyo uso serd transmitido al ranquiciatario para gue pueda vender bienes
o prestar servicios: b) La transferencia del franquiciante al franquiciado de un saber
hacer (know how), es decir, aquellos conocimientos o téenicas probadas que cons-
tituyen el éxito del negocio: ¢) La prestacion continua por parte del franquiciante
al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo:
v d) Una contraprestacién monetaria (no necesariamente), De tal forma que para su
existencia deben satisfacerse todos esos elementos. PRIMER TRIBUNAL COLE-
GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 284/2003. Comisionados Integrantes del Pleno y Secretario
Ejecutivo, todos de la Comisién Federal de Competencia. 30 de septicmbre de
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Huwmberto Herndndez Fonseca. Secre-
tario: Alejandro Manuel Gonzilez Garcia.
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Ademis de ser un contrato principal, oneroso, bilateral y de colaboracion, v de
las obhigaciones pre-contractuales antes apuntadas, puede decrse que éste es un
contrato formal, debido a la serie de requisitos que dispone el art. 142 Bis de la Lp1,
incorporado en encro de 2006, el cual ordena que ademds de celebrarse por escrito,
el contrato de franquicia deberd reunir una variedad de requisitos formales, a saber:

Articulo 142 Bis. El contrato de franquicia deberd constar por escrito y deberd
contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

L. Lazona geogrifica en la que el franquiciatario ejercerd las actividades objeto del
contrato;

I, La ubicacién, dimensién minima y caracteristicas de las inversiones en infra-
estructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejerceri las
actividades derivadas de la materia del contrato;

III. Las politicas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, asi como las dispo-
sicil)ul}! l'c]'.ll.i\'il.u i.lj Sullli.[kiﬁt“} dl: mercancias )" Culltl‘dhl(_‘i(}ll con pl’“\"!:'l.‘.{!()rﬁs._ en
el caso de que sean aplicables;

IV. Las politicas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financia-
mientos y demds contraprestaciones a cargo de las partes en los términos conveni-
dos en ¢l contrato;

V. Los criterios y métodos aplicables a la determinacion de los mdrgenes de utili-
d.ﬂd )«'!{) L"U]u.is.i()lll.’.5 (l{: l(,s f.‘rd]ll.lu.i(_'iﬂmri(lﬁ:_

VI. Las caracteristicas de la capacitacidn téenica y operativa del personal del fran-
quiciatario, asf como el método o la forma en que el franquiciante otorgard asistencia
técnica;

VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervision, informacion, eva-
luacién y calificacién del desempeiio, asi como la calidad de los servicios a cargo
del franquiciante v del franquiciatario;

VIIL. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que
las partes asf lo convengan;

IX. Las causales para la terminacién del contrato de franquicia;

X. Los supuestos bajo los cuales podrdn revisarse y, en su caso, modificarse de
comiin acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia:

XI. No existird obligacién del franquiciatario de enajenar sus activos al franqui-
ciante 0 a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario. ¥
XII. No existird obligacién del franquiciatario de enajenar o transmitir al franqui-
ciante en ningtin momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la mis-
ma, salvo pacto en contrario.
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Este articulo se sujetard, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de
la presente Ley.

Los requisitos formales, en general, parecen adecuados para delimitar con mas
precision las obligaciones de ambas partes, pero existen puntos eriticables en su
redaccion, ya que el precepto citado comienza diciendo “el contrato de franqui-
cia deberi constar por escrito y deberd contener, cuando menos, los siguientes
requisitos...”, para luego enumerar una serie de requisitos que corresponden de
manera logica a una bista de requisitos que el contrato deberi contener, pero sélo
hasta la frace. X, ya que las fraccs. X1 y XII incorporan reglas que gramaticalmente
no corresponden a requisitos, sino a normas de cardcter taxativo que pudieron
haberse incluido en un numeral aparte.

La reforma del 25 de enero de 2006 a la LPT en materia de franquicias incor-
pora articulos nuevos, algunos de los cuales procuran delinear mds claramente
las obligaciones de las partes y balancear las preocupaciones de franquiciantes y
franquiciatarios. Esto lo procuran los articulos siguientes:

Articulo 142 Bis 1, El franquiciante podri tener injerencia en la organizacién y
funcionamiento del franquiciatario, tinicamente para garantizar la observancia de
los estindares de administracién y de imagen de la franquicia conforme a lo esta-
blecido en el contrato.

No se considerard que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusion, escisién,
transformacion, modificacion de estatutos, transmisién o gravamen de partes sociales
o acciones del franquidatario, cuando con ello se modifiquen las caracteristicas per-
sonales del franquiciatario que hayan sido previstas en ¢l contrato respectivo como
determinante de la voluntad del franquiciante para la celebracion del contrato con
dicho ranquiciatario.

Articulo 142 Bis 2. El franquiciatario deberd guardar durante la vigencia del contra-
toy, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la informacidn que tenga dicho
cardeter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquician-
te, asi como de las operaciones v actividades celebradas al amparo del contrato.

Por otro lado, la reforma pretende detallar las maneras de terminacion de este
contrato, lo que me parece reiterativo, puesto que las formas de terminacién es-
tdn reguladas en las reglas generales de los contratos, que de cualquier manera
serdn aplicables al contrato de franquicia. Ademds, algunas disposiciones con-
tenidas en el art. 142 Bis 3 son claramente innecesarias, como al senalar que las
partes “no podrin dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato™,
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lo cual es asi aun cuando no existiera dicha disposicién. Esa y otras reiteraciones
innecesarias se incluyen en el articulo que se cita a continuacién:

Articulo 142 Bis 3. El franquiciante y el franquiciatario no podrin dar por termi-
nado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado
por tiempa indefinido, o bien. exista una causa justa para ello. Para que el franqui-
ciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato,
va sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescision, deberdn ajustarse a las
causas y procedimientos convenidos en el contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el pirrafo precedente, la termina-
cién anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dard lugar al pago de
las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las
indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.

Esta reforma en materia de franquicias fue complementada por otras disposi-
ciones publicadas en el mismo decreto del 25 de enero de 2006, y que tienden a
ampliar el objeto de la ley y a dar facultades al IMPL. Por ¢jemplo, al art. 2° de la
LPI que indica el objeto de la ley y que incluia hasta entonces cinco fracciones, se
le agregaron otra dos, a saber:

Articulo 2o. Esta ley tiene por objeto:

[o]

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que consti-
tuyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y
penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la operacién
de franquicias, asi como garantizar un trato no discriminatorio para todos los fran-
quiciatarios del mismo franquiciante.

Ademds, se agrega una infraccién administrativa al catdlogo del art. 213 de la
LPI, en los términos siguientes:

Articulo 213, Son infracciones administrativas:

XXV. No proporcionar al franquiciatario la informacién, a que se refiere el articu-
lo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya
sido requerida;
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5.5. Transferencia de tecnologia

Eluiltimo de los contratos estudiados en este capitulo es el de transferencia de tec-
nologfa, el cual algunos especialistas han identificado como un contrato atipico
que tiene una independencia propia y caracteristicas que lo hacen diferenciarse de
otros, como el de licencia. A este contrato también se le da el nombre en inglés
de know how, que quiere decir “saber hacer”. Antes de explicar los elementos y
las caracteristicas de este contrato, es importante hacer un par de acotaciones
respecto de esta figura contractual.

La primera precisidn es que solo se puede transterir aquello de lo cual se es
duciio o, en su defecto, se cuenta con facultades para ello. En la legislacion mexi-
cana no serd vilida la apropiacién de ninguna tecnologia, de manera que a titu-
lo de dueio, es decir, como titular, la transfiera a alguien mis, a menos que esta
tecnologia se encuadre en alguna de las formas de proteccién que la propiedad
intelectual ofrece. En general, dicha tecnologia estd intimamente relacionada con
figuras que protegen inventos, por lo que hablar de un contrato de transterencia
de tecnologia cuyo objetivo sea la transmisién de un signo distintivo, como una
marca o un aviso comercial, no corresponderia a los elementos caracteristicos de
esta figura contractual. Por el contrario, esta tecnologia sélo serfa propiedad del
titular mediante la obtencién de una patente, un reg;istru de modelo de utilidiuL
o disefio industrial, 0 un certificado de obtencién de variedades vegetales. Todas
csas formas son diferentes figuras de propiedad intelectual cuya transmisién o
autorizacién de uso puede dar sustento a la materia de un contrato de transferen-
cia de teenologfa. Hay que aclarar que la mayoria de las veces, la titularidad sobre
una tecnologfa determinada derivard de la titularidad de un registro, certificado o
tftulu, como en un modelo de utiﬁdad, certificado de obtencién de variedades ve-
getales o patentes: pero en otros casos, no derivard de un documento emitido por
una autoridad, sino simplemente de que la informacién guardada en una empresa
cumpla con los requisitos para ser protegida como secreto industrial. En efecto,
en este segundo caso, bastard que se cumplan los extremos del art. 82 de la LP1
para arrogarse legalmente la titularidad sobre una tecnologfa y, por tanto, estar en
aptitud de transferirla, aun cuando no se cuente con un registro o documento si-
milar expedido por una autoridad. Para mayor claridad. analicemos este articulo:

Articulo 82. Se considera secreto industrial a toda informacidén de aplicacién indus-
trial o comercial que guarde una persona fisica o moral con cardcter confidencial.

que le signifique obtener 0 mantener una ventaja competitiva o econémica frente
a terceros en la realizacion de actividades econdémicas y respecto de la cual haya
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adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad v el
acceso restringido a la misma,

La informacion de un secreto industrial necesariamente deberd estar referida a
la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos: a los métodos o proce-
sos de produccién; o a los medios o formas de distribucién o comercializacion de
productos o prestacién de servicios,

No se considerard secreto industrial aquella informacidn que sea del dominio
piiblico, la que resulte evidente para un téenico en la materia, con base en infor-
macidn previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicion legal o
[K‘)l‘ l!rdell_‘jlldi(_‘i;d‘ N() se C{}]lsid(‘.’rurii I.I“E entra ;Il ll{l]]lini(} |Itﬂ.\1i£‘(} (4] \'.ille es di\-ul"
g’a(]a pnr [li‘ip"si(."‘"‘ln lEg?I ﬂ‘!ue"a inﬁ‘rnla(.’iﬁn (]'IIE s€a0 I]rﬂl]nrci(}nu(lﬂ a (:‘]alqu"[el'
autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la pro-
porcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad.

Otra precision es que el término fransferencia de tecnologia tiene una conno-
tacién mds administrativa y gerencial que juridica, ya que en la mayoria de los
casos la transferencia o transmisién se da mediante un contrato de licencia, si la
transmision es temporal, o de cesidn de derechos, si es definitiva, Entonces, para
diferenciar el contrato de transferencia de tecnologia del de licencia y el de cesién
de derechos, debemos distinguir que aquél normalmente incluye elementos adi-
cionales a la transmisién. como la capacitacidn o la asistencia téenica, que no son
caracterfsticas de los dos dltimos contratos mencionados.

Es decir, en el contrato de transferencia de tecnologia, ademds de la teeno-
logfa cuya titularidad o uso se transfiere, se contemplard el entrenamiento y la
asesorfa para utilizar dicha tecnologfa de manera adecuada y eficaz. En otras
palabras, no basta transferir la facultad de utilizar la tecnologia, sino también hay
que enseiar a utilizarla.

Desgraciadamente, se carece de criterios jurisprudenciales de la novena época
que analicen e interpreten este contrato, pero existen varias tesis aisladas de la octa-
va y la séptima época que se refieren al concepto transferencia de tecnologia, aunque
en un contexto histérico durante el cual existia una Ley sobre el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia v el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, que consi-
deraba de interés prblico registrar cualquier contrato y divulgar las condiciones y
el precio pagado por una teenologia proveniente del extranjero cuando era utilizada
por un nacional, con base en el criterio de evitar perjuicios econémicos al pais.
De acuerdo con esta vision, también se desarrollaron criterios para estimar cudndo
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existia un perjuicio a la economia nacional derivado de estos contratos, como se ¢ Conclusiones
advierte en las tesis siguientes:
Hemos podido apreciar los diferentes elementos de cada contrato analizado, no

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. REGISTRO DE CONTRATOS, IN- s6lo en lo referente a las principales obligaciones de las partes que intervienen y los
TERES PUBLICO, El articulo 7o. de la Ley sobre el Registro Nacional de Trans- nombres de los clementos personales, sino que también hemos destacado las carac-
ferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, fija como teristicas de cada contrato, con la finalidad de que sirva de apoyo al lector y pueda
factor orginico para la integracion del contrato sujeto a registro la determinacién prepararse para llevar a cabo acciones preventivas en la adecuada prictica y gjercicio
precisa del precio o la contraprestacién que ha de pagar el sujeto nacional que reci- de esta materia.

be la asistencia, para estimar si guarda o no la relacién con la teenologia adquirida
y para apreciar st aquellos elementos, precio o contraprestacién, constituyen un
gravamen injustificado excesivo para la economia nacional. El tenor de la ley revela
claramente la finalidad de evitar perjuicios econdmicos al pais, que es uno de sus
objetivos, v esa finalidad es evidentemente de interés piiblico, como se aprecia in-
dubitablemente de las disposiciones imperativas de los articulos 4o., 5o.,y 6o., de
la misma ley. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 240/75. Leviatan v Flor, S.A. 15 de julio de 1975. Unanimidad
de votos. Ponente: Jesis Ortega Calderdn. Secretario: Antonio Villasefior Pérez.

Genealogfa: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Cireuito,
pégina 78.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. REGISTRO DE CONTRATOS.
PERJUICIO A LA ECONOMIA NACIONAL, No es necesario que para cada
caso en particular se determine el estado de la economia nacional para poder medir
¢l agravio que en un solo convenio se pueda ocasionar, porque la intencién del
legislador al sefialar como una prohibicién que los convenios tengan un gravamen
injustificado v excesivo, fue en el sentido de evitar hasta donde sea posible el me-
noscabo que a dicha economia se realiza mediante la celebracion constante de con-
venios cuya totalidad y reiterada prictica si causan una sensible falla enla economia
nacional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 59/76. Van Heusen de México, S.A. y coagraviado. 19 de fe-
brero de 1976. Unanimidad de votos, Ponente: Angel Sudrez Torres. Secretario:
Luis Marfa Aguilar Morales.

Genealogfa: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis
139, pagina 231.
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Procedimientos de creacion
y reconocimiento de derechos
de propiedad intelectual

Introduccion

En este capitulo se revisarin los diferentes procedimientos de creacién y reco-
nocimiento de derechos en relacién tanto con las diferentes ﬁguras de propiedad
industrial, como con los derechos de autor.

Se procurard, respecto de algunos puntos fundamentales, hacer un andlisis
comparativo con otras jurisdicciones, a fin de enriquecer el presente estudio y
hacerlo mds ilustrativo.

Antes de explicar los procedimientos, se expone brevemente el marco concep-
tual a efecto de sustentar el andlisis v lus criticas que se formulan en ¢l preseute y
el siguiente capitulos.

6.1. Tipos de procedimientos en general

José Ovalle Favela, en su reconocida obra Teoria general del proceso, distingue tres
grandes grupos en el derecho procesal: dispositivo, social v publicistico. Para ¢l
propdsito de esta obra, resultan relevantes el primero y el tercero.

Los procesos dispesitives son producto de la ideologia liberal e individualista
y permiten a las partes disponer tanto del proceso como del derecho sustantivo
controvertido.' En este tipo de procesos, el interés del Estado es conseguir que

U José Owalle Favela, Teoria general del proceso, 5 ed., Oxford University Press México, 2001, p. 53.



36 Derecho de la propiedad intelectual

la jurisdiccion se cumpla en los términos previstos en la Constitucién.” Los pro-
cesos civil y mercantil caen en esta categoria. A diferencia de éstos, los procesos
publicisticos se caracterizan porque en ellos el Estado tiene una doble funcién a
través de érganos distintos e independientes entre si: como parte, ya sea actora
o demandada, y como juzgador.” A esta categoria pertenecen los procedimientos
penal y administrativo.

En forma similar, Jests Gonzilez Pérez senala diferencias radicales entre el
proceso civil y el administrativo: 1. en uno interviene la Administracién y el otro
se ventila entre particulares; 2. las prerrogativas de la Administracién impiden la
existencia de un proceso andlogo al civil, y 3. la via llamada “contencioso-admi-
nistrativa” es meramente revisora de la via administrativa; por tanto, lo que puede
calificarse como proceso administrative ofrece caracteristicas radicalmente distin-
tas del proceso civil, por lo que el proceso administrativo vendria a ser un “recur-
s0 de casacién” respecto de la via administrativa.®

Para otros autores, como Cipriano Gémez Lara: “El proceso, como torma juri-
dica, es uno solo. La diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y no
en el proceso mismo. El proceso es uno solo, mientras que el litigio puede ser civil,
penal, administrativo, laboral, eteétera”™ Esta vision es una expresion de la feoria
fradicional, que prevalecié durante muchos afios para distinguir el proceso y el
procedimiento, asf como los diferentes tipos de proceso, y que explica Francisco
Gonzilez Navarro.”

£ Thidem, p. n referencia a Eduardo ). Couture, Proveefo de cidigo de frrocedimiento eivil,
Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 92,

 Ihid., p. 75.

¢ Jests Gonzilez Pérez, Derecho procesal administrativo hispanoamericano, Temis, Bogotd,
1985, p. 9.

* Cipriano Gomez Lara, Teoria general def proceso, 8" ed., [ Tarla, México, 1993, p. 225,

© Septin esta teorfa, la diferencia entre proceso y procedimiento estriba en que a) ¢l proceso es
el instrumento mediante el eual se lleva a eabo la funcidn judicial, el procedimiento es comiin a
todas las especies de funcidn piblica; &) el proceso tiende a una cuestion especifica, esto es,ala
actuacidn del derecho objetivo, del derecho subjetivo o de pretensiones, mientras que el proce-
dimiento no; el proceso es tridimensional, existe un juez imparcial supraordinado a las partes
contendientes, mientras el procecimiento es lineal, y ¢} hay una distincion tajante entre proceso
v procedimiento, no puede hablarse de proceso entre proceso ante drganos admimstrativos
puesto que ¢l procedimiento es un presupuesto de la impugnacion procesal. Para
sitin mids amplia sobre el wma, véase 1. Mirques Gomes, Los procedimientos administratives
materialmente jurisdiccionales como medias de control de la administracion piiblica, Instituto
de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 2003, p. 35.

1a discu-
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En la primera mitad del siglo XX el jurista Manuel Ballbé Pruné desarrollé una
tesis revisionista para establecer la esencia del proceso. En ella parte de un con-
cepto funcién priblica como el poder piblico en movimiento hacia un resulta-
do concreto “llimese ley, sentencia, hquidacion tributaria, licencia urbanistica
o sancion administrativa”, y atirma que el procedimiento es la manifestacion de
esa funcidon, es decir, “la historia de la transformacion del poder en acto™. Las
consecuencias de la teorfa revisionista son:

a) Distinguir cuatro especies de proceso: legislativo, judicial, administrativo
y politico.

b} Se pueden aplicar al proceso administrativo los principios fundamenta-
les proclamaclos por la doctrina para el proceso judicial, atendiendo a la
unidad de ambas especies procesales.

¢) Se puede hablar de un derecho procesal de la funcién administrativa.”

Esta postura permite explicar de mejor manera la existencia de actos juridicos
desde el punto de vista formal y material, partiendo de que “todas las funciones del
Estado pueden gjecutar actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, esto
es, funciones legislativa, ejecutiva y judicial pueden emitir actos cuya naturaleza in-
trinseca contenga caracteristicas de ley, de administracién y de jurisdiccion™, por
lo que esta teoria revisionista tiene el mérito de enfocarse en la esencia misma de los
actos, en virtud de lo cual es propio hablar de actos formal y materialmente adminis-
trativos, y actos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales.

Es decir, existen 6rganos legislativos, administrativos y judiciales a los que el
orden juridico les atribuye la potestad de resolver controversias. De hecho, en
forma consistente con la tesis rt:v'isiunisl.a, nuestros tribunales han reconocido
que tratindose de actos de autoridades administrativas, como el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI), puede haber actos administrativos mate-
rialmente jurisdiccionales, asi como formal y materialmente administrativos, El
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Gircuito ubica
entre los actos materialmente jurisdiccionales aquellos mediante los cuales el IMPI
dirime alguna cuestién controvertida, como la declaracién administrativa de nu-
lidad, caducidad, cancelacién ¢ infraccién administrativa: mientras que entre los
actos formal v materialmente administrativos ubica a la expedicién de patentes,
registros de modelos de utilidad. de disefios industriales, de marcas, publicacion

T Ihidem, p. 35.
= Ihid.
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de nombres comerciales, inseripcidn de licencias de uso de marcas, entre otros.”
Lo anterior desmiente la doctrina identificada por Rafael 1. Martinez Morales,
segim la cual se considera como proceso administrativo tinica y exclusivamente
al que se verifica ante los ribunales de lo contencioso-administrativo.'" Es dear,
hay proceso administrativo en ambos casos, sélo que de distinta naturaleza.

6.2. Tipos de procedimientos administrativos

Las dos vertientes del procedimiento administrativo de acuerdo con su naturale-
za, son las siguientes:

. Procedimientos puramente administrativos, los cuales buscan excitar a
los érganos del Estado para la emisién de un acto administrativo.

2. Procedimientos administrativos de impugnacién, cuya finalidad es com-
batir o controvertir un acto administrativo.

En el primer caso se trata de un procedimiento cuya finalidad es emitir un acto
formal y materialmente administrativo, es decir, un acto administrativo con todos
los elementos que lo cuustituyeu: el sujetu, la \'uluntﬂd._ el ubjetu, el muiivu, el fin
y la forma."" en los términos sefialados por el maestro Gabino Fraga, en donde
cl acto tiene como motivacién una situacién legal o de hecho.'” la mayoria de las
veces provocada por el propio gobernado, que promueve la actuacién adminis-
trativa y donde por regla general no existe lifis o controversia alguna. En materia
de propiedad intelectual, este tipo de procedimientos buscard la simple creacién
o ¢l reconocimiento de un derecho a favor del gobernado.

En el segundo tipo de procedimientos, es decir, los de impugnacién, se busca
combatir otro acto debido a cuestiones de legalidad. por lo que la finalidad es
producir un acto formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional

=

Viéase Tesis Aislada: L100.A.31 A. Pégina 1315 (Abril de 2002) Amparo en revisidn (impro-
cedencia) 86/2001. Alberto Sién Cheja. 24 de mayo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente:
Rolando Gonzilez Licona, Secretaria: Sandra Méndez Medina,

D. Mirguez Gomesz, of, b, p. 37, en relacion con Rafael 1 Martinex Morales, Derecho admi-
nistrativo, Ter. v Do, enrsos, 3" ed.. Harla, México, 1998, p. 223,

Gabino Fraga, Dereche administrative, Porria, México, 1966, p. 287,

* Ibidem, p. 291.
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lamado resolucidn administrativa.” Los procedimientos de impugnacion pue-
den ser de dos tipos:

1. Un recurso administrative, que, como ya se dijo, antes hari las veces de
un recurso de casacién en materia civil, que tiene como propdsito revocar
o reconsiderar el acto impugnado.

2. Un juicio administrativo, lamado también contencioso-administrativo,
cuyo propésito es anular el acto administrativo impugnado.'*

En ambos casos existe una controversia o litis, lo que los diterencia de los
procedimientos puramente administrativos. Sin embargo, entre el recurso y el
Juicio administrativo existen a su vez algunas diferencias, que Emilio Marggin
Manautou resume de la manera siguiente:'

a) Elrecurso constituye a la administracién en juez y parte; el juicio consti-
tuye a la administracién sélo en parte.

b) El recurso origina una controversia administrativa; el juicio origina un
proceso.

¢) Elrecurso traerd como consecuencia que se ejerza una funcién adminis-
trativa; el juicio, una funcién jurisdiccional.

d) Elrecurso promoveri que la administracién busque el esclarecimiento de
la ley, en bien de la funcién administrativa; el juicio, que el érgano juris-
diccional busque ¢l esclarecimiento de la ley, en bien del interés piblico.

¢} El recurso permite a la administracién, como juez, actuar sin someterse a
un procedimiento rigido y fatal; el juicio sélo permite al juez por excep-
cién actuar de oficio.

Y ATt 152, Cadigo Fiscal de la Federaciin.

" Aungue cabe aclarar que la doctring v la legislacidn vigente es mis elaborada al respecto, pues
conforme al art. 133 del Cadigo Fiscal de la Federacion, la resolucion que ponga fin a un recur-
s0 podri: 1. desecharlo; 1. confirmarlo; 111, mandar reponer el procedimiento [puramente]
administrativo; IV, dejar sin efectos el acto impugnado, v V. modificar el acto impugnado. Por
su parte, el art. 239 del mismo Cddige Fiscal de la Federacidn precisa que la sentencia (o bien
resolucién administrativa) que ponga fin a otra resolucién impugnada podri: 1. reconocer la
validez; 11, declarar la nulidad; 1. declrar la nulidad para determinados efectos solamente,
y IV. declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al camplimiento de una obliga-
cifh
Emilio Margdin Manautou, El reenrso administrative en México, Porriia, México, 2004, pp. 23
y 24,

. a8l como declarar la nulidad,
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/) Elrecurso desembocard en una resolucién administrativa sélo reclamable
ante el drgano jurisdiccional, sea administrativo o judicial; el juicio, en
una sentencia, sélo serd impugnable mediante recursos junisdiccionales
correspondientes ante el tribunal de alzada.

A partir de las consideraciones anteriores, cabe preguntar: ¢los procedimien-
tos de impugnacién de actos administrativos tienen la misma naturaleza que los
procedimientos civiles?

Pienso que no comparten la misma naturaleza puesto que persiguen finalida-
des distintas, ya que la sentencia en un caso, y la resolucién en otra, tienen efec-
tos diferentes. Al respecto, es ilustrativa la distincién que hace el ministro José
Ramén Cossio Diaz en el cuerpo de la sentencia relativa al amparo en revisién

91/2004:

El tribunal distingue las sanciones civiles y las penales y administrativas, por la distin-
ta rﬂs[){]]lsﬂl)ui(l&ld Jue )_.';E'Uﬂrd.[] )" lil H.tl;llid:ld d.(: lil Siull.';(’)]l: l'lfst.i{llti\"-l 0 !ﬂti.ﬂ[lil‘.ilfllllff
en cl prjmt"l’ Caso, y dﬂicti\'il ©n ci otro. Mie'ﬂ!rﬂﬁ (‘“E il)! ilfcil()‘\ ‘.'i\’_ilm u‘e!]e" como
resultado el cumplimiento forzoso, la nulidad del acto y la reparacién del dafio, los
ilicitos penales y administrativos producen la aplicacién de una pena o sancién de
tipo represivo, intimidatorio o aflictivo. En este sentido, considera el tribunal que la
pena v la sancién administrativa tienen la misma finalidad intimidatoria, represiva y
punitiva como especies de un mismo género. Es una facultad discrecional por parte
del legislador el dasificar la ilicitud como infraccion o delito, atendiendo a Las nece-
sidades sociales del momento. Por lo anterior, a juicio del tribunal, en materia de san-
ciones administrativas, son aplicables los principios relativos a los delitos: conducta
tipica, antijuridica, culpable, y la variacién sélo se refiere al grado de sancién.’™

En el sistema anglosajon, la dicotomia anterior se expresa en la existencia de
Misdemeanors y Felonies.

1* Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en el Amparo Directo en Revi
91/2004. Ministro Ponente: José Ramdén Cossio Diaz; Secretario: Rail M. Mejia Garza.
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6.3. Procedimientos especificos en materia
de propiedad intelectual

Apliquemos ahora los diferentes tipos de procedimientos, sus respectivas carac-
teristicas y sus distintas naturalezas al panorama del derecho de la propiedad
intelectual. Los procedimientos en materia de propiedad intelectual se pueden
dividir en dos categorias:

. Procedimientos puramente administrativos, que en la especie tienen
como finahdad la creacién o el reconocimiento de derechos.

2. Procedimientos de observancia, cuya naturaleza puede consistir en proce-
dimientos administrativos de impugnacion o en procedimientos jurisdic-
cionales, ya sea de caricter civil o penal.

Con respecto a la dicotomia de los procedimientos puramente administrativos
contra los procedimientos de observancia, cabe destacar la tesis del Décimo Tii-
bunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual sefiala que
los procedimientos de creacidn o reconocimiento de derechos son el mecanismo
que en materia de propiedad intelectual tiene nuestro pafs para emitir lo que dicho
tribunal denomina actos *formal y materialmente administrativos™, Dentro de és-
tos se encuentran la expedicién de patentes, registros de modelos de utilidad, de
disciios industriales, de marcas. publicacién de nombres comerciales. inscripeién
de licencias de uso de marcas y. recientemente, el de declaracién de notoriedad o
fama de marcas.'”

Para continuar con el desarrollo del presente capitulo, dejaremos de lado los
pruccdhnicntus de observancia para concentrarnos en los ]Jroccdimicutua pura-
mente administrativos.

Procedimientos de creacion de derechos

Con base en el marco conceptual presentado en los apartados anteriores de este
capitulo, recordemos que conforme a nuestro sistema legal, los derechos de propie-
dad industrial se consiguen solamente como resultado de un registro que se obtiene
ante el IMPL, de tal suerte que si no se han llevado a cabo estos procedimientos, no

" Recordemos que este iltimo procedimiento se crea con las reformas a la Ley de la Propicdad
Industrial del 16 de junio de 2005,
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se puede hablar de derechos, de acuerdo con los siguientes articulos de la Ley de la
Propiedad Industrial (LP1):

Articulo 90, La persona fisica que realice una invencién, modelo de utilidad o
disefio industrial, o su causahabiente, tendrin el derecho exclusivo de su explota-
cién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Articulo 10, El derecho a que se refiere el articulo anterior se otorgard a través de
]!ﬂtel]t; en el caso dE Iaﬂ 'Ilrl"en("l[nrle‘ y (ie Ta;]lstnlﬁ 1‘](}1‘ I‘) ql]e hafe a l()ﬁ mﬂfle]ns
de utilidad y disefios industriales,

Articulo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer
uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin em-

bargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Articulo 98, La marca colectiva no podrd ser transmitida a terceras personas y su
uso quedard reservado a los miembros de la asociacién,

Las marcas colectivas se regirin, en lo que no haya disposicién especial, por lo
establecido en esta Ley para las marcas.

Articulo 104. Los avisos comerciales se regirdn, en lo que no haya disposicién
especial. por lo establecido en esta Lev para las marcas.

Articulo 112, El nombre comercial se regird en lo que sea aplicable y no haya dis-

posicién especial, por lo establecido en esta Lev para las marcas,

En otras palabras, el derecho subjetivo sobre ¢l invento —protegido mediante
una patente, un modelo de utilidad o un diseiio industrial— o sobre los signos
distintivos —incluyendo a la marca, la marca colectiva, el nombre comercial y
el disefio industrial— nace solamente con el registro. En el caso de los nombres
comerciales, la LPI sefiala que para proteger un signo distintivo mediante esta fi-
gura, procederd su publicacién, y no su registro, aun cuando ello tiene los mismos
cfectos y a pesar de que el procedimiento tiene algunas sutiles diferencias que se
detallardin mds adclante.

Obtencidn de patentes

Ya se ha explicado en los capitulos anteriores, desde el punto de vista sustantivo,
lo que puede constituir un invento patentable, y también se analizaron aquellas
invenciones que la LPI considera no patentables. Ademds, hemos revisado los ele-
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mentos que constituyen una solicitud de patente, lo que hasta este punto nos da
una nocion clara de la manera como se integra la documentacién para iniciar un
procedimiento de solicitud de patente. En este apartado explicaremos los pasos
para sustanciar un procedimiento de solicimud de patente, que en esencia es idénti-
co al de registro de modelo de utilidad v de disenio industrial, por lo que la misma
explicacion servird para efectos de estas tres figuras legales.

Hay que aclarar que el procedimiento descrito no aplica para la proteccién de
las variedades vegetales, ya que en este caso el proceso tiene caracteristicas com-
pletamente diferentes e incluso se lleva ante una antonidad distinta, por lo que
quedard tuera de nuestro andhsis,

El procedimiento se inicia formalmente con la presentacién de una solicitud
ante el IMPI. No obstante, es aconsejable llevar a cabo una evaluaciin preliminar
del estado del arte, a fin de tener una idea clara respecto de si la invencién cumple
con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

Esta evaluacién se puede llevar a cabo en diferentes sitios de internet, algunos
de los cuales permiten el acceso de manera gratuita; muchos de estos sitios son
mantenidos por las propias ohicinas de patentes, v con cierto grado de certeza
nos pueden indicar si alguna invencién en particular es susceptible de ser paten-
table. Desde luego, hay que tomar en cuenta que esta evaluacién nunca puede ser
completamente infalible ni sustituye la evaluacion que el examinador de patentes
realizard durante la etapa de examen de fondo.

La evaluacién preliminar nunca podrd ser completamente infalible, a menos
que fuera posible acceder a una base de datos que incorpore en tiempo real soli-
citudes presentadas en oficinas de patentes o divulgaciones hechas en cualquier
parte del mundo. Como tal base de datos adin no existe, aquellas a que tengamos
acceso tendrdn un rezago natural, ¥ que normalmente tardan nlgunus Senanas o
meses en actualizar la informacion.

Esta evaluacion dard como resultado un dictamen emitido por el abogado es-
pecialista en la materia, que tiene las ventajas siguicntes:

a) Ayuda a comprender los verdaderos alcances de la invencién.

b) Permite disefiar una estrategia. con base en el estado del arte actual, para re-
plantear la invencién a fin de cumplir con los requisitos de patentabilidad.

¢) Posibilita clegir otra Agura legal para brindar proteccién, va sca en forma
alternativa, previa o simultinea a la patente.

d) Permite tomar la decisién de no presentar la solicitud, y en cambio seguir
incubando Ja tecnologia e identificar el grado éptimo de madurez para
preparar posteriormente la solicitud de patente.

¢) Evita incurrir en gastos innecesarios ante una notoria improcedencia.
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Una vez que se ha tomado la decisiéon de presentar la solicitud de patente, ha-
bri que tener en cuenta lo relativo al capitulo v del Titulo Segundo de la LP1, asi
como el capitulo 11 del Titulo Segundo del Reglamento de dicha ley.

La solicitud de patente deberd presentarse por escrito ante el IMPL v en ella
se indicard nombre v domicilio del inventor, asi como del solicitante, que con-
forme al art. 39 de la LPT serd solamente el propio inventor o su causahabiente.
En cualquiera de los dos casos se podréd hacer de manera directa o a través de su
representante legal. Es necesario sefialar también la nacionalidad del solicitante,
el titulo de la invencién'" y adjuntar el pago correspondiente a la solicitud de pa-
tente en el formato vinico de ingresos oficiales aprobado por el IMPIL, asi como los
documentos seialados en el capitulo 3, que constituyen los anexos de la solicitud
de patente, conforme a lo indicado en el art, 47 de la LP1, el cual sefala:

Articulo 47. A la solicitud de patente se deberd acompaiiar:

1. La descripeidn de la invencion, que deberd ser lo suficientemente clara y com-
])ll‘.'lil prara I)Cr"l.ilir una (_'l)]n]}l".:]lsi(’)l] Cdbi.ll (lE I;l ]lli!]]la !-'. EIl 5U CAS0, pilr.l Bui:ll—
su realizacion por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la
materia. Asimismo, deberd incluir el mejor método conocido por el solicitante para
llevar a la prictica la invencidn, cuando ello no resulte claro de la descripcion de
la invencién.

En caso de material biolégico en el que la deseripeion de la invencidn no pueda
dth.l]]i‘lfﬁ: en si Il.lij]"a., sc dﬂb':r{l ‘.'Ulllpitlul:fllilr hl 5l)lil.'il.|.“.1 con ]ﬂ (.'(]lulu.lll.'iil L{‘.'
depdsito de dicho material en una institucién reconocida por el Instituto, confor-
me a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

1. Los dibujos que se requicran para la comprensién de la descripciéng

II. Una o mis reivindicaciones. las cuales deberdn ser claras y concisas y no po-
drin exceder del contenido de la descripein, y

IV. Unresumen de la descripeion de la invencidn, que servird tinicamente para su
publicacién y como elemento de informacion téenica.

Conforme al art. 38 de la LPI, la solicitud y sus anexos serdn confidenciales
en tanto no se hayan publicado en la Gacefa de la Propiedad Industrial que por
obligacién de la ley de la materia edita el IMPL

La fecha de presentacién es muy importante porque determina quién tiene un
mejor derecho al otorgamiento de la patente, siempre que cumpla con los requisitos
especificos, pues de lo contrario dard lugar a prevencién por parte de la autoridad,

'* Art. 38, LPL
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y se reconocerd como fecha de presentacion aquella en la que se dé cumplimiento
a los requerimientos, como se desprende del precepto legal siguiente:

Articulo 38 BIS. El Instituto reconocerd como fecha de presentacion de una so-
licitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que
la misma cumpla con los requisitos previstos en los articulos 38, 47 fracciones | y
I1, 179 ¥ 180 de esta Ley.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con
los requisitos sefalados en el parrafo anterior, se tendrd como fecha de presenta-
('il&ll :lqllE"a en ]d {]ll{.‘ Be dé I‘.'] CuIll;)l.inLiE]l:() L'ﬂrre!ip(,[l(lie]lu‘-"

La fecha de presentacion determinari la prelacidn entre las solicitudes.

Fl reglamento de esta Ley podrd determinar otros medios por los cuales se pue-
dan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Los preceptos a que hace referencia el articulo anterior con respecto a la soli-
citud son los siguientes:

a) Ser presentada por escrito.

b) En idioma espariol.

¢/ Estar firmada.

d) Acompafiar el comprobante de pago respectivo.

¢/ Nombre y domicilio del inventor, asi como del solicitante.
J) Nacionalidad del solicitante.

g) Titulo de la invencién.

) Descripcion de la invencién.

i) Una o mis reivindicaciones.

En caso de que la solicitud no esté firmada o no se adjunte ¢l comprobante de
pago respectivo, el IMPI desechard de plano la solicitud: pero si faltara alguno
de los demds requisitos, deberd notificarlo al solicitante para que le dé cumpli-
miento. Los dibujos y el resumen no forman parte de esa lista inicial, por lo que
no podrian generar la modificacion de la fecha legal de presentacion.

También hay que tomar en cuenta los casos en que una solicitud proveniente
del extranjero reclame que se le reconozea como fecha de prioridad el dia en que
se present originalmente ante la oficina de marcas y patentes de su pafs de ori-
gen, Este derecho de prioridad es reconocido por el art, 4 del Convenio de Paris,
asi como el art, 29 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
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Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y en nuestra legislacién inter-
na, por los arts. 40 y 41 de la LPI, que sefialan:

Articulo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se
podri reconocer como fecha de prioridad la de presentacion en aquel en que lo fue
primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen
los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses signientes
a la solicitud de patente en el pais de origen.

Articulo 41, Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior se
deberidn satisfacer los requisitos siguientes:

L. Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el pais de
origen v la fecha de presentacién de la solicitud en ese pais;

1. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de dere-
(.']l{)_“ i](.{i(_'il)]l}.d{!! a IUH que s€ der}\"ell L{(‘.’ lil H('licitud |JrE5’E|ltﬂd:l €en EI t’-‘(tl’.‘illjel‘(‘).

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud pre-
sentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberi ser sélo
parcial y refericla a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren
derechos adicionales, se podrd solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y
ML Quedentro de los tres meses siguientes a la presentacidn de la solicitud, se cumplan
los n:qu.isitus e sefialen los Tratados ].mn:ru:lciulmlus: esta Luv ¥ su mg{mlmlm._ v
IV, (Se deroga).

Ahora bien, el Reglamento de la LPT sefiala requisitos adicionales que es preci-
so cumplir para reconocer la prioridad, conforme al sefialado art. 40 de la LPI:

Articulo 36. Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo 40 de la Ley, el
solicitante deberd satisfacer los requisitos siguientes:

1. Senalard, en la solicitud, cuando se conozca o esté disponible, el nimero de la
solicitud presentada en el pafs de origen, cuya fecha de presentacion se reclame
como fecha de prioridad:

11 Exhibird el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

1. Exhibird, dentro de los tres meses siguientes a la presentacién de la solicitud,
una copia certificada de la solicitud presentada en el pais de origen y, en su caso, de
la traduccién correspondiente. En caso de no cumplir con ese requisito, se tendrd
por no reclamada la prioridad.

La ley prevé que cuando varios inventores hayan realizado la misma inven-
cién de manera independiente el uno del otro, la titularidad de la patente corres-
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ponderd a quien haya presentado primero la solicitud o, en su caso, a quien se
le haya reconocido la fecha de prioridad mads antigua."” Sin embargo, no prevé
explicitamente qué hacer en caso de que varos inventores hayan participado
de manera conjunta y uno de ellos presente la solicitud de patente sin consen-
timiento de los demds, aunque los inventores que se sientan agraviados podrin
pedir la nulidad de la patente, conforme a la frace. 1V del art. 78 de la LPI, que
senala que una patente serd nula cuando “el otorgamiento se encontrare viciado
por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenia dere-
cho para obtenerla”.

Recordemos que en materia de patentes existe un principio de unidad de la
invencidn, que senala que cada solicitud de patente deberd referirse sélo a un in-
vento, o a varios solamente cuando éstos se encuentren de tal forma relacionados
entre si, que conformen un mismo concepto inventivo, lo cual es recogido en
los arts. 43 y 44 de la LPI, que disponen que cuando en una misma solicitud se
pretendan patentar diversos inventos que no estin ligados mediante un mismo
concepto inventivo, la solicitud podri dividirse y conservar ambas la misma techa
de presentacién, ademds de cumplir con lo ordenado por el art. 48 de la LP1:

Articulo 48, Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberd
presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada soli-
citud. excepto la documentacién relativa a la prioridad reclamada y su traduccién
que ‘Yil s¢ encuentren en i:l Sl)l.il_'ill.ld i.[].i‘.'i'dl ¥, €Il 51 Caso, ]il (.".’ﬁil’]]l dﬂ dl.'.r{:ﬂ.'}]()! y G.l
poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirdn alteraciones que

modifiguen la invencién contemplada en la solicitud original.

Mis atin, cuando se presente una solicitud de patente, y el solicitante crea conve-
niente transformar dicha solicitud en una de registro de modelo de utilidad, o viceversa,
podri cambiarla y conservar la misma fecha de prioridad. pero sélo silo hace dentro de
los tres meses siguientes a la fecha de presentacidn de la solicitud, o durante el mismo
plazo a partir de que el IMPI le requiera hacer dicha modificacién.™

Recibida la solicitud, el TMPI realizard un examen de forma de la documen-
tacién y podrid requerir que se precise o aclare lo que considere necesario, o se
subsanen las omisiones.”’ Estas aclaraciones pueden elaborarse también de ma-
nera voluntaria, siempre que las enmiendas no contengan material adicional ni

W Art, 42, LPL
W Art, 49, LPI,
2 At 50, LPL.
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reivindicaciones de mayor alcance a la solicitud originalmente presentada. Las
enmiendas voluntarias sélo procederdn en tanto no se tenga la resolucién sobre la
procedencia o negativa de otorgamiento de patente.™

Una vez sanstecho el examen de torma, se publicari la solicitud de patente lo
mis pronto posible después del cumplimiento del plazo de 18 meses posteriores
a la presentacion de la solicitud o de la fecha de prioridad reconocida por el IMPT,
aunque el solicitante podré pedir la publicacién anticipada de la solicitud.

En cuanto se haya publicado la solicitud, el examinador asignado procederd
a realizar un examen de fondo respecto del cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad que sefialan los arts. 16 y 19 de la LP1.*

Durante cualquier etapa del proceso, ya sea con motivo del examen de fondo o
del examen de forma que el examinador respectivo practicard sobre la solicitud, el
IMPI podri requerir que se aclare, precise o se subsanen algunas omisiones, para lo
cual se contard con un plazo de dos meses, y se deberd cubrir el pago del arancel
correspondiente en cada contestacién.™ Si el solicitante necesitara un plazo adicio-
nal de otros dos meses para cumphir con lo requerido, podri pedirlo, pero deberd
pagar una tarifa adicional.”” De no atender el requerimiento en los plazos sefialados,
la solicitud se tendrd por abandonada, con la consecuencia legal de perder todo
derecho o prioridad amparada por la solicitud, sin posibilidad de reactivarla.™

Si contestado el requerimiento no son satisfechas las inconsistencias observa-
das por el examinador, de tal manera que considere que no retine los requisitos
de patentabilidad, serd negada la patente. lo cual se comunicard por escrito expo-
niendo los debidos fundamentos y motivos. En caso contrario, una vez satisfecho
el examen de fondo, el examinador podri requerir el pago de la tarifa correspon-
diente para la expedicién del titulo y el pago de las anualidades correspondientes
al mantenimiento de derechos.

Registro de marcas

Ya se han sefialado los requisitos para el registro de una marca, asi como los dife-
rentes elementos que pueden constituir una marca, ¢ incluso se han analizado las
similitudes que la figuralegal de reserva de derechos tiene con la marca. De manera
complementaria, en este apartado explicaremos los pasos para sustanciar un pro-

# Art. 55 BIS, LPL.

Art. 53, LPL
o Art, 55, LPI
5 Art, 58, LPL.

* bidem.
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cedimiento de registro de marca, que es idéntico al de registro de aviso comercial,
y muy parecido al de publicacién de nombre comercial, con las particularidades
que mis adelante se detallarin.

Aligual que con las patentes, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene
mediante el registro, ¢l cual se promoverd mediante una solicitud por eserito que
contenga los siguientes datos, conforme a lo dispuesto por el art. 113 de la LPI:

I. Nombre. nacionalidad y domicilio del solicitante;

II. El signo distintivo de la marca, mencionando s es nominativo, innominado,
tridimensional o 1|1ixtl):_

[[I. I‘u {b{'hﬂ (1e I‘rif‘ler uso (1& lﬂ l“arcﬂs [a f!l]e no ]X](]r& s€r n]{)(liﬁ(.‘ﬂ(iﬂ tl]ler‘i(:l’-
mente, o la mencidn de que no se ha usado. A falta de indicacion se presumird que
no se ha usado la marca;

IV. Los productos o servicios a los que se aplicard la marca, y

V. Los demis que prevenga el reglamento de esta Ley.

Ademds, si se tratara de una marca colectiva, la solicitud deberd acompaniarse de
las reglas de uso respectivas.”’ Toda solicitud de registro deberd ir acompaiiada
del comprobante de pago respectivo, asi como de seis ejemplares de la marca cuyo
r{:gistm se solicita,™ de forma tal que en estos e_iemplu.res no aparezcan palabras
o leyendas que puedan engafiar o inducir a error al piblico. Cuando la solicitud
sc presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ¢jemplares
de la misma no deberdn contener palabras que constituyan o puedan constituir
una marca, a menos que se incluya expresamente reserva sobre la misma,

Como en el procedimiento de solicitud de patente, y de forma consistente con
el art. 6 guinguies del Convenio de Paris, v con el convenio ADPIC, los solicitan-
tes podrin reclamar que se les reconozea como fecha de prioridad en México la
fecha de presentacion en otro pais que forme parte de la Unién de Paris, lo que
se recoge en el art. 117 de la LPL, para lo cual debe cumplir con los requisitos del
art. 118 de esta ley:

Articulo 117, Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de

"

T A 116, LPL
S Art, 114, LPL
* Art. 115, LPL
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los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises, podrd reconocerse
como fecha de prioridad la de presentacion de la solicitud en que lo fue primero.

Articulo 118. Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior se
deberin satisfacer los siguientes requisitos:

1. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el pais de
origen v la fecha de presentacién de la solicitud en ese pais;

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o ser-
vicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo
caso la prioridad serd reconocida solo a los presentados en el pais de ongen;

1. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacidn de la solicitud se
cumplan los requisitos que sefialan los Tratados Internacionales, esta Ley y su re-
glamento,y

IV. (Se deroga).

Una vez recibida la solicitud, se procederi a efectuar un examen de forma tanto
a la solicitud como a la documentacién anexa, para comprobar que satisfagan los
requisitos de la LPT y su reglamento,™

La solicitud de marca deberd cumplir con diversos requisitos para que se
respete la fecha de presentacion, ya que de lo contrario se tomard como tal la
fecha en que sean subsanados, dentro del plazo concedido para ello; tales requi-

sitos son:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
b) Signo distintivo a proteger v su clasificacién (nominativo, innominado,
tridimensional o mixto).
¢) Productos o servicios que pretende amparar, clasificados conforme a la
novena edicién del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacio-
nal de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
d) El pago respectivo por el estudio de la solicitud de registro de marca.
¢ Ser presentada por escrito.
f) Enidioma espaiiol.
¢) Estar firmada.

De manera similar a como ocurre con el procedimiento de patente. el exami-
nador de marcas realizard un examen de forma, v si considera que hay un impe-

* Art. 119, LPL
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dimento, lo comunicard al solicitante para que dentro del plazo de dos meses
proceda a subsanarlo.” Este plazo puede ser ampliado hasta cuatro meses en
total, mediante el pago de la tarifa que corresponde. Independientemente de que
se solicite una ampliacién del plazo, tendri que pagarse una cuota por subsana-
cidn de omisiones, aclaracién o adicién de informacidn, es decir, por contestar al
requerimiento.” En caso de no contestar al requerimiento en los plazos sefala-
dos o0 no adjuntar el comprobante de pago respectivo, la solicitud se tendri por
abandonada.™

Una vez satistecho el examen de forma, el examinador procederi a practicar un
examen de fondo, a fin de verificar que no se incurre en alguno de los impedimen-
tos para el registro de marcas, que se sefialan a continuacién:

Articulo 90. No serdn registrables como marca:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dindmica, aun cuando sean visibles;

I[. LUS I](I]l]l]m." té{.']u.{.'(].q (4] dﬂ uso L'l}[[“:l[l d(_' I(]s I)rl“}u.(_'l(}! 0 !I-.'r\'i(.‘il)s ql.le pl’l:—
tenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje co-
rriente o en las pricticas comerciales, se hayan convertido en la designacién usual
o genérica de los mismos;

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio pidblico o que se hayan
hecho de uso comiin y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga ficil-
mente, asi como la forma usual ¥ corriente de los prudl.u_'lus ola i.l.llput:sl.‘l por su
naturaleza o funcién industrial;

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracterfsticas, sean descriptivas de los productos o servicios que
traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las pa-
labras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie,
calidad. cantidad, composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o
la época de produccitng

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafiados de elementos tales como signos, diseiios o denominaciones, que les
den un cardceter distintivo.

VI. La traduccion a otros idiomas, la variacion ortogrifica caprichosa o la cons-
truccién artificial de palabras no registrables;

T fhidem.
2 Art, 122, LPL
4 Art. 122 BIS, LPL.
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VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emble-
mas de cualquier pais, Estado. municipio o divisiones politicas equivalentes, asi
como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones interna-
cionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacién
reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;
VI, Las que reproduzean o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un estado, sin autorizacién de la autoridad competente, o monedas,
billetes de banco. monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago na-
cional o extranjero;
IK. LJ}S q[[e m]ln)duuﬂ[] (4] ill]iten In! [ll)‘[lLbl‘EH 0 I'J m]ll’&'seulaﬂ'il’ln g‘l‘flﬁ(!ﬂ L{e con-
decoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congre-
s0s, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
X. Las denominaciones geogrificas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios. nombres v adjetivos, cuando indiquen la procedencia delos productos o
servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su procedencia;
XI. ]_.'ls dl‘.‘]l()[uinﬂci'."leﬂ {.]e ]H]bl:"_'i()]“:.! (4] ll.lgilm! l.!l.“‘.' S5 C'ull'il(_'l(_'ti‘.‘!]i I)(]r ]ZI l‘i]l)l'i‘
cacién de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares
de propiedad particular. cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el con-
sentimiento del propietario:
XIL Los nombres, scudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento
de los interesados o, st han fallecido. en su orden, del conyuge. parientes consan-
guﬁmus en linea recta ¥ por udu].u:i('m._ ¥ L'(Jlur.t:ri]lcs., ambos hasta el cuarto gr‘.u.!o;
XIII. Las titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publi-
caciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbélicos, los perso-
najes humanos de caracterizacidn, los nombres artisticos y las denominaciones de
grupos artisticos: a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice
expresamente;
XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de en-
gaiiar al piiblico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan fal-
sas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos
o0 servicios que pretenda amparar;
XV. Las denominaciones, figuras o formas widimensionales, iguales o semejantes
a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en
México. para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo
registro se solicita:

a) Pudiese crear confusidn o un riesgo de asociacion con el titular de la marca

notoriamente conocida; o
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b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la

marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida: o

d) Pudiese diluir el cardcter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular
de la marca notortamente conocida, y
XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales. iguales o seme-
Jjantes en grado de confusién a una marca que el Instituto estime o haya declarado
famosa en términos del capitulo 11 BIS, para ser aplicadas a cualquier producto
o servicio.

Este irnper]imentn no serd upli(.‘aHe cuando el solicitante del regipitrn sea titular
de la marca famosa;
XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en tri-
mite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a
los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, s podrd registrarse una
THArca (ue sea idéntica a otra ya rt:gi_qlr.ldu, st la solicitud es pluuteadu por el mismo
titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
XVII. Unamarca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un nombre
iento industrial, comercial o de

comercial aplicaco a una empresa o a un estableci
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracién o venta de los productos o la
prestacidn de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que
el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacién

de la sol

itud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo ante-
rior no serd aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre
comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como se observa, el catilogo de impedimentos para el registro de una marca
cs bastante extenso v se ha eriticado de casuistico, pucs no permite identificar los
principios bisicos que justifican los impedimentos. Para una mejor comprension
de este aspecto, conviene hacer un gjercicio de derecho comparado.

En Alemania, por ejemplo, el registro de marcas es regulado por las secciones
32 a 41 de la Markengesetz, y para ello se requiere presentar una sola reproduccién
de la marca junto con una lista de los bienes v productos que se descan prote-
ger, ademds de pagar un arancel.” Una caracteristica importante es que el arancel
bs de hasta tres distintas clases en una misma

permite incluir productos o servi
solicitud, por lo que sélo se requerird pagar una cuota adicional si los bienes o

# Martin Aufenager ef al.. Das Dentsche Markengesetz, Verdag C.H. Beck. Minich, 2006, p. 35.
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servicios reclamados son de cuatro o mis clases.™ Desde luego, puede reclamarse
una prioridad extranjera para el registro de la marca, aunque, como una curiosidad
de la ley alemana, también puede reclamarse la prionidad s1 la marca se exhig
previamente en una feria.” Una vez establecida la fecha de priondad o solicitud,
la Deutsches Pantent-und Markenamt (DPMA) examinard si existen impedimentos
absolutos conforme a las secciones 3, 8 y 10 de la Markengesetz.”" Luego seguird
una etapa de examen, ya que el procedimiento de oposicién por parte de quienes
reclamen impedimentos relativos para el registro de una marca vendrd una vez que
la marca se ha registrado.

Ademis, el solicitante podri pedir que su solicitud sea examinada en forma
expedita, mediante el pago de una cuota adicional, en cuyo caso el registro se
otorgard en un periodo inferior a seis meses, a menos que la DPMA encuentre im-
pedimentos para el registro, y de ser asi el procedimiento podria demorarse mis
de seis meses.”™ En Alemania el procedimiento de oposicién, si bien es posterior
al otorgamiento del registro, se considera una continuacién del procedimiento de
registro, pero para mayor claridad en la comparacién con los diferentes sistemas
legales referidos, se analizard en el apartado de procedimientos de observancia.

En Corea del Sur el registro de marcas es similar al de México y Alemania,
pues los tres pafses son parte del sistema civilista. Debido a esto, el registro de
marcas en Corea del Sur se basa en el sistema firsé-fo-file, en vez del sistema first-
to-use.™ Por ello, en la mayoria de los casos, haber usado la marca cuyo registro se
solicita previamente a la fecha de presentacién de la solicitud no es una condicién
ni provee una ventaja para su otorgamiento. ™

Como dato curioso, la prioridad entre dos marcas cuya solicitud ingrese el
mismo dia se decidird mediante un procedimiento consultivo, y en caso de que
no tenga éxito, mediante loterfa."' Antes de la reforma de 1997, que entré en vigor
en 1998, Corea del Sur utilizaba una clasificacidn nacional, v ahora ha aduptadu,
al igual que México y Alemania, la Clasificacién Internacional del Acuerdo de
Niza. Ademis, en virtud de la misma reforma se abandondé el sistema que sélo

W Ibidem.

¥ Das Deutsche Markengesetz §§ 54 8 35.

¥ Martin Aufenager ef al., op. cit., p. 35.

¥ Ihidem. p. 37.

" So0-Kil Chang e al., Intellectual Property Law in Kevea, Kluwer Law International & Max
Planck Institute fir Geistiges Eigentum, Wetthewerbs und Steverrechy, Londres, 2003, p. 77.

B Ihidem.

i fhid.
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permitia una solicitud de registro por clase,* lo que actualmente sigue siendo
obligatorio para las solicitudes de marca promovidas ante el IMPLY

Como ocurre con el IMPI en México, una solicitud de marca sometida ante la
Korean Industrial Property Office (KIPO) se revisard en forma sustantiva para que
pueda registrarse o negarse dicho registro, v deberd pagarse una cuota de solicitud
que cubre hasta 10 bienes o servicios por solicitud.* Si la division de examen de
KIPO no encuentra algiin obsticulo legal para otorgar el registro, entonces orde-
nard la publicacién de la marca, lo que usualmente sucede en un plazo de 13 a
15 meses a partir de la fecha de solicitud. La marca se publica para propésitos de
speceidn piiblica y de oposicién por quienes consideren tener un mejor dere-
cho. Dentro de los 30 dias siguientes a su publicacidn, cualquier persona puede
oponerse® al registro invocando las causas por las cuales considera que la marca
no debe registrarse, contenidas en la seccion 23 del Korean Trademark Act (KTA).

Como una particularidad, si el solicitante de una marca exhibe una copia de la
solicitud a un potencial infractor, en forma posterior a la fecha de su publicacién,
entonces podrd demandar el pago de dafios y perjuicios causados a partir de tal
techa, aunque la accién sélo podri gjercitarse una vez que el titulo se ha expedi-
do.* En general, todo el proceso toma de 15 a 17 meses; pero si se promueve una
oposicion, puede demorarse de cinco a siete meses més. "

De cualquier manera, si la oposicién no prevalece o el examinador no encuentra
nuevas causales para negar el registro, se emitird una decisién de otorgamiento™
y el solicitante deberd pagar otra cuota por expedicidn del titulo dentro de los 30
dias siguientes a que ésta se notifique.”

Por su parte, los derechos marcarios en Estados Unidos de América derivan
del simple uso comercial, y no propiamente del registro del signo distintivo, De
hecho, el registro de una marca no puede concederse sino hasta que la marca ha
cstado €11 us0 )" Cl ﬂ:glerG PUI lU gcllcriil no Cx.'jclldc 105 dcfc[_‘hﬂs (_'Oﬂsuctud.iﬂil'
rios previamente adquiridos.™ No obstante, lo cierto ¢s que aun en un pais que

=

Thidem, p. 78.

“ Art, 57, Reglamento de la LPL

1 Soo-Kil Changet ef al., op. cit., p. 79.

Korean Trademark Act § 25.

i Korean Trademark Act § 24-2,

* BSoo-Kil Chang ef al., op. cit.,p. 79,

Korean Trademark Act § 30,

Korean Trademark Act § 37,

" Beverly W. Patashall ef al., Trademarks and Unfair Competition, LexisNexis Publishing Co.,
Nueva York, 2000, p. 95.

-]
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sigue el sistema de firsf-fo-use pueden obtenerse atractivas ventajas mediante el
registro de una marca. A pesar de su larga tradicién de derecho consuetudinario,
la Trademark Act de 1949, conocida popularmente como Ley Lankam, establece
un detallado sistema para el registro de marcas.

Aun cuando las leyes marcarias de 1881 y 1905 disponian lo necesario para el
registro de marcas, la ley de 1949 amplié v reforzé los beneficios en un esfuerzo
por responder a las necesidades del comercio.” Estos beneficios pueden resu-
mirse de la manera siguiente:™

a) La reivindicacién de propiedad que hace el solicitante sobre la marca
tiene efectos frente a terceros,

h) Para el caso de marcas que no han sido utilizadas, se considera la fecha de
presentacion como la fecha de primer uso.

¢) Elregistro crea una presuncién de validez (prima facie evidence) sobre la
titularidad de la marca, los derechos exclusivos de uso de los productos y
servicios, y el propio registro.

d) Se establece el derecho de gjercitar acciones ante tribunales federales sin
importar la ciudadania del titular, ni el monto de la controversia.

¢) Seestablece el derecho de pedir alos oficiales de aduanas que impidan la
importa{:iéu de bienes que ostenten marcas falsificadas.

f) Es posible reclamar el pago de perjuicios, honorarios legales y otros re-
medios en acciones civiles.

g) Se permite que después del uso continuo de la marca por cinco afos la
marca se considere inmune, y por tanto el registro constituya evidencia
concluyvente de los derechos exclusivos del titular,

Lo anterior significa que el registro, pese a que no es la tinica via para reclamar
derechos marcarios, es de extraordinaria importancia prictica por los beneficios
que otorga al solicitante. Como se dijo antes. la Ley Lanham prevé dos registros:
el principal™ y el suplementario.™

Aunque en cualquiera de los sistemas legales que aqui se analizan es muy re-
comendable hacer una bisqueda previa a la solicitud de registro, en ninguna otra
Jjurisdiccién esto es tan importante como en Estados Unidos de América, ya que

" fhidem.
% Ibid., p.96.

® 15 U.8.C.§1051,
% 15 U.8.C. § 1091,
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en este pais coexisten no solo los dos registros federales antes aludidos, sino tam-
bién diversos registros estatales, sin mencionar los derechos consuetudinanos
que derivan del simple uso.™ Por ello, las bisquedas previas en este pais suelen
ser mucho mds complejas que en Alemania, Corea o México, y por lo mismo im-
plican un costo mis elevado,

Lo anterior no significa necesariamente que las biisquedas en otros paises sean
poco confiables o muy costosas. Cabe destacar que en México una basqueda pre-
via s6lo podia obtenerse a través de una solicitud formal ante el IMPI, sus oficinas
regionales o las delegaciones de la Secretaria de Economia, mediante el pago de
un arancel que si bien no era muy elevado,” resultaba extremadamente oneroso si
consideramos ¢l tiempo que debfa invertirse para ello, sobre todo cuando la soli-
citud pretendia realizarla un comerciante o prestador de servicios por su cuenta,
No obstante, a partir de 2009, el 1MP1 liberd dicho servicio en linea para que esté
disponible a cualquier persona, sin necesidad de cubrir algiin arancel, y ademis
mejord considerablemente su “Servicio de consulta externa sobre informacién
de marcas” (Marcanet), que permite realizar sin costo y en linea bisquedas por
niimero de expediente, por niimero de registro, por denominacién, consulta del
catdlogo de la clasificacién de Niza (clasificacién internacional de productos y
servicios), asi como bisquedas fonéticas.

De cualquier modo, la informacién disponible en este sistema atin es mas limita-
da sila comparamos con los portales de la KIPO, la DPMA o0 la United States Patent
and Trademark Office (USPTO, Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos),
los cuales permiten realizar biisquedas en forma muy amigable” para una persona
sin entrenamiento en la materia; ademds proveen una plataforma para usuarios

" Beverly W. Pattishall ef al.. op. cif., p. 104.

" El arancel para dicha bisqueda previa puede ir desde $26.50 hasta $95.65 mds impuestos, de-
pendiendo de si la solicitud es formulada por escrito o en forma electrdénica, o por una sola con-
stlta o en volumen. El pago deberd realizarse en un banco y adjuntar a la solicitud de biisqueda

el comprobante de pago del arancel correspondiente s hace de manera electrinica, el pago
deberd realizarse en el banco e inscribirse ante el IMPL como usuario, lo que evidentemente no

hardn los comerciantes o prestadores de servicio comunes, porgue en conjunto representa una

extraordinaria inversién de tiempo y dinero.

Los portales de biisqueda pueden consultarse en las direcciones siguientes: Dentsches Pantent-
und Markenamt (hup:/fwww.dpma.de/english/service/e-services/dpmaregisterindex. html),
United States Patent and Trademark Office (http:/ftess2.uspto.gov/bin fpate.exe PEscarchss &
state=4009:j¢958d.1.1), Korean Industrial Property Office (hetp:/fwww.kipo.go ke /kpo/user.
in.BoardApp) ¢ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (http://
marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home).
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expertos; permiten realizar biisquedas con base en diversos eriterios;™ permiten
acceder a mformacion relativa al titular o solicitante de cualquier signo distintivo,
¥y s0n gratuitos, pues no es necesario acudir a mingin lugar a realizar pago alguno
ni inscribirse en alguna dependencia de gobierno como usuario del sistema.

No obstante, los servicios electrénicos que el IMPI puso a disposicidn en linea a
partir de 2009 constituyen un enorme avance, Lo anterior redunda en una herra-
mienta atractiva y Gtil para el comerciante o prestador de servicios ordinario, ya que,
por un lado, no representa un consumo excesivo de iempo ni de dinero y, por otro,
es un dispositivo eficaz para la autoridad admimstrativa, al permitir que los potencia-
les solicitantes evalien mejor los riesgos al promover una solicitud de registro.

Una solicitud escrita ante la USPTO debe ir acompaiiada de un dibujo de la marca;
tres especimenes que pueden proporcionarse en la forma de una etiqueta o enviarse
via fax, y el pago del arancel correspondiente,™ el cual puede hacerse simplemente
adjuntando un cheque, sin necesidad de acudir a un banco ni llenar complicadas
formas de depésito. La solicitud puede ser de dos tipos: basada en un uso previo
(use-based application) o en una intencién de usar la marca (intent-to-use applica-
fion); es decir, una para cuando ya se ha usado la marca y la otra para cuando no se
ha usado antes. En el segundo caso, el solicitante debe iniciar el uso de la marca y
presentar una declaracién de uso dentro de los seis meses siguientes a que la USPTO
emite el aviso de aceptacién de la solicitud, lapso que puede prorrogarse por perio-
dos sucesivos de seis meses, sin exceder tres afios. En cualquiera de los dos casos la
divisién de marcas de la USPTO revisard si la marca propuesta causa contlicto con
otra. Si no es asi, entonces ordenard su publicacién en la gaceta oficial. Esta publica-
cién notifica al piblico la existencia de la solicitud, de manera que quien considere
sus derechos afectados pueda iniciar el procedimiento de oposicién.™

Si nadie presenta una oposicién en contra de una solicitud basada en uso previo,
se emitird un certificado de registro (certificate of registration). Por el contrario, si
no sc presenta oposicién contra una solicitud basada en la sola intencidén de usar la
marca, se emitird un aviso de aceptacion (notice of allowance), el cual sélo mediante
la presentacién de la declaracion de uso (statement of use) se convertird en certifi-
cado de registro,

" Algumos delos eriterios de biisqueda son: titular, nimero de solicitud, fecha de solicitud, fecha
de registro, fecha de publicacion, tipo de marca, representante legal o agente, clase, producto
o servicio, eteétera,

* Beverly W, Pattishall ef al., op. cit., pp. 105 y 106,

" Ihidem.
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Como una particularidad del sistema estadounidense, aunque el registro dura
10 aiios, al igual que en los demds paises analizados, “dentro del afio siguiente
a la expiracién del sexto afio™' de la fecha de registro deberd presentarse otra
declaracion de uso (affidavit of use), que debe ir acompanada de especimenes
que compruchen el uso o en su defecto justificar que la falta de uso se ha debido
a circunstancias especiales y no a una intencion de abandonar la marca. De no
cumplir con este requisito, la marca se cancelard autométicamente."

El andlisis comparativo de los procedimientos de registros y causales de impro-
cedencia para otorgar el registro correspondiente pretende clarificar el alcance de
las disposiciones vigentes en nuestra legislacion nacional.

Para finalizar este apartado conviene hacer la distincién respecto de los nom-
bres comerciales va que éstos, en teoria, estin protegidos sin necesidad de registro,
conforme lo dispone el art. 105 de la LPI, que extiende la proteccién a la zona
geogrifica de clientela efectiva:

Articulo 105, El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarin protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccidn abarcard la zona geogrifica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se
extenderd a toda la Repiblica si existe difusién masiva v constante a nivel nacional
del mismo.

No obstante, la propia LP1 sefiala que podri solicitarse al IMPI la publicacién del
nombre comercial a fin de establecer la presuncién de buena fe en la adopcidén y
el uso del nombre comercial,™ lo que en la prictica ha hecho depender de dicha
publicacién, que conforme lo disponen los arts. 107 a 112, se hard mediante un
procedimiento sustancialmente idéntico al de registro de marca o aviso comerdal.
Esta prictica es percibida por los usuarios en general como un requisito, sobre todo
porque ademds de tener que acompaiiar la solicitud de una fe de hechos notarial
~lo cual implica un costo adicional—, por tradicién legal las autoridades jurisdic-
cionales y de procuracién de justicia encargadas de la observancia de los derechos
amparados por los nombres comerciales requieren un registro o documento donde
conste la titularidad del derecho, lo que ha vuelto ineficaz a esta figura legal.

515 U.S.C. § 1058(a).
“ 15 1.5.C. § 1059.
“ Art, 106, LPL



340 Derecho de la propiedad intelectual

Procedimientos de reconocimiento de derechos

Se ha explicado lineas arriba que mientras en materia de propiedad es necesario
¢l registro para considerarse legalmente como el titular de los derechos respec-
tivos, en materia de derechos de autor es muy clara y categdrica la ley respecto
a que no se requiere tal tramite para considerarse el titular, como lo establece el
art. 5° de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), que sefiala:

Articulo 50. La proteccion que otorga esta Ley se concede a las obras desde el
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente
del mérito, destino o modo de expresidn,

E] re(,'f)n()(,'imiﬂ"tﬂ (Ie I‘m Clel'ecllns (IE autor }‘- f[e lns dere(‘.hﬂﬁ CONEXOS No re-
quiere registro ni documento de ninguna especie ni quedard subordinado al cum-
plimiento de formalidad alguna.

Inscripcion de obras y actos relacionados con el derecho de autor

No obstante la ausencia de formalidades, en la prictica es muy aconsejable contar
con dicho registro, no sélo porque al inseribir la obra quedan registrados los hechos
y actos que en ella se sefialen, sino también porque la inscripeién de los actos rela-
tivos a la transmisién de derechos de autor tiene efecto frente a terceros, y los actos
formalizados ante fedatario piiblico e inscritos ante el Registro Piiblico del Derecho
de Autor traen aparejada ¢jecucién, como se advierte de los preceptos siguientes de
la LFDA:

Articulo 32, Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan dere-
chos patrimoniales deberdn inscribirse en el Registro Piiblico del Derecho de Au-
tor para que surtan efectos contra terceros.

Articulo 37, Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales que
se farmalicen ante notario, corredor priblico o cualquier fedatario piblico y que se
encuentren inscritos en el Registro Priblico del Derecho de Autor, tracrin apare-
Jjada ejecucion.

Articulo 168, Las inscripciones en el registro establecen la presuncidn de ser ciertos los
hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripcitn dejaa
salvo los derechos de terceros. Sisurge controversia, los efectos de la inscripeidn queda-
rin suspendidos en tanto se pronuncie resolucidn firme por autoridad competente.

El procedimiento de inscripeion puede levarse a cabo no sélo respecto de
obras artisticas y literarias, sino también respecto de una variedad de actos, que
se senalan en ¢l art. 163 de la LFDA:
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Articulo 163, En el Registro Piiblico del Derecho de Autor se podrin inscribir:
1. Las obras literarias o artisticas que presenten sus autores;

II. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de
obras literarias o artisticas, aun cuando no se compruebe la autorizacion concedida
por el titular del derecho patrimonial para divulgarla,

Esta inscripeidn no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registra-
da,a menos de que se acredite la autorizacién correspondiente. Este hecho se hard
constar tanto en la inscripcién como en las certificaciones que se expidan;

III. Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestion colectiva y las
quE li)&l r!:ﬁll'{llen (4] ]]]Udiﬁqu{ﬂ]:

[\?. :J)S [)act(ls 0 Ci}ll\-’enins (!"E Celehren ]ﬂ.‘i Sn(ﬁe(la(leﬁ me’xil_'an;lﬁ de geili()n Co=-
lectiva con las sociedades extranjeras;

V. Losactos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen,
transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales;

VI. Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos:

-‘"H. Lllﬁ I)l)(lﬂrﬂﬁ ()L(]l'gil(.{us p:lril gﬂsti()]]ar ante el I“sﬁlut{].l L'l.l.'dl]dl} I:] m}lrl‘.'ﬂellt;l’
cién conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar ante €l
VI Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestion co-
lectiva en favor de éstas;

IX. Los convenios o contratos de interpretacion o ejecucion que celebren los ar-
tistas intérpretes o ejecutantes, y

X. Las caracteristicas grificas y distintivas de obras.

Se ha sefialado que los efectos de la inscripeién de las obras o de los actos se-
falados en el articulo transcrito solamente tienen efectos declarativos, y no consti-
tutives de derechos, toda vez que, por un lado, no es necesaria tal inscripeidn para
crigirse como el titular del derecho, y ademis la nulidad del registro no implica la
nulidad del derecho sobre la obra o de los actos realizados respecto de cllas. En
tal virtud. la autoridad registradora en materia de derechos de autor sélo hard un
examen de forma, pues no tiene facultades para examinar o pronunciarse acerca
de las caracteristicas o cualidades de la obra como para realizar un examen de
fondo, conforme lo disponen los articulos de la LFDA siguientes:

Articulo 50. La proteccion que otorga esta Ley se concede a las obras desde el
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente
del mérito, destino 0 modo de expresién,
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El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no re-
quiere registro ni documento de ninguna especie ni quedard subordinado al cum-
plimiento de formalidad alguna,

Articulo 166. El registro de una obra artistica o literaria no podri negarse ni sus-
penderse so pretexto de algtin motivo politico, ideolégico o doctrinario.

Articulo 167. Cuando dos o mis personas soliciten la inscripcién de una misma
obra, ésta se inscribird en los términos de la primera solicitud, sin perjuicio del
derecho de impugnacion del registro.

Naturalmente, el registrador en materia de derechos de autor podri considerar
que no se rednen los requisitos de forma, en cuyo caso requeriri al solicitante que
los subsane.

Conviene también comparar el procedimiento de inscripcién de obras con
otras jurisdicciones con la finalidad de entender mejor los alcances de las dispo-
siciones nacionales, aunque a diferencia de lo comentado respecto a los proce-
dimientos de registro de marcas, en el caso de inscripeién de obras parece haber
menos asimetrias.

Por ejemplo, en Alemania, al igual que en México, la proteccién autoral
comienza a partir del momento de creacién, sin necesidad de formalidad
alguna,” y el procedimiento de registro de obras es menos relevante que el de
marcas. Debido a lo anterior, las leyes aplicables en materia de derechos de autor
(Urheberrechtsgesetz y Verlagsgesetz) ni siquicra regulan la inscripeién de obras.
Lo dnico que disponen al respecto es lo que la Urkeberrechisgesetz lama regisiro
de aufores, el cual sirve Gnicamente para inscribir el nombre real de autores que
han publicado obras con un seuddénimo, por lo que funciona sélo como una
especie de base de datos.™

Dicho registro de autores estd a cargo de la oficina de patentes y marcas DPMA, la
cual no estd facultada para verificar las credenciales del solicitante nila precisién de
la informacién proporcionada. Este registro es de cardcter piiblico y las inscripcio-

Conforme ¢l Convenio de Berna para la Proteccién de Obras Artisticas v Literarias del 9 de
septiembre de 1886, segin sus tiltimas reformas del 28 de septiembre de 1979, las creaciones
literanias v artisticas serin protegidas en los paises miembros de la Union creada por dicho
convenio, desde el momento en gque aquéllas sean creadas; pero en los términos del art. 2 (2)
de dicho Convenio, los paises podrdn, sin embargo, exigir que las obras estén Rjadas en un
soporte material, como ocurre en la legislacidn mexicana,

- Das Deutsche Urheberrechtsgeset: § 66 (2),
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nes debe publicarlas el solicitante en el Boletin Federal (Bundesanzeiger)." Muchos
estudios y obras en la materia le dan poca relevancia al registro de obras."”

Por su parte, la ley coreana es menos escueta v mucho mds coincidente con la
ley mexicana, pues la Korean Copyright Act (KCA) contempla tres articulos que dis-
ponen lo necesario para el registro de obras artisticas y literarias, en términos muy
similares a la LFDA. Entre sus elementos mas importantes destacan los datos que
deberin proporcionarse para que se lleve a cabo la inscripeidn de la obra y el
hecho de que tal inscripeién crea una presuncién de validez a favor de la perso-
na cuyo nombre se mscribe junto con la obra, ya sea como autor o tilar.” De
manera similar que con la LFDA,"™ algunos actos sélo tendrin efectos frente a ter-
ceros si estdn inscritos, como la transterencia de derechos (excepto por herencia
o sucesion), la restriccion a los derechos de propiedad del titular y cierto tipo de
garantias,”™

La KCA determina que el registro de obras lo llevard a cabo el Ministerio de
Cultura y Turismo, disposicién que es practicamente idéntica a la de la LFDA, salvo
porque las inseripciones deben publicarse en un boletin,” tal como sucede con los
derechos de propiedad industrial. A pesar de las grandes similitudes entre los sis-
temas coreano y mexicano, existe una diferencia sustancial: la ley coreana no exige
el requisito de fijacion en un soporte material para proteger la obra, sino que la
proteccién comienza desde el momento de su ereacién; aunque, como ya se dijo,
esto representa un enorme problema prictico para los tribunales en el momento
de evaluar acciones de infraccién.”

El caso de Estados Unidos de América, sin embargo, resulta mucho mds comple-

jo. Histéricamente, este pais habfa mantenido una proteccién mediante copyright

que estaba sujeta a diversas formalidades, incluida la imperiosidad del registro,

% Das Dentsche Urheberrechisgesetz § 138 (3),

" Véase diagnastico realizado por Thomas Dreier, M.C.J, investigador del Max Planck Institute
fiir Geistiges Eigentum, Wetthewerbs und Steverrecht, sobre los derechos de autor v la explo-
tacidn digital de obras, titilado The Current Copyright Landscape in the Age of the Internet and
Multimedia.

* Korean Copyright det § 51,

Art. 168, LFDA: *Las inscripeiones en el registro establecen la presuncidn de ser ciertos los

g

hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripeién deja a salvo
los derechos de terceros
didos en tanto se pronuncie resolucidn firme por antoridad competente”

™ Korean Copyright Aet § 52,

™ Korean Copyright Aet § 53,

* Soo-Kil Chang ef al., of. cit.,p. 123.

51 surge controversia, los efectos de la inseripeion quedarin suspen-




344 Derecho de la propiedad intelectual

pues de lo contrario la obra pasaria directamente al dominio piblico si se publicaba
antes de que estuviera registrada.” De hecho, el sistema estadounidense de regjs-
tro de obras artisticas y literarias es, por mucho, el mis complejo v elaborado que
existe,” desempeiia un papel critico en la proteccion de las obras y tiene efectos
legales mds trascendentales pues, al igual que las legislaciones alemana, corcana y
mexicana, establece una presuncion de valides (frima facie evidence), pero ademis
otorga ventajas adicionales que sélo estarin disponibles mediante el registro.

Aun cuando el registro subsiste como una formalidad para la proteccién de
un mimero limitado de obras,” en general resulta muy atractivo por las ventajas
que ofrece. Consecuentemente, el derecho de reclamar ciertos tipos de dafios y
perjuicios, ¢ incluso el derecho de instaurar una demanda por la violacién de de-
rechos, silo podra reclamarse si la obra esta registrada.’® Por otro lado, esta dis-
posicién ha sido muy criticada por hacer potestativo el registro para los titulares
de obras de origen extranjero, sin negarles los beneficios que el registro supone
para un titular doméstico. Lo anterior, aunque se encuentra en cumplimiento ple-
no con los compromisos asumidos por Estados Unidos de América en virtud del
Convenio de Berna, es visto por muchos como una desventaja para los autores
estadounidenses y para la competitividad de la industria de ese pafs.

“ A, Gorman ef al., Copyright: Cases and Materials, 5 ed., Lexis Publishing Charlottesville,
Virginia, 2000, pp. 4-7.
Marshall Leaffer, Understanding Copyright Leaw, LexisNexis, Newark, 2005, p. 273.

7K registro de una obra todavia constituye una formalidad necesaria en dos casos: 1. obras

publicadas sin el aviso de derechos de autor (es decir, nombre del autor, aiio de publicacién y
la palabra “copyright™ o el simbolo ) antes del 1 de enero de 1964 y que no hayan sido reno-
vadas durante su vigésimo octavo afio para mantener la proteccidn, con base en la redaceidn
original del Copyright Act de 1976, y 2. cuando se haya omitido el aviso de derechos de autor
en obras distribuidas en un miimero relativamente pequefio de copias, contorme a las secciones
405 y 406 de la redaccion original del Copyright Act de 1976 y que la publicacidn se hubiera
hecho antes del 1 de marzo de 1989,

Este ﬂ.‘qllinilu ya no s E:xig\: a purlir de la entrada en rigm de la reforma ]cg‘a] conocida como
Bern Convention Implementation Act, el 1 de marzo de 1989, v solamente subsiste para el caso
de obras publicadas por primera vez en Estados Unidos de América o en paises que no son
miembros de la Convencién de Berna para la Proteccién de Obras Artisticas v Literarias. La
iinica excepeién al requisito de registro como condicién part su proteccién en obras publi-

#

cadas por primera vez en Estados Unidos Aménca es para el caso de que la accidn ejercitada
se refiera a los derechos morales de aibucidn ¢ mtegndad para cierto tipo de obras referidas
como werks of visual arts, conforme a la seccitn 106 A de la legislacion autoral estadouniden-
se. Cabe destacar que este requisito se refiere al lugar donde fue publicada la obra por primera
vez,y no a la nacionalidad del autor. Véase 17 (7.8.C. § 411(a).
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No sélo es importante realizar el registro, sino hacerlo durante cierto periodo.
La presuncién de validez que conlleva revertir la carga de la prueba al deman-
dado es un procedimiento junisdiccional, v deriva del registro de la obra. Este
beneficio podri disfrutarse tinicamente si el registro se lleva a cabo dentro de los
cinco aios posteriores a la fecha de publicacién de la obra;”” de lo contrario, co-
rresponderd a los tribunales conceder el valor probatorio que diserecionalmente
consideren. De manera similar, es posible recuperar dafos en forma estatutaria,
asi como costos y honorarios legales con respecto a violaciones derivadas de ac-
tos postertores a la fecha de registro, s6lo en dos circunstancias: 1. violacién a los
derechos de una obra inédita y 2. violaciones a los derechos de una obra deriva-
das de actos comenzados después de la publicacién, cuando el registro de la obra
haya ocurrido dentro de los tres meses posteriores a su fecha de publicacion,™

Pese a lo anterior, en lo sustancial el procedimiento de registro de una obra
es muy similar en Alemania, Corea y México, Sin embargo, destaca la sencillez
para efectuar el pago mediante cheque u orden de pago. sin necesidad de acudir
al banco ni llenar complicadas formas de depésito, asi como que tinicamente sea
necesario anexar una copia de la obra y todo el procedimiento pueda realizarse
por correo, de forma confiable, lo que no puede afirmarse con respecto al caso
mexicano. Mis atin, el pragmatismo que caracteriza a los estadounidenses es evi-
dente en un procedimiento ripido lamado special handling, el cual sélo podri
concederse en casos que involucren un litigio pendiente o inminente, un asunto
relativo a aduanas o techa préxima de realizacién de un contrato o publicacién
dela obra,”

Aunado alas disposiciones relativas al special handling, el Congreso de Estados
Unidos de América ha intentado maneras para acelerar el proceso de registro. Con
tal propésito, en 2005 tuvo lugar una reforma que permite un pre-registro para obras
queestén prepardndose para su distribucién comereial y no hayan sido publicadas.
Lo anterior se considerd necesario porque bajo el esquema ordinario de registro
una pelicula no puede registrarse como una obra publicada sino hasta que comien-
za a exhibirse, tomando en cuenta que también resultaba impréctico registrar la

717 U.S.C. §410(c).

17 U.S8.C. § 412(2). De acuerdo con Marshall Leaffer. una tercera excepeién se encuentra enla
seccién 411(b) a violaciones de derechos derivados de obras consistentes en sonidos, imige-
nes o ambas, cuya fijacion se hace en forma simultinea con su tr 1sidn ¥ con respecto a la
cual se obtiene el registro dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicac

™A partir del 1 de agosto de 2009, Ta tarifa normal por un registro de obras es de 35 délares en
linea y 50 en papel. Para el caso de que se solicite special handling, se requerird el pago de 480
dolares adicionales.
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pelicula como una obra inédita hasta que luese exhibida.*” En teoria, dicho pro-
cedimiento de pre-registro esti disponible para “cualquier clase de obras que el
Director de la Copynight Othee determine que han temdo una historia de viola-
cién en forma previa a la distribucién comercial antorizada™."'

El procedimiento de registro de obras en Estados Unidos de América se lle-
va a cabo ante la Oficina de Derechos de Autor (Copyright Office), que es un
departamento de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos™ y cuyo principal
funcionario es nombraclo por el Director y el Asistente de la Biblioteca del Con-
greso. Aligual que en los demis paises anahzados, los efectos del registro de obras
ante la Copyright Office son establecer una presuncion de validez sobre los datos
de obras en el registro y al mismo tiempo facilitar la transferencia de derechos. Esta
autoricad se limita a revisar que la solicitud esté correctamente elaborada, sin eva-
luar su veracidad ni precisién, y salvo por discrepancias obvias, casi en todos los
casos efectuard la inseripeién de la obra.™ En forma idéntica a como sucede con
la legislacién mexicana, la ley estadounidense requiere que la obra sea fijada en un
medio tangible,* requisito que no necesariamente debe cumplirse en Corea.

Conviene aclarar que en la legislacién estadounidense hay diferencia entre re-
gistro y depésito. El registro sirve para efectos de la proteccién o para gozar de las
ventajas que otorgan los derechos de autor. El depdsito, en cambio, es una caracte-
ristica de la ley estadounidense desde 1790 y debe cumplirse en todos los casos,
independientemente del registro para efectos de proteccién autoral, que aplica
para libros y fonogramas. Por tanto, es obligatorio que todo libro o fonograma pu-
blicado en Estados Unidos de América sea depositado en la Biblioteca del Congre-
50.% Las dnicas obras excluidas de cumplir con este requisito obligatorio son las

" Marshall Leaffer, op. cit.. p. 276.

B I7 U.S.C. § 408 (F) (1)-(1).

De acuerdo con Marshall Leaffer, el hecho de que la Copyright Office se ubique como un

departamento de la Biblioteca del Congreso v, por tanto, sea dependiente del Poder Judicial,

se debe a una anomalia histérica, cuando el Congreso de Estados Unidos modificd la ley en

la materia para centralizar los procedimientos de registro v depisito de obras en una misma

institucién. Lo anterior contrasta con la autoridad administrativa en materia de propiedad in-

dustrial (United States Patent and Trademark Office), que sf depende del Poder Ejecutivo.

Marshall Leaffer, of. cit., p. 272.

Compendium 11 of United States Copyright Office Practices § 108,05,

17 U.5.C. § 102 (a).

* Este requisito permanece a pesar de que ha sido atacado de inconstitucional por contravenir
los derechos de libertad politica y religiosa, asi como la garantia de debido proceso, Véase
Ladd v. Law and Tech. Press, 762 F.2d 809 (9th Cir. 1985).

-
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obras inéditas, obras publicadas sin aviso de derechos de autor, obras publicadas
en el extranjero y ciertas categorias especiales determinadas por la Biblioteca del
Congreso.™ Es necesario precisar que la falta de depdsito no impide la proteccion
autoral; pero como una cuestion de orden prictico, cuando se solicita el registro
ante la Copyright Office, al mismo tiempo se cumple con el requisito de depdsito.™
Desafortunadamente, no funciona de manera inversa, pues si sélo se solicita el de-
pésito, no con ello se cumplird de manera automitica con el requisito de registro.

En resumen, aunque la inscripeion de obras no tiene efectos constitutivos de
derechos, sino meramente declarativos en la mayoria de los casos, si se aprecia
con claridad la gran ventaja prictica que conlleva. Y aun enando la legislacion
estadounidense todavia someta la proteccién autoral a formalidades como el re-
gistro, que subsiste como un requisito de procedencia para reclamar importantes
prestaciones judiciales, también se aprecia la tendencia por acercarse a la legisla-
cidn europea, la cual tradicionalmente se ha construido a partir de sélidas bases
mternacionales fundamentadas en el Convenio de Berna para la Proteccién de
Obras Artisticas v Literarias.

6.3. Procedencia de recursos contra la negativa
en el otorgamiento o reconocimiento
de un derecho de propiedad intelectual

Una solicitud de patente, de registro de marca u otro derecho de propiedad indus-
trial puede ser rechazada por el IMPL, del mismo modo que puede ser negada la so-
licitud de inscripeién de una obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(Indautor), por lo que serd necesario sustanciar un procedimiento de impugnacion.

Si bien los recursos o juicios procedentes para combatir una resolucion ya sea
del 1MPI o del Indautor son de cardcter contencioso, cabe diferenciar éstos de
aquellos procedimientos de observancia que son formalmente administrativos,
pero que son materialmente jurisdiccionales en razén de que en estos (ltimos el
propio IMPI 0 un tribunal competente en materia administrativa conoce de un
asunto donde se plantea una lifis entre dos o mds particulares.

Elart. 200 de la LP1 prevé el recurso de reconsideracién contra resoluciones que
nieguen una patente, registro de modelo de utilidad y disefio industrial, aungue no
servia para recurrir a resoluciones que negaran el registro de signos distintivos. Sin

s 37 CLF.R. §§ 202.19-202.21.
% 37 C.ER. §§ 202.19.
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embargo, tras la reforma a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA),
el recurso aplicable a todos los actos del IMPL, independientemente de su naturale-
za, s el de revision que se contempla en dicha ley y no el de reconsideracion,™ que
s optativo, ya que es posible acudir directamente al juieio de nulidad fiscal ante el
‘Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TEJFA).

Aun asi, durante algin tiempo existié confusion con respecto a en qué casos pro-
cedia el recurso de revision o el juicio de nulidad fiscal, y en qué casos el juicio de
amparo. En noviembre de 2003 una tesis aislada determiné que “la existencia clel
recurso de revision es un benehicio a favor del gobernado para su defensa, y no para
confundirlo”. Lo anterior debido a que el IMPI no sefialaba claramente en sus resolu-
ciones la procedencia del recurso de revision, por lo que, segtin esta tesis, tal omisién
negligente o dolosa por parte del IMPT hacia nugatorios los derechos individuales de
acceso a lajusticia, toda vez que esto significaba una trampa procesal. Entonces, con
base en la interpretacién que esta tesis hace del caso particular, en los términos del
art. 192 de la Ley de Amparo y por mayoria de razén, si no existe una obligacién de
agotar el recurso de revisién en sede administrativa, tampoco la hay respecto del jui-
cio contencioso-administrativo, precisamente por la misma falta de informacién.™

La tesis sefialada contendié en la contradiecién 58/2005-S8S, de la cual derivé
la jurisprudencia 2°/]. 95/2004, que abandona el criterio de que es innecesario
agotar el recurso de revisién previsto en el art. 83 de la LFPA antes de acudir al
juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del

¥ Por tratrse de actos de los organismos piblicos: descentralizados dicha ley, 1o que derogé

sicitamente la aplicacion del recurso de reconsideracion e plado en la LPL, por no tratarse
de las materias excluidas por la propia LP1, referentes a competencia econdimica, pricticas
desleales del comercio internacional y financiera. Jurisprudencia: Llo.A. J/11. Pagina 1119
(Abril de 2002) Amparo en revisidn 781/2001. Nike International, LTD. 4 de mayo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hemindez Fonseca. Secretario: Aurelio
Damiin Magafia. Amparo en revision 601/2001, The Keds Corporation. 11 de mayo de 2001,
Unanimidad devotos, Ponente: Carlos Ronzon Sevilla, Secretaria; Ursula Hergnder Maguivar.
Amparo en revisidn (improcedencia) 1441/2001, Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo
de 20011, Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Herndndez
Albores. Amparo en revisidn (improcedencia) 801/2001. José Emesto Matsumoto y Matsuy.
23 de mayo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales. Secretario:
Oscar Escobedo Navar. Amparo en revisién (improcedencia) 2062/2001, Chicles Canel’s, S.A.
de C.V. yotro, 7 de bre de 2001, Unamimidad de votos, Ponente: Carlos Ronzon Sevilla.

L}
Secretario: Mano César Flores Muiioz,

¥ Tesis Aislada: 1.70.A.252 A, Pigina 977 (Noviembre de 2003) Amparo en revision 5207 /2003,
Tardin Hermanos Sucesores, 5.A. 22 de octubre de 2003, Unanimidad de votos. Ponente:
F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
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gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolucién, Semanas después,
en una inaudita reflexién sobre el tema, la Suprema Corte determiné apartarse
de tal eniterio a fin de establecer que las resoluciones admimstrativas que en tér-
minos del art. 83 de la LFPA son impugnables ante el TFIFA, de manera optativa a
través del recurso de revision o del juicio de nulidad,

. necesariamente deberdn impugnarse a través de este tiltimo, previo al juicio
de garantias, en términos del articulo 11, fraccidn X111, de la Ley Orgdnica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se
h:l_\"‘d :)pwdn por sustanciar el recurso de revision, con p()str:'riuridad a éste siem]}re
deberi agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en
relacién con la tramitacién del jncio contencioso admimstrativo, el Cédigo Fiscal
de la Federacion no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Am-

paro para conceder la suspensién del acto reclamado.”

Lo anterior es consistente con reiterados eriterios que establecian la proceden-
cia del recurso de revision contemplado en la LFPA en virtud de una sustitucién
legislativa motivada por la reforma al art. 83 de dicha ley, del 20 de mayo de 2000,
y debfa agotar el recurso de revisién respecto de actos de autoridad del TMPT antes
de promover el amparo.” También es consistente con otro criterio de 2002 que
establecia la improcedencia del amparo contra actos del IMP1 en los casos en que sea

" Segin se advierte de la tesis de jurisprodencia 2], 1552002, publicada en ¢l Semanario
Judicial deTa Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XVII, enero de 2003, pigina 576,
con la salvedad de que no habrd obligacidon de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se
actualice alguna excepcién al principio de definitividad previsto en la frace. XV del art. 73 de
la Ley Reglamentaria de los arts. 103 v 107 constitucionales. Jurisprudenda: 2a.[]. 95/2004.
Pigina 414 (Julio de 2004) Contradicciin de tesis 58/2004-55, Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Décimo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Cir-
euito, 23 de junio de 2004, Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguire Anguiano. Secreta-
rio: Amullo Moreno Flores.

Jurisprudencia: 1. 130.A. J/3. Pigina 1130 (Septiembre de 2001) Amparo en revisidn
20993/2001. Glaxo Group, Lid. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba
Becerril Velizquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisidn 3573/2001.
Hooters of America, Inc. 22 de marzo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba
Becerril Velizquez, Secretario: Marat Paredes Montiel, Amparo en revisidn $715/2001, Chupa
Chups Industrial Mexicana, 5.A. de C.V. 22 de marzo de 2001, Unamimidad de votos, Ponente:
Rosalba Becerril Velizguesz. Secretario: Marat Paredes Montiel, Amparo en revision 1873/2001,
Teqquila Cuervo, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2001, Unanimidad de votos, Ponente: Rosalba
Becerril Velizquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revision 5093/2001. Maria

w
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procedente el recurso de revision contemplado en la LFPA, es decir, debe interponer-
se el recurso de revision, medio de defensa ordinario previsto por la ley, o el juicio de
nulidad fiscal, segiin corresponcda, en congruencia con el principio de defimuvidad
que rige al juicio de garantias,™

Esto deja intacto el eriterio seguido desde 1999, el cual establece que el juicio
contencioso-administrativo de nulidad fiscal debe agotarse previamente al ampa-
ro cuando se impugne una resolucion del IMPI que sélo imp(}nga multa, lo que
implica analizar tanto los hechos que originaron la imposicién de la multa como
la graduacién y fijacion de ésta; de lo contrario, resultarfa ineficaz la promocién
del mencionado medio de defensa, al quedar intocada la determinacién de ilici-
tud o infraccidn establecida por la autoridad administrativa, lo que provocaria la
indefension del particular.™ En lo que respecta a la impugnacién de clausura o
arresto administrativo, €sta si puede recurrirse directamente por medio del am-
paro indirecto, sin que por ello sea improcedente, ya que el juicio de nulidad
fiscal no es procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias
derivadas del mismo acto reclamado.*

Con base en los anteriores criterios, las resoluciones finales del IMPI admitian
un recurso de revision contemplado en la LFPA, que era opcional porque podfa

hacerse valer o irse directamente al juicio de nulidad fiscal ante la sala regional
del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual también admitia revisién

Bonita Sport, S.A. de C.V. 8 de junio de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril
Veldzquez, Secretario: Marat Paredes Montiel,

# Jurisprodencia: 1.100.A, J/3. Pigina 1155 (Abril de 2002) Amparo en revision (improcedencia)
B6/2001. Alberto Sion Cheja. 24 de mayo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: Rolando
Gongdlez Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina. Amparo en revisidn (improcedencia)
75/2001. C.H. Guenther & Son, Inc. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
Luis Tirado Ledesma. Secretano: Vicente Romin Estrada Vega. Amparo en rewisidn
(improcedencia) 101/2001. Kimberly Clark Corporation. 21 de junio de 2001, Unanimidad de
votos. Ponente: Rolando Gonzilez Licoma. Secretaria: Sandra Acevedo Herndndez, Amparo
en revision 1482001, Comercializador Farmacéutica de Chiapas, 5. A, de C.V. 16 de agosto
de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé Gonzilez. Secretario: Moisés Manuel
Romo Cruz. Amparo en revision (unprocedencia) 250/2001. Goodrubber de México, S.A.
de C.V. 6 de septicmbre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé Gonzdlez.
Secretaria: Maria del Pilar Bolafios Rebollo.

* Jurisprudencia: 2af]. 117/99, Pigina 585 (Octubre de 1999) Contradhccion de tesis 12/99,
Entre las sustentaclas por los Trbunales Colegiados Primero v Segundo en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999, Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela
Giiitrén, Secretario: Humberto Sudrez Camacho.

“ Ibidem, p. 415.
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ante dicho tribunal, Posteriormente, tal resolucion a su vez podia impugnarse me-
diante el juicio de amparo, que también podia irse en revision ante un Tribunal
Colegiado de Circuito, el cual se pronunciaria en altima instancia sobre la proce-
dencia de la infraccién y la obligacién de pagar dafios y perjuicios.

Lo anterior se ha modificado gracias a la promulgacién de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) el 1 de diciembre de 2005,
asi como a las sucesivas reformas que se analizarin en el capitulo siguiente, y que
han pretendido agilizar el procedimiento contencioso-administrativo. Destaca la
reforma del 27 de diciembre de 2006, que elimina el juicio de nulidad fiscal con-
templado en el Cidigo Fiscal,” para estandarizar toda impugnacién contra una
autoridad administrativa federal mediante el juicio federal contencioso-adminis-
trativo previsto en la LFPCA.

Lo que no ha cambiado es que después de quedar firme la resolucidn adminis-
trativa debe iniciarse un juicio civil de reparacién de dafios y perjuicios, va sea ante
los tribunales federales o del fuero comiin, el cual también admitird una segunda
mstancia que serd impugnable mediante el juicio de amparo y posteriormente en
revision de éste. Una vez agotado lo anterior, el titular —desde luego, el que haya re-
sistido hasta este punto— podrd tener la certexa juridica de una cantidad liquida que
podri recuperar por concepto de daiios y perquicios, Por desgracia, si el infractor se
niega, tendrd que prepararse para iniciar el procedimiento incidental de ejecucién
de sentencia, que puede ser tan tardado y costoso como un juicio.

Conclusiones

La importancia de la proteccién a los derechos de propiedad intelectual radica
no solamente en los procedimientos de cardcter contencioso o litigioso, donde se
busca la observancia de un derecho que se considera violado o la rewvindicacién
de un mejor derecho que se cree desestimado. Por ¢l contrario, la proteccidn a
los derechos de propiedad intelectual comienza desde el procedimiento en que
se pide al Estado que cree o reconozea estos derechos, sobre todo en materia de
propiedad industrial, donde estos procedimientos son un requisito sine qua non

" Véase DECRETO por ¢l que se reforman, adicionan v derogan diversas disposiciones del
Cidigo Fiseal de la Federacidn de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial
sobire Produccion y Servicios; de la Ley Federal del Impneesto sobre Automéviles Nueves, ¥ de la
Ley Federal de Procedimiento Contenciose Administrativo,
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para arrogarse como titular de algin derecho subjetivo que puedan esgrimirse
posteriormente contra otros particulares.

En matena de derechos de autor también resulta muy conveniente contar con
la mseripeion de las obras o los actos relacionados con las mismas, a fin de forta-
lecer la posicidn legal de los titulares.

Procedimientos de observancia

Introduccion

En este capitulo se analizarin los diferentes procedimientos legales para hacer
valer los derechos de pmpie(lad intelectual, entendidos éstos como derechos
subjetivos reconocidos por el Estado a los particulares, quienes pueden recurrir
a estos procedimientos en caso de que vean su esfera juridica vulnerada por otro
particular o por el propio Estado.

Asimismo, se da una descripcién detallada de los diferentes tipos de proce-
dimientos, se hace referencia a los articulos y la jurisprudencia aplicables, y se
realiza un estudio comparado que enriquece el andlisis porque ofrece una visién
mis ampliﬂ del pmblcma.

Se abordarin no sélo los procedimientos de cardcter administrativo, sino
también los de cardeter civil y penal, y haré una reflexién acerca de la excesiva
utilizacion de mecanismos formalmente administrativos, en detrimento de los
procedimientos jurisdiccionales.

7.1. Observancia en ADPIC

Como se adelanté en el capitulo 2, relativo al régimen legal internacional, México
ha suscrito varios instrumentos que lo obligan a establecer procedimientos de
observancia en relacién con los derechos de propiedad intelectual. El mds im-
portante de ellos es el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). que constituye ¢l Anexo 1C
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del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del
Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, Este acuer-
do contiene un apartado dedicado a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual.’ el cual en su art. 41 establece los principios bisicos sigmentes:

I, Existenciade procedimientos de observancia que brinden proteccién eficaz’
y recursos expeditos en forma tal que no constituyan barreras al comercio.

2. Los procedimientos deberin ser justos y equitativos, y no innecesaria-
mente complicados ni onerosos.

3. Lasresoluciones deben ser por escrito y razonadas.”

4. Derecho ala revisién judicial, tanto en referencia a las resoluciones admi-
nistrativas como a las sentencias judiciales.

5. Fl reconocimiento de que no es necesario crear un sistema judicial para
la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya
existente.

Aunque la parte 111 del ADPIC se refiere a los procedimientos administrativos
y penales,* lo hace de manera muy sucinta, ya que el énfasis mayor del tratado se
centra en los procedimientos judiciales de indole civil.

A propésito de los principios bisicos establecidos por el ADPIC, el art. 42 de di-
cho acuerdo hace referencia directa a la obligacién de establecer “procedimientos
Jjudiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad
intelectual™, Ahora bien, la expresién procedimientos civiles tiene diferentes signi-
ficados dependiendo de la jurisdiccion. En paises como Estados Unidos de Amé-
rica, por civil se entiende pricticamente todo aquello que no sea penal, por lo que
alli se incluird mercantil, ambiental, contencioso-administrativo, laboral, agrario,
cte.” En pafses como Australia, Inglaterra y Suiza, al menos el derecho mercantil

Parte 11 [Observancia de los derechos de propiedad intelectual] del ADPIC.

Es muy importante aclarar que la versidn en inglés del texto oficial de ADPIC dice effective
action, mientras que el texto oficial en castellano dice medidas eficaces, con lo que queda de
manifiesto la confusidn, incluso en tan importante instrumento juridico de los érminos efecti-
vidad y eficacia, los cuales si bien estdn fntimamente relacionados, no significan lo mismo.
Aunque tanto las versiones en inglés y espaiiol refieren al mismo vocablo (reasoned/razonada).

"

el equivalente en el sistema juridico mexicano seria la conocida mstitucidn y garantia constim-
ciomal de motivacidn,

Véanse arts. 49 y 61 de ADPIC.

Jay M. Feinman, Introducciin al derecho de Estades Unidos de América, Oxford University
Press México, 2004, p. 85.
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estd unido con el civil, en virtud de que cuentan con un sistema de derecho priva-
do unificado.” Sin embargo, los paises que tienen un sistema de derecho privado
diferenciado hacen una distincién entre derecho civil y mercantil con base en un
criterio objetivo (Espafia, Francia e Italia), un criterio subjetivo (Alemania) o una
combinacién de ambos criterios (México).”

En cualquier caso, el texto del ADPIC busca resaltar el hecho de que al tratarse
de derechos privados —como son los derechos de propiedad intelectual—, deben
existir mecanismos o procedimientos de indole privada donde no intervenga la
autoridad estatal en uso de su potestad priblica, salvo en las causas penales. Con
respecto a los procedimientos administrativos a que hace referencia el art. 49 del
ADPIC, su lectura parece dejar claro que se refiere a los procedimientos adminis-
trativos y no a los procedimientos de impugnacién, como los distinguimos y expli-
camos en el capitulo anterior, puesto que enfiticamente sefiala que “se atendrin a
los principios equivalentes a los enunciados en esta seccién™.® Es decir, reconoce
que en principio los procedimientos admimstrativos no son para dirmmir contro-
versias, sino que en casos excepcionales la autoridad admimistrativa deberd dictar
resoluciones de fondo u ordenar remedios de cardcter o naturaleza civil, que estardn
sujetos a los estindares de las autoridades judiciales, en lugar de sustituir a la auto-
ridad judicial por completo en aras de una “justicia administrativa especializada™,
tal como sucede en México.

Como expresa Ricardo J. Colmenter Guzmin, “la institucién de la ‘senfencia’
cs diferente delanocién de ‘resolucion administrativa’. El ¢jercicio de las fanciones
Jjudiciales y administrativas es diferente en sus elementos, principios y métodos™.”
Pero también es cierto que “algunas resoluciones administrativas pueden ser vir-
tualmente una resolucion judicial™.'"’ En la prictica, muchas autoridades admi-
mistrativas han utilizado el art. 49 del ADPIC como fundamento para aumentar sus
competencias més alld de las funciones cuasijudiciales, por lo que funcionan como

Para mds informacion véase la discusidn al respecto en Miguel Acosta Romero, Nueve derecho
mercantil, Porrda, México, 2003, pp. 89-96.

Ihidem.

Art. 49, ADPIC: “En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de pro-

=

cedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendrin a
principios sustancialmente equivalentes i los emomeiados en esta seccidn,”

Ricardo J. Colmenter Guemin, Human Rights Implications in the TRIPs Enforcement Provi-
sion: Intellectual Property and Human Rights Topics, Paredes, Caracas, 2002, p. 104,

0 fhidem.
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verdaderos tribunales que resuelven asuntos de indole estrictamente judicial.*
Estos asuntos van mucho mis alld del sentido y la intencién del articulo citado,
lo cual ha temdo resultados peculiares que a la postre han impedido madurar un
sistema de proteccion a la propiedad intelecmal eficaz y debidamente integrado a
los procedimientos jurisdiccionales.

Sobre esta peculiar caracteristica que se da en algunos paises y citando a Keith
E. Maskus, Colmenter Guzmin dice:

... en paises en vias de desarrollo, donde las competencias quasi-judiciales han sido
nu;rgad;m a las oficinas ]:ldmini!ill'ativas] de ]}mpie(.hd mdustrial [e illlr_‘]er:lual], los
Siﬂtern 45 50N Mmenos eﬁ-:(_‘ti VOS§. Pﬂr un I;}(Iﬂ. 1;]." (}ﬁ L‘irluﬂ (Ie ['Il'{)])iefl B(I inw]e('h u]l T.[SL[:I]-
mente no tienen un grupo de normas adjetivas que les permita llevar a cabo los pa-
sos necesarios de los procedimientos de infraccidn. Por otro lado. los tribunales no
ticnen normas adjetivas especificas y efectivas para regular los procedimientos que
respeten y garanticen los derechos fundamentales de las partes. Este hecho produce
un Pﬂ[ﬂ{.lig'[u}.l €n I.);ll’.'!l:‘! en vias {.IL' Lies'd.lTl)]lU. Plll— un I;ld(l,l‘]! Lr}.bu[]i.lje! Lil:l'll.'[l un
cuerpo de normas adjetivas, pero no saben cémo aplicar normas sustantivas de pro-
piedad intelectual. Por otro lado, las oficinas de propiedad intelectual saben cémo
aplicar las normas sustantivas pero no tienen un cuerpo de normas adjetivas. Por esta
razon, les tomard afios a los pafses en vias de desarrollo para actualizar su sistema de
administracién y observancia efectiva conforme a ADPIC.'

El comentario anterior parece describir fielmente el caso mexicano: un sistema
de proteccién a la propiedad intelectual que quiere ser efectivo, pero que estd
muy lejos de serlo debido a la fragmentacion del sistema de propiedad intelectual,
que es visto como materia ajena al Poder Judicial, el cual es el que en definitiva
resuclve las controversias.

Como he sostenido antes,'” ademds de reconocer derechos, la legislacion cs-
tablece procedimientos efectivos que deben ser vistos como el mecanismo que

En el caso mexicano, el IMPI tiene autoridad para decidir asuntos relativos a infraceiones, nuli-
dad, caducidad v cancelacidn de derechos, asi como emitir declaraciones de fama o notoriedad
de marcas. Ademds, es un requisito procedimental para demandar la reparacion de dafios v
perjuicios ante la autoridad jurisdiccional.

* Ricardo |. Colmenter Guzmin, ofr. cit.. p. 190, en relacion con Keith E. Maskus, Intellectnal
Property Rights in the Global Economy, Institute for Internationa] Economics, Washington,
D.C., agosto de 2000,

Véase capitulo IV en Mario de la Madrid Andrade of al, Dereche procesal: Temas diversos,
Universidad de Colima, 2008, pp. 85-87.

=
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permite ejercer un derechos en otras palabras, es la via en virtud de la cual un de-
recho adquiere vida y cumple su funcién, objetivo o fin para el que fue creado.™
A esto se le conoce como observancia, Ahora bien, consideremos que nuestra
legislacién no define qué se entiende por observancia, por lo menos la relativa a
la materia objeto de estudio de esta obra. Tampoco se tiene identificada una tesis
Jurisprudencial que defina esta institucién, pero si al menos 64 jurisprudencias y
tesis aisladas emitidas por los Tribunales Federales y la Suprema Corte de Justicia
de la Nacién, en donde su significado parece confundirse con acatamiento." Para
mayor claridad de este punto, hay que diterenciar acatamiento y ejecuciin como
tormas de aplicaciin de la ley.

Aun cuando nuestro pais se ha comprometido en diversos convenios interna-
cionales, incluido el propio ADPIC, a establecer “procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual™,'® pareciera que el concepto observan-
cia es elusivo o indeterminado en nuestro derecho positivo interno. De hecho, en
su versién oficial en espafiol, la palabra observancia se menciona nueve veces, tan
solo en el apartado 111 del ADPIC. Tomemos en cuenta que la versién original de
dicho acuerdo fue elaborada en inglés, y en ella el término equivalente es enforce-
ment, mientras que en francés es faire respecter. En otras palabras, aunque el equi-
valente en inglés al concepto ohservancia no tiene traduccién literal al espaiiol, el
equivalente en francés s nos da una mejor referencia de su significado, pues éste
se traduce literalmente al espaiiol como “hacer cumplir”.

Como afirma Colmenter Guzmin, “los titulares de Derechos de Propiedad In-
telectual no estdn preocupados por disertaciones filosdficas, la naturaleza de los

“ Ricardo |. Colmenter Guamin, op. cit., p. 77.

" Weéase tesis bajo los rubros: REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCLA
AL PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APE-
LACION AL ADVERTIR UNA VIOLACION PROCESAL QUE HAYA DEJADC SIN DE-
FEENSA ALSENTENCGIADO PUEDEN ORDENARLA DE OFICIO (LEGISLACION DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA); REGLAMENTOS MUNICIPALES. LAS AUTORI-
DADES JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A SU CONOCIMIEN-
TO Y OBSERVANCIA: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA NORMAS
GENERALES. EL PRIMER ACTO DE APLICACION QUE DA LUGAR A SU IMPUG-
NACION PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICION DE OBSERVANCIA
GENERAL: ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECFE,
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA,
A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN
ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

% Ver Parte 111 [Observancia de los derechos de propiedad intelectual] del ADPIC.
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derechos, principios, o la aplicabilidad de opiniones académicas, ellos quieren
hacer valer sus derechos en momentos de conflicto™."” Al analizar la institucién
de observanaa, este autor reconoce que *la tutela de los derechos se convierte
en un derecho independiente y auténomo... La tutela efectiva es la herramien-
ta ideal, perfecta y tinica para materializar el derecho del titular™.'® Prosigue
Colmenter Guzmin destacando la relevancia de los derechos fundamentales
de acceso a la justicia y a un juicio justo para la tutela efectiva de los derechos de
propiedad intelectual.

La Orgamzacién Mundhal de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya Asamblea
General cred un Comité Asesor sobre Observancia' en octubre de 2002, ha detfini-
do que la observancia conlleva “impedir los usos no autorizados, disuadir futuras
infracciones y obtener una compensacién por los dafios y perjuicios ocasionados
por el acto de infraccién™ * Ademds, la OMPI reconoce que la observancia “puede
guardar relacién con aspectos especificos de los procedimientos civiles, los recur-
sos juridicos disponibles, la estructura y especializacién de los tribunales y de los
érganos de recurso, el costo de los litigios y el asesoramiento juridico.™!

Norberto Bobbio sostiene que la aplicacién es el “terreno de los comportamien-
tos efectivos de los hombres que viven en sociedad, de sus intereses opuestos, de las
acciones y reacciones frente a la autoridad, y da lugar a las investigaciones en tor-
no a la vida del derecho, en su formacidn, desarrollo, andlisis de cardcter historico
y sociolégico”,” lo cual esti intimamente relacionado con el concepto de eficacia
de la norma.” Para Hans Nawiasky, la aplicacién del derecho se entiende como “la
realizacién de actos juridicos individuales con base en normas juridicas generales™:*
y en rigor, también constituird aplicacién del derecho la emisién de normas juridicas
generales de grado inferior en virtud de la autorizacién otorgada por normas supe-

Ricardo ]. Colmenter Guemin, ap. eit., p. 45.

Thidem, p. 46,

Advisory Committee on Enforcement, evinglés, o Comilé consultatif sur Vapplication des droils,
en francés,

Ver seccidn de preguntas frecuentes [¢Qué se entiende por “observancia de los derechos de
propiedad intelectual”?] del apartado “Observancia de la Propiedad Intelectual”, mantenido
por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en hitp:[fwww.wipo.int/
entorcementfes/fagy. consultada el 18 de noviembre de 2005.

= Ihidem.

Norberto Bobbio, Teorfa general del deveche, Debate, Madrid, 1991, p, 38,

Para una discusion mis detallada sobre este tema, véase el capiwlo IV en Mario de la Madrid
Andrade et al., op. cit., pp. 85-116,

* Hans Nawiasky, Teoria general del derecho, Editora Nacional, México, 1980,p. 173.

&
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riores.” Para el referido autor alemidn, la realizacién de actos juridicos individuales
con base en normas juridicas generales también se puede concebir como una concre-
tizacion de estas normas juridicas generales, pues la aphicacion del derecho consiste,
por naturaleza, en la agregacion de elementos ficticos conceretos a los datos generales
de los preceptos juridicos abstractos.

Cabe destacar que para Nawiasky, la realizacion deactosjuridicos concretos puede
deberse tanto a los sabditos juridicos (o gobernados) como alos propios érganos del
Estado. En el primer caso se lama ciomplimiento del derecho (Rechtsbefolung), y en
el segundo caso se llama ejecucidn del derecho (Rechtsvollzug, Rechtsvollziehung).
Para este jurista, el proceso légico es fundamentalmente el mismo en ambas
hipétesis: la determinacién del contenido de normas juridicas individuales o actos
reales, La diferencia radica en que, mientras los actos de cumplimiento del derecho
carecen de fuerza autoritativa, y por ello sélo tienen valor de regla cuando los
sujetos interesados se acomodan a ellos; los actos de ¢jecucion del derecho si estin
dotados de fuerza antoritativa y son regulativos aun en contra de la voluntad de los
interesados,” es decir, se hacen valer en forma coercitiva. Ednardo Gareia Maynez,
en su conocida obra Introduceidn al estudio del derecho, expone que la aplicaciin
de las normas del derecho a casos concretos puede ser privada o piblica. En el
primer caso, tiene una finalidad de simple conocimiento; en el segundo (aplicacién
propiamente dicha), consiste en la determinacién oficial de las consecuencias que
derivan de la realizacién de una hipétesis normativa, con vistas a la ejecucion o el
cumplimiento de esas consecuencias.”

En este orden de ideas, la lamada observancia es una forma de ¢jecucidn, y no
es otra cosa que hacer cumplir, de manera forzosa, las obligaciones contenidas en
la ley, que son correlativas a un derecho subjetivo de los particulares, lo cual eslo
opuesto de cumplir o acatar lanorma de manera voluntaria, por ello es la opinién
del autor que las tesis jurisprudenciales que se han identificado y en cuyo rubro
sc relieren a la palabra observancia confunden su significado con el de acata-
miento, o simplemente se reficren a una acepeién de la palabra sustentada en un
marco tedrico y conceptual distinto del que aquf se expone.

Ahora bien, las obligaciones que los particulares quebrantan al violar los dere-
chos de propiedad intelectual en su mayorfa son obligaciones de no hacer: no usar
las marcas idénticas o similares en grado de confusion a las va registradas; no re-
producir, copiar, editar, transmitir o comunicar piiblicamente una obra protegida,

B fhidem.
% fhid,
¥ Eduardo Garcia Miynez, fntroduecicn al estudio del derecho, 5" ed., Porria, México, 1994, p. 322,
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amenos que estemos autorizaclos por los legitimos titulares, sus apoderados o cau-
sahabientes; no utilizar el proceso, el producto o el aparato patentado, etcétera.

El quebrantamiento de esta obligacidn de no hacer, desde el punto de vista
civil, genera la obligacién de pagar dafios y perjuicios;* pero desafortunadamen-
te en México no es posible solicitar la condenacidn de gastos y costas contra el
demandado, como si existe en otras materias,” aunque nuestra legislacion con-
templa un mecanismo para establecer una indemnizacién minima de 40%."" En
el caso particular de la legislacion mexicana, si la transgresién al deber de no ha-
cer se considera una infraceién administrativa, se generari la obligacién de pagar
multas, la clausura de la negociacién o sufrir arresto administrativo;*’ mientras
que si se considera un delito, también se sancionard con multa o con la priva-
cidn de la libertad.* Sobre la reparacidn del dafio volveremos mis adelante en el
apartado “7.4. La reparacién del daio derivada de infracciones a los derechos de
propiedad intelectual”.

7.2. Caracteristicas comunes de los procedimientos
seguidos ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (imp1)

Atribuciones del iMpI

Como se menciond en el capitulo anterior, respecto a los procedimientos en ma-
teria de propiedad intelectual pueden distinguirse los procedimientos puramente
administrativos, que son aquellos que tienen como finalidad la creacién o el reco-
nocimiento de un derecho: los procedimientos de observancia, cuya naturaleza
pucde consistir en procedimientos administrativos de impugnacién de derechos,
y los procedimientos jurisdiccionales, ya sea de cardcter civil o penal.

= Arts, 2028 y 2104, Cadige Cevil Federal,

Art. 1084, Cadigo de Comercio: *La condenacion en costas se hard cuando asilo prevengalaley,
o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.”

Conforme al art. 428 del Cédige Penal Federal, “la reparacién del daiio... no podrd ser menor al
cuarenta por ciento del precio de venta al piiblico de cada producto o de la prestacién de servicios
que impliquen violacién a... derechos tutelacos por la Ley Federal del Derecho de Autor™, Del
mismo maodo, el art, 221 bis de la LPI establece: *La reparacidn del dafio matenial... en ningin
caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al piblico de cada producto o la pres-
tacidn de servicios que impliquen una violacidn... de los derechos de propiedad industrial.”
Arts. 214, LPL, ¥ 230, Ley Federal del Derecho de Autar,

* Arts. 223, 223 bis y 224, LP1, asi como 423 a 427, Cidigo Penal Federal.

-4
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De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial (LP1), el IMPI tiene diver-
sas facultades entre las que se encuentra sustanciar y resolver los procedimientos
de nuhidad, caducidad y cancelacién de los derechos de propiedad mdustrial; rea-
lizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y prac-
ticar visitas de inspeccién; imponer las sanciones administrativas correspondientes
en materia de propiedad industrial; designar peritos y emitir los dictimenes téc-
nicos; efectuar las diligencias y recabar las pruebas; actuar como depositario, y
fungir como drbitro conforme al Titulo Cuarto del Libro Quinto del Cédigo de
Comercio (CC). El art. 6° de la LPI —cuya dloma modificacion se hizo en enero
de 2010— enumera estas facultades, y en la frace. X indica que el IMPI ha de publi-
car de manera clectrénica su gaceta y otros materiales.

Articulo Gio. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad adminis-
trativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio. el cual tendrd las siguientes facultades:
L Cn(]r{li";lr.'ﬂi con ].ils Llllidi.l.(.ies Hd[ll.iui!trnlli\'ﬂs d(: I.u Sﬁcmtﬂrfﬂ dlf CI]]]]ETL';U y
Fomento Industrial, asi como con las diversas instituciones piiblicas y privadas,
nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y pro-
teccién de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologfa, el
estudio y promocion del desarrollo tecnolégico, la innovacion, la diferenciacion de
productos, asf como proporcionar la informacién y la cooperacin téenica que le
sed l't:qul:ridil por las autoridades competentes, conforme a las normas y ].ml.ftic:u
establecidas al efecto;

II. Propiciar la participacién del sector industrial en el desarrollo y aplicacién de
tecnologfas que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mis-
mo, asi como realizar investigaciones sobre ¢l avance y aplicacién de la teenologia
industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales ob-
Jetivos, y proponer politicas para fomentar su desarrollo;

IT1. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de modelos
de utilidad, disefios industriales. marcas, y avisos comerciales, emitir declarato-
rias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de proteccién a deno-
minaciones de origen, autorizar el uso de las mismas: la publicacion de nombres
comerciales, asi como la inscripeion de sus renovaciones. transmisiones o licen-
cias de uso y explotacidén, y las demds que le otorga esta Ley y su reglamento, para
¢l reconocimiento y conservacién de los derechos de propiedad industrial:

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de los de-
rechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento .
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en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de
la misma;
V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas: ordenar
y practicar visitas de imspeccitn; requerir informacién y datos; ordenar y ejecutar
las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacién a los derechos de
propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las
sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;
V1. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictimenes
téenicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Pablico
Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la
emision de dichos dictimenes;
VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a
disposicidn de la autoridad competente los bienes que se hubieren aseguradoy
VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que
se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacién
d(.’ lil I]]isn]u, de su I‘Egl&.l[l]enl() }" dt[[liiﬂ IJ.i!PUSiL'i("}BH en Ia ![L'ltl:r‘lﬂ:,
IX. Fungir como drbitro en la resolucién de controversias relacionadas con el pago
de los dafios y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de propiedad
industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente
como tal: de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del
Libro Quinto del Cédigo de Comercio;
X. Efectuar la publicacién legal. a través de la Gaceta. asi como difundir la infor-
maci6n derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de
marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras refe-
rentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, asi como
establecer las reglas gencrales para la gestion de wdmites a través de medios de
comunicacién electrénica y su puesta en operacion;
XI. Difundir, asesorar y dar servicio al piablico en materia de propiedad industrial:
XIL Promover la creacién de invenciones de aplicacién industrial, apoyar su de-
sarrollo ¥ explotacion en la industria y ¢l comercio, ¢ impulsar la transferencia de
tecnologia mediante:
a) La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el
pais o en el extranjero y la asesoria sobre su consulta y aprovechamiento;
b) Laelaboracion. actualizacion y difusion de directorios de personas fisicas y morales
dedicadas a la generacitn de invenciones y actividades de investigacidn tecnologica;
¢) Larealizacién de concursos, certimenes o exposiciones y el otorgamiento de
premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad
en el disefio v la presentacion de productos;
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d) La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para emprender o fi-
nanciar la construccién de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial
de determinadas invenciones;
e) Ladifusion entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de inves-
tigacion, ensenanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance
de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generacion de
mvenciones v en su desarrollo industrial y comercial subsecuente., y
f) La celebracién de convenios de cooperacion, coordinacién y concertacion,
con los gobiernos de las entidades federativas, asi como con instituciones pibli-
cas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invencio-
nes y creaciones de aplicacion industrial y comercial;
XII1. Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la
proteccién de la propiedad industrial, tendientes a la generacién, desarrollo y apli-
cacién de tecnologia mexicana en la actividad econémica, asi como para mejorar
sus niveles de productividad y competitividad;
XI\‘?. F{Inllﬂl’ }' mantener il{:lu;l].iz.ldu! l(’u acervos !()}Jl'l: i]l\:ﬁllci(llles I]ubliﬂm]ﬂs en
el pafs y en el extranjero.
XV. Efectuar investigaciones sobre el estado de la téenica en los distintos sectores
de la industria y la tecnologfa:
XVIL Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de expe-
riencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del registro y pro-
teccidn leg‘.ll de la pmpicdud industrial en otros p;iscu, hlulu)'uldu entre otras: la

capacitacién y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodo-

logfas de trabajo y organizacién, el intercambio de publicaciones y la actualizacién
de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;
XVII. Realizar estudios sobre la situacién de la propiedad industrial en el dmbito
internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con
esta materia;

XVIIL. Actuar como Grgano de consulta en materia de propiedad industrial de las
distintas dependencias y entidades de la administracion piiblica federal, asi como
asesorar a instituciones sociales v privadas;

XIX. Participar en la formacion de recursos humanos especializados en las diver-
sas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacion v gjecucion
de programas y cursos de capacitacion, ensefianza y especializacion de personal

profesional. téenico y auxiliar:

XX. Formular y ¢jecutar su programa institucional de operacidon;
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XXI. Participar, en coordinacion con las unidades competentes de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ambito
de sus atribuciones, y

XXII. Prestar los demis servicios y realizar las actividades necesarias para el debi-
do cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y alas demds disposiciones
legales aplicables.

Conforme al art. 2° de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), también
le corresponde al IMPI aplicar esta ley, pues es competente para conocer de las
infracciones en materia de comercio, como lo establecen las sigmentes disposi-
ciones de la LFDA:

Articulo 232, Las infracciones en materia de comercio previstos [sic] en la pre-
sente Ley serin sancionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
con multa:
!A Dt: CiIlL'U "l.ij ]ll.IHL'.l di{.'z "lil d.f’i‘lﬂ dl: Sil]ill—iﬂ ]]'l.il]il].“] €en ll)s casos Pr{!viﬂt(]x en Llj
fracciones I, ITT, IV, V, VIL, VIIT y IX del articulo anterior:
1. De mil hasta cinco mil dias de salario minimo en los casos previstos en las frac-
ciones [Ty VI del articulo anterior, y
I1I. De quinientos hasta mil dias de salario minimo en los demds casos a que se
refiere la fraccién X del articulo anterior.

Se aplicard multa adicional de hasta quinientos dias de salario minimo general
vigente por dia, a quien persista en la infraccién.

Articulo 234. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionard las in-
fracciones en materia de comercio con arreglo al procedimiento v las formalidades
previstas en los Titulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrd adoptar las medidas
precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrd las fa-
cultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspeccion: re-
querir informacién y datos.

Como se aprecia en estas disposiciones, en su cardcter de organismo descen-
tralizado de la administracién piblica paraestatal el IMPT no sélo tiene amplias
facultades para emitir actos material y formalmente administrativos, sino que tam-
bién tiene amplias facultades cuasijudiciales para dictar medidas provisionales,
por ¢jemplo; ademis de facultades materialmente judiciales aunque formalmente
administrativas. La manera como estd discniado el sistema de observancia a los
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derechos de propiedad industrial y derechos de autor en México, hace del IMPI
la autoridad competente para conocer de casi todas las causas de relevancia, no
solo en materia de propiedad industrial, sino también en materia de derechos de
autor, por lo menos como tribunal (administrativo, si se quiere) de primera instan-
cia. Los diferentes actos que puede emitir y su clasificacién se aprecian mejor en
el cuadro siguiente:

Procedimientos
Tipos de administralivos especificos Tipo de acto
prrocedimientos en maleria de propiedad que se emile
intelectual

Procedimientos Procedimientos de creacién Acto formal y
puramente o reconocimiento de derechos materialmente
administrativos (inseripeidn y registro) administrativo
Procedimientos Procedimientos de observancia Acto formalmente
administrativos de (infraccién, nulidad, caducidad,  administrativo
impugnacién cancelacion) y materialmente

Jurisdiccional

Conviene sefialar que los procedimientos seguidos ante el IMPI no son gratui-
tos, existe una exhaustiva lista de tarifas que contempla un arancel para cualquier
promocion, solicitud, escrito o peticién posible. Lo anterior ha convertido al IMPI
en uno de los pocos drganos descentralizados de la administracién piblica fede-
ral que han arrojado un superdvit de forma consistente, afio tras afio.

De manera categérica, la LPI sefiala los diferentes tipos de procedimientos de
declaracién administrativa de los cuales tendrd conocimiento el IMPL indicados
cn cl articulo siguiente:

Articulo 187. Las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad. caduci-
dad. cancelacién e infraccion administrativa que establece esta Ley, se sustanciardn
y resolverdn con arreglo al procedimiento que sefiala este capitulo y las formalida-
des que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga,
el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Las particularidades de cada uno de los procedimientos se analizardn en el
apartado siguiente.
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Caracteristicas generales de las promociones

Respecto al procedimiento contemplado en la LPL, los arts. 180 —que se refiere a
los requisitos de las solicitudes y promociones en general—y 189 —que se refiere
a los requisitos de las demandas, o solicitudes de declaracion administrativa en
los procedimientos administrativos— establecen entre otros requisitos que todas
las sohicitudes y promociones deben estar firmadas por el interesado o su repre-
sentante legal e ir acompanadas del comprobante de pago correspondiente, si es
¢l caso. Conforme al art. 182 de la misma ley, cuando una solicitud o promocién
la presenten varias personas, se deberd designar en el escrito quién serd el repre-
sentante comiin, De no hacer esto, se entendera que el representante comiin es la
primera persona de las nombradas.

Ademis, conforme al art, 183, deberd indicarse domicilio para ofr y recibir
notificaciones, el cual puede estar en cualquer parte del termtorio nacional, con
la obligacién de comunicar al IMPI de cualquier cambio en el mismo: de lo con-
trario, las notificaciones se tendrin por legalmente realizadas en el domicilio que
aparezca en el expediente,

Acreditamiento de la personalidad

Mencién especial merece lo relativo al acreditamiento de la personalidad pues

deben seguirse las reglas del art. 181 de la LPL, que sefiala:

Articulo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto
de mandatario, éste deberd acreditar su personalidad:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona
fisica:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de per-
somas morales, se trate de solicitudes de patentes. registros, o la inscripeion de licen-
cias 0 sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberd manifestarse que quien la otorga cuenta con
facultades para cllo y citarse ¢l instrumento en el que consten dichas facultades.
1II. En los casos no comprendidos en la fraccién anterior, mediante instrumento
piiblico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o corredor cuando se
trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y
las facultades del otorgante, y
IV, Enlos casos no comprendidos en la fraccion 11, mediante poder otorgado con-
forme a la legislacién aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tra-
tados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.
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Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo
nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante para conferirlo, se
presumird la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberd acreditarse la personalidad del soli-
citante o promovente: sin embargo, bastard con una copia simple de la constancia
de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes esta-
blecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro e marca, marca colecti-
Vi, aviso comercial ¥ puh].icm:idu de nombre L‘Dm{:ldal, Sus |msl.crim‘es l‘{‘_'lll.)\'a(_‘i{.lllt:ﬂ:
asi como la inscripeion de las licencias o transmisiones correspondientes, bastard que el
mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades para llevar a cabo el trimite correspondiente, siempre y cuando
se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusién del tramite.

Si con posterioridad a la presentacion de la solicitud interviene un nuevo man-
datario, éste deberd acreditar la personalidad que ostenta en los términos del pre-

sente articulo,

De este articulo se destacan varios aspectos. Primero, cuando se trata de una
persona fisica, el acreditamiento de la personalidad es relativamente sencillo, ya
gue puede hacerse mediante carta pudcr si.mple uturgada ante dos tesﬁgos, lo
cual también es prucedcntc cuando el mandante sea persona morul, para solicitu-
des de reconocimiento de derechos e inscripeién de licencias. Para procedimien-
tos contenciosos o cuando ¢l poderdante sea una persona juridica extranjera, los
requisitos del poder aumentan sensiblemente. En enero de 2010 se reformé el
art. 181, adicionando los dos dltimos pdrrafos, lo que ha vuelto mds flexibles los
requisitos para el acreditamiento de la personalidad, pues ahora en las solicitudes
de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicacién de nombre
comercial, sus posteriores renovaciones, asi como la inseripeién de las licencias o
transmisiones correspondientes, bastard que el mandatario manifieste por escri-
to en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para
llevar a cabo el tramite correspondiente. Lo anterior inicamente es posible con
la condicién de que todo el trdmite, hasta su conclusidn, lo desahogue un solo
apoderado, v en caso de que intervenga un nuevo apoderado. deberd acreditar su
personalidad conforme a lo ya explicado.

Legitimidad
Es importante sefialar que el IMPI puede iniciar cualquiera de los procedimientos
antes senalados (declaracién administrativa de infraccion, caducidad, nulidad, o
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cancelacion) tanto de oficio como a peticion de parte. En este ltimo caso el pro-
movente deberd demostrar interés juridico y fundar su peticion.” Cabe destacar
que la reforma del 18 de junio de 2010 amplia la posibilidad para que ahora tam-
bién cnalquier persona manifieste por eserito al IMPI la existencia de causales a fin
de iniciar el procedimiento de declaracion administrativa de oficio, en cuyo caso
el Instituto podri considerar dicha informacion como elemento para determinar el
inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.™ lo cual junto con la reforma
del 28 de junio de 2010 —que se analizard al final de este capitulo— pretende hacer
mis estricto el sistema mexicano de observancia de los derechos de autor, aunque
¢l IMPI no podri desechar de plano una demanda de solicitud de declaracion admi-
nistrativa de nulidad contra el registro de una marea diciendo que “no se demostré
ser el titular™ o que “no se pretendid el registro de una marca™, ya que en los térmi-
nos de los arts. 91 y 151 de la LPI, procede que se realice la solicitud con el simple
hecho de que el promovente argumente poseer un mejor derecho por tener un uso
anterlor que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende.”

La titularidad o el interés juridico s ficil de establecer en los casos de infraccidn,
pero mis dificil en los de nulidad, cancelacién o caducidad. Ademds, el ™MPT ha
adoptado eriterios absurdos, por ejemplo, exigir como requisito para iniciar un pro-
cedimiento de declaracién administrativa de nulidad de una marca, que el interesa-
do primero haya obtenido una resolucién negativa para el registro de esa marea,™
situacién que presenta marcados inconvenientes, como la imposibilidad de ejercitar
la accién de nulidad a manera de reconvencién en un procedimiento de infraccién.
Sobre todo cuando la misma autoridad registradora es la que tiene la potestad de
emitir una declaratoria que tradicionalmente realiza la autoridad jurisdiccional, y
que ademds tiene la facultad de hacerlo en forma oficiosa.

A propésito de la legitimacidn, resulta interesante analizar la siguiente tesis ju-
risprudencial de noviembre de 1995, emitida por la Segunda Sala de la Suprema

¥ Are. 188, LPL

# Decreto de reformas a la LP1 publicado en el Diarie Oficial de la Federaciin (DOF) el 18 de
Junio de 2010,

¥ Tesis Aislada: L70.A.26 A. Pdgina 545 (Noviembre de 1988) Amparo en revisién 2177/98.

Banda “El Limén™, 5.C. lo. de octubre de 1998, Unanimidad de votos. Ponente: David

Delgachllo Guerrero. Secretano: Ramdn E. Garcia Rodriguez.

Viéase ¢l procedimiento contencioso-administrativo de nulidad de marca relativo al expediente

No. PC. 220/2004 1817 1, relativo al Registro de Marea v Diseiio No. 782845 COLD FIRE

MEXICO, de fecha 18 de marzo de 2003, (SR, JURGEN OTTO JOHANN GIESSLER vs.

COLDFIRE MEXICO, S.A DE C.V.).
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Corte de Justicia, que sustituye el criterio adoptado por un Tribunal Colegiado
de Circuito que databa de la octava época:

MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICI-
TANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE
CONCEDE ACCION PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA
REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCION DEL REGISTRO CONSTITU-
YA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.

La circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solici-
tante de un registru marcario :}blengu dicho regi.ﬁtr(;, no determina fue por ello
carezca de interés juridico para demandar la nulidad del registro de una marca
que representa un obsticulo para la obtencién del registro que pretende. pues si
la Ley de Invenciones y Marcas da al solicitante el derecho para pedir el registro
de su marca. ese mismo derecho le otorga accién para demandar la nulidad de
una marca registrada, surgiendo precisamente el interés juridico por el provecho,
Utilil.{;}d: }Jul]cﬁﬂi(] o \'C]]t}.lja lJ.i.l'l.'(.'li.l.I llulr]iﬂeﬂl}.l }' ll.“,_.‘;]’ﬁ"]ﬂ._\ l]Ll!: ]l(.'\'il A U persond a
proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el dafio que trata de evitar, o
5€a, a] :l.l;'tua]i?ar‘ne un Esmdﬂ‘jllﬁdico 0 fie hc{,‘ilﬂ q(lc Pmd'llce i“(‘erlidllml‘.r{: iollrﬂ
el derecho que se pretende hacer valer, v que es necesario eliminar mediante una
declaracién administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista
al solicitante del registro la existencia de un registro anterior gue constituye un
f.mpl:d.imcutu para la consecucion de su pmp(;silu (ulm:m:r el n:gistru m.u.rl:a.riu) ¥
que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias daio-
sas, ya que ninguna trascendencia juridica tendria que se diera vista al solicitante, si
no pudiera ¢jercitar ninguna accion tendiente a remover los obsticulos existentes
que pueden impedir la obtencién de su registro.

Contradiccién de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, 20 de
octubre de 1995, Mayorfa de cuatro votos. Disidente: Guillermo 1. Ortiz Maya-
goitia. Ponente: Juan Dfaz Romero. Secretario: Alejandro S. Gonzdlez Bernabé.
Tesis de Jurisprudencia 70/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal,
en sesion piblica de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco. por
unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Diaz Romero. Genaro
David Géngora Pimentel, Mariano Azuela Giiitrdn, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia
y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

El tema de la legitimacion presenta desafios adicionales a la luz de la reforma
de 2005 en materia de marcas famosas y notoriamente conocidas, pues considera
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que la declaratoria serd vilida por cinco aiios salvo prueba en contrario de las
condiciones que la originaron,” pero podré ser “actualizada” a peticién del in-
teresacdo. Me parece que la notoriedad de la marca es una cuestion de hecho a
probar en cada procedimiento para detinir el ambito de proteccion del derecho
marcario, o la amplitud del tus prohibendi del titular,” que al pronunciarse en una
sentencia servird como un elemento de prueba en procedimientos posteriores; y
no un asunto que deba ser declarado por la autoridad administrativa en forma
desvinculada de litis alguna y a manera de garantia de triunfo sin analizar los
elementos del caso.

La facultad conferida mediante la reforma de 2005 al IMPI para emitir declarato-
rias de notoriedad o fama presenta algunas imprecisiones, ya que por lo general wal
apreciacion se hace a los ojos del piblico consumidor relevante y no ante los ojos
de la autoridad administrativa, Lo anterior no es cosa menor si consideramos que
lo que recibe a cambio el titular de la marca es el poder de utilizar su ius prohibendi
contra cualquiera, sin importar los productos o servicios en relacién con los cuales
se utiliza la marca.

Creo necesario agregar que estimo inconveniente que nuestra ley hable de di-
versos procedimientos: infraccidn, nulidad, cancelacidn, registro, ete., cuando en
realidad deberfa tratarse de un procedimiento en el cual se interpusieran diversas
acciones, excepciones, o incluso acciones en via de reconvencion,™ para que en
virtud del prineipio de economia procesal se pudicran dirimir todas las disputas
posibles, entre las mismas partes y en relacién con los mismos hechos, en un solo
procedimiento.

Caracteristicas de las solicitudes de declaracion administrativa

Las solicitudes de declaracién administrativa tienen requisitos y formalidades casi
idénticas a las requeridas para una demanda civil, como se aprecia en el art. 189
delaLprr:

Articulo 189. La solicitud de declaracién administrativa que se interponga deberd
contener los siguientes requisitos:

¥ Art. 98 bis-3, LPL

Véase asunto As. G-375/97 “General Motors Corporation ¢, Pilin 547, sentencia del 14 de
septiembre de 1999 del Tribunal Supenior de Bélgica,

Luis Edvardo Bertome ef al., Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales,
t. I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 207, %... rradicionalmente suelen mencionarse tres aceio-
nes civiles en materia marcaria...”
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I. Nombre del solicitante v, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV. El objeto de la solieitud, detallindolo en térnmnos claros y precisos;
V. La deseripeion de los hechos, y

VI. Los fundamentos de derecho.

Los procedimientos se sustancian en forma similar a una demanda civil en
cuanto a la notificacién, pero con requisitos mis formales propios del derecho
administrativo.” Ademds, el IMPI tiene facultades para reahzar visitas de inspec-
cién durante la notificacion de la solicitud de declaracién administrativa, donde
podri asegurar®! diversos bienes.* Sia juicio del funcionario del IMPT que con-
duzea la visita de inspeccién se encuentran hechos posiblemente constitutivos de
delitos, el IMPI lo hard constar en el acta y en la resolucién que al efecto se emita. ™
Del acta se dejard copia con la persona que se entendié la diligencia, aun cuando
se hubiese negado a firmarla, lo que no afectard su validez. "

Por su parte, la contestacién tiene similares requisitos y formalidades que una
contestacién civil, pues debe presentar las pruebas que estime pertinentes, pero
cuando no sea posible hacerlo dentro del plazo sefialado, podrd solicitar al IMPT,
con la condicién de sefialarlo en su escrito de contestacion, un plazo adicional de
15 dias y., desde luego, pagar el arancel correspondiente.* Pasado lo anterior, cl
IMPI dictari la resolucién que corresponda, la cual se notificard a las partes en los
domicilios sciialados.

© Art. 209, LPL

" Arnt.211,LPL

* Deucuerdo con el art. 212 BIS, pueden usegurarse:
“1L Equipo, mstromentos, magquinaria, dispositivos, diseios, especificaciones, planos, manua-
les, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realizacion de los
actos o hechos considerados en la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones o delitos;
II. Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papeleria, material publicita-
rio, facturas v en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y
111. Mercancias, productos v cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infraceidn a
los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.”

% Art. 211, LPIL.

“ Art, 212, LPL

% Art. 198, LPL
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En los procedimientos de infraccion, ademds de la declaracién de la existen-
cia del ilicito, se impondrd la multa que corresponda,’ pero también se podréin
adoptar diversas medidas senaladas en el art, 199 BIS de la LPL." Mis atin, s el
producto o servicio se encuentra en ¢l comercio, el IMPI podra ordenar que se
abstengan de seguir vendiendo los productos o prestando los servicios, En cual-
quier caso, el solicitante de la medida cautelar deberd cumplir varios requisitos
propios de este tipo de medidas. EI IMPT también tiene facultades para imponer
multas, determinar clausura definitiva o temporal, e incluso hacer un arresto ad-
mistrativo."” Para ello, deberdn cubnrse los requusitos y el procedimiento des-
crito en el art. 199 BIS 1 de la LPL, cuya dltima reforma sufrida el 18 de junio de
2010 y su relevancia hace necesaria su transeripeion:

Articulo 199 BIS 1. Para determinar la prictica de las medidas a que se refiere el
articulo anterior, el Instituto requerird al solicitante que:
L. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

il) Lnl Iﬂisl“.’l“.'i;l de I Vi(];ﬂﬂi",]l a su dure(.']l(,;

1)) Ql.le ];1 V'i(‘]a(_"ll()'“ a su t’lere(lh(l 5€a ir"'“ilie"tc;

¢) Laexistencia de la posibilidad de sufiir un dafio irreparable, y

W Art. 199, LPL
¥ Las medidas pueden ser:
“1. Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las mercancias que infrinjan
derechos de los ttelados por esta Ley;
11, Ordenar se retiren de Ta eirenlacidng
a) Laos objetos fabricados o usados ilegalmente;
h) Los ohjetos, empagues, envases, embalajes. papelerfa, material publicitario y similares
que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial:
c) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los dere-
chos tutelados por esta Ley, y
d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la tabneacion, elabomacion u
obtencidn de cualquiers de los sefialados en los incisos a), b) v ¢), anteniores;
1. Prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los productos con los que se viole un
derecho de los protegidos por esta Ley;
IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicard conforme a lo dispuesto en
los artfculos 211 a 212 BIS 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos que constitu-

yan una violacion a las disposiciones de esta Ley, v

VI, Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecimiento cuando lus
medidas que se prevén en lus fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la
violacidn a los derechos protegidos por esta Ley”

* Art.214,LPL
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d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten,
pierdan o alteren.
II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daiios y perjuicios que se pu-
dieran causar a la persona en contra de quien se haya soheitado la medida, y
I Proporcione la informacidn necesaria para la identificacidn de los bienes, ser-
vicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violacion a los
derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrd exhibir contrafianza
para responder de los dafios y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a
efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberd tomar en consideracién la gravedad de la infraccidn y la na-
turaleza de la medida solicitada para adoptar la prictica de ésta.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomard en consideracion los
elementos que le aporte el titular del derecho asi como los que se desprendan de
las actuaciones en el expediente. El importe de la contralianza comprenderd la can-
tidad atianzada por el solicitante de las medidas ¥ un monto adicional de cuarenta
por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza,

El Instituto podri requerir al solicitante la ampliacién de la fanza, cuando de la
prictica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insufi-
ciente para responder de los dafios y perjuicios que se pudieran causar a la persona
en contra de quien se hava solicitado la medida. En el mismo sentido. el Instituto

podri ordenar ¢l incremento de la contrafianza.

Pruebas

En cuanto a las prucbas, resulta particular a esta materia que no scan aceptadas
las prucbas testimonial y confesional, salve que estén contenidas en una prue-
ba documental. Tampoco serdn admitidas las que sean contrarias a la moral o
al derecho. De hecho, en forma enunciativa la propia LPT manifiesta que serdn
admisibles v tendrin valor probatorio incluso las facturas y los inventarios que
haya expedido o elaborado el propio titular o su licenciatario." Incluso, al IMPI se
le han dado amplias facultades para dictar resoluciones preliminares y definitivas
de naturaleza positiva o negativa, cuando las partes de los procedimicntos con-
tencioso-administrativos nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas

* Art. 192, LPL
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pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera sig-
nificativa el procedimiento.”

La LPI establece que cuando la materia objeto del procedimiento sea un pro-
ceso patentaco para la obtencién de un producto, la carga de la prucha corres-
poncdlerd al presunto infractor para que dentro del procedimiento de declaracion
administrativa de infraccion pruebe que el producto se fabricé bajo un proceso
distinto del patentado en algunas circunstancias especiales definidas en elart. 192
BIS I dela LPL

Computo de plazos

La L.PI senala la manera como se computarin los plazos, lo cual tiene importantes
efectos para continuar los procedimientos y evitar el abandono, asi como para la
procedencia de los recursos y medios de immpugnacion. Al respecto, el art. 184 de
la LPI establece:

Articulo 184, Enlos plazos fijados por esta Ley en dfas, se computardn finicamen-
te los hibiles; tratdndose de términos referidos a meses o afios, el cdmputo se hard
de fecha a fecha, considerando incluso los dias inhdbiles.

Los plazos empezarin a correr al dia siguiente de la notificacién respectiva. Las
])uhli(_'ﬂ(_'i()lll.'s €n Gﬂ.(_".'til .'il.lrLirill Er{:(_'t{}& dli lllJLiﬁ(.'ﬂCi(’)l] cn 13 [Ilfl.']lil ql.llf (511 lil pl‘tl‘
pia Gaceta se indigue o, en su defecto, al dia siguiente de aquél en que se ponga en

circulacion,

Ademis, el Reglamento de la LPI contempla disposiciones complementarias
que en la prictica son muy importantes y es indispensable tenerlas bien ubicadas:

Articulo 40. Para el cémputo de los plazos establecidos por periodos, a que se
refiere el articulo 184 de la Ley fijados en meses o aios, se entenderd que ¢l plazo
concluye el mismo niimero de dia del mes o afio de calendario que corresponda. Si
un plazo fijado en meses o afios expira en un dia en que el Instituto no labore, ese
plazo expirard el primer dia habil siguiente.

El Instituto publicard en el Diario Oficial, en el mes de enero de cada afio, los
dias en que se suspenderdn las labores.

" Art, 192 BIS, LPL
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No obstante, hay que tener muy en cuenta que el eémputo de los plazos variard
dependiendo del tipo de notificacion, pues ésta surtird efectos de manera distinta,
como lo dispone el sigmente articulo del Reglamento antes citado:

Articulo 13, Las resoluciones, requerimientos y demis actos del Instituto se noti-
ficardn a los solicitantes o terceros nteresados por correo certificado con acuse de
recibo al domicilio que hubiesen senalado al efecto. También podrin notificarse
personalmente en el domicilio sefialado, en las oficinas del Instituto o por publica-
cién en la Gaceta.

El Ill!‘ﬂ.‘ltllt() p()dl’;"l ElIli}lE'ilr OLros llledil"g (IE ll(}tiﬁcuf_'i(’)[l t:llES COTI0 m\'i{:i()s de
mensajerfa, el cual serd con cargo al particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesa-
dos o representantes legales sélo se ordenardn y efectuarin, ademis del caso previsto
en el articulo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime conveniente.

Las notificaciones personales en las obicinas del Instituto podrin efectuarse
cuando el solicitante, tercero interesado, sus apl:dl:radﬂs o las personas autorizie-
das en los términos de la fraccion V del articulo 16 de este Reglamento, ocurran
personalmente a éstas,

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse
de recibo surtirdn efectos a partir del dia en que sean entregadas a los interesados.

Los plazos comenzardn a correr a partir del dia siguiente en que surta efectos la
notificacién.

Caracter contencioso

Con respecto a la dicotomia de los procedimientos puramente administrativos
contra los procedimientos de observancia, cabe destacar la tesis citada del Dé-
cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual
sefiala que los procedimientos de creacién o reconocimiento de derechos son el
mecanismo que en materia de propiedad intelectual tiene nuestro pais para emi-
tir lo que dicho tribunal denomina actos “formal y materialmente administrati-
vos”, dentro de los cuales sc encuentran la expedicién de patentes, registros de
modeclos de utilidad. de discfios industriales, de marcas, publicacién de nombres
comerciales, inscripcion de licencias de uso de marcas v, recientemente, el de
declaracion de notoriedad o fama de marcas,”™

*t Recordemos que este tltimo procedimiento se crea con las reformas a la LPI del 16 de junio

de 2005.
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Por otro lado, se encuentran los procedimientos de observancia, que son aque-
llos mecanismos disefiados para emitir actos que en la tesis citada se denominan
“matertalmente jurisdiccionales”, sin importar que tomen la forma de recursos
o incluso de juicios administrativos, es decir, aquellos en los cuales el IMPI actiia
como autoridad judicial. En nuestro pais, tal es el caso de los procedimientos de
declaracién administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién e infraceién admi-
nistrativa. Aunque la eficacia de estos procedimientos se analizard en capitulos
posteriores, por el momento cabe destacar que la naturaleza de los procedimien-
tos de mnfraccion es muy distinta a la de los otros procedimientos de nulidad,
caducidad y cancelacién.

De acuerdo con el régimen legal interno de cada pais, puede existir una etapa lla-
mada confenciosa, donde cualquier persona se puede oponer al registro o inscripeién
de derechos por parte de un solicitante, ya sea de marca, patente o derechos de autor,
incluso antes de que la autoridad se pronuncie sobre el otorgamiento del registro.

En algunos paises existe una fase contenciosa dentro de los procedimientos
de creacién de derechos. particularmente en materia de propiedad industrial,
como puede ser el otorgamiento de patentes o el registro de marcas. El caso
tipico de ello es el conocido procedimiento de oposicidn que algunos paises si-
guen dentro del procedimiento de registro, aunque ya en la mayoria los paises
que i.utegrau la muestra esta etapa se realiza en forma posterior al uturgamit:nlu
de una marca. En el caso de la Reptblica Alemana, la oposicién puede formular-
se dentro de los tres meses siguientes a la publicacién del registro de la marca.™
En forma similar, conforme a la legislacién coreana la Korean Industrial Property
Office (KIPO) publica las solicitudes de registro para inspeccién pablica, y cual-
quier parte interesada puede iniciar el procedimiento de oposicidn en los siguien-
tes 30 dias.™ Esta disposicion estd redactada en términos practicamente idénticos
ala clispusi(:iéu relevante en la Lanham Act estadounidense, la cual dispum: que
“cualquier persona que considere se le causaria algiin dafio en caso de que un re-
gistro se otorgase” puede presentar un aviso de oposicion dentro de los siguien-
tes 30 dias a que la solicitud fue publicada en la Oficial Gazette dela United States
Patent and Trademark Office (USPTO) —Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos—,™ aunque a diferencia de los casos alemin v coreano, se puede obtener
una extensién.”™

" Das Deutsche Markengesetz §8 42 (1),
¥ Korean Trademark Act § 25,
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Muchos paises estin abandonando el procedimiento de oposicién, cuya ca-
racteristica esencial es que se llevaba a cabo dentro del procedimiento de regis-
tro. La tendencia mundial parece ser que la oportunidad de combatir la validez
de la marca sea posterior a que ésta se ha registrado. A este respecto, destaca ¢l
hecho de que nuestro pais no cuenta con un procedimiento de oposicion, sino
con el procedimiento de nulidad. Esto hace suponer que para el procedimiento
de registro el IMPI tomard en consideracién, ex oficio, todas las hipétesis bajo las
cuales no serd registrable una marca. Si el particular opositor pretende otorgar
una marca sin tener en cuenta los impedimentos, deberd esperar a que el registro
sc otorgue para iniciar el procedimiento de nulidad contra la marca registrada.
Sin embargo, es criticable que la posibilidad de pedir la nulidad de una marca
sea un procedimiento aparte y no una accién que puede ejercitarse dentro de
un procedimiento general, como serfa el de infraccién o violacién a los derechos
marcarios. Sobre este particular volveremos mis adelante en el apartado relativo
al estudio comparado de la reparacion del dafio.

En los procedimientos seguidos ante el IMPI no existe una ctapa contenciosa en
el procedimiento de registro de marca o de otorgamiento de patente, salvo por la
facultad del propio Instituto de requerir al solicitante para que subsane o aclare la so-
licitud. Aun asi, cuando dicha autoridad administrativa niega el registro de una marca
oel uwrgumieuw de una patente, pudr.iu utilizarse diversos mecanismos.

Medios de impugnacién

Ademis de los recursos y medios de impugnacién procedentes contra las resolucio-
nes que nieguen ¢l otorgamiento o el reconocimiento de un derecho de propiedad
mtelectual, deben considerarse los distintos medios de impugnacién para combatir
resoluciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), o principalmen-
te, del IMPI, en relacién con asuntos contenciosos, como pueden ser procedimientos
de declaracién administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién o infraccién. Aun-
que la naturaleza de una resolucién que niega una marca y de otra que declara la
existencia de una infracdén, por gjemplo, son extremadamente distintas, puesto que
el primero de ellos es un acto formal y materialmente administrativo, mientras que ¢l
segundo ¢s un acto materialmente jurisdiccional, los recursos y medios para impug-
nar ambas resoluciones son los mismos. Por ello, para no repetitlo, conviene recordar
el dltimo apartado del capitulo anterior, que describia la procedencia del recurso de
revisién y del juicio federal contencioso-administrativo, asf como del juicio de ampa-
ro, con respecto a resoluciones que nieguen €l otorgamiento o el reconocimiento de
un derecho de propicdad intelectual.



378 Derecho de la propiedad intelectual

En este orden de ideas, recordemos que las resoluciones que en la materia emi-
ta el IMPI, en el caso de una declaracién administrativa de nulidad, por ejemplo,
también son recurribles ante la misma autoridad mechante el recurso de revision
contemplado en la Ley Federal del Procedimiento Administrative (LFPA) en virtud
de las reformas a dicha ley del 19 de mayo de 2000, que hace aplicable este me-
dio de defensa contra actos de los organismos piiblicos descentralizados, lo que
derogd ticitamente la aplicacién del recurso de reconsideracién contemplado en
el art. 200 de la LPI, por no tratarse de las materias excluidas por el decreto de
reforma a la LFDA, referentes a competencia econdmica, pricticas desleales del
comercio internacional; y financiera.™

A su vez, la resolucién que resuclve el recurso de revision podia impugnarse me-
diante el juicio de nulidad fiscal contemplado en el Cadige Fiscal de la Federacion
(CFF) hastaantes del | de enero de 2006, fecha de entrada envigor dela Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). A partir de la promulgacién
de esta ley se derogaron expresamente los arts. 197 a 263 del CFF, por lo que desde
csa techa serd aplicable el juicio contencioso-administrativo federal contemplado
en el Titulo [ de la LFPCA. Este medio de defensa procede contra las resoluciones
administrativas definitivas en los términos de la Ley Orgdnica del Tribunal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa (LOTIFA).”” Conforme a la LOTJFA, es competente la
Sala Regional Metropolitana para conocer de los juicios contenciosos contra reso-
luciones dictadas por el IMPL

De acuerdo con la LFPCA vigente a partir de 2006, la autoridad responsable po-
dia recurrir a las resoluciones dictadas por la Sala Regional Metropolitana median-
te el recurso de revision ante el Tribunal Colegiado de Circuito.™ Si en cambio el

% Jurisprudencia: Llo.A. J{11. Pigina 1119 (Abril de 2002) Amparo en revisién 781/2001.
Nike International, ITD. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto
Hernindez Fonseca, Secretario: Aurelio Damidin Magafia. Amparo en revisiin 6012001, The
Keds Corporation. 11 de mayo de 2001, Unanimidad de votos, Ponente: Carlos Ronzon Sevilla.
Secretaria: Ursula Hemdndez Maguivar. Amparo en revision (improcedencia) 1441/2001.
Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Herndndez Albores. Amparo en revision (improcedencia)
801/2001. José Emesto Matsumoto v Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Luis Marfa Aguilar Morales. Secretario: Oscar Escobedo Navar. Amparo en revisién
(improcedencia) 2062/2001. Chicles Canel’s, S.A. de C.V. y otro, 7 de septiembre de 2001.
Unamimidad de votos, Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Murio César Flores Mufioz,

" Art. 2, LFPCA.

* Art. 63, LFPCA: “Las resoluciones emitidas por ¢l Pleno, las Secciones de la Sala Superior o

por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos
de los articulos 34 de la Ley del Servicio de Administracion Tributaria v 6° de esta Ley, asi
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recurrente es el particular, deberd interponer amparo directo contra la resolucion
emitida por la Sala Regional Metropolitana, en los términos del art, 116 de la Ley
de Amparo (LA). Recordemos que ahora, en vez de la Sala Regional Metropolitana,
serd competente la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

La distincion de medios de impugnacién segiin si el recurrente era la autori-
dad o el particular, originé serias dudas que motivaron una reforma al art. 64 de
la LFPCA a menos de un afio de su promulgacién,” el cual ahora deja claro que en
caso de que la autoridad y el particular hayan interpuesto en forma simultinea el
amparo directo y el recurso de revisién, el Tribunal Colegiado de Circuito que
conozea del amparo resolverd el recurso en forma acumulada.™

Como es natural, la sentencia o resolucién que emita el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito también serd recurrible, si bien excepcionalmente, mediante el recurso de revi-
sion contemplado en la LA ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacién.

El sistema de medios de defensa actual, por intrincado que parezca, es mis ripido
y simplificado que el que estaba vigente antes de la promulgacién de la LFPCA, va que
antes de 2006 las mstancias eran ain mis y el procedimiento era incluso mds lento
¢ intrincado. En noviembre de 2003 una tesis aislada determiné que el recurso de
revisién, contemplado entonces en la TLFDA, era un beneficio a favor del gobernado y
debia servir para su defensa, no para confundirlo, en parte porque el IMPI no sefiala-
ba claramente en sus resoluciones la procedencia de este recurso, por lo que segiin la
tesis, la omisién negligente o dolosa por parte del IMPI hacia nugatorios los derechos
individuales de los gobernados de acceso a la justicia, ya que significaba una trampa
procesal. Entonces, y siguiendo con la interpretacidn que esta tesis hacia del caso

como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Parrimonial del Estado
y las sentencias definitivas que emitan, podrdn ser impugnadas por la autoridad a través de la
unidad administrativa encargada de su defensa juridica o por la entidad federativa coordinada
en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisidn ante el Tribunal
Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Seccion o Sala Regional a que corres-
ponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quinee dias siguien-
tes a aquél en que surta sus efectos la notificacion respectiva...”

Véase DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Cadige
Fiscal de la Federacidn; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Pro-
duccidn y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automdviles Nuevos y de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2006,
Art. 64, LFPCA: *51 el parocular mterpuso amparo directo contra la misma resolucion o sen-
tencia impugnada mediante el recurso de revision, el Tribunal Colegiado de Cirenito que co-
nozea del amparo resolverd el citado recurso, lo cual tendrd Tugar en la misma sesidn en que
decida el amparo.”

O Arts. 82 y 88, Ley de Amparo.

(0
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particular, en los términos del art. 192 de la LA, si no existe una obligacién de agotar
el recurso de revisién en sede administrativa, tampoco lo hay respecto del juicio
contencioso-administrativo, precisamente por la misma falta de informacion.”™

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia ha analizado la procedencia del
Jjuicio de amparo previo al juicio contencioso-administrativo contemplado en la
LFPCA, el cual es consistente con anteriores criterios pero ¢ue por primera vez in-
terpreta dicha ley. Segtin este criterio, no es necesario agotar el juicio contemplado
previamente al amparo, al prever el art. 28 de la LFPCA mayores requisitos para
conceder la suspensién que los previstos en la ley que rige el juicio de garantias.”

Ya desde entonces existia un criterio con motivo de la misma contradiccion
de tesis que la jurisprudencia comentada, pero anterior al adoptado por la ju-
risprudencia 2a./]. 95/2004, que distinguia la procedencia del juicio de nulidad
fiscal solamente con respecto de multas —por tener un cardcter impositivo—, y no
con respecto a clausura o arresto administrativo. Estos tiltimos podian recurrirse
mediante el amparo indirecto, sin ser improcedente, ya que el juicio de nulidad
fiscal no es procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuen-
cias derivadas del mismo acto reclamado, mds atin si se toma en cuenta que las
disposiciones del juicio contencioso-administrativo no contemplan la suspensién
de la clausura o de la publicacién de resoluciones determinadas por autoridades
administrativas, con lo cual también se incumple con el requisito consistente en
que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar
la suspensién que los sciialados para el juicio de garantfas.™

" Tesis Aislada: 1.70.A.252 A. Pigina 977 (Noviembre de 2003) Amparo en revision 5207 /2003,
Tardin Hermanos Sucesores, S.A. 22 de octubre de 2003, Unanimidad de votos. Ponente:
F. Javier Mijangos Navarro, Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales,

Veéuse Contradiceion de tesis 39/2007 55, Entre las sustentadas por los Tribunales Colegia-
istrativa del Primer Gircuito, 24 de

dos Primero y Décimo Segundo, ambos en materia admi
marzo de 2007, Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco. Jurisprudencia: 2a/]. 56/2007. (24 de marzo de 2007, publicada el 18 de
abril de 2007) Contradiccidn de tesis 39/2007 S5, Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero v Décimo Segundo, ambos en materia administrativa del Primer Circui-
to. 24 de marzo de 2007, Cinco votos, Ponente: Marganita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria:
Clandia Mendoza Polanco,

Jurisprudencia: 2af]. 118/99, Pigina 415 (Ocmbre de 1999) Contradiccion de wesis 12/99.
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero v Segundo en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999, Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela
Giiitrdn. Secretario: Humberto Sudrez Camacho.

i
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Estudio comparado de los medios de impugnacién

A pesar del avance significativo que representa la nueva LFPCA, me parece que to-
davia resulta costoso y tardado el actual sistema de medios de impugnacion, toda
vez que al compararlo con el de los demis paises que integran la muestra, el camino
procesal ain resulta intrincado e inmecesariamente extenso.

Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, las resoluciones administrativas de
KIPO pueden recurrirse ante "Trial Board of KIPO (TB-KIPO), el cual es una especie
de recurso administrativo en vigor a partir del 1 de abril de 1998, A su vez, las
resoluciones de TB-KIPO pueden ser impugnadas ante la Korean Patent Court; y
posteriormente ante la Corean Supreme Court.”®

La legislacién alemana también permite la impugnacién de las resoluciones ad-
ministrativas dictadas por la Deutsches Pantent-und Markenamt (DPMA) mediante
el recurso de reconsideracion,™ el cual no admitird la celebracion de una audiencia
y se limitard solamente a reevaluar los méritos del caso. 51 la reconsideracién no es
procedente, entonees seguird la apelacion ante ¢l Buré de Apelaciones de la Corte
de Patentes (die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt),”” que admite la
celebracion de audiencias sélo en casos limitados.™ En esta materia existe una
institucién parecida a la negativa ficta del derecho mexicano, ya que seis meses
después de que se haya presentado el recurso de reconsideracién, el solicitante
puede pedir que se dicte una resolucién. 51 esto no sucede dentro de los dos meses
siguientes, entonces procederd una apelacion directa (Durch-griffsbeschwerde).

Las sentencias dictadas por este tribunal sélo pueden ser impugnadas ante la
Suprema Corte Federal de Justicia (Bundesgerichtshof statt) cuando se contro-
vierte algiin punto de derecho™ y el recurso es admitido™ por el propio Buré de
Apeclaciones de la Corte de Patentes. Lo anterior serd procedente cuando el asun-
to presente una pregunta legal de fundamental importancia, o si se requiere una

Soo-Kil Chang, ef al., Intellectual Property Law in Korea, Klower Law International & Max
Planck Institute fiir Geistiges Eigentum, Wetthewerbs und Stenerrecht, Londres, 2003, p. 78,

' Das Dentsche Markengesetz § 64,

% Das Dentsche Markengeset: § 66,

“ En los procedimientos de apelacion sélo se celebrardn audiencias si asf lo solicita una de las
partes, si es necesario aportar prucbas ante la Bundespatentgericht statt o si dicho tribunal
considera que la audiencia es til para aclarar la cuestion.

“ Das Dentsche Markengesetz §§ 83-90,

Como situacidn especial, la § 83(3) de la Dentsche Markengesetz contempla seis casos en los

cuales la admisidn por parte de la autoridad responsable no es necesaria, donde se incluye,

por gjemplo, violaciones al derecho de audiencia. Véase Martin Aufenager ef al., Das Deutsche

Markengesetz, Verlag C.H. Beck, Muinich, 2006, p. 43.

a
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decision de la Bundesgerichtshof statt para garantizar el desarrollo de la ley o la
uniformidad de la jurisprudencia.” El eriterio decisivo para admitir este recurso
suele ser el mterés publico.

El sistema estadounidense cuenta también con diversos procedimientos adminis-
trativos inferpartes, es decir, litigiosos, los cuales se promueven ante ¢l Trademark
Trial and Appeal Board (TTAB) de la USPTO. Ademis del recurso de oposicién, al
que ya nos referimos antes, pueden iniciarse los procedimientos de cancelacién,™
interferencia y de uso concurrente.” Estos son procedimientos cuastjudiciales que
generalmente siguen el mismo formato de un procedimiento civil.™

Una resolucién de la TTAB puede apelarse ante la Corte de Apelaciones del
Circuito Federal (Court of Appeals for the Federal Circuit) la cual hasta 1982,
fecha en que se amplié su dmbito de competencia, era conocida como Corte de
Apelaciones sobre Aduanas y Patentes (Court of Customs and Patent Appeals).™
El particular puede optar por un juicio de novo, es decir, que revise la cuestién por
completo nuevamente ante una Corte de Distrito (District Court).™

En Estados Unidos de América también existen procedimientos administrati-
vos particulares para inscribir la marca ante ¢l Buré de Aduanas (Customs Bureau),
a fin de que esta autoridad tome las medidas necesarias para impedir la entrada a
su territorio de productos apéerifos; asi como un procedimiento ante la Comisién
de Comercio Internacional (International Trade Commission), la cual es una de-
pendencia del gobierno estadounidense cuyo propésito es tomar acciones contra

Fhidem, p. 41,

2 El procedimiento de cancelacion persigue los mismos fines v procede en las mi
que el de oposicidn, sélo que se sigue una vez que la marca ha sido registrada, similar a como
ocurre con el procedimiento de cancelacién en México. Sia un potencial opositor se le pasé
el tiempo para oponerse al registro de la marca, puede promover la cancelacién dentro de los

nas causas

cinco afios posteriores a su otorgamiento, salvo algunas excepciones contemidas en 15 U.S.C.
§ 1064, como que la marca se haya convertido en genérica, que se haya abandonado, que el

registro se haya oltenido fraudulentamente, que la marca se utilice para engaiiar al piblico con
respecto a la fuente de los mismos, eteérera,

Los procedimientos de interferencia y uso concurrente son un mal necesario en los pafses que
siguen el principio de first-fo-use. y sirven para atenuar los derechos abrumadores que con-

fiere el registro con respecto a usuarios inocentes o con derechos equivalentes a la prioridad

2

de la marca, en forma tal que no causen confusién al piiblico consumidor. Véase Beverly W.

Pattishall ef al., Trademarks and Unfair Competition, LexisNexis Pubhishing Co., Nueva York,
2000, pp. 111 y 112,
Fhidem, p. 108,
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métodos de competencia desleal y actos desleales de importacién de articulos a
dicho pais.

Fmalmente, nuestra LPI contempla en sus arts. 151 a 155 los procedimientos de
nulidad, caducidad y cancelacién, los cuales si bien se regulan en forma independien-
te del procedimiento de infraccidn, todos comparten la naturaleza administrativa y
se reglamentan por el mismo procedimiento, conforme al art. 187 de la LPL77 Asi, el
procedimiento de infraccin, que deberia ser un procedimiento de observancia de
naturaleza civil, comparte la naturaleza administrativa de los otros procedimientos,
pues tiene un énfasis mayor en la imposicion de multas, como sancién admimstrati-
va, que en la reparacion del dafio, como un remedio civil.

Cabe destacar que los procedimientos administrativos de impugnacién en ma-
teria de derechos de autor, a pesar de ser igualmente importantes, revisten una
menor relevancia y complejidad, debido a que la inseripeién de obras tiene sélo
efectos declarativos, no constitutivos. Por ello, el énfasis mayor en las jurisdiccio-
nes analizadas en este estudio comparado se centra en procedimientos de natura-
leza civil, que se analizarin a continuacién.

Sala del TFJFA especializada en propiedad intelectual

Aunque no ha estado exento de criticas es importante destacar la creacién de la sala
especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa (TFIFA), El 24 de marzo de 2008 se publicé en el Diario Oficial de la
Federacién (DOF) el acuerdo niimero G/17/2008, emitido por el TRIFA, mediante el
cual se crea la Sala Regional con Jurisdiceién y Competencia en todo el Territorio
Nacional. Debido a la naturaleza especializada de esta sala, conocerd tinicamente
de todo aquello que concierne a la propiedad ntelectual y su sede estard en ¢l Dis-
trito Federal. Elacuerdo mencionado crea la sala mediante la reforma del art. 24 bis
del Reglamento Interior del TEIFA.

Mis tarde, este acuerdo mediante el cual se crea la sala especializada en mate-
ria de propiedad intelectual fue modificado por el acuerdo G/59/2008 median-
te ¢l cual se modifican los articulos segundo y tercero transitorios del acuerdo
G/17/2008, para quedar como sigue:

T Art, 187, LPIL: “Las solicitudes de declaracién administrativa de nulidad, caducidad, cancela-
cidn e infraceion administrativa (sic) que establece esta Ley, se sustanciarin y resolve

arreglo al procedimiento que sefiala este capitulo y las formalidades que esta Ley prevé...”

1 Con




Derecho de la propiedad intelectual

TRANSITORIOS

PRIMERO. [...]

SEGUNDO, La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual que se crea
mediante el presente Acuerdo, entrard en funciones el lunes 5 de enero de 2009,
Para tal efecto, el Tribunal adscribivd a tres Magistrados de Sala Regional a la Sala
Especializada, que serin seleccionados atendiendo a su especializacion y actuali-
zacién en la aplicacidn de la materia de su competencia y, en su lugar, adseribird a
Magistracos Supernumerarios de Sala Regional o a Magistrados de Sala Regional.
segin corresponda, de acuerdo a las necesidades del servicio, quienes gjercerin
sus funciones hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos de Magistradm de
Sala Regional.

TERCERO. Losjuicios en materia de Propiedad Intelectual existentes en las Salas
Regionales, quedarin sujetos a lo siguiente:

L. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de
2008 haya concluido la substanciacién conforme alo establecido enel articulo 47 dela
LE}' Fed(_'n.ll dlf P““_'lﬂli.l[l.‘l&lllu C[}".l(f[lci(ls() r'\d.ll].i.uisl.l‘dﬁWJ, s (ue se l]il}’!l L‘(I]I(.'l_'d.i"
do 0 no término para formular alegatos, deberdn emitir la sentencia que corresponda.
1. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviem-
bre de 2008 no hubiese concluido la substanciacién conforme a lo establecido en
la fraccidn I que antecede, los remitirdn a la Sala Regional en Materia de Propiedad
Intelectual, previa notificacién del cambio de radicacién a las partes. Dicha noti-
ficacion se hard mediante Acuerdo General de la Junta de Gobierno y Adminis-
tracién que serd publicado en el Diario Oficial de la Federacidn, el cual ademds se
fijard en los estrados de la respectiva Sala.

1. [..]

IV. Una vez que entre en funciones la Sala Regional en Materia de Propiedad In-
telectual, las nuevas demandas que sean de su competencia se deberdn presentar
en la sede de la misma. a través de su Oficialia de Partes o por correo certificado en
términos del articulo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis-
trativo. En caso de que se presenten en otra Sala Regional, ésta las deberd remitir a
la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.

Para los electos seiialados en la fraccion 1 de este Articulo, el Presidente del
Tribunal informard a las Salas Regionales el ndmero total de expedientes que se
encuentren en los supuestos descritos, a fin de que dicten la sentencia correspon-
diente. La Junta de Gobierno y Administracién del Tribunal dard seguimiento al
cumplimiento por parte de las Salas Regionales al presente Acuerdo.

CUARTO y QUINTO. [...]
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Sobre este particular, conviene citar la Memoria Anual 2008 del TFIFA, va que es

muy ilustrativo del proceso seguido para la integracion de la sala, el cual sefiala:

Mediante Acuerdo niimero G[17/2008, de fecha 5 de marzo de 2008, el Pleno de la
Sala Superior de este Organo Jurisdiccional, a propuesta de su Presidente, adicio-
né el articulo 24 Bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, creando la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual con
competencia en todo el territorio nacional y sede en la Ciudad de México, Distrito
Federal, para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resolucio-
nes definitivas a que se refiere el articulo 14, fracciones X1y X11 de la Ley, dictadas
con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Dere-
cho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, asi como en los demis
ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual.

Sobre esta base, con el propdsito de determinar quiénes integraran la referida
Sala, el dia 8 de mayo de 2008, la Presidencia emitié una convocatoria fijando el
P“]L‘E!{’ d{: w](’.’cl_'iéﬂ )" lus rl:lllli!itlls Llul‘.' dt'lxﬂ'fi"l Hegu.i.l’ I“H h’iagiﬂrad‘m dl.’. Sulilh'
Regionales y Secretarios de Acuerdos interesados en cambiar su adscripeion a la
nueva Sala Regional, con sede en la Ciudad de México.

En atencién ala referida convocatoria, la Presidencia del Tribunal recibié diver-
sas solicitudes de los servidores piblicos interesados en conformar la nueva Sala
Regional, las cuales fueron canalizadas a la recién conformada Junta de Gobierno y
Administracién para su revision y seleccién correspondiente.

Cabe sefialar que el 29 de octubre de 2008, mediante Acuerdo G/58/2008, el
Pleno de la Sala Superior modificé el Acuerdo Gf17/2008, por el cual se cred la
Sala Regional en materia de Propiedad Intelectual, a fin de establecer que la misma
entrarfa en funciones el 5 de enero de 2009.

En consecuencia, la Junta de Gobierno y Administracion aprobé el Acuerdo Gf
JCA|72/2008, de fecha 25 de noviembre de 2008, que prevé como sede de la Sala
Regional en materia de Propiedad Intelectual la Giudad de México, Distrito Fede-
ral, con competencia en todo el territorio nacional; asimismo, notificé a las partes,
que los expedientes que se enlistan en el Anexo Unico de dicho Acuerdo, quedan
radicados en la Sala Regional en materia de Propiedad Intelectual, asigndndoscles
a los expedientes un nuevo ndmero que se integra con un ndmero conseculivo,
el niimero del afio en que se radico el juicio, las iniciales “EPI” (Especializada en
Propiedad Intelectual), el nimero de Sala Regional en la materia y el ndmero de
mesa otorgado de acuerdo con el sistema aleatorio de tumo en vigor.

El nuevo nimero del expediente deberd invocarse en las subsecuentes promo-
ciones relacionadas con el mismo. Por dltimo, se ordena a los Presidentes de las
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Salas Regionales la fijacién del referido Acuerdo GJGA/72/ 2008 y de su Anexo
Unico en los estrados de la Sala que presidan, asi como en otros lugares visibles
de la misma donde tengan aceeso tanto las partes como los autorizados por estos y
cualquier otra persona que tenga interés en los juicios de la citada materia.

Finalmente, la Junta de Gobierno y Admimistracién por Acuerdo GfJGA[73/
2008, determing la integracion de la Sala Regional en materia de Propiedad In-
telectual, adscribiendo a partir del 1 de enero de 2009, a las Magistradas de Sala
Regional Luz Marfa Anaya Dominguez, en la Ponencia Uno, Marfa de los Angeles
Garrido Bello, en la Ponencia Dos, v Maria Teresa Olmos Jasso, en la Ponencia
Treli.:s

La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual conocera de la impug-
naci6n de resoluciones relativas a todos los procedimientos administrativos, no
sélo infraccién, sino también nulidad, caducidad, cancelacién o cualquier otro
acto del IMPI o del Indautor.

Debe recordarse que los procedimientos de observancia tienen como propé-
sito hacer valer los derechos oponibles frente a terceros, incluso frente al propio
Estado.” de manera que su finalidad principal es perseguir una violacién o usur-
pacién de los derechos del titular. Por ello, a pesar de que el espectro de actos que
pueden ser impugnados ante la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelec-
tual es mas ampﬁo.. para efectos de este apartadu nos concentraremos en estudiar
los procedimientos administrativos de impugnacién recurribles ante dicha sala y
cnlos jurisdiccionales de cardcter civil, para luego abordar los procedimientos de
cardicter penal.

A este respecto, es indispensable precisar la naturaleza privada de los derechos
de prupicdad intelectual, que ha sido amp].iiuucntc reconocida por la doctrina™ y
los tribunales en distintas partes del mundo.” asi como por diversas convencio-
nes internacionales de las cuales México forma parte.” Ademds, algunos autores

* TEJFA, Memoria Anual 2008, México, pp. 59 v 60,

™ Recordemos que existen limitaciones o licencias obligatorias en caso de utilidad piiblica,
emergencia nacional u otras condiciones detalladas en los distintos watados internacionales de
los cuales México forma parte, asi como en la LFDA y la LPLL

J.J. Marin Lépez, “Intereses privados e intereses piiblicos en propiedad intelectual™, en Revis-
ta del Centro Espasiol de Derechos Reprogrdficos, mim, 29, 2002, Barcelona, p. 16,

Véuse causa 56.9666 AADI CAPIF Asociacion Civil de Recandadores vs. Duque, ante la Su-
prema Gorte de Justicia de Argentina. 17 de noviembre de 1996,

¥ El preimbulo del ADPIC establece categdricamente: “reconociendo que los derechos de pro-
piedad intelectual son derechos privados”.

Ll

a1
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atribuyen su naturaleza privada a que “la creacién intelectual es parte de los dere-
chos de integridad y privacidad del individuo™."

No obstante su naturaleza privada, dependiendo del régimen interno del pais,
las violaciones a los derechos de propiedad mtelectual se perseguiran por la via
civil, administrativa o penal, segiin si la conducta se considera un delito, una in-
fraccion administrativa o un ilicito civil. Por lo general, la mayorfa de los sistemas
nacionales de observancia de la propiedad intelectual contemplarin procedimien-
tos de los tres tipos,* pero la tendencia mundial se enfoca en los de indole civil.

7.3. Procedimientos administrativos
de caracter contencioso

Como se adelanté al citar el art. 187 de la LPI, nuestra legislacién reconoce bisi-
camente cuatro tipos de procedimientos contencioso-admimstrativos que dicho
articulo denomina “solicitudes de declaracion administrativa™, pero que mate-
rialmente son sustanciados como juicios de naturaleza civil en donde existen dos
particulares en conflicto que dirimen su controversia ante el propio TMPT como
tribunal administrativo que desarrolla, para estos casos, una actividad material-
mente jurisdiccional.

Recordemos que el sistema legal mexicano establece varios tipos de procedi-
mientos de observancia como remedios para los particulares que vean sus derechos
de propiedad intelectual violados: 1. los de cardcter administrativo, que revisten
la naturaleza de procedimientos administrativos de impugnacién en los términos
del apartado anterior; 2. los de cardcter civil; 3. los de cardcter penal, y 4. los de
adopcion voluntaria.

En México, nuestro sistema de observancia estd disefiado de tal manera que la
mayoria de las violaciones a los derechos se siguen en procedimientos de cardcter
administrativo; algunas otras violaciones se persiguen por la via penal, y Ia via ci-
vil, en México, estd constredida al simple pronunciamiento con respecto al monto
de los daiios y perjuicios. Los mecanismos alternativos de resolucion de conflic-
tos, aunque cacda vez se utilizan mds. todavia son poco frecuentes. Para propésitos

* Ricardo J. Colmenter Guzmiin, op. af., p. 28,

" Véase la seccion de preguntas frecuentes [; Cudndo puede fniciarse una aceiin penal por in-
Sfraccidn de los devechos de propicdad intelectual?] del apariado “Observancia de Ta Propiedad
Intelectual”, mantenido por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible
en hutp://www.wipo.int/enforcement/esfag/, consultada el 31 de agosto de 2010.
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de nuestro estudio, nos centraremos en analizar los procedimientos de cardcter
administrativo, aunque haremos referencia a algunos mecanismos alternativos,
como el de arbitraje o el de avenencia.

En nuestro pais, la mayoria de los procedimientos de observancia toman la for-
ma de un procedimiento de declaracién administrativa de infraccion, el cual tiene
caricter formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional. Ademas,
existen los procedimientos de declaracién administrativa de nulidad, caducidad
y cancelacion,” pero éstos en realidad no son procedimientos de observancia
para el titular de derechos de propiedad ntelectnal, sino —en todo caso— pro-
cedimientos de defensa para los demis gobernados que, sin ser titulares de un
derecho en particular, demandan que cierto derecho del cual otro es el titular, sea
anulado, cancelado o se declare caduco, v en donde la legitimacién la establece
un mejor derecho o una expectativa de derecho.

No obstante, para mayor claridad y conocimiento cabal de los procedimientos,
estudiaremos a cada uno.

Nulidad

Los procedimientos de nulidad tienen como objetivo invalidar un derecho indus-
trial previamente concedido, ya sea mediante una patente, modelo de utilidad,
disciio industrial, o un registro de marca, aviso comercial 0 una publicacién de
nombre comercial. La LPT sefiala las siguientes causales para anular derechos re-

lativos a inventos:

Articulo 78. La patente o registro serdn nulos en los siguientes casos:
1. Cuando se hayan otorgado en contravencién a las disposiciones sobre reqgui-
sitos Y condiciones para el ulurgu.mil:lll.u de patentes o rt:gi.sl.ms de modelos de
utilidad y disenios industriales, Para efectos de lo dispuesto en esta fraccion, se
consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros
los establecidos en los articulos 16, 19,27, 31 y 47;
1I. Cuando se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de la ley vigente
en el momento en que se otorgd la patente o el registro.

La accién de nulidad basada en esta fraccién no podrd fundarse en la impugna-
cién a la representacién legal del solicitante de la patente o del registro.
11, Cuando durante el trdmite se hubiere incurrido en abandono de la solicitad, y

" Art. 187, LPL
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IV, Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia gra-
ves, o se hubiese concedido a quien no tenfa derecho para obtenerla.

La accién de nulidad prevista en las fracciones Ly Il anteriores, podri ejercitarse
en cualquier tiempos la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones [11
v IV anteriores, podrd ejercitarse dentro del plazo de cinco afios contado a partir
de la fecha en que surta efectos la publicacién de la patente o del registro en la
Gaceta.

Cuando la nulidad sélo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte
de una reivindicacién, la nulidad se declarard solamente respecto de la reivindica-
cidm o rewvindicaciones afectadas, o la parte de las revindicaciones afectadas, La
T]I][i(la(I IH}(]ré (!e{_']amrse en ]a {('Irma de una Iil'“itlci()n O I]l'e[,"isi("l dE l:l rei\"indi-

cacion correspondiente,

Este articulo, cuando se refiere a registros, alude a los modelos de utilidad y a
los diseiios industriales. Ademis, destacan los plazos de preseripcién que sefala
¢l peniiltimo pirrato del articulo, ya que en esencia, sélo podri pedirse la nulidad
en cualquier tiempo en caso de contravencion a la ley, excepto en lo relativo al
acreditamiento de la propiedad. El resto de las causales podrin ¢jercitarse sélo
dentro de un plazo de cinco afios, contados a partir de la publicacién en la gace-
ta, y no del otorgamiento del registro. Conforme al art. 79 de la LPI, la declara-
cién de nulidad la hard administrativamente el IMPL, de oficio, a peticién de parte
o del Ministerio Pablico Federal cuando tenga algiin interés la Federacién, en los
términos de esta Ley. Un aspecto sobresaliente respecto a los efectos de la nulidad
es que la declaracion de nulidad destruird retroactivamente a la fecha de presenta-
cién de la solicitud los efectos de la patente o registro respectivos.

Respecto a los signos distintivos, las causales sefialadas en el art. 151 de la
LPI aplican para marcas, marcas colectivas y avisos comerciales, en virtud de los
arts. 98 y 104, los cuales, respectivamente, senialan que tanto las marcas colectivas
como los avisos comerciales se regirdn, en lo que no haya disposicién especial,
por lo establecido para las marcas. As, las causales de nulidad son las siguientes:

Articulo 151. El registro de una marca serd nulo cuando:
L Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la accién de nulidad no podrd fun-
darse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del registro de
la marca;
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1. Lamarca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que haya sido
usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos
o0 servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso antenor, com-
pruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero,
antes de la fecha de presentacidn o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado
por el que la registré;

11 El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su so-
]icilud;

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacién, existien-
da en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual
o semejante en grado de confusidn y que se aplique a servicios o productos iguales o
similares: y

V. Elagente, el representante, el usuario o ¢l distribuidor del titular de una marea re-
gistracla en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de éstau otra similar
€n gl“d() (.le ﬂ("lﬁl!i(’]ll: sill €l conser lLlLlll.i{:[]ll) ('_'x]}li'.ﬁl) dlfl Lituj.ar d.(: 1;} marca (‘.'.x.tn].l!iﬂrﬂ.
En este caso el registro se reputard como obtenido de mala fe,

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podrin ejercitarse
dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos
la publicacién del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones Ly V que
podrin ¢jercitarse en cualquier tiempo y a la fraccién I que podrd ejercitarse dentro
del plazo de tres afios.

De forma similar al caso de los inventos, para los signos distintivos también
hay plazos de prescripeion diferenciados, que serdn de cinco aiios, y en cualquier
ticmpo s1 se basa en contravencién a la lc)'., salvo que se trate de cuestiones relati-
vas al acreditamiento de la propiedad.

Caducidad

La caducidad implica la pérdida del derecho, derivado de una causa que no ataque
la validez del derecho, lo cual ocurre en los siguientes casos tratindose de inventos:

Articulo 80, Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en
¢l dominio priblico en los siguientes supuestos:

1. Al vencimiento de su vigencia;

1I. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos.
o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III. En el caso del articulo 75 de esta Ley.
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La caducidad que opere por el solo transcurso del tempo, no requerira de de-
claracién administrativa por parte del Instituto,

Recordemos que el art. 73 del la LPI contempla la posibilidad de pedir la ca-
ducidad de una patente pasados dos afios de que se otorgo la primera licencia
obligatoria, la cual a su vez procederi en los casos sefialados por el art. 70, el cual
conviene citar textualmente para mayor claridad:

Articulo 70. Tratindose de mvenciones, después de tres afios contados a partir de
la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la presentacion de la
solicitud, segrin lo que ocurra mis tarde, cun]quier persona ]):)(|r'é solicitar al Insti-
tuto la concesién de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotacién
no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

Nuevamente, conviene mencionar que cuando el art. 80 de la LPI habla de registros
alude a modelos de utilidad y disefios industriales. A pesar de las causales de caduci-
dad, no hay que perder de vista el contenido del art. 81, el cual dispone que todavia
se podri solicitar la rehabilitacién de la patente o registro caducos por falta de pago
oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de
los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la frace. I del articulo cita-
do. y se cubra el pago omitido de la tarifa, mds sus recargos.

En lo referente a signos distintivos, las causales de caducidad también derivan
no sélo de la falta de renovacién, sino también de la falta de uso: aplicarin con-
forme a lo dispuesto por los arts. 98 y 104 de la LPL, y serdn extensivas a marcas
colectivas y avisos comerciales, Dichas causales estdn contempladas en el articulo
siguicnte:

Articulo 152, El registro caducard en los siguientes casos:

L. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos in-
mediatos anteriores a la solicitud de declaracién administrativa de caducidad, salvo
que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Cancelacién

La cancelacion es el acto mediante el cual se deja sin efecto un derecho de pro-
piedad industrial, va sea porque asf lo solicita expresamente su titular o porque
tal consecuencia deriva de una conducta imputable al propio titular. Cabe sefialar
que no hay disposicion expresa en la LPI que contemple la posibilidad de que
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el titular de una patente, o de un modelo de utilidad o diseiio industrial, solicite
voluntariamente la cancelacién de su patente o registro, Sélo el art. 65 de la Lp1
sefiala los casos en que procederi la cancelacién de la inseripeion de una licencia.
Al igual que en materia de marcas, el art. 138 de la citada ley establece las sima-
ciones en que se cancelard la inscripeion de una licencia de marcas.

No obstante, los arts, 153 vy 154 si establecen disposicion expresa respecto ala
cancelacion de los signos distintivos:

Articulo 153. Procederi la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha
pmvu(’«ldn o tolerado que se transforme en una denominacion genérim que co-
rresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registrd, de
tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el priblico, la
marca haya perdido su caricter distintivo, como medio de distinguir el producto o
servicio a que se aplique.

Articulo 154, El titular de una marca registrada podri solicitar por escrito, en cual-
quier tiempo, la cancelacidn de su registro. El Instituto podrd requerir la ratificacion
de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Como se aprecia, la cancelacién procederi cuando ast lo solicite el titular, o
cuando lo haya consentido al permitir que su signo distintivo se transforme en
genérico. Cabe destacar que la cancelacion sélo podrd considerarse como un pro-
cedimiento de observancia si éste lo inici6 el propio IMPI u otro particular contra
una marca que se estime genérica. En cambio, el procedimiento de cancelacién
iniciado por el particular es un procedimiento de acatamiento voluntario, es de-
cr, de autoconformacién a la norma, y aunque ambos casos implican procedi-
mientos de aplicacién de la ley a casos conceretos, son de distinta naturaleza, pucs
¢l primero serd de cardcter litigioso, mientras que el segundo no.

Infraccion

La infraccién supone la invasién a los derechos de propiedad industrial, por lo que
¢l titular activa éste, que es el procedimiento de observancia por excelencia. La con-
ducta que implique una violacién, dependiendo del sistema juridico del lugar donde
se dé. podrd considerarse un ilicito civil, una infraccién de cardcter administrativo o
un delito de naturaleza penal.

En este apartado haré referencia a las conductas tipificadas como infracciones ad-
ministrativas, y mas adelante mencionaré las otras dos categorias. Bajo esta tesitura,
elart. 213 de la LPI contempla el catdlogo de infracciones administrativas, a saber:
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Articulo 213. Son infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, co-
mercio y servicios que impliguen competencia desleal y que se relacionen con la
materia que esta Ley regula;

II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, Sila pa-
tente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en la infraccién después de un
afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que hayva quedado firme
la declaracién de nulidad:

III. Poner a laventa o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que
estin protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de mar-
ca ha (.'a(]ll[?ﬂ(ln o ]'la .‘ii(i(! (Ie{:lamd() nlllll o Can{.‘eladrh 5€ i“c’[]n‘i'l_j en i"rrﬂ[,'{,'ll(‘ﬂ]
después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la declaracién correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar
los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registradas
-"?. I_Tﬁil]': si]] L'l“]_‘llfll'.il".it’"ll) dlf s5u litulf_l.r, una marca rl:gisLl’dL{a (4] Sﬁﬂle:ja]lh_' €n gl‘ﬂ’
l'l('l de t.'ﬂnfusi(.’ln comao !:]enl!!ntﬂ (Ie un rlﬂl“})m (:“mewiu] 0 (lﬂ una CIE"(“'ﬂiﬂuCil’)ﬂ (8]
razén social, 0 viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones
sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por la marea;

(Fraccién reformada, DOF, 02-08-1994)

VLUsar, dentro de la zona geogrifica de la clientela efectiva o en cualquier parte
de la Repiiblica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con otro que ya esté siendo
usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios del mismo o similar giro;

VIIL. Usar como marcas las denominaciones, signos. simbolos, siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 4o. y las fracciones VIL VI, IX, XII XIIL XIV y XV del
articulo 90 de esta Ley:

(Fraccién reformada, DOF, 02-08-1994)

VII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién
como nombre comercial, denominacion o razén social o como partes de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la producdén, importacion o co-
mercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca
registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito. del titular del registro de
marca o de la persona que tenga facultades para ello;

(Fraccion reformada, DOF, 02-08-1994)
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IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzean al piiblico a confusién, error o engaiio, por hacer creer o supo-
ner infundadamente:
a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y el de
un tercero;
b) Que se fabriquen productos hajo especificaciones, licencias o autorizacién
de un tercero;
¢} Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias
o especificaciones de un tercero;
d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad
distinta al verdadero lugar de origen. de modo que induzca al piiblico a error en
cuanto al origen geogrifico del producto;
(Inciso adicionado, DOF, 02-08-1994)
X. Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la acti-
vidad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard comprendida en
esta d.iﬂpll!il.'il’"l, I.i.l L'()l:tl}xlnl{_'il‘}ll dl’.: |)l‘udLlL:t(15 (4] sﬂwi(.'i(.ls l.!ul:' i!.llipiu't: ii’l marca corn l:]
proposito de informar al piblico, siempre que dicha comparacién no sea tendencio-
sa, falsa 0 exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor;
(Fraccién reformada. DOF, 02-08-1994)
XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o diseiio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la
].I[(."S[H.'iil r‘:ﬁpﬁ:l.'l.i\-’a;
(Fraccion reformada, DOF, 02-08-1994)
XIL. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una pa-
tente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de
que fueron fabricados o claborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro o sin la licencia respectiva;
(Fraccién adicionada, DOF, 02-08-1994)
XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o
sin la licencia respectiva;
(Fraccién adicionada, DOF, 02-08-1994)
XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consen-
timiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotacidng
(Fraccion adicionada, DOF, 02-08-1994)
XV. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva:
(Fraccion adicionada, DOF, 02-08-1994)
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XV1. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusién,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes,
servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso:
(Fraccion adicionada, DOF, 02-08-1994)
XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin el
consentimiento de su titular o sin la hcencia respectiva, para amparar un estable-
cimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
(Fraccién adicionada, DOF, 02-08-1994)
XVIIIL Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la li-
cencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique;
(Fraccion adicionada, DOF, (02-08-1994)
XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en los mismos sin
consentimiento de su titular:
(Fraccion adicionada, DOF, 02-08-1994)
XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una
marca registrada que hayan sido alterados;
(Fraccién adicionada, DOF, 02-08-1994)
XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marea registrada. después de haber alterado. sustituido o suprimido parcial o to-
talmente éstay
(Fraccidén adicionada, DOF, (02-08-1994)
XXII. Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una denominacién de origen;
(Fraccién adicionada, DOF, 02-08-1994. Reformada, DOF, 26-12-1997)
XXIIL Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacién del titu-
lar del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si
sola, por incorporacién en un circuito integrado o en otra forma;
(Fraccion adicionada, DOF, 02-08-1994. Reformada, DOF, 26-12-1997)
XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencién a lo previsto en esta Ley, sin
la autorizacién del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
a) Un esquema de wazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado
protegido, o
¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un es-
quema de trazado protegido reproducido ilicitamente:
(Inciso reformado, DOF, 25-01-2006)
(Fraccion adicionada. DOF, 26-12-1997)
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XXV. No proporcionar al franquiciatario la informacian, a que se refiere el articu-
lo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya wanscurrido el plazo para ello y haya
sido requerida;

(Fraceion adicionada, DOF, 25-01-2006)

XXVI. Usar la combinacién de signos distintivos, elementos operativos y de ima-
gen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado
de confusién a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzean
al piiblico a confusidn, error o engaio, por hacer creer o suponer la existencia de
una relacion entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.
El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye
competencia desleal en los términos de la fraceidn 1 de este mismo articulo:
(Fraceidn adicionada, DOF, 25-01-2006. Reformada, DOF, 18-06-2010)

XXVIL. Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor.
inicie procedimientos de infraccidn en contra de uno o mds terceros, una vez que el
Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya
(_'i}Lls'.ld(J I-:'it.‘.(_‘uturiil. Iil i.lll’."xi!h’.‘l)f_'iﬂ de L'.l I".i.'!Il].u }.llllr:l(.‘.'i(]ll., }’

(Fraccion adicionada, DOF, 18-06-2010)

XXVIII. Las demis violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan
delitos.

(Fraccion adicionada, DOF, 26-12-1997. Recorrida, DOF, 25-01-2006, 18-06-2010)

Debido a que éste es uno de los articulos més reformados de la L1, he indica-
do la fecha de reforma o reformas aplicables a cada fraccién, a fin de poder tener
mayor claridad respecto a la evolucién legislativa en este rubro. Recordemos que
la LFDA contempla su propio catdlogo de conductas consideradas como infrac-
clones administrativas, el cual estd dividido en dos apartados: infracciones de
naturaleza civil ¢ infracciones de naturaleza mercantil. Aunque esta separacién ha
sido muy criticada tanto a nivel teérico-sustantivo como a nivel procedimental, ya
que algunas de esas conductas serin competencia del Indautor y otras del IMPI,
en virtud del art. 2% en relacién con los arts. 230 y 232 de la ley autoral, a conti-
nuacion se presenta dicho catdlogo de infracciones:

Articulo 229, Son infracciones en materia de derecho de autor:

L. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifu-
sion o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmision de derechos de
autor en contravencion a lo dispuesto por la presente Ley:

1. Infringir el licenciatario los érminos de la licencia obligatoria que se hubiese
declarado conforme al articulo 146 de la presente Ley:
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I1l. Ostentarse como sociedad de gestidn colectiva sim haber obtenido el registro
correspondiente ante el Instituto:

IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de
una sociedad de gestion colectiva los informes y documentos a que se refieren los
articulos 204 fraceion IV y 207 de la presente Ley:

V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el articulo 17
de la presente Ley;

V1. Omitir o insertar con falsedad en una edicién los datos a que se refiere el articulo 53
de la presente Ley;

\"I!. OIllitil‘ (4] irlS&I‘tﬂl‘ con falstd:l(l 1215 nl!:ilci(}lll!:i a (!l[e se rEﬁerB el 'n]rﬁ{'ul(l 54 de
la presente Ley;

VI, No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el articulo 132
de la presente Ley;

IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello. sin mencionar en los ejempla-
res de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;

XA Pl.lj.lh. CAr U ();}rﬂ..l l::it;uld() ill.lll)rilﬂ.(il} ].N'.Ir'li I.'.].ll). con lllu[ll)ﬂcﬂ.{“] dﬂ ]d n:pulm_‘i((.lll
del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;
XI. Publicar antes que la Federacidn, los Fstados o los Municipios y sin autoriza-
cién las obras hechas en el servicio oficial;

XII. Emplear dolosamente en una obra un titulo gue induzca a confusion con otra
publicada con anterioridad;

XIIL Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicacion o utilizar en cual-
quier forma una obra literaria y artistica, protegida conforme al capitulo TI1, del
Titulo VII, de la presente Ley. sin mencionar la comunidad o etnia, 0 en su caso la
regién de la Repiblica Mexicana de la que es propia, y

XIV. Las demds que se deriven de la interpretacidn de la presente Ley y sus re-

Y
glamentos.

Articulo 231, Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes con-
ductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

L Comunicar o utilizar piblicamente una obra protegida por cualquier medio, y
de cualquier forma sin la autorizacion previa y expresa del autor, de sus legitimos
herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

1. Utlizar la imagen de una persona sin su autorizacién o la de sus causahabientes;
II. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias
de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor
o por los derechos conexos, sin la autorizacion de los respectivos titlares en los
términos de esta ley:
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IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulacion obras protegi-
das por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autoriza-
citn del titular del derecho de autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispo-
sitivo o sisterna cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrénicos de pro-
teccion de un programa de computaciéng

V1. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al piiblico emisiones de organismos
de radiodifusién v sin la autorizacion debida;

VI Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa
de chHmputo sin el consentimiento del titular;

VIII, Usar o explotar un nombre, titulo, denominacién, caracteristicas fisicas o psi-
colégicas, o caracteristicas de operacidn de tal forma que induzcan a error o confu-
si6n con una reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artisticas protegidas por el capitulo III. del Titulo
VII de la presente Ley en contravencién a lo dispuesto por el articulo 158 de la
llu.ﬂluilf }'

X. Las demis infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a

escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

A diferencia del art. 213 de la LPI, que ha sido reformado en una gran cantidad de
ocasiones, en cuanto al catilogo de infracciones de la legislacién autoral, el art. 229
no sc¢ ha reformado y sélo la trace. 1t del art. 231 se modificé en mayo de 1997.

Conforme al art. 230 de la L¥DA, las infracciones senaladas en el art. 229 serdn
sancionadas por el Indautor con arreglo a lo dispuesto por la LFPA con multa de
mil a 5 mil o de 5 mil a 15 mil dias de salario minimo, dependiendo de la infrac-
ciéng mientras que conforme al art. 232 las infracciones que lama “en materia de
comercio” serdn sancionadas por el IMPI con arreglo al procedimiento previsto
cn la LPT con multa de 500 a 10 mil dias de salario minimo, dependiendo de la in-
fraccidn, Las multas podrdn incrementarse 50% en caso de que el infractor sea un
editor, organismo de radiodifusién o cualquier persona fisica o moral que explote
obras a escala comercial, segiin lo dispone el art. 233 de la LFDA.

Cabe destacar que aunque en términos generales el Indautor es la autoridad ad-
ministrativa competente en materia de derechos de autor, v el IMPI la autoridad
competente en materia de propiedad industrial, la mayorfa de las infracciones serdin
del conocimiento del IMPI. Lo anterior se debe a que la LFDA distingue entre las
infracciones en materia de devechos de antor y las infracciones en malteria de comer-
cto. Aun cuando en ambos casos se trata de violaciones a los derechos de autor, el
primero es de naturaleza civil y el segundo de naturaleza mercantil. Las infracciones
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del segundo tipo se llevan a cabo con fines de lucro directo o mdirecto™ y son com-
petencia del IMPI; mientras que las del primer tipo son competencia del Indautor
y tienen poca relevancia prictica.”” Considero que la terminologia utilizada en la
distincién de los dos grupos de violaciones a los derechos de autor falta a toda
coherencia y téenica legislativa, ya que como es evidente, las infracciones en mafe-
ria de comercio también son infracciones a los derechos de autor; mientras que el
término infracciones en materia de devechos de antor no hace mis que describir
el género del cual ambos grupos forman parte.

Avenencia

La LFDA contempla el procedimiento administrativo de avenencia,™ el cual mis
bien constituye un esfuerzo bien intencionado de implementar una cultura de re-
solucién alternativa de contflictos que un procedimiento de observancia, debido
a que se trata de un procedimiento completamente voluntario. Sin embargo, este
procedimiento tiene sus particularidades, ya que cualquiera de las partes podra
iniciarlo, y si la otra parte no concurre a la junta de avenencia, el Indautor en
su cardcter de autoridad administrativa tiene la facultad de multarla, aungue por
otro lado, el convenio que alcancen las partes tiene el efecto de res indicata v de
titulo ejecutvo.™

Como todo procedimiento alternativo, conforme al art. 217 de la LFDA, las per-
sonas que consideren que son afectadas en alguno de los derechos de autor, dere-
chos conexos, reservas de derechos o demis derechos protegidos por la legislacién
autoral, podrdn optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan
o sujetarse al procedimiento de avenencia, el cual serd sustanciado por la Direc-
cién Juridica del Indautor. Este procedimiento se iniciard a peticién de alguna de
las partes para dirimir de manera amigable un contflicto surgido con motivo de la
interpretacion o aplicacion de la LFDA.

El procedimiento se sustanciard conforme a las disposiciones del art. 218 de
la LFDA:

Articulo 218, El procedimiento administrativo de avenencia lo llevard a cabo el
Instituto conforme a lo siguiente:

* Art. 231, LFDA.

T Art. 229, LFDA,

Arts. 217 y 218, LFDA,

Art. 218, fraces. 111y IV, LFDA.
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I. Se iniciard con la queja, que por escrito presente ante el Instituto quien se con-
sidere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y otros derechos tute-
lados por la presente Ley:
II. Con laqueja y sus anexos se dard vista a la parte en contra de la que se interpo-
ne, para que la conteste dentro de los diez dias siguientes a la notificacion;
111, Se citard a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir
se les impondrd una multa de cien veces el salario minimo general diario vigente en
el Distrito Federal. Dicha junta se llevard a cabo dentro de los veinte dias siguientes
a la presentacion de la queja;
IV, Enlajunta respectiva el Instituto tratard de avenir a las partes para que lleguen
a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las
veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliacién. El convenio firmado por
las partes y el Instituto tendrd el cardcter de cosa juzgada y titulo ejecutivo;
V. Durante la junta de avenencia, el Instituto no podri hacer determinacién alguna
sobre el fondo del asunto, pero si podrd participar activamente en la conciliacion;
W. Ell Caso d.e 1o ll%rdrb{‘.’ 1}] ﬂvﬂrlellci;}, {:1 [Ilﬁﬁmtl) L’xi]umfﬁ a lﬂ! IJilrtES P;.ll_l'l ql[e
se acojan al arbitraje establecido en el Capitulo ITT de este Titulo:

Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrin el cardcter de confiden-
ciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas sélo serdn enteradas a las partes
del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten.

Las caracterfsticas de este medio alternativo de resolucién de contlictos con-
templado en la legislacién autoral son la confidencialidad, la buena fe con la que
deben conducirse las partes y la autocomposicién, va que el Indautor no podrd
dictar una determinacidn, sino que simplemente propondrd soluciones para que
las partes lleguen a un arreglo, actuando como amigable componedor.

Arbitraje

En cuanto a los procedimientos de arbitraje, tanto la LPI como la LFDA contem-
plan que este mecanismo puede utilizarse solo en ciertos casos y siempre en for-
ma voluntaria por ambas partes involucradas.” En la prictica, esta herramienta
ha probado scr poco atractiva para los particulares y se ha utilizado poco.
Ademis, después de la creacion de las lamadas infracciones en maleria de comer-
cio, no queda claro si el IMPT podrd fungir como drbitro para dirimir controversias
que afecten sélo intereses particulares y se refieran a este tipo de violaciones, Con

* Arts.219a 228, LFDA, 6", fracc. IX. y 227, LPL
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respecto al otro grupo de violaciones al derecho de autor, las llamadas infracciones
en materia de derechos de autor, queda claro que el IMPI no tendria facultades para
fungir como drbitro, sino que las partes pueden recurrir a un procedimiento arbi-
tral especial regulado en la LFDA.

Para tal efecto, el Indautor publica una lista de drbitros cada afo, que serin
los tinicos autorizados para fungir como tales en esta materia, y ningtin servidor
piblico, ya sea del Indautor o de otra oficina piblica puede actuar como drbitro.
Nunca habrd un solo drbitro, sino que deberd formarse un panel, llamado por la
LFDA grupo arbitral. Los contendientes asumen el compromiso de remunerar a
los drbitros sus honorarios conforme al arancel que al efecto expide anualmente
el Indautor. Ademds, el procedimiento debe sustanciarse en un plazo miximo
de 60 dias, computados a partir del dia siguiente a la fecha del documento que
contenga la aceptacién de los drbitros.” Finalmente, los laudos deberin dictarse
por escrito y son definitivos, inapelables y obligatorios para las partes, pero a la
vez tienen el cardcter de res fudicata y titulo ejecutivo, los cuales, naturalmente,
estardn fundados y motivados.

El procedimiento arbitral se seguird conforme a los arts. 219 a 228 de la LFDA,
y en forma supletoria conforme al Titulo Cuarto del Libro ¥ del Cidigo de Comer-
cio (€CC), relativo al arbitraje comercial. La verdad es que estos articulos sefialan
muy pocas disposiciones relativas al procedimiento, y mis bien se refieren a los
requisitos y al procedimiento para la conformacién de la lista de drbitros, la cual
conforme al art. 221 serd una lista cerrada, pues para actuar como tal, el drbitro
deberd estar debidamente autorizado por el Indautor. Para ser designado como
drbitro, se deberin cumplir los requisitos siguientes:

Articulo 223, Para ser designado drbitro sc necesita:

I. Ser Licenciado en Derechos

II. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad;

II1. No haber prestado durante los cinco aiios anteriores sus servicios en alguna
sociedad de gestion colectivag

IV. No haber sido abogado patrono de alguna de las partes;

V. No haber sido sentenciado por delito doloso grave:

VI. No ser pariente consanguineo o por afinidad de alguna de las partes hasta el
cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y

VIL. No ser servidor priblico.

UL Arts. 222,223 y 224, LFDA.
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Para la conformacion del panel arbitral se sepuirin las disposiciones del Articulo 227, Dentro de los cinco dias signientes a la notificacién del laudo, cual-
art, 222, que sefiala lo siguiente: quiera de las partes podri requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al
Instituto y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique

Articulo 222. El grupo arbitral se formaré de la siguiente manera: cualquier error de cileulo, ipogritico o cualquier otro de naturaleza similar, siem-

I. Cada una de las parte elegird a un arbitro de la lista que proporcione el Instituto; pre y cuando no se modifique el sentido del mismo.

1. Cuando sean mis de dos partes las que concurran, se deberin poner de acuer- ) :.x < - .
P 1 ; P2 Articulo 228. Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral

serdn a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral serd cubierto
conforme al arancel que expida anvalmente el Instituto.

do entre ellas para la designacion de los drbitros, en caso de que no haya acuerdo,
el Instituto designard a los dos drbitros, y
III. Entre los dos drbitros designados por las partes elegirin, de la propia lista al

presidente del grupo. . 5 . - . i
Como se aprecia en los articulos transcritos, el procedimiento arbitral estd pen-

sado para concluirse en dos meses, si es que las partes no llegan a un acuerdo pre-
viamente, Al igual que los laudos regulaclos en el €C, éstos deberdn constar por
escrito, serin defimtivos e mapelables, y tendrin el cardcter de cosa juzgada y titulo
ejecutivo. Desde luego, han de estar debidamente fundados y motivados, Adems,
las partes podrin pedir la aclaracién del laudo o la rectificacién de errores de cileu-
lo, tipogrificos u otros de trascendencia tal que no afecte el sentido del laudo. Los
gastos y honorarios los cubririn las partes del procedimiento arbitral; como refe-
rencia, vale la pena sefialar las tarifas vigentes durante 2010, publicadas en el DOF el

Al igual que las disposiciones de las legislaciones mercantil y ecomiin, conforme
al art. 220 de la LFDA, el procedimiento arbitral se activard mediante una clausula
arbitral 0 un compromiso arbitral, que como requisito formal deberin constar inva-
riablemente por escrito, los cuales dicho articulo define en los términos siguientes:

I‘ C]ﬁ'ﬂﬁu‘a C‘f}"ll)]")"liﬂ)l—iu: E] ucllﬂr‘](} (1E ur})itrqie i]"l(_'ll]i[.'{} en un contrato CE]E'
brado con obras protegidas por esta Ley o en un acuerdo independiente referido a
todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos, y 2 i T
! 3 i ; 26d le 2010 ¥ que no sufry dific: to a las de 2009:
II. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al procedimicnto arbitral S oo vl rymneayemudthvaiempsdaaes
cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento s : ;
i 1 ! ARANCEL del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor,
de su firma. 2 : \ S y
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretarfa de Educacién Piblica.- Instituto Nacional del Derecho de Autor. Con
fundamento en los articulos 208, 209, 210 y 228 de la Ley Federal del Derecho de
Autor: 103 fracciones XI y XXI. 105. 106, fraccién VIITy 152 del Reglamento de la
Ley Federal del Derecho de Autor y 7 fraccion I de su Reglamento Interior, el Insti-
tuto Nacional del Derecho de Autor expide el siguiente:

ARANCEL DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL EN MATERIA DE DERE-

Volviendo a la parte del procedimiento, decia que la LFDA contempla pocas dis-
posiciones adjetivas relevantes y que, por tanto, en lo sustancial se seguirin las del
€C. Las pocas disposiciones de la legislacién autoral son:

Articulo 224. El plazo miximo del arbitraje serd de 60 dias, que comenzard a

computarse a partir del dfa siguiente a la fecha sefialada en el documento que con-
tenga la aceptacién de los drbitros.

Articulo 225. El procedimiento arbitral podrd coneluir con el laudo que lo dé por
terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste.

Articulo 226. Los laudos del grupo arbitral:

L. Se dictardn por escrito;

1. Serdn definitivos. inapelables y obligatorios para las partes:
11, Deberdn estar fundados y motivados, y

IV. Tendrin el cardcter de cosa juzgada v titulo gjecutivo.

CHOS DE AUTOR

PRIMERO.- Las partes que opten por someterse al procedimiento de arbitraje a
que se refiere el capitulo 1, del tdtulo XI de la Ley Federal del Derecho de Awtor,
deberin sufragar los honorarios y gastos del grupo arbitral conforme a los siguien-
tes conceptos:

I. Por concepto de honorarios del grupo arbitral, por cada drbitro: 330 veces el
salario minimo general diario vigente en ¢l Distrito Federal.

II. Por concepto de vidticos para hospedaje v alimentacion por el traslado de los
drbitros fuera del lugar de su residencia:
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a) Dentro de la Repiiblica Mexicana, 10 veces el salario minimo general diario
vigenie en el Distrito Federal, por cada dia, y
b) Fuera de la Repiblica Mexicana, 30 veces el salario minimo general diario
vigente en el Distrito Federal, por cada dia.
I, Por concepto de gastos administrativos del Instituto Nacional del Derecho de
Autor, el servicio serd gratuito,
SEGUNDO.- El presente Arancel surtird sus efectos del dia 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010.

7.4. Lareparacion del dano derivada de infracciones
a los derechos de propiedad intelectual

La reparacién del dano en el derecho mexicano

Independientemente del procedimiento elegido, el pronunciamiento sobre la in-
demnizacidn para reparar los dafios y penuicios sélo lo podrd hacer un juez civil de
cardcter federal, por ser federales tanto la LFDA como la LPI aunque como esos mis-
mos ordenamientos establecen, en este Iipo de controversias el actor pudr:i elegi.r
acudir ante los tribunales locales,”” El IMPI también estd facultado para actuar como
drbitro en lo referente a indemnizaciones™ derivadas de violaciones a los derechos
de propiedad industrial o con motivo de infracciones a derechos de autor en mate-
ria de comercio,

En cuanto alos derechos de autor, en teorfa es posible el ejercicio de la accion
avil tendiente a la reparacién del dafio y a la cesacién de los actos constitutivos
de usurpacién del derecho de autor.™ Ademis, como se ha explicado arriba, la
reforma a la LFDA del 23 de julio de 2003 creé una jurisdiceién concurrente por
medio de la cual los tribunales locales pueden conocer de controversias que sélo
alecten intereses particulares,” Si el caso se presenta ante un juez federal, serd
aplicable el Cadigo Federal de Procedimientos Civiles, pero si se trata de un juez
local, se aplicard el Cédigo Civil de la entidad.”

"

Arts. 227 LPL y 213, LFDA.
" Art. 6, frace, IX, LPL

Manuel Becerra Ramirez, Estudios de derecho intelectual en homenage al profesor David Rangel
Medina, UNAM, México, 1998, p. 382, referente a la contribucion realizada por Horacio
Rangel Ortix.

Art. 213, LFDA,

“ Ihidem.

U5
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Como se anticipd, la legislacion® fija un mecanismo singular para estimar el
monto de la reparacién o indemnizacién del daiio causado, que en ningin caso
serd inferior a 40% del precio de venta al piblico del producto onginal o de la
prestacion original de cualquier tipo de servicio. En aquellos casos en que no sea
posible hacerlo conforme al método anterior, seri el juez, con audiencia de peri-
tos, quien fije el importe de la reparacién del dafio o la indemnizacién por danos
y perjuicios.”

Sin embargo, no siempre ha habido consenso acerca de en qué momento y con
qué requisitos se puede ejercer la accién de indemnizacién de dafios y perjuicios
respecto de las mfracciones que son competencia del IMPL” Ante la aparente falta
de claridad de la LPI, una controvertida tesis aislada de marzo de 2001 se pronun-
cid por establecer que la procedencia de las acciones civiles y mercantiles, derivadas
de violacién a los derechos de propiedad industrial, no estd condicionada a la pre-
via declaracién de alguna o algunas de las infracciones administrativas contenidas

en esta ley, debido a que

... la finalidad de las infracciones es eminentemente sancionadora y se da en el mar-
co de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de la accién de re-
paracién de dafios y perjuicios es netamente conmutativa, cuya relacién ataiie sélo
a particulares; por tanto, (siguiendo esta tesis) al ser independientes unas de otras,
para que proceda la accién de dafios y perjuicios, reclamada como suerte principal,
la parte actora tendri Gue prubﬂr los hechos constitutivos de la m.irsmu1 (] dt_'l:i.r._. la
conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de

que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas. "

Ello permitfa seguir en forma simultdnea la accién por infraccién administra-
tiva ¥ la accién civil de reparacién. El problema era que los hechos considerados
cn ambos procedimientos cran los mismos y habia la posibilidad de dictar sen-
tencias contradictorias.

7 Arts. 428, Cddige Penal Federal, 216 bis, LFDA, y 221 his, LPL.

“ Art. 216 bis, LFDA.

“ En adelante, cuando se hace referencia a violaciones de derechos de propiedad industrial, de-
berd entenderse que también se hace referencia a violaciones de derechos de autor “en materia
de comercin™,

" Tesis Adslacda: 11 530.C.1 C, Pagina 1797 (Marzo de 2001 ) Amparo directo 6562000, Me Donald’s
Sisternas de México, 5.4, de GV, y coags. 9 de noviembire de 2000, Unanimidad de votos, Ponent
Gerardo Daniel Gatica Lipes, secretario de tnbunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judi-
catura Federal para desempefiar las funciones de Magisirado. Secretario: Baltazar Cortez Arias.
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Con motivo de lo anterior fue denunciada la contradiceion de tesis bajo el ex-
pediente 31/2003-PS, habida cuenta de que la LPI no indica orden alguno para
mterponer dichas acciones. Uno de los argumentos utilizado en la contradiccion
era que

... sila finalidad del procedimiento en el que se declara la infraccidn administrativa
es tinicamente sancionadora, no conmutativa, y ademds no existe disposicidn en la
LPI que establezca que los dafios y perjuicios se ejerciten como resultado de la exis-
tencia de una infraceién administrativa, entonces no debiera exastir I:Et.‘pl:udem:ia en-
tre las controversias mercantiles y civiles de reparacién del dafio y el procedimiento
de declaracién de infraccién administrativa, Por lo tanto, segtin establecia este cri-
terio, el juez del procedimiento de dafios y perjuicios estaba en aptitud de declarar
que la demandada incurrié en conductas violatorias de los derechos de propieclad
industrial de la actora y, consecuentemente, condenar el pago de dafios y perjuicios
derivados de los hechos respectivos, los cuales tendrian que ser probados. Lue-
g‘] l:l]k()ll(_'(:s,_ e] |)r(l(.‘l:di1(lit‘llh} ;l(hll.i.[li!lruti“’() no dﬁbiﬁl’ﬂ L'{]]IHtiluir un l".".!u.i..'iit() dﬂ
procedencia para el ejercicio de la accidn de pago de dafios y perjuicios, va que en

uno se imponen sanciones y en otro se busca reparar los dafios.

La Suprema Corte no compartié el criterio y determiné en 2004 que para la pro-
cedencia de la accién avil de dafios y perjuicios es necesario que el IMPI declare la
existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional, a pe-
sar de ser formalmente un procedimiento de cardcter administrativo, ya que el IMPI
“es el (inico eficaz para acreditar la existencia de la conducta ilicita, porlo que el juex
no puede ahora cuestionar la existencia de los hechos constitutivos de la infraccién
administrativa, pues ésta habrd quedado firme ya que segtin la tesis, la accién de
dafios y perjuicios no puede desvincularse de la declaracién administrativa emitida
por ¢l e,

Faltaba aclarar en qué orden se debe iniciar el procedimiento administrativo y
gjercer la accidn civil. Como no existia nada en la LPT que dispusiera que el pro-
cedimiento de declaracién administrativa ante el IMPI deberia agotarse antes de
llegar a la accidn de daiios v perjuicios, algunos criterios sostenfan que no habfa

' Jurisprudencia L], 13/2004, Pigina 365 (Mayo de 2004) Contradiceidn de tesis 31/2003-
PS. Entre las sust lus por ¢l Segundo Tribunal Colegiado, ¢l 1
legiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, wdos en Materia Civil del Primer
17 de marzo de 2004, Mayoria de tres votos. Ausente: Humberto Ronvin Palacios.
José Ramén Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel Gongzilez Diaz.

mo Primer Tribunal Co-
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impedimento legal para que la autoridad jurisdiceional analizara si existia 0 no
una violacién a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en
ello, estableciera la procedencia o improcedencia de la condena al pago de da-
fios y perjuicios reclamados.'” Lo anterior implicaba que el juez podia hacer una
“valoracidn” de la existencia de la “violacién™ generadora del daio y, por tanto,
apreciar el nexo causal entre tal violacién y los dafios v perjuicios causados. El
problema significaba que los hechos constitutivos de la llamada *violacién™ no
eran otros que los que constitufan la infraccién administrativa, lo cual seguia ge-
nerando la posibilidad de dos resoluciones legalmente vilidas pero contradicto-
rias, donde uno declarara la existencia de una “infraccién”, y otro la inexistencia
de la “violacién™.
Por el contrario, una tesis de junio de 2003 sefiala:

... la responsabilidad civil por dafios y petjuicios producto de hechos ilicitos pre-
supone como condicién necesaria para la procedencia de la accidn. la existencia
b acreditamiento del hecho ilicito respl:(_'tivn, por los fue 81 éste consistia en una
violacién a derechos de propiedad industrial, en especial una marca, el juez civil
no puede determinar la ilicitud de tal hecho, sino que corresponde al TMPT resolver

tal circunstancia.'™

Este eriterio prevalecié en una contradiceion de tesis:

... envirtud de que el IMPT es el organismo especializado de la materia, parala pro-
cedencia de la accién de dafios y perjuicios, es necesaria la declaracién administra-
tiva de existencia de infraccion, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional
para acreditarlas. por lo que el juez que conozea de la reparacion de dafios y perjui-
cios derivados de la violacidn a derechos de propiedad industrial, no podrd cues-
tonar si los particulares cometieron la citada infraceién, sino solamente ponderar
si aquellos son producto directo de la infraccién administrativa,

"% Tesis Aislada: 1110.C.17 C. Pigina 1325, (Agosto de 2002) Amparo directo 208/2001. Ropa
Madelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001, Unanimidad de votos. Ponente; Marfa Cristina
Pardo Vizcaino de Macias. Secretario: Fernando Range]l Ramirez.

" Tesis aislada: 1.20.0.22 C. Pagina: 1680 (Marzo de 2003) Amparo directo 11902/2002, Gru-
po Victoria, S.A. de C.V. 5 de diciemhre de 2002, Unanimidad de votos, Ponente: Daniel
Patifio Pereznegron. Secretario: Mario Gerardo Avante Judrez.
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Si bien lo anterior evita la posibilidad de sentencias contradictorias, también es
cierto que tiene el indeseable efecto de hacer mis formal el procedimiento, sujeta
el gjercicio de la accién de responsabilidad evil a un procedimiento administran-
vo que dista de ser gratuito, impone a los particulares la necesidad, en la mayorfa
de los casos, de asumir el costo de trasladar personal del TMPI a lugares donde
se realice la visita de inspeccion, alarga el procedimiento y aleja al particular del
ideal de una justicia expedita. Posteriormente, en agosto de 2008 se publicaron
diversas tesis que al momento de escribir estas lineas estin contendiendo en con-
tradiceién ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, todas ellas pronunciadas
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y publicadas en el Seminario
Fudicial de la Federacion en agosto de 2008:

DERECHOS DE AUTOR. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DIC-
TADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE INFRACCION AD-
MINISTRATIVA PREVISTO EN LOS ARTICULOS 231 Y 232 DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, AL SER ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIO-
NALES QUE CONSTITUYEN BASE Y PRUEBA FIRME DE LA EXISTEN-
CIA DE UNA INFRACCION, PUEDEN UTILIZARSE EN EL EJERCICIO DE
LA ACCION INDEMNIZATORIA POR DAROS Y PERJUICIOS EN LA ViA
CIVIL.

Aun cuando el Instituto Mexicano de Ia Propiedad Industrial no es un tribunal juris-
diccional sino un erganismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonio
propios, tiene la facultad de sustanciarlos procedimientos de declaracién de infraccion
administrativa por violacién al articulo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por
¢l uso indebido del retrato de una persona, emitiendo la resolucién correspondiente,
Lo cual implica un acto materialimente jurisdiccional suficiente y eficaz para constituir
base y prueba firme de la existencia de la infraccion, la que al ser un elemento alta-
mente especializado, posteriormente puede utilizarse en el ¢jercicio de la accidn de
indemnizacion por dafios y perjuicios en la via civil: de ahi que esa declaracion previa,
lejos de perjudicar a quien considera violentados sus derechos autorales, lo benefi-
cia, pues para que un hecho ilicito provoque responsabilidad civil, es menester que
concurran los siguientes elementos de la responsabilidad: la comision de un hecho, la
produccion de un dafio moral o material en perjuicio de otra persona y una relacion
de causa y efecto entre los dos elementos anteriores. Asi, el juez que conozca de la
reclamacion de danos y perjuicios deberd ponderar si éstos fueron producto directo
de la infraccién declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y; en
su caso, determinar el monto de la indemnizacion que en relacion con la infraccion de
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que se trata, corresponde a una cuantia cue segiin el articulo 216 bis de la Ley citada,
no puede ser mferior al cuarenta por ciento del precio de venta al piiblico del producto
original o de la prestacidn original de cualguier tipo de servicios que impliquen viola-
aon a alguno o algunos de los derechos tutelados en dicha Ley.

Amparo directo en revision 1121/2007. Diego Pérez Garcia. 21 de mayo de 2008. Ma-
voria de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hemindez. Disidente: José Ramén Cossio
Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Franciseo Castellanos Madrazo,

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradiceion de tesis 405/2009 en
¢l Tribunal Pleno.

DERECHOS DEAUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INDEM-
NIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS EN LA VA JURISDICCIONAL
REQUIERE UNA PREVIA DECLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA
DE INFRACCIONES EN LA MATERIA.

Del examen del disefio normativo de la Ley Federal del Derecho de Autor, asi
como de su interpretacion teleoldgica, con base en la exposicidn de motivos que
acompaiié el Presidente de la Repiblica a la iniciativa enviada a la Cdmara de Di-
putados del Congreso de la Unidn, el 12 de noviembre de 1996, se advierte que las
disposiciones reguladoras en la materia han alcanzado un alto grado de autonomia
por especializacion legislativa respecto de las normas del derecho civil y del mer-
cantil, por lo que su aplicacién administrativa corresponde a drganos del Poder
Ejecutivo Federal, especificamente, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y
al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De igual manera, se arriba a la
conviceién de que ha sido voluntad del legislador generar un procedimiento de na-
turaleza administrativa por medio del cual se resuelvan las infracciones en materia
de derechos de autor y de comercio, con el objeto de establecer una diferenciacion
entre el incumplimiento de las obligaciones administrativas, en relacién con los de-
rechos autorales y la violacion de dichos derechos en su concrecion patrimonial en
¢l campo de la industria y ¢l comercio, distinguiendo para ello entre infracciones
e materia de derechos de autor, reflejadas como las atentatorias de la regulacién
administrativa de los derechos autorales, y las infracciones en materia de comercio,
vislumbradas como aquellas que se presentan cuando existe violacion de derechos
a escala comercial o industrial, que por su propia naturaleza requieren de un trata-
miento altamente especializado, dgil y expedito. Ademis. respecto de los derechas
previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor opera el mismo principio de
especialidad que rige a los derechos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial
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v, por ende, la procedencia de la accién de indemnizacién por dafos y perjuicios
en la via jurisdiccional requiere una previa declaracién, en el procedimiento admi-
nistrativo respectivo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
sobre la existencia de infracciones en la materia.

Amparo directo en revision 1121/2007. Diego Pérez Garcia. 21 de mayo de 2008, Ma-
yoria de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Herndndez. Disidente: José Ramon Cossio
Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradiceion de tesis 405/2000 en
ef Trﬂ)uri&ll P]EIIU.

DERECHOS DEAUTOR. LOS ARTICULOS 20.,231 Y 232 DE LA LEY FEDE-
RAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES,
Los articulos 20., 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al facultar al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer y resolver el procedi-
lllieut(] dl‘.’ infl’.ll.’l_‘iﬁll por IJ uso dﬂ Ll illlﬂgi‘.'ll d(‘.’ LI persona !iin su autulixﬂ{_’i(’]l] o Iﬂ
(l'.‘ LG (:EI[ISB]'IZI]liEntES‘ no Vin]i]n ul 'Pri"cil]’iﬂ {le (]i\'isi[i” l']e 'I)(}(]ere.‘i L‘)llw“i(]() en
el articulo 49, en relacién con los numerales 90, 94 v 104, todos de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en razén de que no propician que el Po-
der Ejecutivo se retina con ¢l Legislativo, no altera la forma de desarrollo de la ad-
ministracién piblica, tampoco desajusta la estructura del Poder Judicial. ni elimina
]ﬂ L:l)I[lpt'ltllL’iil d(.‘ 1‘)! T.[Ll]lu]i.ll{:s dl: Ll Fl:dﬂd.(.'il’lu ]deil ms()lvﬂr lﬂ.') (_U]ltr(l\-':r!.iﬂs dt]
orden criminal y civil; sino que, por el contrario, de la interpretacién sistemitica de
los articulos 28 (que dota de base constitucional a la citada Ley) y 90 constituciona-
les, se advierte que la propiedad industrial y los derechos de autor, entre otras, son
ramas juridicas cuya aplicacién y solucién de los conflictos que en ellas se originen
corresponden a la eslera del Poder Ejecutivo, esto es, se ubican en el derecho ad-
ministrativo. Por tanto, si el mencionado Instituto es un drgano que pertenece a la
administracién piiblica federal descentralizada, es inconcuso que la facultad que le
otorga la Ley Federal del Derecho de Autor para resolver el indicado procedimiento
se ajusta plenamente al marco constitucional en la materia.

Amparo directo en revision 1121/2007. Diego Pérez Garcia. 21 de mayo de 2008, Ma-
voria de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Herndndez. Disidente: José Ramén Cossio
Diaz, Ponente: Juan N, Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradiccidn de tesis 405/2009 en
el Tribunal Pleno.
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Por lo menos, es hasta cierto punto reconfortante y esperanzador que surjan
criterios jurisprudenciales que comienzan a estudiar este aspecto de la reparacion
del dano, reconociendo que, en efecto, es la preocupacién primordial de todo
particular que inicia un procedimiento de infraccién.

De manera mas reciente, en agosto —mes que ha resultado prolifico para la
produccién de criterios jurisprudenciales en la materia— de 2009, en diversos
asuntos litigados entre la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM)
contra las compaiifas operadoras de salas de cine Cenépolis del Pais, S.A. de C.V.
y Cinemas de la Repiiblica, S.A. de C.V. se dictaron tres interesantes tesis cuyo
texto se transcribe, ya que si bien abordan el mismo punto central, se comple-
mentan en sus l‘aznnamicntnﬁ:

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RE-
LATIVA, AL CUANTIFICAR LA REPARACION DEL DANO MORAL Y/O MA-
TERIAL, AST COMO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS
A CARCO DE QUIEN TRANSGREDA TALES DERECHOS, NO VIOLA LA
GARANTIA DE LEGALIDAD.,

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sostenido que tratindose de dispo-
siciones legales, la garantia de legalidad contenida en el articulo 16 de la Consti-
tucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos se satisface cuando la autoridad
legislativa que las emite estd legitimamente facultada para ello por la propia Cons-
titucién y por las leyes que asi lo determinan, y cuando se refieren a relaciones
sociales que requieren regularse jurfdicamente. Ahora bien, el pdrrafo noveno del
articulo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios los privilegios
que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la produc-
cién de sus obras v los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los
inventores v perdeccionadores de alguna mejora v, por otra parte, la fraceion XXX
del articulo 73 de la Constitucién General de la Repiblica prevé que el Congreso
de la Uni6n tiene facultades para expedir todas las leyes necesarias para hacer efec-
tivas las facultades previstas en el propio precepto y las demds concedidas por la
Norma Fundamental a los Poderes de la Unién, es decir, las no conferidas expresa-
mente alas legislaturas locales. En ese sentido, el articulo 216 bis de la Ley Federal
del Derecho de Autor, al establecer que la reparacion del dafio moral yfo material,
asi como la indemnizacion por danos y perjuicios a cargo de quien transgreda los
derechos autorales no podri ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta
al piiblico del producto original o de la prestacién original de cualquier tipo de
servicio, no viola la mencionada garantia de legalidad, pues ademds de que seniala
al sujeto destinatario de la norma (cualquiera que cause dafios por la violacion a
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tales derechos). en términos de los referidos preceptos constitucionales el legisla-
dor federal estd facultado para cuantificar el monto correspondiente.

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, AL PREVER LA REPARACION POR EL DANO MORAL Y/O
MATERIAL, AST COMO LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUI-
CIOS POR VIOLACION A TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARAN-
TIA DE IGUALDAD.

El citado precepto legal prevé en su pdrrafo primero que la reparacion del dafio
material }'an moral, asi como la indemnizacion por dafios ¥ |)erjui|_'ius por violacion
a los derechos que confiere la propia Ley en ningtin caso serd inferior al cuarenta
por ciento del precio de venta al piiblico del producto original o de la prestacién
original de cualquier tipo de servicios que impliquen violacién a algiin derecho tu-
telado en la Ley. Asi, la finalidad de dicho precepto es permitir que sean resarcidos
en un minimo los derechos autorales violados, lo cual no constituye una norma
]}ri\':l'.l[\'ilf !]“ES d(’: manera gulﬂ.‘rﬂl._ u]}su—dctﬂ € iI:lp::l‘s{)n;ll dl.'tcrllu'"'d I.I'LIE dl.’.ben
re])ilr.u’ El Clﬂﬁu Tﬂuterial 0 ml)r‘.l] e ill{!(:mlli?;lr }]nr ln.‘j (ia]_'lﬂ.q )" ]‘Bl:illi(.'iﬂ! t{)(]ns
aque“ﬂs qE]E Vi(}i{’,n Iﬁs demchfjﬂ inf]icﬂr{ﬂs’ Si“ riil‘igirw a una persﬂna (1] grllpﬂ
previamente identificado, o a casos determinados de antemano, destinados a des-
aparccer después de su aplicacién. Por tanto, el articulo 216 bis de la Ley Federal
del Derecho de Autor no viola la garantia de igualdad contenida en el articulo lo. de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que otorga
alos infractores idéntico estatus juridico. En efecto, el andlisis de ignaldad no sélo
implica tratar igual a los iguales, sino también desigual a los desiguales. pero el
mencionado precepto legal no se refiere a sujetos desiguales ubicados en estatus
Juridicos distintos, ya que no distingue entre los causantes de dafio moral y mate-
rial. o de dafios y perjuicios, los cuales tenen en comin que afectan derechos de
valor patrimonial. Ademds, dicho numeral describe las conductas infractoras y re-
gula individualmente la indemnizacién a cargo de quien cause alguno de los daiios
indicados, sin exigir para su actualizacion la realizacion de una o varias conductas,
ni establecer la imposicién de la sancién relativa atento al niimero de infracciones
cometidas.

DERECHOS DE AUTOR. LA REPARACION DEL DANO MATERIAL Y/O
MORAL. Y LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS POR VIOLA-
CION A TALES DERECHOS,CUYO MONTO PREVE EL ARTICULO 216 BIS
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CONSTITUYEN UNA PENA INUSI-
TADA O UNA MULTA EXCESIVA.
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El citado precepto legal senala que la reparacién del dafio material yfo moral asi
como la indemnizacién por dafios v perjuicios por violacién a los derechos que con-
fiere dicha Ley en ningn caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio de ven-
ta al puiblico del producto original o de la prestacién original de cualquier tipo de
servicios que impliquen violacidn a alguno o algunos de los derechos tutelados par
la propia ley, lo cual se inscribe dentro del campo de la responsabilidad cwil y tiene
como finalidad garantizar a los titulares de derechos autorales que la reparacion exa-
gible equivaldrd a ese minimo, cuyo fundamento se encuentra en el articulo 28 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no tiene el proposi-
to de castigar, sino de resarcir, ya que no atiende a la conducta mfractora sino al dano
L‘aI[Sadt). Pnr u.l“lo, la ]'E'I)'nlfd{.'i(‘}]l }' Ia iﬂden‘]l'lizild{l"] (]e l'l!le se trata no (:()ﬂstju]}"ell
una pena inusitada o una multa excesiva de las prohibicas por el articulo 22 consti-
tucional, porque no implica la imposicién de penas o sanciones por la comisién de
algiin ilicito penal o una falta administrativa, ni tiene el dnimo de causar al gobernado
dolor en su cuerpo, deshonrarlo, causarle una alteracién fisica o privarlo de una parte

de su pLItl'JI.IIIUH.iU a }‘J\'Dl' d.(:l EEti.ILl(J‘ ﬁilll) !il’)](l f_i!!]l.ﬁ pn)pﬁsimu ;.Il(.l(_’ll'll].iz&ll(’l’iui.

Ahora bien, conforme lo dispone expresamente la TPT en su art. 226, indepen-
dientemente del ejercicio de la accién penal, el perjudicado por cualquiera de los
delitos a que esta le)' se refiere pudr.i demandar del o de los autores de los mismos, la
reparacién y el pago de los daiios y perjuicios suftidos, en los términos previstos en el
art. 221 BIS de esta ley. Por su parte, a propésito de los derechos de antor, el Cidigo
Penal Federal (CPF) también dispone que las sanciones pecuniarias se aplicardn sin
perjuicio de la reparacién del daiio, cuyo monto no podrd ser menor a 40% del precio
de venta al priblico de cada producto o de la prestacién de servicios que impliguen
violacion a ulgunu o algl.mus de los derechos tutelados por la LFDA.

Estudio comparado de la reparacién del dafo

A pesar de que en nuestro pais la reparacién del dafio se sigue en forma posterior
a los procedimientos de declaracién administrativa o a los de cardcter penal, des-
pués de que han quedado firmes dichas resoluciones mediante ¢l gjercicio de la
accién de indemnizacién, en otros pafses la demanda por violacién o infraccién
a los derechos de propiedad intelectual es promovida desde un inicio por la via

Jjurisdiccional, por lo que no hay necesidad de tramitar otro juicio o pedir la repa-

racién como algo incidental. En otras palabras, la reparacién del dafio es la raison
déire del procedimiento mismo.

Comencemos por el caso alemidn, cuya Markengesetz contempla con mucha
claridad v sencillez en su art. 140 que para toda disputa derivada de “cualquier
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relacidn legal regulada por esta Ley”, la Corte de Distrito (Landgerichte) tendri
jurisdiccién exclusiva sin importar el valor en disputa. " Como una caracteristica
importante, la parte que prevalezca podri obtener una condenacion en costas
siempre que se trate de un abogado admitido para practicar en la Landgerichte
donde se lleve el asunto; ademds, los honorarios de un abogado especialista en
propiedad intelectual podrin considerarse como parte adicional de la condena-
cién en costas si se trata de un profesionista certificado y de acuerdo con una lista
de tarifas contempladas en la correspondiente Ley Federal del Arancel del Abogado
(Bundesgebiihrenordnung fiir Rechtsanwilte).

A diferencia de la LP1, la Markengesetz no contempla un catilogo de conductas
redactadas en forma limitativa, pues la naturaleza de la violacién se ve de manera
distinta a como sucede en nuestro pais. De hecho, ese requerimiento no es necesario
porque las violaciones a las marcas no se reprimen por la via administrativa como
infracciones administrativas, sino que se consideran un ilicito civil (deliktsricht) y
contra ellas proceden los medios de defensa ordinarios, pero es un ilicito mis sofis-
ticado por tratarse de una legislacién especializada. Asi, la complejidad resulta de
la materia sustantiva y no de un embrollo procesal. El art. 140 de la Markengeset:
dispone que podri interponerse una demanda por cualquier disputa derivada de
cualquier relacion legal regulada por esta Ley.

Por su parte, la Das Deutsche Urheberrechtsgeset: también considera la viola-
ci6n de los derechos de autor y de los derechos conexos como un ilicito civil, se-
falando como regla general que “las copias ilegales no pueden ser distribuidas ni
utilizadas para comunicacién piiblica”™; y que “las emisiones ilegales no pueden
ser fijadas en grabaciones sonoras ni visuales ni comunicadas pablicamente™. '
Ademis, en forma muy consistente con lalegislacién ordinaria y de forma similar
a lo que dispone la ley en materia de marcas, la Urkeberrechtsgesetz sefiala que
“contra cualquier persona que viole los derechos de autor o derechos conexos
protegidos por esta Ley procederd una accién para solicitar una medida precau-
toria que ordene al demandado a desistirse de dichos actos si hay peligro de que
se repitan; asi como una accién de reparacién de dafios si éste fue intencional-

'* Los gobiernos locales de los estados (Lénder) tendrin el poder de promulgar reglamentos
en lugares donde hay varias cortes de distrito, a efecto de que una sola sea competente en
materia de marcas, stempre que dicha designacidn sirva para mejorar la calidad de las reso-
luciones y hacer mids expeditos los procedimientos, Los gobiernos de los Linder pueden
transferir dichos poderes alos ministros de justicia locales. Incluso, pueden transferidos w-
tal o parcialmente a las cortes de otro Linder. Véase Das Dentsche Markengesetz §§ 140 (2),

19 Das Deutsche Urhebervechtsgesetz § 96.
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mente cometido o es resultado de negligencia™ " Ademds, se permite que en

“lugar de los dafios, la parte afectada podrd pedir las utilidades obtenidas por el
demandado derivadas de los hechos ilegales™.'"” Adicionalmente, los autores o
sus beneficiarios podrin obtener una indemnizacién monetaria por el dano cau-
sado, aunque no exista una pérdida pecuniaria, en el caso de publicaciones cien-
tificas, fotogralias v ejecuciones.

Lalegislacién en materia de ilicitos civiles (Recht der unerlaubten Handlungen)
estd regulada en forma muy concreta en el propio Cidigo Civil Federal Alemdn
(Das Biirgerliche Gesetzbuch) mediante una regla general de responsabilidad, por
un lado, y por el otro mediante una responsabilidad estricta o responsabilidad
objetiva.!™ La regla general sefiala que cualquier persona que cometa un acto ili-
cito v por ello cause dafio a los intereses legales protegidos de otra persona, serd
generalmente responsable de compensar a la parte afectada por dicho dafio."

La obligacién de compensar no es de naturaleza penal o criminal. El reproche
ético, la imposicién de penas y los intentos de reformar a quien los comete son
asuntos que competen al derecho penal. En materia eivil el asunto es simplemen-
te la reparacién del dafio sufrido.'"” En términos generales, debe probarse que ¢l
demandado actué en forma culpable, esto es, en forma deliberada o negligente
para que se le condene a pagar los dafios causados, Si el demandado no actud en
forma culpable (schuldhaft) entonces no puede considerarse responsable por un
ilicito civil; pero puede en cambio ser responsable mediante la segunda teoria de
responsabilidad estricta (gefihrdungsshaftung), paralo cual no sc requerird com-
probar la culpa del demandado."! La ratio legis detrds de esto es que una persona
que realiza actividades esencialmente peligrosas debe asumir la responsabilidad

" Das Deutsche Urheberrechtsgesetz § 97 (1).

W fhidem.

" Raymond Youngs, Sewrce book on German Law, Cavendish Publishing Limited, Londres,
2002, capitulo seis: “Torts™,

" Das Biirgerliche Geset:buch § 823 (1) Una persona que intencionalmente o neglig te
daiie la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad o el derecho de otro en forma ilicita
estd obligado a compensarlo de cualquier daiio que de dicho acto resulte. (2) La misma
obligacién aplica a una persona que viole una disposicién estatutaria que exista para pro-

teger a otro. Si de acuerdo con el contenido de la disposicién estatutaria, una violacién de
este tipo también es posible en forma no culposa, el deber de reparar los dafios y perjuicios
silo procederd en caso de culpa.

Gerhard Robberts, An introduction to German Law, Nomos Verlagsgescllschalt & Ant. N.
Sakkoulas Publishers, Baden-Baden, 2002, p. 257,

W fhidem.

=
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por cualquier dafio resultante, independientemente de si fue causado en forma
culpable 0 no; o de si la actividad en cuestion es legal o no.'*

Por tanto, una demanda basada en la regla general de responsabilidad que bus-
que reparar los dafos y perjuicios causados dependera de la comprobacién de
los mismos. En relacion con los derechos expresamente referidos en el art, 823
del Biirgerliche Gesetzbuch, existe una presuncién iuris tantum de que el acto
causante del dafio fue ilegal'™ y corresponderi al demandado probar alguna cau-
sa de justificacién. La demanda puede referirse también a “otros derechos™ (ein
sonstiges Recht) que también se consideran absolutos, en el sentido de que pueden
oponerse contra cualquiera.''! Algunos de los derechos que los tribunales alema-
nes han incluido en tal categoria son derechos de posesian, derechos reales, di-
versas formas de garantia, usufructos v, ciertamente, marcas, patentes y derechos
de autor.'”®

La jurisdiccién en materia de derechos de autor funciona en la ley alemana en
términos pricticamente idénticos a lo ya sefialado con respecto a las marcas.'"” La
legislacién ordinaria sefiala que las sentencias que en materia de marcas o derechos
de autor pronuncian las Landgerichfe, serin apelables ante las cortes federales de
segunda instancia,

Corea del Sur presenta un panorama similar en cuanto a los procedimientos
Para hil(_'er \".iler las marcas )’ 105 {ler{:cll(}ﬂ (.le autor fn:llte a tl:l'(_'!:rus: . ]Jilrece
compartir la visién alemana de que esos derechos son de naturaleza privada. La
Jjurisdiccién en la materia se divide en las cortes o tribunales ordinarios (civiles)
por unlado, que al igual que en Alemania, son responsables de las demandas por
violacién a los derechos de propiedad intelectual; asi como KIPO y la Corte de
Patentes, que son tribunales administrativos que ven asuntos relativos a la cance-
lacién o nulidad de derechos.

Las Cortes de Distrito son la primera instancia para asuntos de naturaleza civil
o penal. El niimero de jucces esti determinado por la poblacién del distrito. Las
decisiones de las Cortes de Distrito coreanas en materia de propiedad intelectual
se llevan ante la Corte Superior que corresponda a la circunscripcién geogrifica,
donde se realiza una revisién de neve con respecto a los hechos y la ley aplicable,

" Ihid.

" Como se sefiald, los derechos expresamente refendos son vida, cuerpo, salud, hbertad v
propiedad.

" Gerhard Robbernts, ofs, it p. 258,

U3 Ihidem, p. 259.

4 Das Deutsche Urhebervechtsgesetz § 105,
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es decir, es posible someter nueva evidencia y nuevos alegatos. Algunas cortes su-
periores incluso cuentan con peritos en propiedad intelectual."'” De alli, el asunto
puede apelarse en la Corte Suprema, la cual tiene discrecion para admitir dicha
controversia, similar a como sucede en el sistema constitucional mexicano.

De forma parecida a como sucede en Alemania y en Estados Unidos de Amé-
rica, el titular de una marca puede presentar una demanda civil cuando se han
violado sus derechos exclusivos o existe la amenaza de que eso suceda. En la de-
manda podri solicitar que se dicte una medida provisional, y posteriormente una
definitiva, asi como la reparacién del dafio. No obstante, debido a la estricta sepa-
racién entre la jurisdiceidn civil y la administrativa, los tribunales no pueden pro-
nunciarse con respecto a la nulidad o cancelacién de derechos.'"® Cabe destacar
que este sistema dual ha dado lugar a discusién con respecto a la “uniformidad
y la ineficiente aplicacién de las leyes en materia de propiedad intelectual™. " En
particular, porque han surgido muchos problemas y retrasos derivados de que los
procedimientos administrativos (nulidad, cancelacién y confirmacién del dimbito
de proteccién) se usan como defensas en los procedimientos civiles de violacién
a los derechos, Como resultado, las Cortes de Distrito deben esperar hasta que
TR-KIPO o la Corean Patent Court emita una resolucién final.' Lo anterior (con-
sideran algunos expertos coreanos) incrementa el riesgo de retraso y la falta de
uniformidad en la aplicacion de las leves.'®! Contra esa situacién, existen voces
que claman porque la Corean Patent Court sea el tinico tribunal competente para
todos los procedimientos en la materia, situacién que crearia un escenario similar
al conjunto de funciones que actualmente desempeiia el IMPL, con tres grandes
diferencias:

—

. En la propuesta de reforma en Corea quedarfan separados la entidad que
reconoce los derechos (KIPO) y ¢l tribunal administrativo (Corean Patent
Court).

2. La jurisdiccion de la Corean Patent Court se limitarfa a apelaciones, es

decir, como segunda instancia tanto de asuntos administrativos seguidos

ante KIPO como de asuntos civiles seguidos ante las Cortes de Distrito.

" Soo-Kil Chang et al., op. cif., p. 185,
"% Ihidem, p. 189,

" Ahid., p. 190,

5 fhid,

2 fhid.
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3. Laextension geogrifica de Corea del Sur permitiria centralizar la impar-
ticidn de justicia en un tribunal especializado en forma mis eficiente que
en México, donde la dispersion demogrifica v la extensién geogrifica
representa, por si solo, un gran impedimento econdémico y prictico.

Con respecto a los daiios y perjuicios cuya reparacién es posible demandar
por la via civil, existen cuatro métodos disponibles para ello en Corea del Sur.
El primero es el monto de daiios que en efecto ha sufrido la parte afectada. Si lo
anterior es dificil de probar, el atectado puede demandar el pago de las ganancias
netas obtenidas por el infractor, lo que, sin embargo, admite prucha en contrario.
El tercer método consiste en calcular una regalia razonable, definida como “la
regalia que seria normalmente cobrada por una licencia para ese tipo de tecnolo-
gia” y es el que mis favorecen los tribunales coreanos.' El cuarto método es el
mis reciente y consiste en que el tribunal puede usar los estimados de utilidades
oniginales del titular de la marca y multiplicarlos por el volumen total de ventas
que ¢l demandado haya obtenido de los productos infractores, para asegurar que
el actor al menos recupere su estimacién inicial de ganancias."” Aunque muy
sofisticado este (ltimo método, los tribunales coreanos usualmente no ordenardn
la reparacién del dafio con base en cilculos estimados o especulativos, y no hay
una indemnizacién punitiva.'*

Aligual que en Alemania, la reparacién del dafio se funda en la disposicién general
del ilicito civil contemplada en el Cidigo Civil Coreano, el cual dispone en principio
que podrd pedirse la reparacién del dafio causado por el demandado que intencional
o negligentemente infrinja los derechos exclusivos del actor.'* Sin embargo, también
es posible solicitar la reparacion con base en la teorfa del enriquecimiento ilicito como
fuente de las obligaciones, por lo que el actor puede demandar el pago de dafios igua-
les al monto que el demandado se ha ahorrado a expensas del actor.”™ Comparado
con clilivito civil, la demanda por via de enriquecimiento ilicito tiene la ventaja de que
no es necesario comprobar intencionalidad o negligencia de parte del demandado y
el término de prescripeion es mds largo.

' Ibid., p. 207.

15 fhid,

" Esto en relacidn con la posibilidad que existe en ¢l derecho anglosagon de condenar el pago de
frmitive damages, que es una especie de multa que va a parar a los bolsillos del titular afectado.

5 Art, 750, Cadigo Civil Careano.

0 Art. 741, Cadige Civil Coreano.
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Al igual que en el caso de marcas, la KCA dispone que en materia de derechos
de autor podri solicitarse el pago de daiios y perjuicios; que se dicte una medida
provisional o defimtiva. y que se dicten medidas para revindicar la reputacion del
promovente.'*” En Corea, el remedio mis solicitado por los titulares es precisa-
mente que se dicten las medidas provisionales, pues se considera la manera mis
eficaz de detener o impedir inmediatamente actos violatorios de los derechos ex-
clusivos de los titulares."** Aunque los tribunales tienen discrecién para dictar la
medicla provisional, esto se decide con base en los criterios siguientes: 1. si la me-
cida provisional es necesaria para impedir un daiio sustancial, y 2. si existe una
posibilidad de prevalecer en los méritos de tondo de la cansa. Usualmente se le
requiere al actor que otorgue una fianza para poder dictar la medida provisional.

Mientras que en Alemania y Corea las violaciones a los derechos de propiedad
intelectual se consideran un ilicito civil, en Estados Unidos de América se consi-
deran torts. La doctrina anglosajona con respecto a los forts'™ —equivalentes an-
glosajones de los ilicitos civiles en el derecho continental europeo— es demasiado
amplia y la prictica de esta rama del derecho es bastante vigorosa.' Aunque los
principios que los regulan y la extensa discusién con respecto a su importante fun-
cién queda fuera del alcance de este trabajo, si es importante destacar que un forf
no es un crimen, de la misma manera que un ilicito civil tampoco lo es, aunque en
algunos casos puedan tener caracteristicas en comin. La distinaén principal entre
fort y crimen se centra en los intereses afectaclos y el remedio legal disponible:'' y

ks

Soo-Kil Chang ¢f al, op. cil., p. 140,

Thidem, p. 142,

La palabra tort deriva del latin fortus que significa “toreido™ (de ahi deviene la palabra tor-
tuose), por lo que la metifora de su significado es aparente: un fort es una conducta torcida o
contraria a la ley. La palabra forf todavia se utiliza en idioma francés y permanecis en ¢l inglés

5

L

de uso comiin durante mucho tiempo hasta que cayd en desuso y adguirio un significado
téenico legal.

Prosser & Keeton, Page, Prosser and Keeton on The Law of Torts, West Publishing Co.,
St. Paul, 1984, p. 2,

Un erimen es una ofensa contra el piiblico en general, por la que el Estado, como representan-
te del pueblo, instituird una accidn penal cuye propdsito es reivindicar el interés del puiblico
en su conjunto mediante la imposicién de una pena, elimi lolo de la sociedad. rehabili-

134

tandolo, reeducindolo, etc. Ademis, aungue la reparacién del dafio es parte de la condena,
un procedimiento penal no esti directamente dinigido a ello, sino que el papel de la victima
es promovida y
perseguida porla persona afectada, y su propdsito principal es reparar el daiio sufrido a costa
del demandado, Si prevalece, el actor recibird una sentencia obligando al demandado a pagar
una suma en dinero. Véase Prosser & Keeton, Page, op. cit., pp. 1-15.

se limita a ser acusador y testigo para el Estado, En cambio, una accidn
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a su vez, la similitud entre el forf anglosajon y el ilicito civil que prevalece en la tra-
dicién romano-germénica o civilista es casi total. Una de las pocas diferencias, que
sm embargo es sustancial, es el hecho de que en la tradicién anglosajona es posible
la condenacién a pagar punitive damages o exemplary damages, que los expertos
consideran como una anomalia proveniente del derecho penal aplicada al derecho
civil, procedente cuando la violacion ha sido intencional y deliberada, y tiene tal ca-
ricter atroz frecuentemente asociado con un delito. Esta condenacién implica que
el demandado pague una cantidad en dinero adicional al pago de todos los dafios
y perpucios causados, para propositos de escarmentar al demandado, apercibirle
de no reincidir, y disuadir a otros de seguir su ¢jemplo.'** Pero como se aprecia, a
diferencia de la multa de naturaleza administrativa o penal, esa cantidad en dinero
va a parar a los bolsillos del afectado y no a las arcas del Estado.

Lo que se explicé con respecto a los forts en el derecho estadounidense sirve para
referirmos ahora a la parte relevante de la Lanham Act, la cual dispone que las Dis-
trict Courts y Territorial Courts'* tendrin jurisdiccién onginal, y las Cirenit Courts
Jjurisciccién de apelacién sobre cualquier accién legal derivadla de dicha ley, sin im-
portar el monto de la controversia ni la ciudadania de las partes en conflicto.'*!

Como es tipico de la tradicién legal anglosajona, también en Estados Unidos de
América las medidas precautorias (injunctive relief) suelen ser el principal remedio
buscado por los litigantes, y pueden ser provisionales o permanentes. El pago de da-
fios y perjuicios (damages o monetary relief) es un remedio que se busca a menudo
cn toda accidn legal que sucle contemplar el dafio cansado a la reputacién del actor,
los gastos para contrarrestar la confusién causada por el demandado y la pérdida de
utilidades causada por el acto ilegal.'** Discrecionalmente, la Corte puede ordenar
una compensacion adicional (freble damages) y el pago de los honorarios legales
(attorney fees).

En la legislacién estadounidense, una demanda en materia de violacién a un de-
recho marcario puede presentarse ante una Corte Federal o local por ser una ma-
teria donde coexisten ordenamientos de los dos niveles, aunque la mayorfa de las
demandas se presentan ante las cortes federales en virtud de que la ley federal otor-
ga mayores ventajas. Ademds, en caso de que en una misma demanda se intenten

' Ihidem, p. 9.
" Las Terntorial Courts cumplen las mismas funciones que las District Courts, silo que agué-
llas estin disponibles en lugares que son posesiones de Estados Unidos de América pero que
no se consideran como Fstados de la Unidn Americana,

115 U.8.0. § 1121 (a),
1% Beverly W. Patishall ef al,, op. cit., p. 526.
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acciones de cardcter federal y local, o que una accién local se considere “conexa con
una accién sustancialmente relacionada™ con otra en la Lanham Aet, las cortes de
cardcter federal tendrin junsdiccion suplemental para conocer de ambas acciones
de una misma causa.'™

En materia de derechos de autor, también las cortes de caricter federal son
competentes para conocer las disputas, pues conforme a la Copyright Aet, “cual-
quiera que viole un derecho exclusivo de un titular... o del autor... o que impor-
te copias o fonogramas a los Estados Unidos. .. es un infractor™. " Las medidas
precautorias o injunctions también se pueden emitir con caricter provisional
o definitivo para mantener el status quo.'*® Adicionalmente, en materia de dere-
chos de autor puede reclamarse:

1. El pago de dafios y perjuicios mds las utilidades del demandado, o
2. Dafios estatutarios, que es una serie de tasas que se aplican sin necesidad
de comprobar el monto de los daiios y perjuicios.

Parecido a lo que sucede con las marcas, existe un cuerpo de normas consue-
tudinarias a nivel local que se ha desarrollado para proteger obras artisticas y
literarias inéditas contra su venta o ejecucién ilegal. Sin embargo, a partir del 1 de
enero de 1978 la seccién 301 de la Copyright Act ha desplazado a dicho cuerpo
normativo con respecto de obras consideradas en el catilogo previsto por la ley
federal en sus secciones 101 o 1031

En resumen, en relacién con el sistema legal estadounidense de proteccion
a los derechos de autor, es posible establecer que a pesar de la existencia de un
conjunto de normas de cardcter local aplicables en materia tanto de marcas como
de derechos de autor, las lcycs federales en la materia hacen que los tribunales
competentes para casi todas las controversias sobre marcas y derechos de autor
scan las District Courts como primera instancia en los distintos estados de la
Unién Americana, o las Territorial Courts en los territorios federales, y las Circuit
Courts fungen como tribunales de apelacion.

¥ Ahidem, p. 509,

W Coprright Act § 501,

¥ Copyright Act § 502,

# Beverly W. Pattishall ef al., op. cit., p. 780,
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7.5. Proteccion penal de los derechos
de propiedad intelectual

Ellicenciado Horacio Rangel Ortiz' ™ hace notar que la ley autoral no contiene men-
cidn expresa con respecto a que las infracciones administrativas relacionadas con
violaciones a los derechos de autor se persigan de oficio o a peticién de parte, a dife-
rencia de las violaciones de derechos de autor, que se reprimen por la via de delitos,
donde la regla es que se persigan de oficio. No obstante, el CPF en su art. 429 indicé
hasta jumio de 2010 que los delitos en matena de derechos de autor se perseguirin
por querella de parte ofendida, y no de oficio, salvo en el delito consignaclo en el
art, 424, fracc. I, que consiste en enviar a prision a quien produzca, reproduzca, in-
troduzca al pais, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras,
fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la LFDA, en forma dolosa, con
fin de especulacién comercial y sin la autorizacién que en los términos de la citada
Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

En contraste con la LP1, que al igual que con las infracciones admimstrativas
en su art. 213, observa un catdlogo de conductas tipificadas como delito en el
art. 223, la LFDA no tiene disposiciones en materia penal, lo cual deja al CPF, que
contempla los delitos en la materia de derechos de autor.

Au.[lque un eSt“diU pUrluE]lUriZﬂdU de Cﬂ[jﬂ uno dﬁ lUS ﬁPUS ]Jt::l.'d.les €1 ma-
teria de delitos contra los derechos de propiedad intelectual rebasa el conteni-
do de esta obra, es conveniente reflexionar sobre el bien juridico protegido. En
este aspecto, la jurisprudencia sirve de apoyo, pues hay criterios aislados que han
ayudado a delimitar el bien juridico tutelado tratindose de delitos en materia de
derechos de autor. y que de manera andloga pueden utilizarse no para interpretar
la redaccion de los tipos penales en materia de propiedad industrial, pero si para
delimitar el bien juridico protegido, a saber:

DERECHOS DE AUTOR. DISTINCION ENTRE DERECHO MORAL Y DE-
RECHO PATRIMONIAL. A LA LUZ DEL ARTICULO 424, FRACCION 111,
DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

El derecho de autor es el reconocimiento que realiza el Estado a favor de todo creador
de obras literarias o artisticas, de las previstas en el articulo 13 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su proteccion para que el autor goce de
prerrogativas y privilegios exclusivos de cardcter personal v patrimonial, los primeros

4 Manuel Becerra Ramirez, o, eif., p. 380, referente a la contribucidn realizada por el profesor
Horacio Rangel Ortiz.
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llamados derecho moral v, los segundos, derecho patrimonial, segiin lo establece el
articulo 11 de la propia ley. La distincién entre derecho moral y derecho patrimonial
se precisa en el gercicio de determinadas facultades establecidas en los articulos 21
v 27 del mismo ordenamiento. Sin embargo, la diferencia entre el derecho moral y
el derecho patrimonial que realiza la Ley Federal del Derecho de Autor, no implica
que el articulo 424, fraccién 111, del Cédigo Penal Federal tutele tinicamente el dere-
cho de explotacién de la obra y, por ello, sélo proteja derechos de tipo patrimonial,
no asf los derechos de indole moral. En efecto, el articulo 424, fraccion 111, del codigo
punitivo establece: “Se impondrd prision de seis meses a seis afios v de trescientos
a tres mil dias multa: [...] L A quien use en forma dolosa, con fin de luero v sin la
ﬂllt(‘rilﬂ(.‘i(l)n CﬂrrEs])nl'l(]iEnte ()hras prnlegi(]us ]}m" !u E.EY FE(]E]—a] [19[ r)ere{:hl) (!E
Autor” Del andlisis del tipo penal se desprenden los siguientes elementos: a) un
sujeto activo, que no requiere calidad especifica (elemento objetivo); b) un sujeto
pasivo, que requiere ser titular de derechos de propiedad intelectual, en el caso
especilico, de derechos de autor (elemento objetivo): ¢) una obra protegida por la
I.A!}' FEdel‘.’:lJ dl'_l Demcll(] d{.' l\l.lll)l— (Hle]llﬁfltl) lll}r"l.ilti\'(i):, d) un ].}ie]ljul—!’dil.'u]luﬂllu
tutelado, que se traduce en la proteccidn para todo creador de obras literarias o
artisticas, de las previstas en la ley. para que gocen de prerrogativas y privilegios
exclusivos, segiin se desprende de lo establecido en los articulos To.y 11 de la ley
especial (elemento objetivo): ¢) una accidn, consistente en usar una obra protegida
(elemento objetivo); [) no contar con la autorizacidn correspondiente (elemento
f](lrluﬂti\'l)); s) como Ul)]](ﬁl.'ilii] lil: L.l Ellﬂli[l'dd d: ].ﬂ ;ll.'(.'il’)lL éb!:l.l dl:!.!t: ser d()]usil
(elemento subjetivo); y h) también como condicidn de la finalidad de la accién, la

finalidad de lucro (elemento subjetive distinto al dolo). De lo anterior se desprende

quc el bien |urf(l|co tutelado por ¢l tipo pclul no es el usar una obra pmtcg(la por

mentos del tipo penal, no deben confundirse con aquél. En esa vutud. sise atiende
al bien juridico tutelado por el tipo penal debe considerarse que €ste tutela todas
las prerrogativas v privilegios que para los autores establecen los artfculos 21 y 27
de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Cabe resaltar que en abril de 2010 se discutié y aprobé una reforma a los
arts. 429 del CPF y 223 bis de la LPL, cuyo dictamen fue aprobado en sentido posi-
tivo por la Cdmara de Diputados ¢l 7 de abril de 2010. Con 359 votos a favor, 26
en contra y 12 abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen de la comisién
de justicia que reforma dichos articulos, Esta reforma fue publicada en el DOF el
lunes 28 de junio de 2010, v por mandato del dnico articulo transitorio de dicho
decreto, la misma entré en vigor al dia siguiente.
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Aunque breve, la reforma mencionada cambia diametralmente el enfoque y la
fundamentacion filosofica del sistema de proteccion penal a la propiedad intelec-
tual, ya que antes de ella la mayoria de los delitos eran perseguidos sélo mediante
querella de parte ofendida, y a partir de dicha reforma, por el contrario, varios
delitos tanto en materia de derechos de autor como de propiedad industrial serin
perseguidos de oficio, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Anles de la reforma

Después de la reforma

Articulo 429, Los delitos previstos en
este titulo se perseguirdn por querella
de parte ofendida, salvo el caso previsto
en el articulo 424, fraccién L, que serd
perseguido de oficio. En el caso de que
los derechos de autor havan entrado al
dominio piiblico, la querella la formulard
la Secretaria de Educacidon Pablica,
considerdndose como parte ofendida,

Articulo 223 bis. Se impondrd de dos a
seis anos de prisién y multa de cien a diez
mil dias de salario minimo general vigente
en el Distrito Federal, al que vendaa
cualquier consumidor final en vias o en
lugares piiblicos, en forma dolosa y con
fin de especulacion comercial, objetos
que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley. Si la venta se
realiza en establecimientos comercales,

o de manera organizada o permanente,

se estard a lo dispuesto en los articulos
223 y 224 de esta Ley.

Articulo 429, Los delitos previstos
en este titulo se perseguirin de
oficio, a excepcidn de los supuestos
contemplados en el articulo 224,
fraccion I,y 427,

Articulo 223 bis. Se impondrd de dos
aseis afios de prision y multa de cena
diez mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, al que venda
a cualquier consumidor final en vias o en
lugares pablicos, en forma dolosa y con
fin de especulacion comercial. objetos

que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley. Si la veuta se
realiza en establecimientos comerciales,

0 de manera organizada o permanente,

se estard a lo dispuesto en los articulos 223
y 224 de esta Ley. Este delito se perseguird
de oficio.

En este orden de ideas, es relevante ahora hacer referencia a los tipos penales en
la materia, actualizados a agosto de 2010, comenzando por los que sefiala la LPI1:

Articulo 223. Son delitos:

1. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones I a XX1II del articulo 213
de esta Ley, una vez que la primera sancion administrativa lmpuesta por esta razén

haya quedado firme;
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II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacidn comercial, marcas prote-
gidas por esta Ley;
111, Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en for-
ma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones
de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma,
a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la produccién de ohjetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley:
IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozea con motivo de su tra-
bajo, puesto, cargo. desempeiio de su profesion, relacién de negocios o en virtud
del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que
guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con
el propésito de obtener un heneficio econémico para si o para el tercero o con el
fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la per-
sona que lo guarde o de su usuario aworizado, para usarlo o revelardo a un tercero,
con ul pl’()p(’}!il(} L‘E ()blﬁ{l&l— un [JEIIG:HL'II{) {:L"Jl](’]]l'li{.'u l)nrﬂ sio para {51 tercero o con
el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su
usuario autorizal.’lﬂ, ¥
VI. Usar lainformacidn contenida en un secreto industrial, que conozcea por virtud
de su trabajo, cargo o puesto, ¢jercicio de su profesion o relacién de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
rl:\'l:.l'd.(.l() ]}Ur un ll:r{.'(:l'u.l a Sﬂllic[]d'dﬁ ql..l.t' éste no m]lh.l].ld [J;lrf:l C].E(I cor l:1 Cl)]lﬁ{:llfj‘
miento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con
¢l propésito de obtener un beneficio econémico o con ¢l fin de causar un perjuicio
ala persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este articulo se perseguirdn por querella de parte ofendida.

Articulo 223 bis. Se¢ impondri de dos a seis aios de prision y multa de cien a diez
mil dias de salario minimo general vigente en ¢l Distrito Federal, al que venda a
cualquier consumidor final en vias o en lugares piiblicos, en forma dolosay con fin
de especulacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegi-
das por esta Ley. 5i la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera
organizada o permanente, se estard a lo dispuesto en los articulos 223 y 224 de esta
Ley. Este delito se perseguird de oficio.

Articulo 224. Se impondrin de dos a seis aiios de prisién y multa por el importe
de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, a
quien cometa alguno de los delitos que se senalan en las fracciones 1, IV, Vo VI del

articulo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones 11 o 111
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del mismo articulo 223, se impondrin de tres a diez afios de prision y multa de dos
mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

A partir de la lectura de estos articulos se puede apreciar que la mayoria de los
tipos penales tienen que ver con la reincidencia de las infracciones administrati-
vas, 0 la comisién de conductas con diversos elementos subjetivos tales como el
dolo o el fin de especulacién comercial. Segiin lo dispone el art, 225 de la LP1,
para el ejercicio de la accién penal, en los supuestos previstos en las fraces. Ty 1T
del art. 223, se requerird que el IMPI emita un dictamen técmico en el que no se
prejuzgard sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Ademis, de acuerdo con ¢l art. 227, los tribunales de la Federacion son com-
petentes para conocer de los delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las
controversias mercantiles y civiles, y de las medidas precautorias que se susciten con
motivo de la aplicacién de esta ley. Cuando dichas controversias afecten sélo inte-
reses particulares, podrin conocer de ellas, a eleccién del actor, los tribunales del
orden comiin, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al proce-
dimiento de arbitraje.

Respecto a los delitos en materia de derechos de autor, ya se ha sefalado que éstos
estin contemplados no en la ley de la materia sino en el CPF, en los términos siguientes:

Articulo 424. Se impondrd prisién de seis meses a seis afios y de trescientos a tres
mil dias multa:

L. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distri-
buye la Secretarfa de Educacién Piiblica;

1L, Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca mds nimeros de
cjemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los
autorizados por el titular de los derechos:

II. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorizacidn correspon-
diente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Articulo 424 bis. Se impondrd prisién de tres a diez afios y de dos mil a veinte mil
dias multa:

L. A quien produzca, reproduzca, introduzea al pais, almacene, transporte, dis-
tribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros.
protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de
especulacion comercial y sin la autorizacién que en los términos de la citada Ley
deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
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Igual pena se impondrd a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier
forma, materias primas o insumos destinados a la produccién o reproduccion de
obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el parrato anterior, o
II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositive o sistema cuya finalidad
sea desactivar los dispositivos electrdnicos de proteccion de un programa de
computacidn,

Articulo 424 ter. Se impondrd prision de seis meses a seis afios y de cinco mil a
trei"u.l Ilﬂ] dia’i nlulta. d {]u;e[l \"Ell{,lu a L'llu](]llier Cl)[l!lullil{(}r HIHIJ en "{:IH 0 en ]uy-
res puiblicos, en forma dolosa, con fines de especulacidn comercial, copias de obras,
fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fraccion [ del articulo anterior,
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o
permanente, se estard a lo dispuesto en el articulo 424 bis de este Cadigo.

Articulo 425, Se impondrd prisidn de seis meses a dos afios o de trescientos a
tres mil dias multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una

interpretacién o una gjecucién.

Articulo 426. Se impondrd prisién de seis meses a cuatro afios y de trescientos a
tres mil dias multa, en los casos siguientes:

L A quien fabrique, importe, venda o arrende un dispositivo o sistema para des-
cifrar una seial de satélite cifrada. portadora de programas, sin autorizacion del
distribuidor legitimo de dicha seal, y

II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar
una sefial de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorizacion del distri-
buidor legitimo de dicha sefial.

Articulo 427, Se impondrd prisién de seis meses a seis afios y de trescientos a tres
il dias multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del

autor por otro nombre.

Como se puede apreciar, las conductas tipificadas como delitos contenidas en
los articulos transcritos estdn distribuidas en diversas categorfas que corresponden
a cada articulo, a saber: delitos contra el acceso a la educacién, delitos contra los
derechos de autor realizados en forma dolosa o con fines de especulacion comer-
cial, delitos contra los derechos conexos de editores y productores, delitos contra
los derechos conexos de intérpretes y gjecutantes, y delitos por la desactivacién
de medidas tecnoldgicas de gestion de derechos de autor.

Se destaca nuevamente que el art, 229 del CPF, segiin la reforma publicada el
28 de junio de 2010, ordena que los delitos contemplados en los arts. 424 a 426
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se perseguirdn de oficio, excepto lo previsto en el art. 424, frace, 11 También el
delito especificado en el art. 427 se perseguiri de oficio.

Dervado de la comision de delitos, también serd procedente la reparacion del
dafio, no como una sancion, sino como una medida restitutoria que tiende a mdem-
nizar ¢l dafio causado. Por ello, el art. 428 ordena que las multas y demis sanciones
serdn independientes de la reparacion del dafio, cuyo monto no podri ser menor de
40% del precio de venta al piblico de los productos o servicios violatorios de los
derechos intelectuales.

Finalmente, cabe afiachr que los delitos en materia de propiedad intelectual
son de cardcter complejo, va que remiten a aspectos téenicos regulados ya sea
porla LPI o la LFDA, 0 porque contemplan elementos subjetivos como el dolo o el
fin de especulacién comercial, los cuales tienen un significado juridico adn inde-
terminado, como el que hace referencia a la “escala comercial™. A este respecto,
sirven de ayuda algunas jurisprudencias que si bien no aluden a los tipos penales
anahzados, si ayudan a aclarar estos conceptos:

ESPECULACION COMERCIAL. EN QUE CONSISTE, TRATANDOSE DE
COMPRAVENTAS MERCANTILES.

El fin o propésito de especulacién comercial a que aluden los articulos 75. frac-
ciones I y I, y 371 del Cédigo de Comercio, no se define, exclusivamente, en
relacién con el hecho de gue el comprador vaya a tener una ganancia licita si
decide vender el bien que adquinid, pues el mayor valor del precio de venta so-
bre ¢l de compra no es un factor que defina la mercantilidad de un contrato,
pues aun las compraventas meramente civiles pueden tener un evidente y ex-
preso propésito econdémico o lucrativo: por lo cual, la distincién entre lucro
civil y especulacidn mercantil, debe ser en el sentido de que éste necesariamen-

te debe ser relativo al trdfico comercial. esto es. que guien adguiere un bien lo

hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad del mis-
mo a_un tercero, con el fin de lucrar con ello, esto es, de obtener una ganancia,
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER
CIRCUITO.

Amparo directo 50/2006. Desarrollos Turisticos de Manzanillo, S.A. de C.V. 17 de
febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dominguez. Secretario:
Jair David Escobar Magana.
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Conclusiones

En este capitulo se describid el escenario procesal en el cual cobran vigencia los de-
rechos sustantivos analizados en capitulos anteriores, asi como los procedimientos
de creacidn y reconocimiento de derechos contemplados en el capitulo anterior.

El estudio nos ha permitido también conocer los mecanismos para reparar el
dano, mediante el ejercicio de la accién de indemnizacién que es de naturaleza
civil, asi como los distintos tipos penales que brindan una proteccién adicional a
estos derechos.

En particular, debido a la estructura de nuestro sistema legal, me he concen-
trado en analizar los procedimientos formalmente administrativos, y he expuesto
con rigor técnico y detalle su naturaleza materialmente jurisdiccional.
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Con mds de dos siglos de existendia, la concepcién moderna de
los derechos de propiedad intelectual adquiere cada vez mayor
relevancia en el actual mundo globalizado. Durante la primera
década del siglo xxi, diversos tratados de cardcter regional han
influido en las legislaciones de muchos paises, no sin recibir aira-
das criticas.

Lo anterior ha traido consigo no sélo la modificacién de las leyes
de propiedad intelectual, sino también una serie de politicas
publicas tendientes a aprovechar las diversas figuras legales que
las leyes de la materia proveen, a fin de incrementar la competiti-
vidad de las empresas y el desarrollo econémico.

En la presente obra se exponen los distintos érdenes juridicos
que rigen el derecho intelectual, a partir de los principios cons-
titucionales de los que derivan la Ley de la Propiedad Industrial,
la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades
Vegetales, principales legislaciones en la materia. Ademds, se
analizan los antecedentes, la evolucién y la naturaleza juridica
de las figuras legales que protegen la propiedad intelectual;
los contratos relevantes y los procedimientos de creacién y re-
conocimiento de los derechos de la misma, como obtencién de
patentes, registro de marcas e inscripcion de obras y actos rela-
cionados con el derecho de autor, y temas polémicos como el
uso libre y justo de las obras, la operacién del creative commons
y las tendencias del software libre.

Esta obra nos presenta el impacto de las tecnologias de la infor-
macién, la aplicacién de las marcas, los derechos de autor y las
patentes, lo que pone en contexto el derecho de la propiedad
intelectual.
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