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I. INTRODUCCION

En principio, nos parece indispensable dejar establecido que, la tesis
que ahora presentamos pretende abarcar los aspectos que nos parecen de
mayor interés sobre los dafos y perjuicios en la propiedad intelectual.

Para tales efectos, a lo largo de cuatro capitulos presentamos, de
manera muy breve, los antecedentes historicos; fijamos el marco conceptual de
los dafios y perjuicios en la materia; el régimen juridico en el que se regulan
esos temas y, por ultimo, los aspectos que estimamos giran en torno a la
problematica actual sobre la causacion de dafios y perjuicios por violacién a la
propiedad intelectual.

La eleccidon del tema derivé de nuestra conviccion en el sentido de que
es sumamente importante proteger la actividad creativa en dos aspectos: Por
un lado, la calidad intelectual de la persona misma y, por otro lado, por tratarse
de un derecho de la sociedad y de la humanidad para acceder a una mejor
calidad de vida.

La proteccion a la propiedad intelectual y la reparacion de los dafios no
solamente involucra a los creadores e inventores, sino que también trasciende
a la economia, al fisco, a las empresas, asi como a lo que bien podriamos
denominar la creatividad nacional, que corresponde al patrimonio intangible de
caracter invaluable de una nacion.

Hay distintas situaciones que repercuten negativamente en el desarrollo
de nuestro pais por la violacién a la propiedad intelectual. Asi, por ejemplo,
puede hablarse de la evasion de impuestos, la pérdida de mercado, la
competencia desleal, la pérdida del empleo formal, asi como el menoscabo del
patrimonio nacional.

Hoy, en referencia a los derechos humanos, el Estado esta
completamente vinculado en todas sus funciones y en todos los niveles de
gobierno, con la proteccién de los derechos de naturaleza intelectual, al grado
que, conforme a lo que dispone el articulo 1° de nuestra Carta Magna, no
solamente debe observar, sino mas aun, garantizar y promover su respeto
irrestricto y, en su caso, asegurar su reparacion. Esto configura un marco
juridico integral, a partir de la Constitucion, que es el documento
jerarquicamente superior en nuestro medio, a través del cual se debe mirar el

fendmeno de los dafios y perjuicios y su reparacion.



En el tema de nuestro trabajo de investigacion estan involucradas
distintas instituciones del sector publico para encontrar el respeto de los
derechos intelectuales en la sociedad.

En el poder legislativo, el resguardo de ese tipo de intereses se vincula
con la creacidon de un marco normativo mas apropiado.

Por su parte, en el poder ejecutivo estan involucradas distintas
secretarias como son: Secretaria de Economia, Secretaria de Educacién
Publica, Secretaria de Hacienda y también la Procuraduria General de la
Republica, con total independencia de la existencia de diversos organismos
publicos igualmente entremetidos en esa proteccion, como son el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor,
asi como la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacion.

Por supuesto, en un lugar muy destacado por cierto, encontramos al
Poder Judicial de la Federacion, que por conducto, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién y los Tribunales Colegiados de Circuito establecen
criterios de interpretacion obligatorios en torno a la proteccién de los derechos
intelectuales y a su reparacion cuando son transgredidos.

Es trascendental el desarrollo intelectual, artistico, -cientifico y
tecnologico para el desarrollo de una nacion; por ello, resulta sumamente
pertinente encontrar mecanismos adecuados que garanticen la efectiva
proteccion y reparacion de los derechos intelectuales.

Existe un problema muy serio que se enfrenta en la actualidad. Se trata
de una cuestion de percepcion equivocada del valor que tienen los avances
técnicos y cientificos para una sociedad, dado que se piensa, sin ningun
respeto a los autores, artistas e inventores, que las aportaciones, creaciones,
invenciones y avances en esos campos, es un patrimonio de todos y, por tanto,
puede disponerse de ellos de manera libre, sin que eso se estime indebido, o
en el mejor de los casos, se considera que se incurre en ilicitos que no tienen
sancion.

Esto nos permite advertir que actualmente existe una verdadera cultura
de la ilegalidad, en donde bajo el concepto de “compartir” se sobrepone al de
disponer ilegalmente de un producto intelectual, tal y como suele ocurrir con

las descargas ilicitas que todos los dias y en todos los extractos sociales se



llevan a cabo via Internet, sin que existan procedimientos eficaces de
proteccion y mucho menos de reparacion de posibles dafios ocasionados a los
titulares de los derechos intelectuales.

En otro orden de ideas, el contexto cultural que se esta viviendo, se
asemeja mucho a considerar conductas delictivas como un comportamiento
socialmente aceptado o permitido, bajo el concepto de que se trata de bienes
universales como las tecnologias de la informacion.

Ese fenémeno cultural que vivimos, genera una problematica
sumamente compleja, pues se causa afectacion a toda una cadena de sujetos
que involucran, por ejemplo, los procesos productivos y de comercializacion de
una obra musical, agravando el problema bastante serio en nuestro pais, de la
delincuencia organizada.

Bajo la anterior optica se generan problemas agudos de desempleo, al
tiempo que se fomenta la descomposicion social. La pirateria es, sin dudas,
uno de los mas grandes problemas de nuestra sociedad mexicana
contemporanea, que en el renglén de dafos proyecta una serie de efectos
secundarios muy graves, que a la postre hacen desaparecer a empresas y
ahuyentan la inversion privada nacional o extranjera.

Debe reconocerse que, en México se tiene un gran nivel de tolerancia a
la pirateria, asi como a la violacibn de los derechos intelectuales. Esta
tolerancia se da, en principio, por parte del Estado, pero también se presenta
en la colectividad en general. Esto se traduce, en la realidad, en una respuesta
practicamente nula en materia de reparacion de dafos y perjuicios, de tal
manera que, la atencion cabal de estos rubros ha de comprender no solamente
a los 6rganos del Estado, sino también a la sociedad en general, maxime que
hay un numero importante de ordenamientos juridicos, entre los cuales
encontramos alrededor de un centenar de documentos internacionales
celebrados en materia de propiedad intelectual y su proteccion que no pueden
ser soslayados.

Asi las cosas, si en nuestro pais una de las materias donde mas se han
ratificado tratados internacionales, es justamente en materia de propiedad
intelectual, ello nos permite afirmar que contamos con un fuerte y completo
marco normativo de caracter internacional, con plena repercusion juridica

interna y externa, que debe ser aplicado para alcanzar una mejor proteccion
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de la propiedad intelectual y una cabal tutela respecto de los dafos que se
lleguen a ocasionar.

Existen grandes retos pendientes para asumir los dafnos y perjuicios de
una forma mas efectiva, aun cuando han existido algunos logros en el marco
juridico nacional como es la persecucion de oficio de las conductas
trasgresoras a los derechos intelectuales, pero ello aun no es suficiente, sino
que mas bien parece ser el principio de un camino muy largo que habra de
recorrerse.

Es conveniente que los derechos fundamentales no queden acotados,
sino que deben potencializarse con la mayor amplitud posible, para que
coadyuven a una mayor proteccion, que ademas evite la causacion de dafos vy,
en caso de que éstos ocurran, se consiga una efectiva reparacion a favor de
las victimas.

Se requiere, para evitar que se ocasionen danos, la constante aplicacion
medidas precautorias cuando éstas resulten conducentes para evitar mayores
afectaciones y, de esa manera, atemperar los posibles danos y perjuicios.

También seria conveniente establecer procesos judiciales mas cortos e
inclusive uniformar de alguna manera la legislacion y, en su caso, la
jurisprudencia, para evitar el ejercicio acciones para proteger y reparar danos y
perjuicios por violacion a derechos intelectuales ante autoridades distintas,
ademas de flexibilizar las formas tan cerradas que existen en cuanto a la
determinacién, tasacion y calculo de dafios y perjuicios, tal y como lo
sostenemos a lo largo de esta tesis.

En esta investigacion proponemos, para mejorar esos rubros, contar con
un marco juridico interno mas justo, equitativo y eficaz pero, sobre todo,
consideramos debe evidenciarse un mas amplio y flexible arbitrio judicial que
origine interpretaciones de mayor apertura por parte del Poder Judicial de la

Federacion.



CAPITULO I.
ANTECEDENTES HISTORICOS.

1. Derecho antiguo.

Existe un bagaje historico de gran valor a la luz del derecho antiguo
que hemos decidido no soslayar, aunque también habremos de advertir que
al respecto solamente se hara una referencia genérica sobre algunos
aspectos sobresalientes de ciertas civilizaciones.

De acuerdo con la opinion autorizada de reconocidos historiadores y
arqueologos, los primeros sitios de asentamientos humanos fueron, en
Mesopotamia (Jarmo, Sauna, Samarra, Eridu) en Israel (Jericd) y Egipto
(Merimde, EI Omari, Fayum, Deirtasa), que integraban comunidades
debidamente organizadas en ciudades-estados independientes, incluso con
derecho propio.’

Son dos grandes regimenes juridicos los que sobresalen en aquel
momento historico, por un lado, el derecho sumerio y, por otra parte, el
derecho acadio, que para algunos quiere decir el derecho babilonico, el cual
mostro su esplendor durante la primera Dinastia de Babilonia, cuya obra
monumental de mayor valor es el codigo de Hammurabi al que nos
referiremos mas adelante. Después de ese periodo, llega la época “cassita”,
correspondiente al periodo que corre del afo 1594 al afo 1160 a.C.,
considerada una larga etapa de decadencia para la civilizacion babilénica.

La exploracion historica del mundo antiguo permite detectar, a partir
del afo 3500 a.C., en lo que bien puede llamarse el derecho en
Mesopotamia, la necesidad de codificar normas de conducta en fallos o
sentencias para regular las relaciones de los hombres. Los sumerios, como
clase dominante, emplearon el derecho escrito para controlar el desarrollo
de sus ciudades, lo que realizaron a través de principios, asi como la
emision de normas para cumplir disposiciones que emanaban de la

autoridad.?

' Cfr. Hamurabi,“Cddigo de Hamurabi”, 12 reimpresion. Editorial Cardenas Editor y
Distribuidor, 1992, México, p.9.
% jdem.



En el derecho antiguo, tienen importancia las culturas hitita, hindu, los
pueblos babilonicos y de manera especial la civilizacion griega.

Los hititas tuvieron su propio codigo que constituye uno de los
instrumentos legislativos mas importantes de la antigledad. En este
ordenamiento juridico se contienen un conjunto de articulos que fueron
escritos en lengua hitita y grabados en caracteres cuneiformes sobre dos
tablillas de arcilla.

En la primera tablilla se contienen disposiciones de derecho civil,
mientras que, en la segunda, se hace referencia al derecho penal.®

Por lo que hace al derecho civil, se establecieron disposiciones en
materia de propiedad, y se desarrollaron algunas ideas sobre obligaciones
de indole civil. Es de trascendencia la mencion historica en torno a la
propiedad que se realiza a lo largo de este capitulo, ya que, en esencia, el
derecho de dafos en materia de derechos de autor y propiedad industrial
gira en torno de derechos de caracter patrimonial en dos vertientes
fundamentales: el patrimonio material y el patrimonio inmaterial.

Un rasgo caracteristico especificamente en cuanto al resarcimiento de
los dafios lo configura, en el derecho penal hitita, la imposicion de
compensaciones economicas en lugar de castigar fisicamente al
responsable del dafio. En este sentido, bien puede afirmarse que, en el
aquel derecho antiguo, prevalece la idea de un derecho humanitario en
materia de dafios, pues no se establecid la posibilidad de tortura o de
mutilacion, como si se hizo en otras civilizaciones.

Por otra parte, las leyes de Manu son la gran aportacion de la antigua
civilizacion hindu al mundo. En estas leyes, la causacion de un daifo tenia
COmMO consecuencia una sancion o penitencia que incluso podria trascender
a los familiares del infractor en caso de que éste desapareciera.

Dentro de la civilizacion hebrea surgio¢ la Biblia, que es uno de los
documentos mas importantes en la historia de la civilizacibn humana. Este
texto contiene normas de caracter moral y religioso, cuyo sustento
humanista refleja un arduo trabajo filoséfico que no puede ser desatendido

en una investigacion como la que ahora se presenta.

3 Cfr. Piojan, José, “Historia del mundo”, tomo I. Ediorial Salvate Editores, Barcelona, 1950,
p. 80.



La Biblia esta redactada con multiples parabolas o ensefanzas
morales sobre la base de la existencia de un Dios judio. Son muchas las
referencias que se hacen sobre los danos, pero particularmente en lo que
concierne al cuidado que ha de tenerse para evitarlos. En el texto biblico se
habla de un modelo de ser humano para complacer los mandamientos
divinos y, también se alude al arrepentimiento como una forma espiritual
para liberarse de la culpa o del pecado y la manera de como alcanzar la
vida eterna.

Con la Biblia se cancela toda posibilidad de infligir castigos fisicos y
deshumanizantes a quien ocasione un dano y, al mismo tiempo, se proscribe
la venganza privada como una forma de su resarcimiento. Son muchas las
referencias que se hacen en torno a los dafios que una persona puede
ocasionar a sus semejantes, para lo cual se realizan sefialamientos muy
sugerentes que entranan el respeto hacia el projimo por amor y temor a
Dios.

Asi debe leerse lo previsto en el Salmo 27 (28), referente a la plegaria
de accion de gracias, en donde se enuncia lo siguiente:

“‘Dales a éstos (los pecadores) el pago conforme a sus fechorias y
segun la malignidad de sus maquinaciones. — Retribuyeles segun las obras
de sus manos, dales a los tales su merecido.”

Con la anterior idea, se da cuenta de la direccion a la que se orienta la
Biblia derivada del proceder humano y sus consecuencias conforme a las
leyes de Dios. Se trata, en cierto modo, de un principio de proporcionalidad
en cuanto a los dafnos causados, que implica un basamento de justicia y
equidad que corresponde juzgar a Dios.

En todas esas culturas y documentos encontramos referentes
historicos que dan cuenta de un interés, aunque incipiente, para proveer a
las sociedades humanas de principios en torno a obligaciones, propiedad,
dafnos y su reparacion.

En seguida nos ocuparemos del Codigo de Hamurabi. Al respecto,
conviene recordar que el reinado de Hammurabi (1792-1750 a.C.) fue el de

mayor esplendor de Mesopotamia, pues ademas de lograr unificarla y

* Torres Amad, Félix (traductor) “La Sagrada Biblia”. Editorial San Martin y Dominguez
Editores, Colombia, 2002.



extender el territorio con base en conquistas, restaur6 el derecho en aquella
region del mundo.’

El jurista Carlos Arellano Garcia explica que, hacia el final de su
reinado, Hammurabi grab6 un codigo de leyes en una estela alta de piedra
dura, que fue el mas amplio de Mesopotamia. Con este cuerpo normativo, el
emperador Hammurabi buscé la igualdad por medio de presupuestos
juridicos, y fue distribuido en las principales ciudades para que fuera
conocido y acatado por los ciudadanos. 6

En realidad, no se pretendié crear un simple cédigo, sino también un
organo doctrinal légico, que si bien a la luz juridica de nuestros tiempos
puede resultar muy incompleto, pues soélo versa sobre el derecho a la
propiedad, la familia y el Talién, no por eso debe hacerse a un lado la
importancia que tuvo éste en el mundo del derecho, pues su influencia
trascendié a la época romana, como se puede ver en la Ley de las XIi
Tablas.’

Expertos historiadores han puesto en tela de juicio la originalidad del
Cdodigo de Hammurabi por basarse fundamentalmente en variadas
legislaciones vigentes entonces en sus territorios, modificadas solamente
con algunos retoques para unificar criterios juridicos.

En lo que a la propiedad respecta, el Codigo de Hammurabi hacia una
distincién entre los bienes muebles e inmuebles en general; la propiedad
tenia un caracter absoluto, reconocido por la ley, estando sometida a casos
excepcionales de servidumbre. Es importante resaltar que, para tener el
dominio sobre un bien, no bastaba tener la posesidn, se requeria ademas
tener un titulo juridicamente valido, redactado de forma y fondo correctos;
ademas, el propietario de cualquier cosa siempre tenia la posibilidad de la
reivindicacion contra el poseedor de la misma; al que se le encontraba en
posesion de una cosa sospechosa de haberse extraviado o hurtado, se le

podia exigir documentalmente su posesion.?

5
Idem.

® Cfr. Arellano Garcia, Carlos, “Derecho internacional publico”, 32 edicion. Editorial Porrua,

México, 1997, p.10.

’Cfr.Hamurabi, “Codigo de Hammurabi”. Op. cit. p.45

8 idem.



En materia de obligaciones, todo contrato debia ser por escrito; el
documento en que se firmaba el pacto contractual era sumamente minucioso
y solemne, en tanto que su transgresion era castigada por la ley, aparte de
otras penas que incluyera el documento.

En lo que respecta al derecho penal y, de manera destacada en lo
tocante a los danos, el Cédigo de Hammurabi seguia la linea de la llamada
ley del Talién, que también es conocida como el principio de reciprocidad
exacta, consistente en la imposicion de un castigo, no solo equivalente al
crimen, sino en una pena idéntica.

En este punto, es menester seialar que, en nuestra opinion, se trata
del primer registro histérico a virtud del cual se asigna un criterio sui generis
de plena o absoluta proporcionalidad o identidad, relacionado con el dafio
ocasionado con la conducta ilicita y el dafio derivado del castigo a dicha
conducta.

De esta forma se logra un matiz muy importante en materia de
derecho de dafos, que consiste en poner un limite a la venganza privada,
que en realidad muchas veces resultaba una sancién desproporcionada que
en nada abonaba a un concepto de verdadera equidad.

De la revision de la fuente directa a que nos referimos, hemos
encontrado como caracteristicas fundamentales del susodicho cdodigo
babilénico, una importante variedad casuistica que se describe mediante
ejemplos a través de los cuales se hace mencion a distintos dafios
ocasionados por motivo de las actividades humanas y sus correspondientes
formas de reparacion. Se trata entonces de un codigo que abreva multiples
casos en los que se pueden ocasionar dafnos en la vida cotidiana, que se
abordan conjuntamente con la manera en que deben ser reparados, lo que
sin duda alguna tendra relevancia en el tratamiento que se le da a los dafios
y su reparacion en el derecho clasico romano.

Una caracteristica que no debe pasarse por alto en nuestro estudio,
es la relativa a que, en la construccién del derecho babilénico, una parte
esencial era el precario derecho publico, sustentado en creencias divinas
con especial mencion a la disciplina naciente del derecho penal. Bajo esta

idea, hemos encontrado un numero considerable de situaciones que



involucran a particulares entre si y a éstos con el Estado, como se ilustrara
mas adelante.

En cuanto a la proporcionalidad de las penas y el resarcimiento de los
danos, creemos que su implementacion era un tanto subjetiva pues, en lo
que respecta a las penas menores, la reparacion del dafio se hacia mediante
la devolucién de materias primas como plata, trigo, vino etc., pero en caso
de que no existiera dano fisico, se buscaba la compensacién mediante dafio
fisico al agresor. Como por ejemplo la amputacion de la mano a la persona
que habia robado.

Un caso muy claro que evidencia la desproporcionalidad de los
castigos es la que se encuentra en la ley numero veintiuno del Codigo de
Hammurabi, en donde se establece literalmente lo siguiente:

“Si un sefior abre brecha en una casa, delante de la brecha se le
matara y se le colgara”.®

Por otro lado, la afectacion a bienes de la religion o del Estado
constituia una especie de agravante especial, como lo podemos constatar
con la siguiente muestra que hemos entresacado de este importante cuerpo
legislativo, en su ley numero ocho:

“Si un sefior roba un buey, un cordero, un asno, un cerdo o una barca,
si (lo robado pertenece) a la religion (o) si (pertenece) al Estado, restituira
hasta treinta veces (su valor); si el ladrén no tiene con qué restituir, sera
castigado con la muerte”. "°

De la prescripcion anterior, es muy importante advertir una situacion
reparadora de completa desproporcién, en funcién de bienes del Estado que

se consideraban de un valor excepcional y superior.

2. Grecia y Roma.
A) Grecia.

En torno a Grecia, habremos de referirnos a una gran riqueza de
caracter filosofico que no podemos hacer a un lado. Un elemento ineludible
para el estudio juridico de tan importante civilizacién es el inherente a la

preeminencia del derecho publico.

9ipidem, p.93.
lbidem, p. 92.



Los grandes discursos griegos dan cuenta de los problemas y de las
causas civiles y penales que se ventilaban en las plazas publicas. En
aquellos sitios se ejercia una auténtica democracia directa en donde los
ciudadanos eran juzgados por jurados populares compuestos a su vez por
otros ciudadanos.

En esos lugares publicos, que eran sede del surgimiento del derecho
en Grecia, se pronunciaban las sentencias que resolvian los asuntos en
torno a la propiedad, a las obligaciones y a los dafos.

Muchas piezas oratorias de la época hacen alusion a la gran
intensidad de los debates argumentativos que se presentaban, asi como de
la gran habilidad de los oradores en lo tocante a la acusacion o a la defensa
de las causas civiles o penales.

La responsabilidad, acorde con el derecho griego, era contractual o
extra contractual y, sobre esas dos vias se hablaba de la causacion vy
consecuente reparacion de los dafos. Todo aquél que ocasionaba un dafo a
bienes materiales o inmateriales era responsable y debia repararlo.

Conviene apuntar que, en esta parte de la breve exploracion histérica
que hemos emprendido, el autor Adolfo Loredo Hill empieza su obra
“Derecho Autoral Mexicano” con la siguiente frase “El derecho autoral es tan
antiguo como el hombre, nace con él, con su pensamiento, con su

inteligencia creadora”"’

. Por supuesto, que es muy valioso ese comentario,
al que solamente matizariamos expresando que, el hombre, al ser un ente
racional, siempre esta pletérico de pensamientos que provienen de su
inteligencia creadora, pero ello no quiere decir literalmente que existe un
derecho de autor, pues nos parece que debe recordarse que una de las
caracteristicas del derecho de autor, en primer lugar, es que exista el
reconocimiento juridico por medio de un ordenamiento y, en segundo lugar,
que la obra quede plasmada fisicamente, de tal forma que no basta con
tener una idea o pensamiento.

El reconocer los derechos de autor desde sus dos vertientes, material

y moral, no fue un acto espontaneo, al contrario, es consecuencia de una

" oredo Hill, Adolfo, “Derecho Autoral Mexicano”, 12 ediciéon. Editorial Porria. México 1982,
p.13.



evolucion milenaria cuyos primeros vestigios en la antigledad los
encontramos en Grecia.

Justamente en ese punto, encontramos un dato bastante importante
en lo que a patentes se refiere, que se remonta a Grecia del siglo VIl a.C.
cuando los antiguos griegos otorgaban proteccién por un afio a las recetas
de cocina, pues éstas eran consideradas una especie de inventos.'?

Es el anterior referente histérico en el ambito del arte culinario lo que
nos proporciona un vestigio de interés sobre el reconocimiento juridico de
una creacion humana.

B) Roma.

Es obligada la inclusion del derecho romano en esta tesis, en razén
de que nuestro sistema juridico esta solidamente sustentado en él.

Es un lugar comun para los estudiosos del derecho romano el hecho
de que, en aquella civilizacion clasica, se privilegié el derecho privado sobre
el derecho publico, a diferencia de lo que ocurria en Grecia.

Es precisamente en el derecho privado en donde situamos la parte
central de nuestro analisis documental, pues a partir de él se despliega toda
una sistematizacién juridica que tiene que ver con el derecho de las
obligaciones, y de ahi a su vez se desprende toda una proteccion a la
propiedad que podriamos llamar desde ahora el inicio de la consolidacion del
derecho de dafios que trasciende a nuestro sistema juridico.

Son tres ejes tematicos fundamentales que a nuestro parecer deben
ser abordados. Por un lado, nos referiremos al derecho de propiedad, por
otro lado al derecho de las obligaciones vy, finalmente, a los dafios y su
reparacion.

En cuanto al primer eje, es contundente la caracterizacion que se
lleva a cabo en Roma respecto de la propiedad, en atencion a que es en
aquella civilizacion y destacadamente en su periodo clasico, cuando se fijan
las bases de la propiedad y los dafnos de manera muy semejante a como
esta previsto en la actualidad.

En otras palabras, para entender hoy en dia la rama del derecho

vinculada con la propiedad intelectual, resulta a nuestro juicio, ineludible la

12 Becerra Ramirez, Manuel, “La propiedad intelectual en transformacioén”, 12 edicion.
Editorial Porrta, México 2009, p.8.



exploracion histérica con un matiz especialmente acentuado en aquella
cultura juridica latina, pues dibuja muy bien las raices que conforman
nuestro sistema normativo mexicano.

Son tres caracteristicas esenciales de la propiedad acorde con el
periodo clasico romanista a saber: el ius utendi, el ius fruendi y el ius
abutendi que como paulatinamente se ira demostrando a lo largo de esta
investigacion documental, configura el mas cabal reflejo de la esencia de la
institucion de propiedad de la que nos ocuparemos, asi como también en
relacion con la posible afectacion a ese derecho que, en pocas palabras,
podemos traducir como la causacion del dafio a la propiedad.

Establecido lo anterior, es pertinente en primer lugar contar con
algunos referentes conceptuales vinculadas con la proteccion de la
propiedad en aquella época historica.

En ese tenor, es, conveniente hacer mencion al segundo eje atinente
a las obligaciones, que en las Instituciones de Justiniano trazaron muy
acertadamente el concepto de obligacion, el cual sigue siendo vigente:
“obligatio est iuris vinculum quo necesitate astringimur alicuius solvendae rei,
secundum nostrae civitatis iura, cuya traduccién hace el maestro Diaz
Bravo en la forma siguiente: “la obligacion es un vinculo de derecho que nos
constrifie en la necesidad de pagar una cosa, segun el derecho de nuestra
ciudad.”

También los dafios y su reparacion, que se ubican dentro del tercero
de los ejes a lo que hemos hecho alusion. se circunscribian al campo de las
obligaciones, puesto que, una de las facetas trascendentes del derecho
romano la constituyd la formacion de verdaderas resoluciones que
expresaban los pretores para resolver casos practicos, las que trascienden
a nuestros dias como férmulas juridicas robustecidas con un gran contenido
axiolégico y pragmatico. Estas reflexiones, que fueron recopiladas por
mandato del emperador Justiniano, se conocen hoy como principios
generales de derecho, en donde recae la parte esencial de la sabiduria y las

raices de todo nuestro sistema juridico mexicano.

'® Diaz Bravo, Agustin, Et. al., “Derecho romano, segundo curso”, 132 edicion. Editorial
Porrua. México, p.19.
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A continuacion nos hemos permitido localizar un catalogo de
principios generales de derecho que nos parecen de gran utilidad para
esclarecer los temas materia de la presente tesis.

En cuanto a las obligaciones hemos detectado los siguientes
principios generales de derecho, que, como sabemos, son fuentes formales
mediatas e indirectas:™

- Obligatio conferri non potest in arbitrium debitoris.- No puede darse
el cumplimiento de una obligacion al deudor.

- Oblitiones aut ex contratu nascuntur, aut ex maleficio aut proprio
quodam iure ex variis causarum figuraris.- Las obligaciones nacen, bien de
un contrato, bien de un delito, bien de cierto derecho propio, segun las varias
especies de causas.

- lllicie factum, obligationem inducit.- Lo hecho ilicitamente engendra
obligacion.

- Nemo potest ad imposible obligari.- Nadie puede ser obligado a lo
imposible.

Por otro lado, por lo que respecta a la propiedad, son de peculiar
interés los siguientes principios generales de nuestra disciplina juridica:

- Damnum et damnatio ab ademtio an ademtione et quasi deminutione
patrimonio dicta sunt.- Dafio y condena se llamaron asi de privacion como
disminucién del patrimonio.

- Damnum vocant, quod de suo cuiquam abest.- Llamese dafo a lo
que a uno le falta de lo propio.

- Damnum pati videtur, qui commodum amittit, quod consegui poterat.-
Se considera que sufre el dano el que pierde el provecho que podia obtener.

- Nemo debet lucrari ex alieno damno.- Nadie debe lucrarse del dafo
ajeno.

- Honestum Ilucrum illud est per quod nemos laeditur.- El lucro es

honesto cuando no dana a nadie.

¥ Mans Puigarnau, Jaime M., “Los principios generales de derecho, repertorio de maximas y
aforismas juridicos con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia”, 12 edicion.
Editorial Bosh, Espafia, 1979 pp. 339 y ss.
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- A non dominio.- De quien no es duefio. Expresién juridica para
indicar que el adquirente de una cosa la recibe de una persona que no
posee derecho de la propiedad sobre ella.

- Alea est aestimatio possessionis, alia proprieatis.- Son conceptos
distintos los de posesion y propiedad.

- Fructus penmdentes pars fundi videntur.- Los frutos pendientes se
consideran parte del fundo.

- Meum est quod ex re mea superest.- Es mio lo que subsiste de una
cosa mia.

- Nihil commune habet propretas cum possessione.- La propiedad
nada tiene en comun con la posesion.

- Non est tuum fortuna quod fecit tuum.- No es tuyo lo que la fortuna
ha hecho tuyo.

- Nullus est quod multorum ese potest.- No es de nadie lo que puede
ser de muchos.

- Qui dominjus est soli, dominus est caeli et inferorum.- El que es
duefio del suelo, es duefio del cielo y del subsuelo.

- Quod nullius est fit dominio regis.- Lo que no es de nadie pasa a ser
propiedad del rey.

- Quod nullius esse potest id ut alicuis fieret nulla obligatio valet
efficere.- Ninguna obligacion puede conseguir que se haga de alguno lo que
no puede ser de nadie.

Por ultimo, de la literatura juridica clasica romanista consideramos
relevantes los siguientes principios generales en torno a los dafios'®:

- Facum unius alteri obesse non debet.- Lo hecho por uno no debe
perjudicar a otro.

- Locupletari non debet aliquis cum alterarius iniuria.- Nadie debe
enriquecerse con perjuicio de otro.

- Nemo contra se sponte agere videtur.- No se presupone que nadie
obre libremente contra si mismo.

- Nocere posse et nolle laus amplissima est- Poder perjuicios y no

querer es la mayor de las alabanzas.

% Herrero Llorente, Victor José, “Diccionario de expresiones y frases latinas”, 32 edicion.
Editorial Gredos, 1992, pp. 259 y ss.
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- Primun non nocere.- Lo primero es no perjudicar, lo principal es no
causar dano.

De manera complementaria, debe decirse que, a la luz del derecho
romano encontramos antecedentes concretos en materia de derechos de
autor, particularmente en los derechos morales, pues se le reconocia al
creador de una obra el derecho de disponer plenamente de la publicacion
correspondiente, mientras que los plagiarios eran vistos de manera negativa
en el imaginario social de la misma forma se le reconocia desde el punto de
vista personal y espiritual que la obra pertenece al autor.®

Conviene precisar que en Roma no existia diferencia entre el derecho
de la propiedad sobre el objeto material y el que correspondia a la
produccién intelectual.’”

Desde la misma perspectiva, Lépez de Quiroga sostiene que el
derecho de explotacion de la obra se ubica cronolégicamente en la
modernidad, pero argumenta que ya se hablaba de la existencia del
derecho moral en la antigliedad. Esto lo sostiene el referido investigador con
base a los textos de Virgilio, Marcial y Quintiliano, en el entendido de que en
tales documentos habia una censura expresa al plagio y a la usurpacion; sin
embargo, en ningun momento se hace mencion al resarcimiento de los
dafos a los perjuicios. También en Grecia habia un desprecio de caracter
moral al plagiador, aunque tampoco tenia repercusiones juridicas.

En lo que respecta a la materia marcaria, en el derecho romano
podemos encontrar vestigios de los origenes de las marcas y signos
distintivos, pues se utilizaban para distinguir tubos de estafo, ollas de
cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construccién, incluso para
quesos y vinos. El doctor Oscar Solorio, especialista en derecho marcario,
afirma que la utilizacion de ese tipo de distintivos se puede constatar en los
restos de vasijas y utensilios encontrados en la ciudad de Pompeya, que
ostentan signos del productor o fabricante. '

16 Cfr. Serrano Migallén, Fernando, “Nueva Ley Federal del Derecho de Autor”, 12 edicion,
Editorial Porrua- Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1998, p.12.
7 Stolfi, lll Diritto di autore, Milan. Editorial Disbois, Italia, 1932, p.3.

'8 Cfr. Solorio Pérez, Oscar, “Derecho de la propiedad intelectual’, 12 edicién. Editorial
Oxford, México 2010. p.4.
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Es importante sefialar que, en la Lex Cornelio, se permitia a la
victima a cuyo signo distintivo o marca se hubiera utilizado en forma
fraudulenta, escoger entre la accioén injuriarum , que reclamaba un dafo a la
personalidad, y la accién doli, cuyo objetivo era la reparacion de dafio
patrimonial, sin perjuicio de la sancion penal por injurias.

El anterior dato histérico nos permite ubicar, desde entonces, mas de
un ambito de la aplicacion del derecho de dafios en materia de derechos de
indole moral, a saber, el estrictamente civil en sus facetas material e
inmaterial y, ademas, el de caracter penal.

Una parte esencial de la civilizacion romana clasica, sustentada en
valores y principios humanistas muy bien establecidos, establecia la
observancia de los siguientes axiomas fundamentales para la regulacién de
la convivencia humana, por ejemplo: honeste vivere (vivir honestamente)
suum cuique triuere (dar a cada quien lo suyo), alterum non laedere, es decir
no dafar al otro.

El principio de no dafiar a otro denota el respeto a la alteridad, que es
indispensable en una sociedad, pues en la practica se traduce en saber

como comportarse respecto de los demas.

3. La edad media.

Se ha denominado edad media al periodo histérico de la sociedad
occidental comprendido entre el siglo V y mediados del siglo XV. Este
periodo histérico surge tras la caida del Imperio Romano de occidente y
termina con la caida del imperio bizantino, que coincide con la invencion de
la imprenta.

Son dos periodos a través de los cuales se estudia la edad media: la
alta edad media y la baja edad media.

El primer periodo comprende del siglo VI al XI de nuestra era,
mientras que el segundo periodo, conocido como baja edad media, inicia a
fines del siglo XI.

La alta edad media se caracteriza por el empleo de los denominados
epitomes, que eran resumenes sin una adecuada sistematizacion sobre las
reglas del derecho romano, dejandose a un lado la implantacion de las

instituciones.
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Se puede decir que la mencionada etapa representa un retraso
histérico en el mundo juridico, que solamente fue superado en la siguiente
etapa que, como se dijo, se le conoce como baja edad media, en donde se
presenta un resurgimiento en el estudio serio del derecho romano
acompanado de un movimiento de reivindicacién espiritual.'

En otras palabras, en nuestro recorrido historico interesa
primordialmente la etapa conocida como baja edad media, que, se insiste,
inicia a fines del siglo XI de nuestra era, puesto que se retoma la esencia del
derecho clasico romano que constituye el pilar actual de nuestro régimen
juridico. En esa época se difunde en Europa un desarrollo cultural de
amplios alcances que, basado en el derecho romano, se apoya en un
fendbmeno que se conoce como ius commune, que implica a su vez la
adaptacién de las instituciones a los nuevos tiempos afines al derecho
candnico, que se realiza de una forma semejante a la labor desplegada en la
Roma clasica por el pretor. Inglaterra se aparta de esta postura y se crea el
denominado common law, basado en el derecho consuetudinario de las
decisiones judiciales.

Asi las cosas, en lo que interesa, se retoman las ideas de propiedad,
obligaciones y reparacion de dafios de una manera semejante a como se
hizo en la época romana.

En este periodo histérico no se hallan muchas diferencias con
respecto a los parrafos anteriores, incluso se puede ver que habia mas
adversidades que en la época anterior por la pobreza de las comunidades en
las que se custodiaba el tesoro de la cultura clasica y por el caracter
colectivo de la mayor parte de las obras®.

Es importante considerar que, en lo referente a la edad media, los
historiadores han escrito acerca de una regresién intelectual, pues en esta
época se soslayan las aportaciones clasicas y se consideraba que los libros
eran piezas raras y poco conocidas, lo que se traduce a su vez en un
desinterés por la vieja cultura, esto aunado a la supersticidon que reinaba en

la época; se llegd al extremo de pensar que la obra de arte no puede aspirar

'® Cit.Por: Panero Gutiérrez, Ricardo, “Derecho romano”, 22 edicion. Editorial Tirant Lo
Blanch, Valencia, Espafia, 1997 p.118.

2 cfr. Alvarez Romero, Carlos Jesus, “Significado de la publicacion en el derecho de
propiedad intelectual”, 22 edicion. Editorial Madrid, 1969, p.11.
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a premios terrenos, quedando asi restringido el derecho patrimonial del
individuo. De la misma forma se creia que el don recibido por Dios para
crear una obra debia pertenecer a la comunidad entera conforme con estas
premisas. Asi era impensable en esa época hablar de derechos
patrimoniales e incluso morales, pues se acostumbraba que el ejemplar en
caso de obras escritas, agotaba su valor en la cosa fisica, por tanto la copia
es uno de los usos a los que la cosa material puede ser destinada. 21

En cuanto a obras artisticas distintas a la obra escrita, la mayor parte
de éstas estaban destinadas a las iglesias y templos religiosos, que si bien
es cierto el artista recibia su paga por la produccion original, no habia una
restriccion en cuanto a las copias de la obra.

Es notable la influencia del cristianismo en esta época, ya que no se
hablaba de una recompensa terrenal para el artista, asi como tampoco se
concebia la idea de la reparacion de un dafo en caso de que su obra fuera
reproducida.

A pesar de los retrocesos en materia de derechos de autor,
encontramos algunos datos valiosos en lo que a derecho marcario se refiere,
como es el hecho de que los artesanos y comerciantes usaban signos
distintivos para diferenciar sus productos y servicios con la finalidad de hacer

saber al cliente que cumplian con la exigencia del oficio.

4. La modernidad.

La época moderna comprende la ultima parte del siglo XV y principios
del siglo XVI, aunque algunos estudiosos de la historia incluyen en ella el
periodo comprendido entre los siglos XVIII y XIX.

Con toda certeza podemos decir que, en la etapa de la modernidad,
se consolida un paradigma positivista que rinde culto irrestricto a la norma
juridica, a través del cual se equipara la justicia con la ley y se aparta al
derecho de contemplaciones y ponderaciones valorativas.

Para entender la importancia de esta época histérica es imposible

dejar de referirnos al renacimiento.

21 Cfr. ibidem, p.19.
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El renacimiento es una época de grandes descubrimientos y de
notorios avances en las ciencias. En este periodo historico el hombre es
consciente de su gran capacidad racional, al grado que llega a pensar que
con su inteligencia puede dominar a la naturaleza, y con ello se consolida
una corriente positivista de gran envergadura.

Para el desarrollo de la propiedad intelectual, interesa especialmente
la aparicion del papel, que es un invento chino transmitido a Europa por los
arabes. Este descubrimiento dejo atras los costosos pergaminos y, junto
con la aparicion de la imprenta a mediados del siglo XV, cuyo inventor fue el
aleman Johannes Gutemberg, empiezan la divulgacion y comercializacion a
gran escala de las ideas en distintos campos del saber.

Dada la magnitud que comenzd a representar la reproduccién de
textos, se ponia en riesgo que terceros se apropiaran de las ideas originales
que sustentaban pensadores de la época, con lo que comienza a ser
prioritaria la proteccion a los derechos de los autores.

Es en este punto en donde adquiere relevancia especifica nuestro
tema en materia de dafos a la propiedad intelectual, pues la sola mencién
de necesidad de proteger las ideas de los autores significa ya una ruta
relevante para resguardar a este calificado sector intelectual y creativo de la
sociedad.

En esta época de la historia el fendmeno juridico se entiende a la luz
de una concepcidén legalista, que con base en el Cddigo de Napoledn
trasciende a nuestro derecho mexicano en conceptos inherentes a la
propiedad como a las obligaciones y la reparacion del dafio, sobre la base
de concepciones, si bien romanistas, contienen aplicaciones literales que no
permiten la interpretacion de los jueces. Basta recordar la recomendacion de
Montesquieu referente a que el juez es la boca de la ley, lo que significa que
el juzgador es ajeno a toda ponderacion e interpretacion, pues debe cefiirse
a lo que plasma textualmente la norma.

Ese es el enfoque de reparacion o de indemnizacion que de alguna
manera prevalecié en aquella época, es decir, la forma de resarcimiento que

literalmente estableciera el legislador.
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A) ltalia.

Como se ha mencionado en parrafos anteriores, en el siglo XV se
originaron cambios tecnoldgicos, sociales, culturales y econdmicos, y en
virtud de ellos surge una necesidad de proteger la industria editorial, que a lo
largo de la historia de la humanidad ha sido indispensable para el progreso
intelectual y cultural. Es en ltalia del renacimiento en donde vemos los
primeros vestigios de los derechos de autor modernos, pues se tiene noticia
de que, a finales de 1460, los gobiernos de Venecia y Roma otorgaron
privilegios relativos a los libros y a las impresiones de éstos, con lo que
Venecia asumio el liderazgo de la industria editorial y permitié que una unién
de impresores entre 1469 y 1517 usaran esas prerrogativas.?

El investigador Alvarez Romero sostiene que en esta época las obras
escritas adquieren una doble dimension; en primer lugar, la periodicidad, que
favorece la accesibilidad de la obra al publico en forma regular, permitiendo
asi la comunicacién entre el autor y los lectores, y en segundo lugar, la
entrada de la obra al comercio ya es objeto de distintos negocios que
despiertan la atencion del poder publico.?

Es importante sefialar los primeros vestigios de la distincion entre el
objeto de la propiedad intelectual constituido por la obra del creativo y los
soportes materiales en los que fue creada, pues éstos ya se asimilan como
el medio para la materializacion de la creacion intelectual.?*

A pesar de los beneficios colectivos que representd este medio de
divulgacion del saber, esa circunstancia provoco inquietudes entre los
poderosos, quienes consideraban que los lectores no tenian la suficiente
capacidad de comprension de las ideas contenidas en los textos. Es por ello
que hubo reacciones legales de censura, tanto de parte de la iglesia como
de los soberanos. Estos ultimos establecieron un sistema obligatorio de
licencias para cualquier publicacion con la finalidad de tener la certeza de
que en dichas obras no se contrariaban los principios religiosos y aquellos

de la autoridad secular.

2 Op.cit Becerra Ramirez, Manuel, p. 16.

2 Op.cit. Alvarez Romero, p. 15.

*Seusael concepto propiedad intelectual porque se engloban tanto la propiedad industrial
como el derecho de autor.
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La intolerancia religiosa jugd un papel importante en la violacién de
derechos morales y patrimoniales, pues se emitieron decretos reales y
ordenes papales que utilizaban el control de la imprenta como medio de
censura, entre otras razones, por la reforma protestante de Martin Lutero.

Como ejemplo de las o6rdenes papales estan los decretos del Papa
Alejandro VI, quien fue el primero en persuadir a los paises catélicos sobre
la censura de ciertos documentos para evitar la difusién de ideas contrarias
a los intereses del clero catolico. Mas tarde, el papa Paulo IV, con el Index
Liborum Prohibition (que era una lista de libros que segun la iglesia catdlica
atentaban contra ella), en 1601, el Papa Clemente VIII, ordend una famosa
quema de libros en la Plaza de San Pedro.

Esta etapa de intolerancia religiosa la podemos calificar como un
notorio retraso en las areas de la propiedad intelectual y la difusion de la
cultura de ideas.

En 1544, el Consejo de Venecia promulga un edicto cuya finalidad era
la proteccion de los autores de obras artisticas, especificamente literarias.
Dicho estatuto prohibia a los impresores la publicacion de cualquier escrito
sin el permiso del autor.

En principio, la justificaciéon del otorgamiento de estos privilegios fue
debido a la cuantia de gastos y riesgos que la actividad editorial
representaba. Los susodichos privilegios rapidamente evolucionaron a las
regalias <<grace fondee en justice>>, sistema que perdurd durante varios
anos.

Los anteriores privilegios de pueden resumir de la siguiente forma:

1.- No se reconoce un derecho preexistente, se concede un derecho
especial que otorgaba el poder real de forma ex novo.

2.- No se concede un privilegio de propiedad intelectual, en sentido
estricto, sino un simple derecho de explotacion econdmica de los ejemplares
de la obra multiplicados por su impresion, pues los privilegios se establecian
a favor de los editores. El privilegio dio indirectamente origen al surgimiento
de los derechos patrimoniales de los autores; ademas, los editores retribuian
a los autores mas prestigiados.

3.- El privilegio monopadlico de explotacion era temporal, generalmente

por periodos cortos.
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Es en la entonces Republica de Venecia que se expide la primera Ley
General de Patentes de 1474, en la cual se sefalaba la obligacion de
registrar cualquier nuevo e ingenioso mecanismo producido unicamente en

Venecia, de tal forma que nadie mas que el autor podia producir el invento.

B) Inglaterra

Es en el afio de 1476 cuando la corona inglesa emite un incipiente
cuerpo normativo cuya finalidad era regular las nuevas tecnologias de
reproduccion. Esto se debié a la instalacion de la primera imprenta en
Inglaterra de Sir William Caxton. La corona era la responsable de establecer
las penas en caso de violacion de los privilegios concedidos; estas penas
eran fijadas al libre arbitrio y de acuerdo al caso en particular.?®

Nos llama muy poderosamente la atencién la forma casuistica de
sancionar la conducta ilicita por violacion a privilegios de imprenta.

En ese aspecto, estimamos importante rescatar justamente la
naturaleza del caso particular, lo que para nosotros representa una sefal
muy clara de no querer establecer parametros rigidos que pueden generar
desequilibrios incompatibles con la equidad y la justicia. Se trata, a nuestra
forma de apreciar esa institucion histérica, de una forma prudente de buscar
una sancion adecuada a cada situacidn particular que se presente.

A continuacién nos ocuparemos de dos referentes britanicos de
notable interés para la evolucién de los dafios en materia de propiedad
intelectual: El caso de Stationer’'s Company y el Estatuto de la Reina Ana.

En Inglaterra, es de suma importancia hablar de una agrupacion, la
persona moral llamada Stationer’'s Company, fundada en 1556 por decreto
real. Se trata de una especie de asociacidn que reunia a los principales
editores de Londres, cuya finalidad era la revision y la expansion de la
reforma protestante, para lo cual tenia el monopolio absoluto en materia de
impresion.

La impresion estaba subordinada a las 6rdenes de la compafia Star

Chamber; gracias a ésta, el editor registrado en la compafiia, podia reclamar

% A Caxton se le atribuye ser el primer impresor inglés, quien imprimié y edité mas de cien
libros, la mayoria traducciones de obras francesas. Cfr.
http://www.nndb.com/people/573/000024501/
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el derecho perpetuo de propiedad con respecto a la impresion y publicacion.

En este punto llama la atencion que se le daba el derecho para si
mismo, a sus herederos o legatarios o incluso ceder los derechos a un
tercero.

Es en el aio de 1694 cuando el monopolio de la Stationer’s Company
llega a su fin con la llegada de los impresores independientes, quienes
fueron favorecidos por el parlamento inglés.

En 1710 se promulga la ley para promover la ensefianza, al otorgar
derecho a las copias de libros impresos a los autores o a los compradores
de dichas copias, durante los términos aqui mencionados.

Al paso de los anos el indicado privilegio cayo en el disgusto de los
autores, quienes se dieron cuenta de sus posibilidades y la importancia de
su labor creativa.

El papel de Inglaterra en el reconocimiento del derecho de los autores
constituyéo un parteaguas de la época, pues rompié el paradigma de
reconocer simplemente el privilegio de los editores. Particularmente, el
Estatuto de la Reina Ana se puede considerar histéricamente el primer
reconocimiento legal en materia de derechos de autor. Este estatuto abordo
tres topicos esenciales de la propiedad intelectual: cultura, interés publico y
derecho de autor.

El Estatuto de la Reina Ana tuvo como objetivo principal fomentar la
cultura y el conocimiento. El incentivo que se daba era para que los autores
obtuvieran los beneficios econdmicos suficientes. Esto en cierta forma se
logré6 a través de un cambio drastico a lo que se venia haciendo
anteriormente; asi, el impresor que antes era el titular del monopolio y
solamente pagaba al autor unos pocos honorarios, ya no tenia el monopolio
sobre la obra, pues era el autor quien tenia el monopolio y quien cedia al
editor los derechos de sus obra de acuerdo a su conveniencia. El estatuto
también establecié que el autor y sus derechohabientes tuvieran el derecho
exclusivo de imprimir y reimprimir el libro, lo que en el idioma inglés se
traduce como: the sole liberty or printing and reprinting such book or books.
Con motivo de ello, durante los catorce anos siguientes a su primera

publicacion se mantenia vigente el derecho exclusivo de imprimir y
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reimprimir la obra y, ademas, este plazo se conservaba durante otros
catorce anos, si al transcurso del primer plazo siguiera viviendo el autor.?

En materia de derecho marcario en Inglaterra (passing off), al igual
que Alemania e ltalia, se siguid la misma linea protectora que veremos en el
caso de Francia.

Algunos filosofos y pensadores empezaron a esbozar la ruta para el
reconocimiento de la propiedad intelectual, como ocurre con Locke, en

Inglaterra, Kant y Fichte en Alemania y Voltaire en Francia.?’

C) Francia.

La Revolucion Francesa centro gran parte de sus ideales en busca de
la terminacion de privilegios, pero afortunadamente esto no significé una
regresion en nuestra materia, sino por el contrario, se establecié la
congregacion de derecho de propiedad artistica y literaria. Al efecto, es
importante citar disposiciones del derecho positivo francés, como es el
Decreto de Asamblea Nacional de Francia del 13 a 19 de enero de 1791,
asi como la ley de la Convencion del 19 a 24 de junio 1793. La importancia
de estos ordenamientos se materializa en la exclusividad del derecho de
autor para todas las obras creativas.

La legislacion francesa en materia de propiedad intelectual constituyé
un paradigma que siguieron diversos sistemas juridicos, como ocurri6 en los
casos de Espafia e Inglaterra.

Es importante recalcar el papel de Francia en el derecho marcario con
la denominada ley Le Chapelier de 1771, que puso fin al régimen de marcas
de la edad media, aunque posteriormente fue necesaria la creacion de la Ley
Gremial del ano Xl, que buscaba establecer penas para las falsificaciones,
aunque se trataba de penas demasiado drasticas en materia penal.
Posteriormente fue reemplazada por la ley de 1824, que protegia los

nombres comerciales sobre productos.?®

% Cfr., http://itlaw.wikia.com/wiki/Statute_of Anne

27 Cfr. Otero Mufioz, Ignacio, et. al, “Propiedad intelectual, simetrias y asimetrias entre el
derecho de autor y la propiedad industrial, el caso de México.” Editorial Porria. México,
2011, pp. 166-167.

28 Cfr. http://informaticajirdica.blogspot.com
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Mas tarde, la ley de 1857 establecié un sistema de depdsito de los
signos marcarios, asi como la concesion de un derecho de propiedad sobre
si mismos. Es importante sefalar que esta legislacion prevé el derecho de

propiedad de una marca por su uso.?®

D) Estados Unidos

Es Estados Unidos de América el segundo pais en incorporar el
derecho de autor a su legislacion, por supuesto, consecuencia de la notoria
influencia juridica de Inglaterra. Esta incorporacion incluye principios
procedentes de Francia; asimismo, se sigue la linea rectora de perseguir la
defensa de los autores, preservar el bien publico y la cultura.

Mucho se ha hablado acerca de la genealogia del constituyente
norteamericano de 1787 y, en materia de propiedad intelectual no se da la
excepcion, pues preocupados por el bien colectivo, se adopta el sistema
inglés, considerando los problemas de los autores sobre sus obras, al
amparo del denominado copyright.*

La ley estadounidense de 1909, que estuvo vigente por casi 70 afios,
fue propuesta por sectores de la industria editorial; sin embargo, esto no
resultd ser tan positivo al momento en que los tribunales ejercieron su labor
interpretativa.’’

La tecnologia desarrollada a lo largo de esos afos de vigencia en
distintas artes como la cinematografica, la radiofénica, la fonografica y la
televisiva, aunado a cambios en las técnicas y practicas comerciales,
dejaron obsoleta la Ley de 1909, lo que provocé que fuera sustituida por la
Ley de 1976, que es la que actualmente se encuentra vigente en los
Estados Unidos de América.*

En cuestion marcaria, un antecedente importante que no podemos
soslayar, es la Ley Lentham (Lenham Act) del afio 1946, que es en nuestros

dias la ley aplicable en materia de marcas en los Estados Unidos de

2 idem.

%0 Copyright Timeline: A History of Copyright in the
United Stateshttp://www.arl.org/pp/ppcopyright/copyresources/copytimeline~print.shtml

3 idem.
2 fdem.
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América. La gran aportacion de esta ley radica en que ya no limita
geograficamente la zona de comercializacion de un producto, de tal manera
que a partir de su vigencia se cuenta con una proteccidon nacional. Esta ley
ha ido evolucionando de tal forma que existe una extensa gama de recursos
legales y la posibilidad de pedir gastos y costas derivados de la violacion al
derecho marcario.*

En lo referente al derecho vinculado con las patentes, es conveniente
sefalar que Estados Unidos fue punta de lanza en el siglo XVIII con la
llamada Bills of Rights, que se incorpora a la novedosa Constitucion de Los
Estados Unidos de América. Lo trascendente de esta adicion en materia de
patentes es la clausula de patentes y derecho de autor en la seccion 8,
clausula 8, en donde se senala la facultad del congreso estadounidense el
poder para “promover el progreso de la ciencia y las artes utiles, asegurando
por tiempo limitado a los autores e inventores de los derechos exclusivos a

sus respectivos escritos y descubrimientos”*.

E) Espana.

En Espafia, la primera disposicion relativa a la impresion literaria
aparece en la Espana de los Reyes catdlicos. Se trata de la Pragmatica de
1480 dada por los Reyes Catdlicos en 1480, en la cual se establecia que
ningun libro proveniente del extranjero seria gravado. Posteriormente, la
Pragmatica de 1502 impone la necesidad para obtener una licencia para la
impresion de libros. Mediante esta disposicion es notorio que lo que se
buscaba era la dacién de privilegios.*®

En la Espafia del Rey Carlos Il podemos vislumbrar el rompimiento
parcial de los privilegios en la orden de 23 de marzo de 1763, pues en ésta
se establece el privilegio exclusivo de imprimir a favor del autor, de igual
forma por reales 6rdenes de 20 de octubre de 1764 y 14 de junio de 1773, el
aludido monarca decretd que los privilegios concedidos a los autores

pudieran ser transmitidos a sus herederos.*

% fdem.

* idem.

% Cfr.Rogel Vide, Carlos, “Autores, coautores y propiedad intelectual”, 22 edicion. Editorial
Tecnos, Espafia, 1984, p. 38.

% ibidem, p.39.
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En 1813, las Cortes Espafolas reconocieron la propiedad de los
autores sobre sus obras hasta después de su muerte. Este reconocimiento
concedid un espacio temporal de 10 afos a sus herederos para hacer valer
los derechos de propiedad de los autores fallecidos.

A lo largo de los anos, la legislacion espafiola en materia de
propiedad intelectual ha recibido una notable influenciada de loas avances

que han experimentado paises como Francia e Inglaterra.37

F) México.

El primer antecedente mexicano claro sobre el tema del derecho de
autor, es el de la Constitucion de 1824, que en el articulo 50, ubicado en el
titulo I, seccioén quinta, consideraba como facultades del Congreso General
las siguientes:

“Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes:
I. Promover la ilustracion: asegurando por tiempo limitado derechos
exclusivos a los autores por sus respectivas obras...”

En el gobierno de José Mariano Salas se publicd el Decreto sobre
Propiedad Literaria que contiene aportaciones interesantes en la materia,
aun cuando contenia solo 18 articulos.>®

Una de las caracteristicas de esa norma fue la asimilacion del
derecho de autor al derecho de propiedad, cuya salvaguarda estaba a cargo
del ministerio de educacién publica.

En 1870, el Cdédigo Civil Federal, con clara influencia del derecho
romano, asi como de la antigua legislacion espafiola, y también de los
cédigos franceses, austriacos, holandeses y de Portugal, al igual que su
sucesor, el de 1884, sigue consideré al derecho de autor como una
propiedad. Al referido coédigo de 1870 se le reconoce el mérito de
importantes aportaciones por su contenido avanzado para su época, que
resumimos en los siguientes puntos:>®

1.- En el titulo octavo, capitulos Il al VII, se norma lo relativo a la

propiedad literaria, dramatica, artistica y las reglas para declarar la

%" ibidem, p 40.

%8 Rangel Ortiz, Miguel A. “La proteccién del arte aplicado en la legislacion autoral
mexicana”, México, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros p. 38.

% Asi lo establece la exposicidon de motivos.


http://biblio.juridicas.unam.mx/libros
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falsificacion asi como sus penas y disposiciones generales (articulos 1247 al
1387).

2.- Se reconoce a la propiedad literaria como el derecho de
publicacion y reproduccion de obras originales por cualquier medio, sin
violentar la Ley de Libertad de Imprenta.

3.-Los derechos de propiedad literaria se disfrutaban de por vida. A la
muerte del autor pasaban a sus herederos, quienes podian enajenar la
propiedad como cualquier otra.

4.- Cuando se trataba de una obra colectiva y no se podia sefalar con
precision la parte realizada por cada uno de los autores, la propiedad se
consideraba de todos. Si alguno fallecia sin herederos la propiedad pasaba a
los otros.

5.- Los periddicos no tenian propiedad, unicamente si se trataba de un
articulo cientifico, literario o artistico, aunque fueran traducciones. Se
establecié que quien tomara alguna idea tenia la obligacion de citar el titulo y
el numero de periddico de donde habia sido desprendida.

6.- En el caso de la denominada propiedad dramatica, se concedia a
los autores dramaticos que, ademas del derecho exclusivo que tenian de la
publicacion y reproducciéon de sus obras, lo tenian también sobre la
representacion. Este derecho se otorgaba de por vida y pasaba a sus
herederos, quienes tenian 30 afos para su disfrute, después pasaba al
dominio publico.

7.- La cesion del derecho de publicar una obra dramatica no incluia el
derecho a representarla, si no se estipulaba asi expresamente.

8.- Los autores que tenian propiedad artistica y derecho exclusivo de
reproduccion de sus obras originales, son los que enunciamos a
continuacion: de cartas  geograficas, topogréficas, cientificas,
arquitectonicas, etc. También lo tenian los autores de planos dibujos vy
disefos de cualquier clase, los arquitectos, los pintores, grabadores,
litografos y fotografos musicos y caligrados. *°
Ahora bien, para declarar la falsificacion, cuando faltaba el consentimiento

del legitimo propietario en los siguientes supuestos:

0 Notese que la propiedad industrial aun no era separada de los derechos de autor.
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1.-Para publicar obras, discursos, lecciones y articulos originales.

2.- Para publicar traducciones de dichas obras.

3.- Para representar las dramaticas y ejecutar las musicales.

4.- Para publicar y reproducir las obras artisticas.

5.- Para omitir el nombre del autor o del traductor.

6.- Para modificar la obra.

7.- Para publicar mas ejemplares que los convenidos.

8.- Para reproducir una obra arquitecténica en que fuera necesario
entrar a casa de particulares.

9.- Para publicar y ejecutar una pieza de musica formada de extractos
de otras.”’

10.- Cuando se publicaban, reproducian, o representaban las obras
con violacion de las condiciones o fuera del tiempo sefalado.

11.- El anuncio de una obra dramatica, aunque ésta no se presentare,
tuviera o no el nombre del autor.

12.- Publicar una obra contra lo dispuesto en la ley que regulaba la
libertad de imprenta.

En cuanto a la reparacion del dafio, en los supuestos de falsificacion,
encontramos las siguientes disposiciones:

1.- Perder el beneficio de ser propietario de la obra sin importar el
numero de ejemplares que de ellas existian, debiendo pagar el precio de los
que faltaban para completar la edicién. Si el propietario no queria recibir los
ejemplares existentes, el falsificador tenia la obligacién de pagar el valor de
toda la edicion.

2.- Si no se conocia el niumero de ejemplares de la edicion
fraudulenta, el falsificador tenia que pagar mil templares, ademas de los que
se le confiscaban, a no ser que los perjuicios importaran mas. El material
utilizado para la edicion fraudulenta era destruido.

3.- En el caso de las obras dramaticas y composiciones musicales,
quien las representaba o ejecutaba (asi como composiciones musicales), sin
autorizacion, pagaba al propietario el producto total de las representaciones

0 ejecuciones sin tener derecho de deducir los gastos.

*! En el medio musical se les conoce como “popurris’.
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Una autoridad politica determinada era competente para suspender
la ejecucion de una obra dramatica, secuestrar los productos, embargar las
obras falsificadas y dictar disposiciones urgentes.

Aparte de la reparacion del dafio en materia civil, también se
castigaba al falsificador por el delito de fraude, acorde con el codigo penal de
la época.

Algunas cuestiones adicionales relevantes para nuestro analisis son
las siguientes:

1.- El derecho de autor era durante toda la vida del autor y 25 afios
después de su muerte; sobre obras péstumas era de 30 afios a partir de la
primera publicacion.

2.- Se consideran con mayor amplitud los derechos conexos.

3.- Se sigueron considerando supuestos para la utilidad publica y se
dieron al Ejecutivo de la Union facultades para que, de oficio o a solicitud de
parte, declarara la limitacién del derecho de autor para permitir la publicacion
de las obras, como por ejemplo, cuando no habia ejemplares en la capital
del pais y en tres ciudades importantes durante un afio, asi como cuando el
precio era tan elevado que impedia fueran utilizados de manera general. Al
titular del derecho de autor se le reconocia su derecho y se le garantizaba la
madica cantidad de 10% del precio a la venta al publico por cada ejemplar,
multiplicado por el numero de ejemplares de la edicién.

4.- Se siguen los lineamientos de las sociedades de autores de la
anterior legislacion.

En materia de dainos se retoman los preceptos de la ley del afo 1847,
pero se agregan nuevas figuras delictivas.

Conviene resaltar que, la reparacibn del dafio era muy
desproporcionada en cuanto a las cuantias que tenia que pagar el
falsificador, pues incluso, aunque no hubiera éxito comercial de la obra
falsificada, el falsificador estaba obligado a pagar el total de la edicién, si asi
lo queria el autor y, en el caso de las obras dramaticas, el producto total de
las representaciones o ejecuciones.

La Constitucion de 1917, que entré en vigor el 5 de febrero de 1917,
en su texto original establecid, en la parte conducente del articulo 28, lo

siguiente:
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“En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni estancos
de ninguna clase; ni exencion de impuestos; ni prohibiciones a titulo de
proteccion a la industria; exceptuandose unicamente los relativos a la
acuiacion de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafia, a la
emision de billetes por medio de un solo banco que controlara el Gobierno
Federal y los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la reproduccion de sus obras...”

Es en el Codigo Civil Federal de 1928, en su Titulo Octavo titulado
“De los derechos de Autor”, especificamente en los articulos 1181 al 1280,
donde se regularon aspectos relacionados a nuestro examen documental.
De tal legislacion podemos desprender los siguientes puntos que
consideramos como un retroceso en la materia:

1.- La duracién del denominado derecho exclusivo abarcaba 30 anos
posteriores a la publicacion y reproduccion.

2.- El autor que publicaba una obra no podia adquirir los derechos de
la ley si no la registraba en 3 afos, al concluir este periodo pasaba al
dominio publico.

3.- Por la muerte del autor pasaban sus derechos a sus herederos por
el tiempo que faltara para que concluyera el plazo que debia durar el
privilegio.

De la misma forma a como la comentamos en el punto nimero uno,
no consideramos que sea correcto el espacio temporal considerado por esta
legislacion.

4.- El autor y sus herederos podian enajenar los derechos que les
concedia el privilegio.

Es evidente que se sigue viendo al derecho de autor sélo como
exclusivamente material, dejando a un lado los derechos morales, concepto
fundamental para entender hoy el derecho de autor.

5.- El autor de una obra extranjera era considerado como autor, quien
podia hacer una reserva para que no se tradujeran sus obras. Ese autor
tenia tres afios para traducir su obra, pues de lo contrario perdia sus
derechos sobre la traduccion de su obra.

Consideramos sumamente grave la prescripcion que se hace en este

punto, pues no es el mismo mérito que tiene un autor al de un traductor. Esto
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es, si bien es cierto que el traductor merece reconocimiento y un beneficio
patrimonial, no creemos que merezca ser reconocido como autor de una
obra que no escribio.

6.- Habia prescripcion de cinco anos a los que obtenian a su nombre
derecho de autor que no les correspondian.

Esta disposicion no resulta muy afortunada, pues afecta la esencia de
los derechos de autor, que busca proteger al autor, no asi al que plagia una
obra.

7.- Se llega al extremo de crear una figura de expropiacion en la que
se daban las facultades para que el gobierno reprodujera una obra que
consideraba de utilidad publica, previa indemnizacién al autor.

8.-Los supuestos de falsificacion eran muy similares a los previstos en
los codigos de 1870 y 1884, de igual forma a como ocurria en las
disposiciones en materia de dafos.

Los mandatos de este cddigo fueron considerados como federales y
reglamentarios de los articulos 4 y 28 constitucionales.

A finales del afio de 1947, se expide la Ley Federal de Derechos de
Autor, que acomoda normativamente el derecho autoral mexicano con la
Convenciéon de Washington D.C. Es importante mencionar algunas
disposiciones que terminan con los errores legislativos del Codigo Civil de
1928. Algunos ajustes que se estiman de importancia en esta legislacion
son:

1.- La proteccion de la ley a los autores derivaba de la simple creacion
de la obra, sin que fuere necesario depdsito o registro previo, salvo casos
sefalados en ella.

2.- El derecho de autor fue reconocido de por vida y 20 afios después
de la muerte de su titular.

3.- La enajenacién de una obra no incluia por si sola la transmision
del derecho de autor.

4.- Para facilitar el uso de obras literarias, cientificas y artisticas, se
consagro el empleo de la expresion “Derechos Reservados” o su abreviatura
“‘D.R.”, seguida del afo en que la proteccidn empezaba, ademas de incluir
los datos del autor y de la obra (domicilio, origen y naturaleza de la obra).

5.- Se reglamentaban las asociaciones autorales.
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6.- Cuando no se especificaba el numero de ejemplares de la edicion,
el editor estaba facultado para realizar el tiraje del numero que estimara
conveniente.

Afirmamos que esta disposicion no fue la mas adecuada, pues al
otorgarse esa facultad de decision tan amplia a favor del editor, se podian
afectar los intereses del autor, quien quedaria inhibido de buscar un mejor
patrocinio editorial para futuras ediciones.

En materia de dafios encontramos que esta ley no contemplaba la
reparacion de los danos, simplemente se limitaba a establecer multas e
incluso supuestos delictivos que iban de cinco dias a seis afios de prision.
Es necesario recordar que por disposicion de esta norma juridica que se
comenta, se podia acudir de manera supletoria a la legislacién federal.

A pesar de acabar con muchos errores cometidos en la legislacion
antecesora (Codigo Civil Federal de 1928) amén de ser la primera ley
auténoma, ha sido criticada por falta de claridad y mal uso de conceptos
juridicos.

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, se expidio, en el aho de
1956, la Ley Federal de Derechos de Autor, que buscaba subsanar las
lagunas y corregir los errores de la anterior.

En materia de marcas, el primer antecedente en Meéxico lo
encontramos en la promulgacion del Codigo de Comercio de 1884, que en
pocos articulos abordd tépicos como la falsificacion marcaria. Este cddigo
fue remplazado por el de 1889 en el que no hubo grandes cambios en lo que
a este tema se refiere.

Es con la promulgacion de la Ley de Marcas de Fabrica de 1889
cuando México legisla un cuerpo normativo autbnomo en la materia, el cual
tuvo cambios positivos, como por ejemplo, la posibilidad de que tanto
nacionales como extranjeros pudieran solicitar el registro de una marca sin
un examen previo.

Anos mas tarde hubo cambios politicos, sociales, econdmicos vy
juridicos en el pais y, en el afno de 1917, al tener un nuevo orden
constitucional, hubo una serie de cambios normativos en la legislacion

secundaria.
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Posteriormente, en el afio de 1928 se promulga la Ley de Marcas y
Avisos y Nombres Comerciales. El mérito que se le atribuye a este ley es el
de considerar la protecciéon a marcas durante 10 anos, pero también se le ha
criticado por la confusién conceptual en lo que a marcas se refiere.

La primera ley que adopta el concepto de propiedad industrial es la
Ley de 1942, que reune disposiciones de invenciones y signos distintivos e
incorpora el concepto de marca ligada.

Poco mas de treinta afios mas tarde, durante el ultimo afo del sexenio
del Presidente Luis Echeverria Alvarez, que es bien sabido, se caracterizd
por un férreo nacionalismo, es promulgada la Ley de Invenciones y Marcas
de 1976. En la vida juridica de nuestro pais, esta ley fue la primera en
considerar en un solo ordenamiento sanciones penales y administrativas,
también se le reconoce a este documento legal haber hecho una distincién
explicita entre marcas de productos y servicios.

En lo que respecta a las marcas extranjeras, éstas debian estar
vinculadas con una marca registrada previamente en México y la duracion
del registro era de cinco afios. Esto obedece a las politicas nacionalistas
adoptadas en el sexenio respectivo.

En 1987 se reforma la Ley de Invenciones y Marcas de 1976. En esta
reforma se hacen varios cambios conceptuales como la definicion de
marcas; de igual forma, se establece la renovacién indefinida de los
derechos marcarios y, es también en esta legislacion en la que se empieza a
hablar de sanciones contra la competencia desleal.

La legislacion que regula la propiedad industrial es creada el 27 de
junio de 1991, que fue promulgada bajo el nombre de Ley de Fomento de la
Proteccion de la Propiedad Industrial, la que tres anos después se reformd
para transformarse en la Ley de la Propiedad Industrial, como la conocemos
en la actualidad. Esta ley ha sido reformada en muchas ocasiones y ha
adoptado posturas y conceptos novedosos, pero incluso asi consideramos
que en materia de reparacion de dafios hace falta hacer varias reformas, en
el capitulo cuatro expondremos nuestro punto de vista al respecto, pues se
trata del tema toral de esta tesis.

En lo que a derecho de patentes corresponde, es histéricamente

notable la indiferencia y el desinterés que ha habido a lo largo de los afos
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por promover el desarrollo de la ciencia y el arte en nuestro pais; por lo
tanto no se pensaba seriamente en torno a las patentes, como un incentivo
para el desarrollo industrial.

También en materia de patentes podemos sefalar como primer
antecedente a la Constitucion Federal de 1824, que ha sido calificada por el
Investigador Emilio Rabasa como una mala copia de la Constitucion
estadounidense. 4?

La indicada Constituciéon de 1824 se limité a lo que ordenaba el
articulo 50, imitando las disposiciones de la Constitucién estadounidense, lo
que se hizo en la forma que a continuacion se transcribe para mayor
claridad:

“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 impedir 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 algun ramo en industria
derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas
introducciones...”

El primer antecedente legislativo y secundario directo en materia de
patentes es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de algun ramo de la Industria de 1832, que posteriormente
se convirtid en la Ley de Patentes de Privilegio de 1890.

El aludido cuerpo de leyes de caracter secundario recibié notable
influencia de la doctrina y legislacion francesas. ARos después esta ley fue
remplazada por la Ley de Patentes de Invencion de 1928 , la cual a su vez
fue sustituida por la de 1942, cuya vigencia duré mas de 33 afos, y fue
abrogada el 30 de diciembre de 1975 para dar paso a la Ley de Invenciones
y Marcas de 1976, que es la antecesora de la actual, que aprecié en el mes
de junio de 1991.

2 Rabasa, Emilio.” Historia de las constituciones mexicanas”, 22 edicién. Editorial UNAM,
Instituto de Investigaciones Juridicas, México, 2000, p. 5.
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5. La posmodernidad.

Es casi a la entrada de la segunda mitad del siglo XX, a raiz de los
excesos cometidos durante la segunda guerra mundial, cuando se hace
necesario un nuevo esquema que permite el rompimiento del paradigma
anterior, sobre la aplicacion de la validez formal de la norma juridica para
sustituirse por la validez ética.

Al periodo que provoca este rompimiento se le conoce como
posmodernidad, cuya aparicion en el actual escenario juridico permite una
mayor reflexiéon en torno al ser humano y a la justicia, pues se constatan los
grandes riesgos que existen cuando el juzgador no lleva a cabo su labor
interpretativa.

En este periodo, se privilegian como parte esencial de los derechos
humanos, los derechos de la personalidad, entre los cuales destacan de
manera especial los derechos de propiedad intelectual.

Para tales efectos, en lo que interesa a nuestra investigacion, se
desarrolla como nunca antes el derecho de dafios de una manera
multifacética, y justamente en una de esas facetas sobresalen los
denominados derechos de la personalidad. Hablamos particularmente de
una salvaguarda a los derechos humanos que implican un derecho
patrimonial y no patrimonial de los inventores, autores y creadores.

Son de mencionarse, durante este periodo historico, variados
documentos juridicos de relevancia nacional e internacional que facilitan la
comprension y los alcances de tan importante proteccion intelectual.

Entre tales textos juridicos se pueden citar los siguientes:

- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio.

- Arreglo de Lisboa relativo a la proteccién de denominaciones de Origen y
su registro internacional.

- Convencién Americana sobre Derechos Humanos.

- Convenio de Paris.

- Convenio de Berna.

- Convenio de Roma.

- Tratado de libre Comercio de América.
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De esos documentos nos ocuparemos pormenorizadamente en el
capitulo tercero de esta investigacion, por lo que para efectos de este
capitulo basta con su mencion.

Nos parece muy oportuno dejar asentado desde ahora que, en México
las reformas constitucionales del mes de junio de 2011 en materia de
derechos humanos, pertenecen, segun nuestro parecer, a una tendencia
muy clara, que incorpora nuestro régimen juridico la vision posmodernista a
la que se refiere este inciso.

En este momento historico en el que nos encontramos, permea una
fuerte inclinacidén hacia la apertura interpretativa y argumentativa en pro de
los derechos humanos, de tal manera que, bajo ese tenor, se espera la
superacion de criterios otrora establecidos en materia de reparacién de
dafos.

En esa novedosa perspectiva en la que esta inmerso nuestro sistema
juridico, ahora habra de sopesarse con mayor profundidad, mas alla del
simple contenido de las normas, la verdadera eficacia y conveniencia de los
lineamientos encaminados a la reparacion de los dafos en materia de
propiedad intelectual. Asi las cosas, muy probablemente nos tocara
presenciar una serie de ajustes interpretativos que miren mas a una
reparacion cabal que rompa con las exigencias legalistas de gran rigidez,

ajenas a la proteccion de los derechos humanos.



35

CAPITULO IL.
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LOS DANOS Y PERJUICIOS EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Concepto de propiedad intelectual.

Es importante partir de una concepcién de lo que es la propiedad
intelectual para evitar que su concepto se vuelva difuso.

Suele ocurrir que se utilicen errobneamente como sinénimos los
vocablos “propiedad intelectual” y “derecho de autor”. Es comprensible que
existan esas equivocaciones, pues la propiedad intelectual es un concepto
complejo que ha causado confusién incluso en la doctrina, por abarcar tanto
el derecho de autor como la propiedad industrial.

Antes de proponer un concepto de propiedad intelectual, haremos
mencion, en primer lugar, a la significacion gramatical y posteriormente a

diversos conceptos que ha aportado la doctrina y la legislacién en la materia.

A) Significacion gramatical.

El Diccionario de la Real Academia Espafiola define a la propiedad en
la forma siguiente: “derecho o facultad de poseer alguien algo y poder
disponer de ello dentro de los limites legales, atributo o cualidad esencial de
alguien o algo.”

En lo que se refiere al vocablo “intelectual”’, la fuente citada en el
parrafo anterior hace referencia a lo incorpéreo y a todo aquello dedicado a
las ciencias y artes.

Asi las cosas, a partir de una perspectiva gramatical podemos deducir
que la propiedad intelectual es el derecho y la facultad de poseer algo

incorpéreo dedicado a las ciencias y artes dentro de los limites legales.

B) Conceptos doctrinales.
Antes de citar la opinién de diversos doctrinarios sobre la terminologia

propiedad intelectual, para poner en contexto el tema, habremos de sefialar

*3 Diccionario de la Real Academia Espafola, 222 edicion. Editorial Espasa, Espafia, 2001
p.1845.
* Cfr. ibidem, p. 1288.
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que, a finales de los afos ochenta y principios de los afios noventa, con la
llegada al poder del Presidente Carlos Salinas de Gortari, licenciado en
economia, vimos una serie de cambios en materia econémica, mismos que
tuvieron repercusion en la ley de propiedad industrial por medio de reformas
en las que se incluyeron nuevas instituciones, vertientes y formas de
proteccion a la propiedad industrial. Con motivo de esas transformaciones el
ordenamiento citado adquiri6 una importancia trascendental para el sector
empresarial en México.

Es precisamente, a partir de los afios noventa a la fecha, que ha
tomado un auge e importancia especial la propiedad intelectual en México,
no solo en el sector empresarial, sino también en las universidades, pues se
establece hoy en dia la materia de propiedad intelectual como una materia
optativa, también se abren especialidades y estudios de posgrado en este
tema y se crean seminarios dedicados a su estudio.

De igual forma, la doctrina se ha manifestado positivamente en el
tema de la propiedad intelectual a través de multiples obras juridicas de gran
interés, la mayoria de éstas por cierto de relativa reciente creacion.

A continuacién, citaremos algunos de los estudiosos que han
dedicado su atencion al estudio de la propiedad intelectual y que han
buscado dar un significado de trascendencia a esta materia:

El jurista Carlos Vinamata adopta el concepto de “derecho de creacién
intelectual” para nombrar al derecho de propiedad intelectual, al que define
de la siguiente manera: “El derecho de creacion intelectual es el conjunto de
normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano, que
abarcan tanto los derechos de autor, la propiedad industrial como los
derechos para proteger variedades vegetales y biotecnologia.”

No compartimos el concepto que propone el autor, en primer lugar,
porque el derecho de creacion esta relacionado con el derecho fundamental
de libertar de expresién y no directamente con la proteccion de la propiedad
intelectual y, en segundo lugar es necesario remarcar que el ser humano
por naturaleza, esta constantemente en creacion intelectual, sin que

necesariamente se materialice esa creacion intelectual de los pensamientos

* Vifilamata Pashkes, Carlos. “La propiedad intelectual”, 52 edicién. Editorial Trillas, México.
2007 p. 21.
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en algun medio fisico, lo cual es requisito sine qua non para que una obra
sea protegida y reconocida.

Por otro lado, no consideramos del todo conveniente la idea de que el
derecho de propiedad intelectual sea dividido en tres ramas como afirma el
autor en mencion (derecho de autor, la propiedad industrial y los derechos
para proteger variedades vegetales y biotecnologia), pues los derechos
para proteger variedades vegetales, por lo menos doctrinalmente, se
encuentran cubiertos por la propiedad industrial en lo que Oscar Solorio
Pérez denomina patentes de plantas. Sin embargo, la division tematica
tripartita que se hace por parte de autores como Viflamata Pashkes podria
justificarse si tomamos en consideracion que la proteccion de las variedades
vegetales se encuentra regulada por una legislacion secundaria auténoma.*®

Desde otro angulo, la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual se ha pronunciado al respecto con la siguiente definicién: “La
propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones,
obras literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes
utilizadas en el comercio.”’

La anterior concepcion es muy general, de tal manera que, con ella se
nos presenta un panorama sumamente amplio dentro del cual entran un
numero variado de supuestos que de manera directa e indirecta atafien a lo
que es la propiedad intelectual.

A la luz de la Declaracion Mundial sobre la Propiedad Intelectual,
vislumbramos que dicha propiedad es entendida de manera muy parecida a
la definicion proporcionada por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, ya que al efecto se especifica: "Cualquier propiedad que, de
comun acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de
proteccion, incluidas las invenciones cientificas y tecnoldgicas, las
producciones literarias o artisticas, las marcas y los identificadores, los
dibujos y modelos industriales y las indicaciones geograficas.”*®
Nuevamente nos encontramos ante una definicion general, aunque

con la peculiaridad de establecer como requisito el mérito que tenga la obra,

*% Solorio Pérez, Oscar, “Derecho de la propiedad intelectual”, 12 edicién. Editorial Oxford,
2010 p.26.

7 http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

8 http://www.wipo.int/portal/index.html.es
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lo que es un signo distintivo respecto de la legislacion mexicana, ya que en
esta ultima no se contempla el mérito como un requisito sine qua non para la
proteccion de las creaciones intelectuales.

En el Diccionario Juridico Mexicano del Instituto de Investigaciones
Juridicas de la Universidad Nacional Autonoma de México, se explica que la
propiedad intelectual es “un concepto que comprende aquellos derechos que
se ejercen sobre bienes incorporeos como lo son la produccion artistica,
cientifica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando
estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad. Asimilacion
fundamentada en la equiparacién tedrica de la explotacion exclusiva de los
beneficios que tales producciones generan con las formas de apropiaciéon y
posesion, y en que a esa explotacion también le son aplicables los atributos
de la propiedad (goce y disposicion).Comprende pues, diversas especies
dependiendo del tipo de produccion a que se refiera: propiedad artistica,
propiedad dramatica, propiedad cientifica y propiedad literaria.”*

A nuestro parecer el concepto propuesto incurre en el error de
confundir la propiedad intelectual con el derecho de autor y s6lo menciona
los derechos patrimoniales, dejando atras a los morales.

El investigador Manuel Ossorio, define de la siguiente manera a la
propiedad intelectual: “La que el autor de una obra artistica, cientifica o
literaria tiene sobre la misma y que la ley protege frente a terceros
concediéndose la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla,
representarla y exponerla en publico; asi como enajenarla, traducirla o
autorizar su reproduccidn por otras personas. La proteccion alcanza a toda
clase de escritos, obras dramaticas, musicales, cinematograficas,
coreograficas y pantomimicas, dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura,
modelos y obras de arte para el comercio y la industria: impresos, planos,
mapas, fotografias, grabados y discos fonograficos, plasticos, etc. esta
relacion es enunciativa, porque el derecho del autor esta referido a toda
produccion derivada de la inteligencia.

Por regla general, el derecho de autor no es ilimitado en el tiempo,

pues tiene un plazo de vigencia. Generalmente abarca el periodo de vida

*9 Instituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridico Mexicano Tomo II. Editorial
Porrua, México, p.2606.
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del autor y unos afos posteriores a favor de los herederos, quienes también
disfrutan durante un plazo determinado de ese derecho que la ley establece
en su beneficio.”°

El autor Manuel Ossorio no hace una distincién clara entre las
divisiones de la propiedad intelectual, que comprende tanto los derechos de
autor como la propiedad industrial, pues en su concepto, si bien se incluyen
muchas figuras relacionadas con los derechos de autor, lo cierto es que se
olvida de mencionar las inherentes a la propiedad industrial.

A pesar de que en los ultimos afos ha aumentado el interés por el
estudio de la propiedad intelectual, y notoriamente ha crecido la produccién
de obra juridica en la materia, no hay un concepto de aceptacion unanime en
la doctrina, de tal forma que nos encontramos frente a multiples perspectivas

y divergencias, e incluso confusiones al respecto.

C) Concepto legislativo.

Cuando hablamos de la legislacion de esta materia nos referimos a
las normas sustantivas y adjetivas mas importantes, particularmente a la Ley
de la Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derecho de Autor, sin
descartar que existen otros ordenamientos aplicables, de los que
hablaremos con mas detalle en el capitulo siguiente.

La legislacibn mexicana no proporciona un concepto sobre la
propiedad intelectual, pero podemos afirmar que las dos grandes divisiones
de la propiedad intelectual se encuentran plasmadas en dos ordenamientos
esenciales para nuestra materia: la Ley de Propiedad Industrial y la Ley
Federal de Derecho de autor. De estos ordenamientos podemos interpretar
el entendimiento del legislador acerca del concepto de propiedad intelectual.

Ahora bien, con base en los siguientes articulos de las mencionadas
leyes, podemos abrir el panorama para dar un concepto acorde a la
legislacion.

En principio, el numeral 1° de la Ley de Propiedad Industrial establece

lo que en seguida se transcribe:

*® Ossorio, Manuel, “Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales”, 12 edicion.
Editorial Heliasta, Argentina, 1992. p.195.
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“Las disposiciones de esta Ley son de orden publico y de observancia
general en toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados
Internacionales de los que México sea parte. Su aplicacién administrativa
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.”

En segundo lugar, el articulo 22 de la ley del referido ordenamiento
legal, dice a la letra:

“Esta ley tiene por objeto:
|.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga Ilugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos;

Il.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicaciéon industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los
sectores productivos;

lll.- 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
nuevos y utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de
patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales;
declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y regulacién de
secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las
sanciones y penas respecto de ellos, y

VIl. Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la
operacion de franquicias, asi como garantizar un trato no discriminatorio
para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.”

De los dos articulos citados, es posible elaborar la siguiente exégesis
sobre los objetivos de la Ley de Propiedad Industrial:

- Busca establecer un sistema permanente de perfeccionamiento de

procesos y productos.
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- Promover y fomentar la iniciativa en materia industrial, las mejoras
técnicas, asi como de conocimientos tecnolégicos en los sectores
productivos.

- Favorece el progreso de la calidad de los bienes y servicios en la
industria y en el comercio.

- Incentiva la creatividad para el disefio y la presentacion de productos
novedosos y utiles.

- Brinda seguridad juridica y proteccion la propiedad industrial por
medio de la regulacion y otorgamiento de patentes de invencion; registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccion de
denominaciones de origen, y regulacion de secretos industriales.

- Establece medidas precautorias, sancionadoras y penales que
atenten contra la propiedad industrial y la competencia leal.

- Su aplicacion administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por
medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En segundo término, es de mencionarse que la Ley Federal de
Derecho de Autor en sus numerales 1°y 2° establece lo siguiente:

“‘Art.10.- La presente ley, reglamentaria del articulo 28 constitucional,
tiene por objeto la salvaguarda y promocién del acervo cultural de la Nacion;
proteccion de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o
ejecutantes, 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 manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus
ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los
otros derechos de propiedad intelectual.”

“Art. 20.- Las disposiciones de esta ley son de orden publico, de
interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su
aplicacion administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del
Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta
Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”

Otros articulos de los que podemos desprender importantes ideas

para la formulacién correcta de un concepto legislativo son los numerales 32
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y 11 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que enunciamos literalmente
por la importancia que tiene a continuacion:

“Art. 30.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creacion
original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o
medio.

“Art. 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado
en favor de todo creador de obras literarias y artisticas previstas en el
articulo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su proteccion para que el
autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y
patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos,
el patrimonial.”

De estos dos articulos podemos desprender las siguientes ideas en
torno a las finalidades de la norma juridica en alusion:

Tiene como finalidad resguardar e impulsar el acervo cultural de
Mexico.

Busca proteger los derechos de los autores, de los artistas,
intérpretes o ejecutantes, asi como de los editores, de los productores y de
los organismos de radiodifusion, en relacibn con sus obras literarias o
artisticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones,
sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de
los otros derechos de propiedad intelectual.

Las obras sujetas a proteccion son las de creacion original que
puedan ser divulgadas y reproducidas por cualquier medio.

Reconoce y protege derechos morales y patrimoniales del autor.

Su aplicacién administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por
medio del Instituto Nacional del derecho de Autor y en algunos supuestos de
esta ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Con base en los elementos extraidos de las indicadas leyes, podemos
afirmar que la propiedad intelectual es el conjunto de normas que regulan y
protegen concepciones intelectuales del ser humano; la propiedad intelectual
se divide en dos, en primer lugar, la propiedad industrial y, en segundo lugar
los derechos de autor. En el primer caso, se protege por medio de la
regulacion y otorgamiento de patentes de invencién; registros de modelos de

utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacién de
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nombres comerciales; declaracion de proteccidon de denominaciones de
origen, y regulacion de secretos industriales; mientras que los derechos de
los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, asi como de los
editores, de los productores y de los organismos de radiodifusion, en
relacion con sus obras literarias o artisticas en todas sus manifestaciones,
sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o

videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos analogos.

D) Concepto propuesto.

En primer lugar, partimos de la premisa relativa a que la propiedad
intelectual es una rama del derecho, pues cumple con independencia tedrica
y substantividad legislativa, como lo expresa Guillermo Cabanellas al
referirse a las ramas del derecho en los términos literales siguientes: “Cada
una de las ciencias con personalidad o caracter dentro de la enciclopedia
juridica, tiene independencia tedrica y mas aun si ha logrado substantividad
legislativa.”".

Es para nosotros evidente, que nuestra materia cuenta con
independencia tedrica y objeto propio de estudio, que es la propiedad
intelectual, de la misma forma tiene substantividad legislativa, materializada
en la Ley Federal de Derecho de Autor y en la Ley de Propiedad Industrial.

Es por eso que nosotros hemos decidido allanarnos a los vocablos
“‘derecho de propiedad intelectual” o “derechos intelectuales” para nombrar a
nuestra materia, pues representa una auténtica rama del derecho, siendo la
propiedad intelectual el objeto de estudio de ésta.

Una perspectiva conceptual adecuada es mirar también el impacto
que tiene la propiedad intelectual en la sociedad, a partir de la influencia que
se ejerce en el devenir econdémico.

En ese sentido, es obvio que existe una interrelacion entre la
proteccion de los derechos de autor y la propiedad industrial, asi como la

economia de un pais.

* Cit. Por: Carlos Arellano Garcia “las grandes divisiones del derecho”, puede consultarse
en la pagina electrénica del Instituto de
Investigaciones.juridicas.http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/242/
art/art1.pdf
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Es por ello, que, en el concepto que proponemos, hemos decidido
incluir el factor econémico.

En nuestro concepto, el derecho de propiedad intelectual es el conjunto
de reglas, normas, interpretaciones y principios que tienen por objeto
proteger los bienes incorpéreos derivados de la creatividad e intelecto del
ser humano, susceptibles a ser protegidos por el Estado, tanto moral como
patrimonialmente. Dichos bienes incorporeos se ven materializados en los
resultados de experimentos, estudios, métodos, aptitudes, manifestaciones
creativas con fines industriales y creaciones innovadoras y originales, y
también con fines artisticos o culturales, en los derechos de autor por parte
de los autores, artistas, intérpretes, y otros beneficiarios de derechos
conexos Yy sui generis, mientras que, en la propiedad industrial por parte de
personas morales, y personas fisicas como investigadores, cientificos,
técnicos y especialistas.

Todas estas manifestaciones deberan ser plasmadas en cualquier
medio fisico, susceptibles a ser divulgados por algun medio, por un espacio
temporal determinado, con la finalidad incentivar y fomentar la industria
tecnoldgica y cultural, la creatividad, la cultura, el arte y la ciencia, asi como

la sana competencia econdmica y la libertad de expresion.

2. Concepto de derecho de propiedad industrial.

En este apartado daremos cita a los conceptos tanto gramatical,
legislativo y los proporcionados por la doctrina que consideramos mas
relevantes para entender el concepto de la propiedad industrial y, también,

propondremos un concepto que consideramos propio para esta materia.

A) Significacién gramatical.

De la explicacién expuesta en el apartado relativo a la significacion
gramatical de la propiedad intelectual, retomamos el significado de la
propiedad como el “derecho o facultad de poseer alguien algo y poder
disponer de ello dentro de los limites legales, atributo o cualidad esencial de

alguien o algo.”*

%2 Op. cit. diccionario de la Real Academia Espafriola p.1845.
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Desde la perspectiva gramatical, la palabra “industrial” es un adjetivo
referente a la industria que a su vez, el diccionario de la Real Academia
Espafola lo define como “Conjunto de operaciones materiales ejecutadas
para la obtencion, transformacion o transporte de uno o varios productos
naturales”.

Del anterior significado gramatical podemos deducir lo siguiente; la
propiedad industrial es el derecho y facultad de poseer algo incorpéreo
dedicado a las operaciones materiales ejecutadas para la obtencion,
transformacién de uno o varios productos naturales.

Es notorio que seria un grave error allanarse unicamente a la
significacion gramatical pues, la propiedad industrial no se reduce a
operaciones materiales para la obtencion de productos naturales, sino que
abarca tdpicos tan complejos como las marcas, patentes, disenos
industriales etc. Ademas de otros elementos importantes para el correcto
entendimiento de este concepto que se enunciaran en el concepto

propuesto.

B) Conceptos doctrinales.

Al abordar los conceptos doctrinales, nuevamente nos encontramos
con tantas perspectivas como autores respecto a la concepcion de la
propiedad industrial. En este apartado hemos incluido los conceptos que
juzgamos mas importantes, muchos de estos propuestos por grandes
acadeémicos estudiosos de la materia.

El concepto con el que iniciaremos este apartado es el que nos
proporciona la académica argentina Laura Maria Valleta, quien define a la
propiedad industrial en los siguientes términos: “Es el derecho reconocido al
autor de una invencién o descubrimiento susceptible de aplicacion industrial
y también al que se reconoce a quien ha creado signos especiales, para
distinguir los productos de su trabajo de otros similares.”*

Consideramos que el concepto anterior, omitié incluir elementos que

consideramos importantes; ademas de que no menciona exactamente qué

%% fbidem p.1270.
54 Valleta, Laura Maria, “Diccionario Juridico” 42 edicién, Editorial Valleta Ediciones,
Argentina, 2009, p.669.
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derechos ampara la propiedad industrial. También es cuestionable el uso de
la palabra “autor”’, pues en materia de propiedad industrial hay otras
denominaciones como la de “creador”, “inventor”, “disefiador”, etc., que nos
sirven para distinguir a los creadores de ésta y distinguirlo del sujeto
protegido por la legislacion en materia de derechos de autor.
Adicionalmente, no menciona el elemento de la temporalidad, ni quienes son
los titulares de estos derechos (personas fisicas y morales), amén de que no
senala nada acerca del factor econémico.

Por otro lado, el ya citado jurista, especialista en propiedad intelectual,
Carlos Villamata Pashkes sustenta que, “la propiedad industrial esta formada
por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas fisicas
0 morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de
utilidad, disefios industriales).”

El maestro Villamata, simplemente nos dice cémo esta formada la
propiedad industrial, pero no presenta un concepto como tal; tampoco
menciona en su totalidad qué tipo de creaciones protege, si bien es cierto
menciona algunas, olvida mencionar las marcas, los nhombres comerciales
etc. Ademas, no aborda el elemento de la temporalidad ni el econémico.

Segun Henri Capitant, la propiedad industrial “es la expresién usada
para designar el derecho exclusivo del uso de un nombre comercial, marca,
patente de invencion, dibujo o modelo de fabrica, y en general cualquier
medio especial de atraer a la clientela.*®

No coincidimos con esta propuesta pues la propiedad industrial no se
reduce a designar un derecho exclusivo del uso de un nombre comercial,
marca, patente de invencion, o dibujo o modelo de fabrica sino también otras
instituciones como los disefos industriales, también es importante mencionar
que la propiedad industrial abarca también derechos morales vy
patrimoniales, otras instituciones y objetivos.

Particularmente, diferimos en la afirmacion que citamos a
continuacion: “cualquier medio especial de atraer a la clientela”, pues

consideramos que eso es una tesis muy relativa y ambigua, porque la

% Op.cit. Viamata Pashkes, Carlos. “La propiedad intelectual”,p.189.

% Obra citado por Olga Silvestre “La propiedad industrial a la luz de la Ley 20-007,
consultese en http://www.ilustrados.com/tema/2049/propiedad-industrial-Propiedad-
Industrial.html


http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
file:///C:/Users/INTERNET/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/C1GFFK42/luz
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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propiedad intelectual ya engloba las estrategias de marketing vy
mercadotecnia. También se olvida de mencionar el elemento respectivo a la
temporalidad, pues hay que recordar que las instituciones involucradas en la
propiedad industrial tienen un tiempo de validez para su proteccion.
Finalmente, es de preocuparse que no incluye la repercusién que tiene la
materia en comento en la economia del pais.

La popular enciclopedia virtual Wikipedia define la propiedad de la
siguiente forma: “es un conjunto de derechos que puede poseer una persona
fisica o juridica sobre una invencién (patente, modelo de utilidad, topografia
de productos semiconductores, certificados complementarios de proteccion
de medicamentos y productos fitosanitarios), un disefio industrial, un signo
distintivo (marca o nombre comercial), etc.”’

Creemos muy conveniente la propuesta que hace esta famosa
enciclopedia, pues enumera muy bien los tipos de invencidén que pueden ser
susceptibles de proteccion, aunque también se olvida del elemento temporal,
pues estos derechos no son de por vida ni permanentes; tampoco menciona
la proteccién moral ni patrimonial, simplemente dice que es “un derecho de
posesion”.

En otro contexto, el jurista Daniel Medina explica, acerca de la
propiedad industrial, que es “el privilegio de usar en forma exclusiva y
temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,
establecimientos y servicios, que compone cuatro instituciones”. Medina,
dicta cuatro divisiones en que divide la propiedad industrial: en primer lugar
creaciones industriales nuevas, en segundo lugar las marcas, nombres
comerciales, denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales,
en tercer lugar la represion de la competencia desleal y por ultimo las
variedades vegetales.”®

A diferencia de los autores citados con anterioridad, este doctrinario
no se olvida de mencionar el elemento de la temporalidad; sin embargo no
menciona quiénes son los titulares de este derecho (personas fisicas y

morales) tampoco menciona los derechos morales, mientras que los

> www.wikipedia.com consultado el 19 de marzo de 2011.
%8 Rangel Medina, David, “Derecho de la propiedad industrial e intelectual”, 12 edicion.
Editorial Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, México, 1992, p. 9


http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente#.C2.BFQu.C3.A9_es_un_modelo_de_utilidad.3F
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADas_de_productos_semiconductores
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADas_de_productos_semiconductores
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28registro%29
http://www.wikipedia.com/
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patrimoniales los menciona de manera implicita. Otro punto, en el que no
coincidimos con el citado autor, es en incluir a la represion de la
competencia leal como una division de la propiedad industrial, pues de eso
se encargan otras materias académicamente y otras instituciones
legislativamente Claro que no descartamos que sea una de las finalidades
de la propiedad industrial, pero no creemos viable incluirla como una parte

de ésta.

C) Concepto legislativo.

Nuevamente tomaremos algunos articulos de la Ley Federal de
Propiedad Industrial que nos ayudaran a extraer el concepto legislativo:

“Art. 10.- Las disposiciones de esta Ley son de orden publico y de
observancia general en toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en
los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicacion
administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.”

“Art. 20.- Esta ley tiene por objeto:
|.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga Ilugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos;

Il.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacién industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los
sectores productivos;

lll.- 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
nuevos y utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de
patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, Yy avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales;
declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y regulacién de

secretos industriales;
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VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las
sanciones y penas respecto de ellos, y

VIl. Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la
operacion de franquicias, asi como garantizar un trato no discriminatorio
para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.”

“Art. 23.- La patente tendra una vigencia de 20 afos improrrogables,
contada a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estara sujeta al
pago de la tarifa correspondiente.”

“Art. 29.- El registro de los modelos de utilidad tendra una vigencia de
diez anos improrrogables, contada a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud y estara sujeto al pago de la tarifa correspondiente.”

“Art. 36.- El registro de los disefios industriales tendra una vigencia de
quince afos improrrogables a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud y estara sujeto al pago de la tarifa correspondiente.”

“‘Art. 95.- EIl registro de marca tendra una vigencia de diez afos
contados a partir de la fecha de presentaciéon de la solicitud y podra
renovarse por periodos de la misma duracion.”

“‘Art. 178 bis 3.- El registro de un esquema de trazado tendra una
vigencia de diez anos improrrogables contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro y estara sujeta al pago de la tarifa
correspondiente.”

De los numerales citados, podemos concluir que el legislador entiende
al derecho de propiedad industrial como el conjunto de normas que se
encarga de la proteccion temporal de las invenciones, modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas y patentes, con la finalidad de evitar la
competencia desleal y garantizar los derechos patrimoniales y morales
derivados de las personas tanto fisicas como morales que se encuentren en

los supuestos determinados por la ley.

D) Concepto propuesto.
De la misma forma en que consideramos al derecho de propiedad
intelectual como una rama del derecho, también se debe llamar “derecho” de
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la propiedad industrial, creemos necesario que el nombre de la materia en lo
que respecta a propiedad industrial lleve el sustantivo “derecho.”

El derecho a la propiedad industrial, proponemos sea considerando
como el conjunto de normas, reglas y principios que tienen las personas
fisicas y morales para la proteccidn moral y patrimonial de creaciones
industriales (inventos, modelos de utilidad, disefios industriales, secretos
industriales esquemas de trazado y variedades vegetales) y signos
distintivos (marcas, avisos, normes y denominaciones de origen) de forma
temporal. Desde una perspectiva econdmica ayuda a evitar practicas

desleales de comercio.

3. Concepto de derechos de autor.

Hablar de derecho de autor es un asunto complejo, pues como ya se
ha dicho, es una rama de la propiedad intelectual, pero que a su vez se
divide en muchas otras ramas.

La legislacion establece de forma clara las ramas que se desprenden
del derecho de autor en su articulo 13 de la Ley Federal de Derechos de
Autor, cuyo texto es:

“‘Art. 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se
reconocen respecto de las obras de
las siguientes ramas:

. Literaria;

I. Musical, con o sin letra;

I1l. Dramatica;

IV. Danza;

V. Pictdrica o de dibujo;

VI. Escultérica y de caracter plastico;
VII. Caricatura e historieta;

VIII. Arquitectonica;

IX. Cinematografica y demas obras audiovisuales;
X. Programas de radio y television;
Xl. Programas de cémputo;

XII. Fotografica;

XIIl. Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil, y
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XIV. De compilacion, integrada por las colecciones de obras, tales como las
enciclopedias, las antologias, y de obras u otros elementos como las bases
de datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccion o la disposicion
de su contenido o materias, constituyan una creacién intelectual.”

Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras
literarias o artisticas se incluiran en la rama que les sea mas afin a su
naturaleza.”

Es importante sefalar que la doctrina ha dividido al derechos de autor
en derechos patrimoniales (derechos de reproduccion, publicacion, edicion o
fijacion material, comunicacion publica transmisién o radiodifusion,
distribucion y divulgacion, importaciéon y cualquier utilizacién publica, asi
como el recién creado derecho de reventa) y derechos morales ( paternidad
y derecho de repudio, derecho de divulgar, modificacion de la obra).

En los parrafos siguientes daremos cita a los conceptos gramatical,
legislativo y doctrinales, sobre los derechos de autor de igual forma,

propondremos un concepto de a cuerdo a nuestra perspectiva.

A) Significacion gramatical.

Es bastante interesante la citacion de la significacién gramatical de
derecho de autor, pues a diferencia de otros conceptos, la Real Academia
Espafnola da un concepto compuesto, es decir, formado por dos palabras;
derecho de autor, que entiende como “el que ley reconoce al autor de una
obra para participar en los beneficios que produzca su publicacion, ejecuciéon
0 reproduccion, y que alcanza, en algunos casos, a los ejecutantes e
intérpretes.”®

Este caracter s6lo nos puede servir como un breve preambulo para
tener una nocién de nuestro concepto a estudiar, pero debemos senalar que

es carente de varios elementos que analizaremos en el concepto propuesto.

B) Conceptos doctrinales.
Para este inciso, nuevamente, recurrimos a los conceptos que

proporcionan los estudiosos en la materia. En primer lugar citaremos el

% Op.cit. Diccionario de la Real Academia Espafiola, p. 751.
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concepto propuesto por la jurista Laura Maria Valleta, que explica el
derecho de autor a partir de dos vertientes; en primer término, dice la
especialista que es aquél “derecho exclusivo para publicar, reproducir y
vender una produccion literaria o un trabajo de arte y en segundo lugar que
es el derecho temporal que posee un autor o artista, para evitar que otras
personas comercialicen copias de su expresion creativa”. *°

No compartimos esta idea, pues no sélo se trata en un derecho
exclusivo de publicar, reproducir y vender una produccion literaria o trabajo
de arte (creemos que es ambiguo simplemente decir “trabajo de arte” para
englobar todas las figuras susceptibles de proteccion), en segundo término,
no menciona quienes son los sujetos protegidos, pues hay que recordar que
en materia de derecho de autor sélo se protegen a las personas fisicas,
tampoco se menciona que es indispensable que esté plasmado en un medio
fisico y sea susceptible de distribuirse por algun medio. Hay que sehalar
también que la autora sélo menciona explicitamente los derechos
patrimoniales, soslayando a los morales.

A pesar de estas observaciones, un gran acierto que tiene la autora
es agregar el elemento de la temporalidad, pues como se sabe, la proteccion
de estos derechos tienen un limite cronoldgico.

Por otro lado, Antonio Delgado dice que el derecho de autor se puede
definir desde dos sentidos, objetivo y subjetivo, el ultimo lo define como “la
situacion de poder conferida por el ordenamiento juridico al autor en
consideracion a su calidad de creador de la obra y para tutela de su propio
interés en relaciéon con la misma, confiando al arbitrio de éste la defensa y
ejercicio de dicha situacién”, mientras que en sentido objetivo lo define
como “ aquél que esta constituido por un conjunto de normas, de caracter
juridico-privado, generalmente emanado de la labor legislativa nacional o
internacional, cuyo objeto es regular los derechos de autor sobre sus obras y
el ejercicio de esos derechos, tanto por el propio autor como por las

personas legitimadas para ello.”®"

60 Op.cit. Valleta Laura Maria, “Diccionario juridico”, p. 276.

o1 Delgado, Antonio “Memoria seminarios sobre derechos de autor y derechos conexos para
jueces federales mexicanos”. Sep/ Imp.. 12 edicion. Editorial Poder Judicial de la
Federacion, México 1993 p. 57.
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Esta definicion la podemos calificar de confusa y poco clara pues, no
alcanzamos a vislumbrar claramente qué quiere decir el autor con la frase
"situacion de poder conferida al ordenamiento juridico al autor en
consideracion a su calidad de creador de la obra y para tutela de su propio
interés en relacion con la misma, confiando al arbitrio de éste la defensa y
ejercicio de dicha situacion”, tampoco es claro el autor en explicar quiénes
son los titulares de este derecho, ademas de que es carente de elementos.

El prestigiado Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad
Nacional Autonoma de México, caracterizan a los derechos de autor como
‘los derechos concedidos por la ley en beneficio del autor de toda obra
intelectual o artistica. En ellos se comprende el reconocimiento de su calidad
de autor; el derecho de oponerse a toda deformacion, mutilacion o
modificacion de su obra, que se lleve a cabo sin autorizacion, asi como toda
accion que redunde en demérito de la misma o mengua del honor, del
privilegio o de la reputacion del autor; el derecho de usar o explotar
temporalmente la obra por si mismo o por terceros, con propésitos de lucro
de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley (a. 1y 2 LFDA). Tanto
el reconocimiento de la calidad de autor, como el derecho de oponerse a
toda deformacion, mutilacion o modificacion de la obra son derechos
personales, perpetuos, imprescriptibles e irrenunciables. Su ejercicio puede
ser transmitido por disposicién testamentaria (a.3 LFDA).”%

Es bastante acertada la propuesta que hace el citado instituto, pero
solamente haria falta agregar una descripcion mas detallada sobre qué
obras artisticas e intelectuales son susceptibles de ser protegidas, también
especificar que, para su reconocimiento es necesario que estén plasmadas
en algun medio fisico y sean susceptibles de divulgaciéon por cualquier
medio. Seria conveniente agregar que son derechos personales, perpetuos,
imprescriptibles e irrenunciables, y hacer referencia al elemento de la
temporalidad, del que tampoco se hace mencidn.

%2 Op.cit. Instituto de Investigaciones Juridicas Tomo Il p.1052
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C) Concepto legislativo.

La actual Ley de Derechos de Autor, conocida por abogados y
estudiosos como la “ley del 97” por su entrada en vigor el 24 de marzo del
afio de 1997, define en su numeral 11 el derecho de autor de la siguiente
manera:

“El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor
de todo creador de obras literarias y artisticas previstas en el articulo 13 de
esta Ley, en virtud del cual otorga su proteccion para que el autor goce de
prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y patrimonial. Los
primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.”

Es necesario para el correcto entendimiento de este articulo
mencionar nuevamente las obras reconocidas (ramas) por la legislacion,
segun el articulo 13, que son las siguientes:

‘Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen
respecto de las obras de las siguientes ramas:
|. Literaria;

II. Musical, con o sin letra;

[ll. Dramatica;

IV. Danza;

V. Pictdrica o de dibujo;

VI. Escultérica y de caracter plastico;

VII. Caricatura e historieta;

VIIl. Arquitectonica;

IX. Cinematografica y demas obras audiovisuales;

X. Programas de radio y television;

XI. Programas de computo;

XII. Fotografica;

XIIl. Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil, y

XIV. De compilacion, integrada por las colecciones de obras, tales como las
enciclopedias, las antologias, y de obras u otros elementos como las bases
de datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccion o la disposicion

de su contenido o materias, constituyan una creacion intelectual.
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Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras
literarias o artisticas se incluiran en la rama que les sea mas afin a su
naturaleza.

La propuesta conceptual que nos propone la ley de derechos de autor
creemos es buena, pero debe entenderse a la luz de otros articulos y
elementos para complementarla; es decir, elementos como la temporalidad

y conceptos como los derechos conexos no pueden ser ajenos a ésta.

D) Concepto propuesto.

En atencion a la lectura de las anteriores perspectivas doctrinales y
legislativas, hemos recogido los puntos de convergencia y divergencia, para
dar nuestras interpretaciones y propuestas, con la finalidad de poner a
debate este punto de vista.

El derecho de autor, en estricto sentido, consiste en el conjunto de
normas, reglas y principios, cuya proteccion resguarda los privilegios
temporales que concede el Estado para proteger moral y patrimonialmente la
creatividad y las ideas originales de los autores de obras literarias;
musicales; dramaticas; coreograficas; pictoricas o de dibujo; escultéricas o
plasticas; caricatura e historieta ; arquitectonica; audiovisuales y fotograficas;
sofware ; programas de radio y television; arte aplicado; compilaciones y
otras de naturaleza analoga a las anteriores, susceptibles de ser divulgadas
o reproducidas en cualquier forma o medio siempre y cuando éstas estén
filadas en un soporte material, por un lapso determinado que incluye la vida
del autor y cien ainos después de su muerte.

Desde una perspectiva mas amplia, se pudieran incluir otras figuras
reconocidas por la legislacion autoral como los derechos conexos y los

derechos sui generis (de privacidad, de imagen y reserva de derechos).

4. Conceptos y tipos de responsabilidad.
La responsabilidad civil es un concepto de suma trascendencia en la

materia civil, especificamente en el tépico de las obligaciones.
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El ilustre Maestro Rojina Villegas explica que “hay responsabilidad
civil cuando una persona dafia a otra, por culpa o por dolo, existiendo una
relacion directa o indirecta entre el hecho y el dafio.”®®

A continuacion daremos cita a los conceptos mas trascendentes para
entender de manera panoramica este importante concepto para la materia

civil.

A) Significacion gramatical.

El diccionario de la Real Academia Espanola nos dice acerca de la
responsabilidad que es la “deuda, obligacion de reparar y satisfacer, por si o
por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa
legal” Notamos que el concepto gramatical se acerca mucho a la acepcion
juridica que buscamos, pero que complementaremos con la visidon

doctrinaria que presentamos en el siguiente apartado. ®.

B) Conceptos doctrinales.

La doctrina no ha centrado particularmente su atencion en definir qué
es la responsabilidad, pues se ha enfocado mas en las consecuencias de la
responsabilidad, para lo cual y ha tratado de explicarla a través de distintas
teorias, a pesar de esto, recogemos un concepto doctrinal del prestigiado
jurista Rafael de Pina en su obra clasica “Derecho civil mexicano”, quien

113

define la responsabilidad juridicamente como “ una obligacion que una
persona tiene con respecto a otra de reparar los dafos y resarcir los
perjuicios que haya ocasionado como consecuencia de un acto propio o
ajeno, o por el efecto de de las cosas u objetos inanimados o animales.”®®
Por su precision, nos allanamos al anterior concepto propuesto por el
maestro de Pina, que a pesar de los afios creemos muy idoneo y completo

en cuanto a sus elementos.

% Cfr. Rojina Villegas, Rafael “Derecho civil mexicano” Tomo IV, 52 edicién. Editorial Porrda.
México, 1985, p. 121.

64 Op.cit. Diccionario de la Real Academia Espafiola, p.1784.

65 Pina, Rafael de, “Derecho civil mexicano”, 82 edicioén vol. lll. Editorial Porraa, México 1993
p. 232.
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a).- Responsabilidad civil.

En su oportunidad, nos referimos al derecho clasico romano, del que
sostuvimos, entre otras cosas, que su basamento se encuentra en el
derecho privado y, especificamente en el derecho civil.

También aludimos a los axiomas basicos en los que descansaba la
regulacion de la convivencia humana en el derecho romano y, al respecto,
mencionamos los principios esenciales de la convivencia social, a saber:
Honeste vivere (vivir honestamente), sum cuique tribuere (dar a cada quien
lo suyo) y alterum non laedere, es decir no dafiar a otro.

El dltimo de los principios es, como la nocién misma del derecho,
inseparable de la alteridad, es decir, que siempre esté vinculado a otro, lo
que significa que tiene sentido Uunicamente en la vida social, dado que el
dafo que alguien se infiere a si mismo no entra dentro de la consideracién
de la responsabilidad civil propiamente dicha.

La abstencion de causar dafo a los demas es posiblemente la mas
importante de las reglas a las que se sujeta la convivencia humana. De ahi
surgen las obligaciones vy, especificamente, la de reparacidén, que debe
buscar dejar a la persona dafiada o afectada en una situacién lo mas
parecida posible a como se encontraba antes de sufrir el dano.

De alguna manera, es lo que otorga sentido a las frases: “responder”
0 “ser responsable” o “tener responsabilidad” por el dafio que se ocasiond6 a
otra persona.

La obligacion de la reparacion del dafio se ha considerado
tradicionalmente como una sancion desde la perspectiva civilista, pero mas
claramente, como una sancion resarcitoria.

Los principios generales del derecho a los que hicimos mencion en la
parte historica correspondiente, consignan claramente la obligaciéon de no
dafnar a otros, lo que hace posible la vida en sociedad, al tiempo que acarrea
una sancion a quien dafia, que resulta en una obligacion juridica de
indemnizar por la afectacion causada, lo cual es una reaccion del derecho
para facilitar la represion del dano.

La explicacion tradicional del fundamento de la responsabilidad civil,
bien puede estar basada en el principio de justicia que impone la necesidad

de restablecer el estado anterior a la lesidon causada injustamente, o en que
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la sancion juridica de la conducta lesiva responde a una elemental exigencia
ética.

Por otro lado, no hay duda de que la justicia conmutativa y la
distributiva proporcionan una base muy solida a la obligacion de indemnizar,
sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad esta perfectamente
reconocida la responsabilidad sin necesidad de demostrar la culpa, lo que se
conoce como responsabilidad objetiva.

Desde varias perspectivas, el dafio llega a ser visto como un costo
que alguien debe asumir y, segun cual sea esa regla, quien lo soportara sera
la victima, los victimarios ambos si hay culpa concurrente o incluso en
algunos casos un tercero, como puede ser el Estado, el garante o un seguro.

No sobra decir que existen distintos tipos de responsabilidad civil que
pueden trascender a la reparacién de los dafnos en materia de propiedad
intelectual, entre los que se encuentran la responsabilidad contractual y la
extracontractual. Naturalmente en cualquiera de esos supuestos podemos
hablar de reparar dafios y perjuicios.

Ahora bien, a la luz de la doctrina, podemos citar los siguientes
conceptos, empezando por el que proporciona la jurista Laura Valleta, quien
explica en su Diccionario Juridico que la responsabilidad civil “Elemento
agregado al solo efecto de garantizar el cumplimiento del deber” y lo
complementa con otra idea “Tiende especialmente a la restitucion,
esforzandose en asegurar la manera mas perfecta posible de la reparacién
del dafio (Reuter)” que auin asi consideramos insuficiente.®

Por otro lado, el investigador Manuel Ossorio explica de manera muy
general la responsabilidad civil de la siguiente forma “La que lleva consigo el
resarcimiento de los dafios causados y de los perjuicios provocados por uno
mismo o por tercero, por el que debe responderse.”67

Hemos decidido complementar las definiciones anteriores con
conceptos doctrinales mas elaborados de grandes maestros de nuestra
facultad. En primer lugar, el insigne maestro esparnol Manuel Borja Soriano,

quien define la responsabilidad civii como aquella que “consiste en la

% Op.cit. Valleta Laura Maria, “Diccionario juridico”, p.713.
o7 Op.cit. Ossorio, Manuel. “Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales,” p. 674.
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obligacion que tiene cada persona de indemnizar a otra los dafos y
perjuicios que se le han causado.”®

Por otra parte, nos encontramos con la definicion del distinguido
maestro Gutiérrez y Gonzalez caracteriza a la responsabilidad civil como
“‘una conducta que consiste en restituir las cosas al estado que tenian y de
no ser posible, en la restitucion del detrimento patrimonial (dafio y/o
perjuicio) generado por una accion u omision de quien la cometié por si
mismo, O esa accion u omision permitid que causara detrimento, por
personas a su cuidado, o casa que posee, Y que originé con ello la violacion
culpable de un deber juridico stricto sensu o de una obligacion latu sensu
previa en cualquiera de sus especies.”®

El maestro Manuel Bejarano senala al respecto, que entiende por
responsabilidad civil:  “la necesidad de reparar los dafios y perjuicios
causados a otro, por un hecho ilicito o por la creacién de un riesgo... es el
nombre que se le da a la obligacion de indemnizar los dafos y perjuicios
causados por un hecho ilicito o por un riesgo creado.””

De manera muy general puede decirse que, en materia civil prevalece
en nuestro sistema juridico contemporaneo el criterio de que el pago de
dafos y perjuicios requiere, para su procedencia, la demostracion de los
siguientes elementos:

a.- El acto ilicito;

b.- Los dafios y perjuicios invocados v,

c.- la relacion causal entre los dos elementos anteriores.

En cuanto al ultimo de los elementos, se establece la exigencia de
que el primero haya sido la causa eficiente y de los segundos, al grado de
que, de no haberse cometido el ilicito, no se habrian producido los dafios o
estos no habrian alcanzado la magnitud resultante.

Esas exigencias constituyen la regla general pero, en nuestro sistema
juridico se admite la excepcidén cuando por ejemplo, la reclamacion se hace

derivado del dafio producido en los vienes del acervo moral o de caracter

68 Borja Soriano, Manuel, “Teoria de las obligaciones”, 162 edicién. Editorial Porrtia, México
1998, p.456.

% Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. “Derechos de las obligaciones”, 122 edicién. Editorial
Porrua , México, 1998, p. 562.

"% Bejarano Sanchez, Manuel, “Obligaciones civiles”, 42 edicion. Editorial Oxford México,
1998 p. 238.
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intangible. Ello se engloba en la denominada teoria objetiva del dafio moral,
conforme a la cual el demandante solo tiene la carga de probar la existencia
del acto ilicito y la incidencia de sus efectos o consecuencias en la persona
del reclamante, para tener por acreditado los dafnos.

Asi, al quedar probados los dos hechos mencionados, se presume la
produccion de los dafios a la victima en los valores intangibles.

Consideramos que la teoria que se menciona tiene su base en el
principio ontolégico de prueba, conforme al cual, lo ordinario se presume y lo
extraordinario es materia de prueba, en razén de que ciertos actos producen
de inmediato la afectacion de valores morales indiscutibles como la dignidad,
los sentimiento o la autoestima, sin que ello requiera mayor acreditacion.

Llevada esta teoria civilista al campo de la reparacion de los dafos y
perjuicios, se viene al conocimiento de que la declaracién administrativa de
ilicitud es lo que da lugar a la procedencia de la reclamacién de los dafos y
perjuicios. En este caso, el juez ya no se ocupara de determinar sobre la
procedencia de los dafios y perjuicios, pues si la autoridad administrativa ya
justificd la ilicitud derivada de la infraccion a un derecho de propiedad
intelectual, la consecuencia juridica necesaria es la condena consecuente

con la reparacion e indemnizacion de los danos y perjuicios.

b).- Responsabilidad penal.

El fendbmeno relativo a la responsabilidad penal es, por asi decirlo, la
contrapartida de la responsabilidad civil, ya que civilmente la obligacion de
reparar el dafo, como se asentd en el inciso anterior, se considera como una
sancion resarcitoria; en cambio, la responsabilidad penal es una sancion de
caracter represivo que se encuentra a cargo de la regulacion consagrada en
el derecho penal.

En ese sentido, evidentemente existen distancias perfectamente
identificables entre ambos tipos de responsabilidad, aunque también hay
puntos de contacto relevantes que destacadamente estan referidos tanto al
orden publico como al interés social.

Aunque el derecho civil pertenece a la division del derecho privado y
el derecho penal al derecho publico, lo cierto es que el grado de proteccion

que alcanzan ambas disciplinas sustantivas encuentran, como se apunta en
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el parrafo anterior, una misma vertiente, porque en esas dos disciplinas
encontramos disposiciones que son de observancia privilegiada, dado que la
sociedad esta interesada en su cumplimiento, lo que las hace obligatorias e
irrenunciables.

Bajo ese orden de ideas, si hablamos de una reparacion civil o de una
reparacion penal en materia de propiedad intelectual, existe necesariamente
una convergencia del derecho publico y del derecho privado, sin que ello
implique contradiccion alguna, sino mas bien complementariedad.

Asi las cosas, la prohibicion de no danar al otro conlleva diversas
consecuencias de derecho, lo cual potencia notablemente los conceptos de
obligacion, responsabilidad y de reparacion, en sus facetas de sancién
resarcitoria y sancidn represiva.

Para ser un distingo esencial, podemos afirmar que la responsabilidad
penal es aquella originada como consecuencia de la causacion material del
resultado, de la injusticia del acto (valoracion obijetiva), del reproche de
culpabilidad (valoracion subjetiva) y de punibilidad de la accién u omision

especialmente descrita en la ley).

c).- Responsabilidad administrativa

Una faceta adicional de la responsabilidad es la administrativa. En
ella, conforme a nuestro sistema actual de reparacion de dafios y perjuicios,
configura, de acuerdo con las competencias y 6rganos especializados, la
delimitacion misma de la infraccidon cometida.

Lo anterior significa que, en su esencia, el derecho mexicano tiene
asignada a ciertos 6rganos del Estado la tarea de regular la propiedad
industrial, estableciendo los mecanismos adecuados para sefalar los casos
en que existe trasgresion a los derechos correlativos y, es justamente la
declaracion estatal de este tipo de o6rganos de donde proviene la
responsabilidad administrativa.

Para caracterizar la responsabilidad administrativa estimamos que es

posible partir del concepto de responsabilidad genérico, consistente en la
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“‘deuda, obligacion de reparar y satisfacer, por si o por otra persona, a
consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal.””’

Ahora bien, lo administrativo es aquello perteneciente a la
administracién y, en sentido mas amplio, tiene que ver con la materia
administrativa, cuya génesis esencial radica en aquellas actividades distintas
de las propiamente judiciales.

La responsabilidad administrativa es aquella que por medio de una
declaracion de un 6rgano estatal especializado determina su existencia, y
que puede llegar a que se declare una sancidn represiva como puede ser
una multa, o bien, puede constituir el fundamento de una declaracion de
reparacion del orden judicial.

En materia de propiedad intelectual, la declaracion de responsabilidad
administrativa es un presupuesto imprescindible para la procedencia de la
accién resarcitoria de caracter civil. Sin ella, no puede prosperar la
reparacion del dafio, porque acuerdo con los sistemas competenciales que
rigen en la actualidad, no es el juez civil quien debe hacer la declaracion de
ilicitud sino la autoridad administrativa especializada. Al juez civil, como se
dijo solo le compete decretar la condena a la reparacion e indemnizacién de

los dafos y perjuicios.

5. Concepto de daiios y perjuicios.

Cuando se habla de responsabilidad civil no se puede dejar a un lado
un concepto de suma importancia como es el dano, ya que éste es un
elemento indispensable para que exista la obligacion de reparar. Claro esta
que ademas de un dano debera existir la culpa y una relaciéon causal entre
hecho y dafio.

A continuacion haremos mencién al concepto gramatical y también se
citaran conceptos doctrinales que nos ayudaran a entender el concepto de
dano.

" Op.cit. Diccionario de la Real Academia Espafiola p.1784.
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A) Daios desde su significacién gramatical.

Se entiende por dafo, desde la acepcidn gramatical, “el efecto de
dafar, vocablo que a vez define el Diccionario de la Real Academia como
causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia.”’?

Lo anterior hace patente que el dafio implica un detrimento o
afectacion, un menoscabo o un perjuicio, lo cual es util para acercarnos a un

concepto juridico.

B) Conceptos doctrinales en materia de dafios y su reparacion.

El investigador argentino Mosset lturraspe conceptualiza el dano
como “el presupuesto central de la responsabilidad civil; de ahi que puede
hablarse de un derecho de dafos o de una responsabilidad por dafos, al
referirse a ella.” ™

Por otra parte, la autora Laura Valleta deduce que, en el ambito de la
responsabilidad civil, el dafo consiste en el resultado del acaecimiento de un
hecho en virtud del cual se genera una lesidén, detrimento o menoscabo en
un derecho subjetivo o interés legitimo de una persona. Dicho dafio puede
ser consecuencia tanto de la falta o defecto en el cumplimiento de una
obligacion (esfera contractual) contractual como extra contractual.

El dafo puede tener proyeccion sobre el ambito patrimonial o sobre el
extramatrimonial, dependiendo de cual sea el derecho subjetivo, o bien,
juridico objeto del dafo. También sefala que es un detrimento o destruccion
de los bienes, a diferencia del lucro cesante.”

En el diccionario del Instituto de Investigaciones juridicas se aporta la
siguiente definicion sobre lo que es el dafo: “Pena pecuniaria que consiste
en la obligacion impuesta al delincuente de restablecer el statu quo ante y
resarcir los perjuicios derivados de su delito.””

La investigadora Laura Valleta dice acerca de la reparacion del dano:

‘Indemnizacion de un perjuicio por la persona responsable de él. La

2 Op.cit. Diccionario de la Real Academia p.726

"*Mosset lturraspe, Jorge . “Responsabilidad por dafios”, Rubinzal-Culzoni 12 edicién.
Editorial Arzona, Buenos Aires 1998, p.251.

™ Op.cit.Valleta, Laura Maria, “Diccionario juridico”, p.242.

’® Op.cit. Instituto de Investigaciones Juridicas , “Diccionario juridico mexicano”. p.2791.
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reparacion se efectua en especie o, por lo comun, bajo la forma de dafos e
intereses.”’®

El Instituto de Investigaciones juridicas de la Universidad Nacional
Auténoma de México se refiere a la indemnizacién por dafios y perjuicios en
los términos literales siguientes: “Cuando una persona causa a otra un dafio,
ya sea intencionalmente, por descuido o negligencia, o bien por el empleo de
alguna cosa o aparato, maquinaria o instrumento, es responsable de las
consecuencias dafosas que la victima ha sufrido. Se dice que una persona
es civilmente responsable cuando alguien esta obligado a reparar el dafio
material o moral que otro ha sufrido.”””

El escritor juridico Manuel Ossorio explica que los dafios y perjuicios:
“tanto en el caso de incumplimiento de obligaciones cuanto en el de actos
ilicitos, el perjudicado por ellos tiene derecho a ser indemnizado por el
causante de los dafios que éste le haya ocasionado en forma efectiva y
también de las utilidades que haya dejado de percibir por el retardo en el
cumplimiento de la obligacioén, o en virtud del acto ilicito cometido. Cuando
se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, el perjuicio causado se
traduce en intereses.”

Por ultimo, daremos cita desde ahora al concepto legislativo, que
creemos mas conveniente desde nuestra perspectiva, que es el que
proporciona el Codigo Civil Federal que a la letra dice lo siguiente:

“Art. 2108.- Se entiende por dano la perdida o menoscabo sufrido en

el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligacién.”

C) Concepto de perjuicio.

El insigne maestro emérito de la Universidad Nacional Autonoma de
México Rafael Rojina Villegas, explica que los dafios y perjuicios deben ser
un efecto del hecho ilicito.”l
Acorde con esa misma linea juridica, los articulos 2109 y 2110 del

Cddigo Civil Federal consignan lo siguiente:

’® Op.cit. Valleta, Laura Maria, “Diccionario juridico” p.706.

" Op.cit. Instituto de Investigaciones Juridicas , “Diccionario juridico mexicano”, p.1679.
’® Op.cit. Ossorio, Manuel. “Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales”, p.195.
¥ Op.cit. Rojina Villegas, Rafael “ Derecho civil mexicano” p. 141.
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“‘Art. 2109.- Se reputa perjuicio la privacion de cualquiera ganancia
licita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligacion.”

“Art. 2110.- Los danos y perjuicios deben ser consecuencia inmediata
y directa de la falta de cumplimiento de la obligacion, ya sea que se hayan

causado o que necesariamente deban causarse.”

D) Significaciéon gramatical.
Gramaticalmente se entiende el perjuicio como el “efecto de perjudicar
Detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa.

Ocasionar dafio o menoscabo material o moral.”®

E) Conceptos doctrinales.

La investigadora argentina Laura Valleta comenta que “el prejuicio es
el dafio del orden material o moral experimentado por una persona. Si es
imputable a otra, en razon de su responsabilidad delictual o contractual, ésta
se encuentra obligada a repararlo. Todo menoscabo o detrimento que
repercute o afecta a un sujeto tanto en el orden moral como patrimonial.”®’

El autor Manuel Ossorio opina que el perjuicio es “la ganancia licita
que deja de obtenerse, 0 deméritos o gastos que se ocasionan por un acto u
omision de otro y que éste debe indemnizar, a mas del dafio o detrimento
material causado por modo directo. Para algunos autores, el concepto de
perjuicio se encuentra subsumido en el de dafio; o sea, que el perjuicio no es
sino una modalidad del concepto mas amplio de dano. Sin duda por eso,
Couture define el perjuicio como dafo, menoscabo o privacién de ganancia.
Y por eso también algunos codigos senalan que el dafio comprende no sélo
el prejuicio efectivamente sufrido, sino asimismo la ganancia de que se priva
al damnificado por el acto ilicito.”®?

Finalmente, Jorge Mosset considera que los perjuicios constituyen
una “indemnizacion que debe pagar el que origina un dafio, provenga o0 no

del incumplimiento de un contrato o de la comisién de un delito. Los danos

g0 Op.cit. Diccionario de la Real Academia Espafiola p. 1734.
8 Op.cit. Valleta Laura Maria, “Diccionario juridico”, p. 632
82 Op.cit. Ossorio, Manuel.”Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales”, p.567



66

se resarcen y los perjuicios se indemnizan. *Indemnizacion debida como

reparacion del dafio causado por un delito o un cuasidelito.”®

6. Conceptos de indemnizacion y reparacion.
En los siguientes parrafos recogemos los conceptos, tanto
gramaticales como doctrinales que explican de manera correcta y concreta a

la indemnizacion y la reparacion.

A) Significacién gramatical de indemnizacion.

La Real Academia Espafiola define a la indemnizacién como “una
accion y efecto de indemnizar, este concepto implica resarcir de un dafio o
perjuicio.”®*

Una vez mas nos es de enrome utilidad la definicién que otorga el
diccionario oficial en cuanto a la indemnizacion, pues ciertamente ésta

implica el resarcimiento de un dafio o de un perjuicio.

B) Conceptos doctrinales relativos a la indemnizacion.

Acorde con la opinidon autorizada contenida en el diccionario juridico
mexicano cuya elaboracidén estuvo a cargo del Instituto de investigaciones
juridicas de la Universidad Nacional Autbnoma de México, la indemnizacion
por dafnos y perjuicios se justifica de la siguiente forma: “cuando una persona
causa a otra un dafo, ya sea intencionalmente, por descuido o negligencia,
o bien por el empleo de alguna cosa o aparato, maquinaria o instrumento, es
responsable de las consecuencias dafiosas que la victima ha sufrido. Se
dice que una persona es civimente responsable, cuando alguien esta
obligado a reparar el dafio material o moral que oro ha sufrido.”®®

Para la autora Laura Valleta la indemnizacion es “la reparacion
dineraria en compensacion a un dafio o un perjuicio ocasionado.”®®.
Finalmente, Manuel Ossorio explica que la indemnizacion es “el

resarcimiento de un dafio o perjuicio”.?’

8 Op.cit. Mosset lturraspe, Jorge “Responsabilidad por dafos”, p. 234

84 Op.cit. Diccionario de la Real Academia Espafola, p. 1266.

8 Op.cit, Instituto de Investigaciones Juridicas, “Diccionario juridico mexicano” p.1679.
% Op.cit. Valleta, Laura, “Diccionario juridico” p.448.

8 Op.cit. Ossorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Juridicas y Sociales”, pag.75.
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C) Significacién gramatical de reparacién.

Desde la perspectiva gramatical, recurrimos al Diccionario de la Real
Academia Espanola, que define a la reparacion como un “desagravio,
satisfaccion completa de una ofensa, dafio o injuria.”®.

Esta definicibn es enteramente aprovechable para entender la

reparacion desde la perspectiva juridica.

D) Conceptos doctrinales de reparacién de danos.

El investigador Manuel Ossorio sefiala a la reparacion como el arreglo
de dafios o averias.®

Segun se desprende del Diccionario Juridico Mexicano, elaborado por
el Instituto de investigaciones juridicas de la UNAM, la reparacién del dafio
es la pena pecuniaria que consiste en la obligacion impuesta al delincuente
de restablecer el statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de su
delito.*

La doctrinaria Laura Valleta se refiere a la reparacién del dafio como
la indemnizacién de un perjuicio por la persona responsable de él. La
reparacion se efectua en especie, o bien, por lo comun, bajo la forma de

dafios e intereses.®’

E) Clasificacion de los dafios.

La clasificacion es una operacion conceptuadora de la logica formal
que es sumamente util en el proceso de sistematizacion del conocimiento
juridico, de tal manera que hemos decidido incluir algunas propuestas de
clasificacion de los dafios que resulten utiles en este capitulo que se ocupa
del marco tedrico o conceptual de nuestra tesis.

1.- En cuando a la forma en que se causa el dafio, éste puede ser:

a).- Directo.

b).- Indirecto.

2.- En cuanto a la rama del derecho, los dafnos pueden ser causados en:

8 Op.cit. Diccionario de la Real Academia Espafiola, pag.1946.

89 Op.cit. Ossorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Juridicas y Sociales”, p.663.

% Op.cit. Instituto de Investigaciones Juridicas, “Diccionario Juridico Mexicano”, p. 2791
" Op.cit. Valleta, Laura, “Diccionario Juridico”, p. 706.
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a).- Derecho civil.

b).- Derecho laboral.

c).- Derecho penal.

d).- Derecho administrativo.
3.- Por lo que hace a las personas afectadas, los dafios pueden ser:

a).- Personas fisicas.

b).- Personas morales.
4.- En cuanto al tipo de dafio causado, estos pueden ser:

a).- Danos patrimoniales.

b).- Dafios morales.
5.- Por lo que respecta a los dafios causados a la sociedad, estos pueden
ser:

a).- Econémicos.

b).- Fiscales.

c).- Laborales.

d).- Penales.

e).- A las personas.
6.- En cuanto a su forma de reparacion, los dafios pueden ser:

a).- Sancionadores.

b).- Resarcitorios.

c).- Indemnizatorios.
7.- En cuanto a su proteccidn juridica, su reparacion puede estar prevista en
dos ambitos:

a).- Nacional.

b).- Internacional.

8.- En cuanto a su determinacion y cuantificacion, los dafos se fijan
conforme a tres sistemas:

a).- Sistema tasado o de tarifa legal.

b).- Sistema libre.

c).- Sistema mixto.
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CAPITULO llI
REGIMEN JURIDICO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS EN MEXICO EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciaremos el presente inciso con el ordenamiento juridico toral en
nuestro pais, esto es la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, para lo cual particularmente aludiremos a los articulos de interés
en materia de propiedad intelectual.

El primer precepto a citar es el articulo 1° de la Constitucion que en
época reciente ha sido objeto de una importante reforma, en la que se ha
incluido a los derechos humanos en los ambitos nacional e internacional.
Dicho precepto establece a la letra:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitucién y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las
garantias para su proteccidn, cuyo ejercicio no podra restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitucion establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con esta Constitucién y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccion mas
amplia.

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la
obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, por este
solo hecho, su libertad y la proteccion de las leyes.

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen étnico o

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condicién social, las
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condiciones de salud, la religidn, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Son muchas las nuevas responsabilidades del Estado Mexicano en
cuestiéon de derechos humanos y su proteccion, lo que podriamos llamar
como la tutela constitucional efectiva del Estado Mexicano en este rubro,
pues, hoy el Estado es promotor y garante de esos derechos, lo que implica
un papel de lo mas trascendente para mejorar la forma de entender, analizar
y aplicar las normas juridicas en México.

Es por ello sumamente importante esta modificacion constitucional, no
s6lo para nuestra materia, sino para todo el orden juridico nacional.
Especialmente, en el caso de la propiedad intelectual, calificamos este ajuste
como un paso trascendental que utiliza nuestro sistema juridico nacional y lo
acerca y homologa a la regulacién internacional en materia de derechos
humanos. De manera ejemplificativa, en la Convencién Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José suscrita el 22 de noviembre de
1969 y a la que México se adhierio el 3 de abril de 1982, se establece en su
articulo 13, la denominada libertad de pensamiento y expresion, como se
constata de la transcripcion siguiente:

“Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresion:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresion. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda indole, sin consideraciéon de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro
procedimiento de su eleccion.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputacion de los demas, o

b) la proteccién de la seguridad nacional, el orden publico o la salud o
la moral publicas.

No se puede restringir el derecho de expresion por vias o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel

para peridédicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
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usados en la difusién de informacion o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicacion y la circulacion de ideas y
opiniones.”

La razon por la cual citamos este articulo es porque, en la practica
social y juridica, representa un cambio importante en la percepcion cultural,
desde la perspectiva juridica que cambia la forma en que se aborda la
problematica en nuestro sistema juridico; asi por ejemplo, en México es un
requisito sine qua non para ser acreedor a los titulos de publicaciones
periddicas, realizar un tramite en la Secretaria de Gobernacion sobre la
licitud de contenido.

En esa linea, puede decirse que si bien es cierto que hay
publicaciones que pudieran alterar el orden publico, se debe presumir la
buena fe al momento en que alguien decide hacer una publicacion y no en
sentido contrario. Creemos que esta exigencia ha de ser enfocada ahora
bajo una optica diferente acorde con nuestra Carta Magna y el aludido
instrumento internacional, pues no sé6lo se atenta contra la libertad de
expresion, sino también contra los derechos patrimoniales (la retribucion
econdmica que pudiera percibir el autor por la venta de su publicacién) y los
dafos morales (por el prestigio y honor del que pudiera derivar de ésta).

En esa misma secuencia argumentativa, conviene sefialar que en el
Protocolo de San Salvador sobre Derechos Econdmicos, Sociales y
Culturales adoptado el 17 de noviembre de 1988, ratificado en México en
1996 y reconocido 2 afos después de su ratificacion, se da competencia
para dirimir conflictos sobre derechos humanos a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, para lo cual se establece el reconocimiento por las altas
partes contratantes de los derechos civiles, politicos, econédmicos sociales y
culturales de las personas. Al respecto, es de sefialar que estos derechos
en su conjunto forman un bloque inquebrantable que es necesario para el
reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual se
demanda una vigilancia y promocion permanente, en la forma que hoy lo
establece nuestra Carta Magna.

Ahora bien, es relevante la mencidn que previamente se hace de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de esa forma se marca

una pauta para entender, en lo doméstico y mas alla de nuestro territorio, la
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posibilidad de que en el ambito internacional se pueda condenar al Estado
mexicano a la reparacion de dafos y perjuicios en aquellos casos en los que
indebidamente no se hubiese colmado una reparacion ante las instancias
nacionales.

Otro articulo de obligada mencion para nuestro estudio,
particularmente en lo que respecta a la materia de derecho de autor, es el
articulo 28 constitucional, pues en él se consagra la prohibicion de los
monopolios en México. El indicado numeral es muy claro al no catalogar
como monopolios los privilegios temporales a los autores y artistas para la
produccion de sus obras, como se consta en la transcripcion siguiente,
especificamente en las porciones seccion del articulo que es de nuestro
interés, a saber:

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios,

las practicas monopdlicas, los estancos y las exenciones de impuestos en
los términos y condiciones que fijan las leyes. EI mismo tratamiento se dara
a las prohibiciones a titulo de proteccion a la industria.
(...)Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras
y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores
y perfeccionadores de alguna mejora.”

Del citado articulo se puede advertir que el constituyente incluyé
expresamente al derecho de propiedad intelectual, para lo cual hace
referencia a la figura del inventor; pero es en realidad el articulo 73
constitucional el que le da vida a la Ley Federal de Propiedad Industrial,
como se corrobora de la reproduccion literal que en seguida se efectua:

“El Congreso tiene facultad: (...) X. Para legislar en toda la Republica
sobre hidrocarburos, mineria, sustancias quimicas, explosivos, pirotecnia,
industria cinematografica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediacion y servicios financieros, energia eléctrica y nuclear y para
expedir las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 123...”

Esas bases constitucionales originan una compleja ramificacion de
ordenamientos secundarios que dan operancia al derecho de propiedad

intelectual.
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En el siguiente cuadro haremos mencion a diversas

legislaciones

vigentes que tienen relacion directa o indirecta con la materia de propiedad

intelectual, tanto de caracter sustantivo como adjetivo, para lo cual mas

adelante nos referiremos preferentemente a las que de manera mas cercana

tienen vinculacion inmediata con los dafios y perjuicios en materia de

propiedad intelectual:

Normas de caracter sustantivo

Normas de caracter adjetivo.

Cadigo Civil Federal. Ley Federal del Procedimiento
Administrativo.
Ley Federal de Derecho de Autor. Ley Federal del Procedimiento

Contencioso Administrativo.

Ley de la Propiedad Industrial.

Cddigo Federal de Procedimientos

Penales.

.Ley Federal de Variedades

Vegetales.

Cddigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Cddigo Penal Federal.

Caodigo de Comercio.

Ley Federal del Trabajo.

Ley sobre Produccion, Certificacion y

Comercio de Semillas.

Ley de Fomento para Lectura y el

libro.

Ley de Impuesto sobre la Renta.

Ley Federal sobre Metrologia vy

Normalizacion.

Ley de Bioseguridad de Organismos

Genéticamente Modificados.

Ley General de  Sociedades

Mercantiles.

Ley Aduanera.
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2. Cédigo Civil Federal.

En el Codigo Civil Federal se contienen las figuras e instituciones mas
trascendentes de nuestro sistema juridico, en lo que se conoce como la
teoria general de derecho. Ahi se definen y caracterizan la responsabilidad,
las obligaciones, asi como los dafios y perjuicios, entre otros conceptos
indispensables para entender la teoria de la reparacién de los dafios y
perjuicios en materia de propiedad intelectual.

Del Cédigo Civil Federal se desprenden dos de las instituciones tema
de esta tesis, que son los dafios y perjuicios.

Este ordenamiento sustantivo federal, en su articulo 2108 equipara a
los dafios con el menoscabo o afectacién al patrimonio y, en el diverso
ordinal 2109 sefala que los perjuicios son la ganancia licita que se pudo
obtener en caso de que no se hubiera cumplido con la obligacién.

Asimismo, el referido codigo en su numeral 2028, sefala una
obligacion de no hacer. Ahora bien, de incumplirse esta obligacién de
abstencion se podria incurrir en dafos y perjuicios, como se constata en
seguida:

“El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedara sujeto al
pago de dafnos y perjuicios en caso de contravencion. Si hubiere obra
material, podra exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado.”

Dichos dafos deben cumplir el supuesto del articulo 2110, que a la
letra dice lo siguiente:

“‘Los danos y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa
de la falta de cumplimiento de la obligacion, ya sea que se hayan causado o
que necesariamente deban causarse.”

Este ordenamiento legal equipara a los dafios con el menoscabo o
afectacion al patrimonio y sefala que los perjuicios son la ganancia licita que

se pudo obtener en caso de que no se hubieran causado dafios.

3. Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial es un ordenamiento especial en
materia de propiedad intelectual. En primer término, analizaremos lo relativo
a la naturaleza juridica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que

se encuentra plasmada en el articulo 6° de la Ley de Propiedad Industrial,
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asi como sus facultades para fungir como arbitro en controversias de dafos
y perjuicios que deriven de la violacidon de los derechos de propiedad
industrial, como se corrobora en la siguiente transcripcion:

Art. 6°.- “El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra
las siguientes facultades:

IX.- Fungir como arbitro en la resolucion de controversias
relacionadas con el pago de los dafos y perjuicios derivados de la violacion
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 Codigo de
Comercio;...”

Por otra parte, en el articulo 24 del ordenamiento legal en cita,
encontramos un primer supuesto de reparacion de dafnos, que a la letra dice
lo siguiente:

“El titular de la patente después de otorgada ésta, podra demandar
dafos y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado
sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha
explotacion se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la
publicacion de la solicitud en la Gaceta.”

Es paraddjico que en estos articulos estan conferidas facultades en
materia de dafios y perjuicios a una autoridad administrativa como lo es el
indicado instituto, y de otros preceptos a los que se aludira posteriormente,
se advierte que los dafos y perjuicios corresponde determinarlas a una
autoridad judicial.

Por otro lado, es preciso senalar que, a simple vista pareciera que el
articulo 24 de la ley en comentario tiene un aspecto aparentemente negativo
por los efectos retroactivos que de él se desprenden; pero esta situacion se
justifica cabalmente porque se protege al titular de la patente que no habia
hecho el registro en forma.

Asimismo, es importante citar el articulo 86 de la Ley de Propiedad
Industrial, que establece el pago de dafos y perjuicios a la persona (ya sea

fisica o moral) que reclute gente que haya trabajado con otra persona con el
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fin de obtener secretos industriales de ésta, asi como a quien se haga llegar
de informacion que contenga secretos industriales de manera ilicita.
Consideramos que también debiera hacerse acreedor al pago de danos y
perjuicios a la persona que se presta a dar esta informacion, lo que
llamariamos “traicion al secreto industrial” pues, en principio, es esta
persona la que da la informacién a cambio de un beneficio econémico, lo
que ademas se hace con todo el conocimiento de las consecuencias que ello
produce. Dicho numeral 86 estatuye textualmente:

‘La persona fisica o moral que contrate a un trabajador que esté
laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que
preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener
secretos industriales de ésta, sera responsable del pago de dafos y
perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También sera responsable del pago de dafios y perjuicios la persona
fisica o moral que por cualquier medio ilicito obtenga informacion que
contemple un secreto industrial.”

Por otra parte, la Ley de Propiedad Industrial, es muy precisa en
cuanto a la exposicidn que se formula en el articulo 91, relativa al uso de
nombres comerciales, denominaciones o razon social y marcas registradas
que se presten en un grado de confusion, en la forma que a continuacién se
reproduce:

“‘Art. 91.- No podra usarse ni formar parte del nombre comercial,
denominacion o razén social de ningun establecimiento o persona moral,
una marca registrada o una semejante en grado de confusion a otra marca
previamente registrada, cuando:

La violacibn a este precepto dara lugar a la aplicacién de las
sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda
demandar judicialmente la supresion de la marca registrada o aquella
semejante en grado de confusion a la previamente registrada, del nombre
comercial, la denominacién o razén social correspondiente y el pago de
dafos y perjuicios.”

El uso indebido de los supuestos enumerados en el anterior articulo,
puede ser factor para practicas desleales de comercio, especificamente nos

referimos a la competencia desleal, que constituye una forma de
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aprovecharse del prestigio o fama de otros. Por ello, se establece que, de
incurrirse en la violacion de este precepto, la consecuencia sera la supresion
de la marca registrada, nombre comercial, denominacion o razén social o
semejante en grado de confusién.

De la década de los noventa a la fecha y, especialmente, en el
sexenio del Presidente Felipe de Jesus Calderdon Hinojosa, la Secretaria de
Economia ha puesto especial atencidn por medio de estimulos al sector de
las franquicias. Asi, en el articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, se
protege la institucion de la franquicia, pues se establece que, en caso de
incurrir en faltas a la verdad, el franquiciatario podra demandar la nulidad del
contrato, ademas del pago de dafios y perjuicios. Consideramos que este
numeral tiene plena justificacion porque se evita el engafio a los
franquiciatarios, que muchas veces invierten todo su capital en este tipo de
negocios con la esperanza de que sea una manera segura de invertir. El
susodicho numeral 142 de la ley en mencién, establece lo siguiente:

“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca,
otorgada 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 y con los
meétodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular
de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los
productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la
pretenda conceder, por lo menos con treinta dias previos a la celebracion del
contrato respectivo, la informacién relativa sobre el estado que guarda su
empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

La falta de veracidad en la informacién a que se refiere el parrafo
anterior dara derecho al franquiciatario, ademas de exigir la nulidad del
contrato, a demandar el pago de los dafos y perjuicios que se le hayan
ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podra ejercerlo el
franquiciatario durante un afio a partir de la celebracion del contrato.
Después de transcurrido este plazo solo tendra derecho a demandar la
nulidad del contrato.”
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Del articulo 229 del ordenamiento legal en cita, se desprenden
algunas condiciones para ejercitar las acciones civiles y penales derivadas
de la violacion de derechos de propiedad industrial. En primer término se
deben ostentar las leyendas de “Marca Registrada” o “M.R” o de lo
contrario el simbolo ®:

“‘Articulo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales
derivadas de la violacion de un derecho de propiedad industrial asi como
para la adopcion de las medidas previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley,
sera necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos,
envases 0 embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad
industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los articulos 26% y
131% de esta Ley, o por algiin otro medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico que los productos o servicios se encuentran protegidos
por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no sera exigible en los casos de infracciones
administrativas que no impliquen una violacion a un derecho de propiedad
industrial.”

En los procedimientos de declaracion administrativa, el Instituto podra
adoptar las medidas que establece el articulo 199 Bis de la Ley de
Propiedad Industrial, las que juzgamos sumamente necesarias en la practica
para evitar dafios mayores o posibles perjuicios los cuales son, a saber:

“‘En los procedimientos de declaraciéon administrativa relativos a la
violacion de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podra
adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las
mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
II.- Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

%2 £ articulo 26 establece que La mencién de que existe una patente en tramite u otorgada,
solo podra realizarse en el caso de los productos o procesos que se encuentren en
cualquiera de dichos supuestos.

% El articulo 131 menciona que la ostentacion de la leyenda "marca registrada", las siglas
"M.R." o el simbolo ®, sélo podra realizarse en el caso de los productos o servicios para los
cuales dicha marca se encuentre registrada.
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b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, materiales
publicitarios y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por
esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la
fabricacion, elaboracion u obtencion de cualquiera de los sefalados en los
incisos a), b) y c), anteriores;
l1l.- 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 practicara conforme
a lo dispuesto en los articulos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los
actos que constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones
anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violacion a los
derechos protegidos por esta Ley. Si el producto o servicio se encuentra en
el comercio, los comerciantes o prestadores tendran la obligacion de
abstenerse de su enajenacion o prestacion a partir de la fecha en que se les
notifique la resolucion.

Igual obligacién tendran los productores, fabricantes, importadores y
sus distribuidores, quienes seran responsables de recuperar de inmediato
los productos que ya se encuentren en el comercio.”

Es necesario determinar de manera objetiva la forma de aplicacion
practica de las medidas que citamos en el articulo anterior; por ello, el
instituto hara el requerimiento que se menciona en el numeral de la ley en
cita que por su importancia a continuacién se copia:

“Art. 199 BIS 1.- Para determinar la practica de las medidas a que se
refiere el articulo anterior, el Instituto requerira al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violacion a su derecho;

b) Que la violacion a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un dafo irreparable, y
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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 dafios y perjuicios que se
pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la
medida, y

Ill. Proporcione la informacion necesaria para la identificacion de los bienes,
servicios o0 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 podra exhibir contraafianza para responder de los
dafios y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de
obtener su levantamiento.

El Instituto debera tomar en consideracion la gravedad de la infraccion

y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la practica de ésta.
Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomara 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
contrafianza comprendera la cantidad afianzada por el solicitante de las
medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere
exhibido para la fianza.

El Instituto podra requerir al solicitante la ampliacion de la fianza,
cuando de la practica de las medidas se desprenda que la otorgada
inicialmente resulta insuficiente para responder de los dafios y perjuicios que
se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la
medida. En el mismo sentido, el Instituto podra ordenar el incremento de la
contraafianza.”

En esa misma direccién, la persona que hubiera solicitado las
medidas provisionales citadas en el articulo 199 BIS sera responsable del
pago de dafos y perjuicios en los siguientes supuestos:

“Art. 199 BIS 3.- El solicitante de las medidas provisionales a que se
refiere el articulo 199 BIS sera responsable del pago de los dafios y
perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado

cuando:
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I. La resolucion definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la
controversia declare que no existid violacidén ni amenaza de violacién a los
derechos del solicitante de la medida, y

Il. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la
demanda o solicitud de declaracion administrativa de infraccion ante la
autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la
controversia, dentro de un plazo de veinte dias contado a partir de la
ejecucion de la medida.”

Por otra parte, los siguientes articulos 221 y 221 Bis de la Ley de
Propiedad Industrial, abordan el tema central de esta tesis, pues establecen
la forma en que se repararan los dafios y perjuicios a quien haya sido
afectado en sus derechos de propiedad industrial. Por su trascendencia,
citaremos estos articulos de manera textual:

“‘Art. 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, se impondran ademas de la indemnizacion
que corresponda por danos y perjuicios a los afectados, en los términos de
la legislacion comun vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.

“Art. 221 BIS.- La reparaciéon del dafio material o la indemnizacion de
dafos y perjuicios por la violacion de los derechos que confiere esta Ley, en
ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico
de cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacién de
alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta
Ley.”

Como se advierte de la lectura de los numerales transcritos, la
normatividad en la materia de patentes y marcas establece todo un esquema
juridico de proteccion a los creadores de productos industriales y
destacadamente cataloga el monto de los dafos y perjuicios lo que sera
analizado posteriormente en diversos apartados de esta tesis.

Asi las cosas, es notable el nivel de proteccién al trabajo creativo,
pues ademas del ejercicio de la accion penal, la persona que resulte
afectada por cualquier delito que enuncia la ley podra demandar la
reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con motivo de esos
delitos; lo que se constata del contenido del siguiente articulo de la ley en

comentario que se transcribe en su literalidad:
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“‘Art. 226.- Independientemente del ejercicio de la accion penal, el
perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podra
demandar del o de los autores de los mismos, la reparacion y el pago de los
dafos y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos
previstos en el articulo 221 BIS de esta Ley.”

El anterior precepto legal da también cuenta de que la infraccion a las
prerrogativas y prescripciones de caracter industrial tiene repercusion en
distintas ramas del derecho.

A continuacién citaremos diversos preceptos normativos de la Ley de
Propiedad Industrial que nos resultan Uutiles para entender diversas
conductas que se consideran delictivas en la materia, a saber:

“Art. 223.- Son delitos: |. Reincidir en las conductas previstas en las
fracciones Il a XXII del articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera
sancion administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme; Il
Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacién comercial, marcas
protegidas por esta Ley;

lll. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacién 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 objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por esta Ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de
su trabajo, puesto, cargo, desempeno de su profesion, relacion 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 propdsito de obtener un beneficio 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
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a
un tercero, con el propésito de obtener un beneficio econémico para si o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el

secreto industrial o a su usuario autorizado, y
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VI. Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca por
virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacién de
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado,
o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba
para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado, con el propésito de obtener un beneficio
econdmico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de
parte ofendida.”

“Art. 223 Bis.- Se impondra de dos a seis afios de prision y multa de
cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal,
al que venda a cualquier consumidor final en vias o en lugares publicos, en
forma dolosa y con fin de especulacién comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en
establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se
estara a lo dispuesto en los articulos 223 y 224 de esta Ley.

Este delito se perseguira de oficio.”

“Art. 224.- Se impondran de dos a seis afios de prision 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
sefalan en las fracciones |, IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En el
caso de los delitos previstos en las fracciones Il o Il del mismo articulo 223,
se impondran de tres a diez afos de prision y multa de dos mil a veinte mil
dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.”

“‘Art. 225.- Para el ejercicio de la accién penal, en los supuestos
previstos en las fracciones | y Il del articulo 223, se requerira que el Instituto
emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las acciones
civiles o penales que procedan.”

“‘Art. 227.- Son competentes los tribunales de la Federacién 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 aplicacion de esta Ley.
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Cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares,
podran conocer de ellas a eleccion del actor, los tribunales del orden comun,
sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento
de arbitraje.”

“Art. 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el articulo
anterior, la autoridad judicial podra adoptar las medidas previstas en esta
Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.”

“Art. 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas
de la violacion de un derecho de propiedad industrial asi como para la
adopcioén de las medidas previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley, sera
necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o
embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial
las indicaciones y leyendas a que se refieren los articulos 26 y 131 de esta
Ley, o por algun otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento
publico que los productos o servicios se encuentran protegidos por un
derecho de propiedad industrial. Este requisito no sera exigible en los casos
de infracciones administrativas que no impliquen una violacién a un derecho

de propiedad industrial.”

A) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Al examinar este instrumento juridico reglamentario, constatamos,
entre otras cosas, que en él se regula la facultad del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de ser arbitro en controversias relacionadas con dafios
y perjuicios derivados de la violacion de derechos de propiedad industrial,
que en principio otorga, la Ley de Propiedad Industrial. El articulo 8°, fraccién
VII, del Reglamente del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial establece:

“‘Art. 8.- Compete a la Direccion General Adjunta de Propiedad
Industrial conforme a la indicada fraccion lo siguiente:

“VIl. Fungir como arbitro en la resolucion de controversias relacionadas con
el pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de
propiedad industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados lo designen
expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso

exige el Cédigo de Comercio;...”
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Por otra parte, en el articulo 14 del referido cuerpo normativo, se
consigna la competencia de la correspondiente direccion divisional de
proteccion a la propiedad intelectual fungir como arbitro en conflictos en
materia de pago de danos y perjuicios derivados de la violacion a los
derechos de propiedad industrial, si y solo si, los involucrados lo designen
como tal.

En este supuesto es un requisito indispensable cumplir con las
formalidades establecidas en el Cédigo de Comercio, lo que se confirma con
la lectura de la fraccion X del articulo 8 del mencionado reglamento:

“‘Compete a la Direccién Divisional de Proteccion a la Propiedad
Intelectual:

X. Fungir como arbitro en la resolucion de controversias relacionadas
con el pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacion a los
derechos de propiedad industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados
lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que
para el caso exige el Cédigo de Comercio (...)”

Naturalmente, entendemos que la remisién al Cédigo de Comercio
para efectos del seguimiento procesal, atendera a las disposiciones
mercantiles en lo referente al procedimiento arbitral mercantil.

Por ultimo, nos parece importante hacer notar que con esta
disposicion reglamentaria quedan en tela de juicio las facultades legales del
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para resolver conflictos en
materia de dafos y perjuicios derivados de la violacion a derechos de
propiedad industrial, puesto que, de acuerdo con criterios jurisprudenciales
emitidos por el Maximo Tribunal del pais, que invocaremos posteriormente,
al indicado instituto solo le corresponde llevar a cabo la declaracién
administrativa de la accién, en tanto que los dafos y perjuicios deben ser
determinados por una autoridad jurisdiccional.

Con ello, bien podria pensarse en el hecho de que, el tramite y
resoluciéon de un arbitraje ante el indicado instituto, que ademas esta
regulado de manera reglamentaria, es contrario al espiritu de la ley en
términos de su interpretacion juridica.

Es verdad que el referido procedimiento arbitral estd condicionado a

un pacto previo entre los contendientes; sin embargo, nos parece que ni
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siquiera bajo esa perspectiva podria justificarse que el reglamento se
desentienda de lo que establece la ley y su interpretacion, por razones de

jerarquia juridica entre una ley y un reglamento.

B) El Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

En el articulo 1° del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, se explica nuevamente la naturaleza juridica del
instituto desde la perspectiva administrativa. Al efecto, se resalta que el
objetivo del Instituto, es aplicar la Ley de la Propiedad Industrial y también la
Ley Federal de derecho de autor. El indicado precepto normativo establece
de manera textual:

“‘Art. 1°-El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un
organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio,
que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicacién de la Ley
de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor (en materia
de comercio), y demas disposiciones aplicables.”

Nos parece sumamente pertinente el contenido de este precepto,
pues sera importante para el tratamiento de distintos articulos que también
analizaremos al ocuparnos de la Ley Federal de Derecho de Autor debido a
que como veremos mas adelante, el Instituto también tiene entre sus

funciones aplicar esta ley.

4. Ley Federal de Derecho de Autor.

La Ley Federal de Derecho de Autor ha sido y es notablemente
protectora en lo que respecta a las obras artisticas, particularmente, en el
caso de las obras literarias vemos la clara intencion defensora del legislador
consagrada en el articulo 55 de esta ley, cuyo texto senala:

“Cuando en el contrato de edicion no se haya estipulado el término
dentro del cual deba quedar concluida la edicion y ser puestos a la venta los
ejemplares, se entendera que este término es de un ano contado a partir de
la entrega de la obra lista para su edicion. Una vez transcurrido este lapso
sin que el editor haya hecho la edicidén, el titular de los derechos

patrimoniales podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o darlo
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por terminado mediante aviso escrito al editor. En uno y otro casos, el editor
resarcira al titular de los derechos patrimoniales los dafios y perjuicios
causados.

El término para poner a la venta los ejemplares no podra exceder de
dos afos, contado a partir del momento en que se pone la obra a disposicion
del editor.”

El indicado precepto legal es benevolente con el autor de obras
literarias, pero sobre todo, su contenido es util para evitar abusos por parte
de los editores.

El siguiente articulo a citar es de mucha importancia en la sociedad de
la informacién en la que vivimos pues, como se sabe, un porcentaje bastante
elevado de la poblacion cuenta con redes sociales, mismas que exigen se
les proporcione informacion del usuario que ingrese en ellas, esta
informacion incluye fotografias, las cuales son muy faciles de descargar a su
vez por otros usuarios que pudieran darles un uso comercial o de lucro.

Se trata del articulo 87 de la ley autoral, que establece la prohibicion
de usar o publicar el retrato de una persona sin consentimiento y, en caso de
tener el consentimiento, éste se podra revocar por quien lo otorgd, mismo
que pagara los dafios y perjuicios de esa revocacion. Si el retrato se hizo
con consentimiento y a cambio de una remuneracién, no habra forma de que
se revoque siempre que se use para los fines pactados.

Esto se da con la finalidad de que no haya una sobreexplotacion de
la imagen. En el medio artistico es muy comun que se cobre por sesiones de
fotos Unicamente para anunciar un solo producto.

Con el objetivo de que se pueda confrontar el contenido del articulo
en mencidn, con la idea expuesta y, sobre todo, con la forma legal prevista
en materia de dafos y perjuicios ocasionados, proporcionamos en seguida
su cita textual:

“Art. 87.- El retrato de una persona sélo puede ser usado o publicado,
con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los
titulares de los derechos correspondientes. La autorizacién de usar o
publicar el retrato podra revocarse por quien la otorgd quién, en su caso,
respondera por los dafos y perjuicios que pudiera ocasionar dicha

revocacion.
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Cuando a cambio de una remuneracion, una persona se dejare
retratar, se presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el
parrafo anterior y no tendra derecho a revocarlo, siempre que se utilice en
los términos y para los fines pactados”.

En otro orden de ideas, es bien sabido que en México es muy comun
el robo de sefal de satélite y codificada. En el articulo 145 del citado
ordenamiento, que a nivel federal protege a los autores, se establece un
articulo sancionador para quien descifre, reciba, participe y distribuya
ilicitamente una sefal de satélite o a quien importe, venda, rente un aparato
para descifrarla para lo cual se consigna que el infractor debera pagar los
danos y perjuicios al legitimo distribuidor.

En correspondencia con los autores comentados, a continuacion
transcribimos el articulo en mencion:

“‘Debera pagar dafos y perjuicios la persona que sin la autorizacion
del distribuidor legitimo de la sefal:

I. Descifre una sefal de satélite codificada portadora de programas;

II. Reciba y distribuya una sefial de satélite codificada portadora de
programas que hubiese sido descifrada ilicitamente, y

[ll. Participe o coadyuve en la fabricacion, importacion, venta, arrendamiento
o realizacion de cualquier acto que permita contar con un dispositivo o
sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una sefial de satélite
codificada, portadora de programas”.

Por su parte, el articulo 216 de la multicitada ley, representa un topico
central de esta tesis en lo que respecta a los derechos de autor, pues explica
la forma en que debe hacerse la reparacion del dano material en caso de
violaciones a los derechos de autor conforme a lo siguiente:

“La reparacion del dafio material y/o moral asi como la indemnizacion
por dafios y perjuicios por violacién a los derechos que confiere esta Ley en
ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico
del producto original o de la prestacién original de cualquier tipo de servicios
que impliquen violacion a alguno o algunos de los derechos tutelados por

esta Ley.
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El juez con audiencia de peritos fijara el importe de la reparacion del
dafo o de la indemnizacion por dafios y perjuicios en aquellos casos en que
no sea posible su determinacion conforme al parrafo anterior.

Para los efectos de este articulo se entiende por dano moral el que
ocasione la violacion a cualquiera de los derechos contemplados en las
fracciones |, I, ll, IV y VI del articulo 21de esta Ley®"".

Por lo pronto, nos reservamos para mas adelante nuestros
comentarios sobre este articulo, pues su tratamiento es materia de otros
incisos.

Por otro lado, es conveniente hacer el sefialamiento de que en la Ley
Federal de Derecho de Autor que ocupa nuestra atencidn, se establece la
posibilidad de un procedimiento arbitral para dirimir controversias, el cual se
regula en el articulo 219, en la forma en que a continuacion se transcribe:

“‘Art. 219.- En el caso de que surja alguna controversia sobre los
derechos protegidos por esta Ley, las partes podran someterse a un
procedimiento de arbitraje, el cual estara regulado conforme a lo establecido
en este Capitulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria,
las del Codigo de Comercio.”

Del articulo 220 al 228 de la Ley Federal de Derecho de Autor, el
tratamiento se regula todo lo relativo al inicio, tramite y resolucion del
arbitraje y, aunque no se sefala de manera expresa, por no hacerse distingo
alguno, nos parece evidente que, en los arbitrajes privados que en materia
de derecho de autor se pueden suscitar, evidentemente, segun lo pactado
entre las partes, podra existir una condena al pago de reparacidon de dafos y
perjuicios. Naturalmente, se entiende que, como en todo arbitraje, el laudo
respectivo debera ser homologado por autoridad jurisdiccional para poder

ser ejecutable.

% El articulo 21 establece que los titulares de los derechos morales podran en todo tiempo I.
Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;

Il. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de
disponer que su divulgacion se efectie como obra anénima o seudénima;

lll. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacion, mutilacion u ofra
modificacién de ella, asi como a toda accién o atentado a la misma que cause demérito de
ella o perjuicio a la reputacion de su autor;

IV. Modificar su obra;

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacion. Cualquier
persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creacion podra ejercer la
facultad a que se refiere esta fraccion



90

A) Reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor.

El reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor se encarga de
enunciar detalles técnicos, conceptuales y especificaciones de la Ley
Federal de Derechos de Autor. En primer término, el articulo 14 de la aludida
disposicion reglamentaria se encarga de determinar qué se considera ilicito.
Este articulo ayuda a determinar la presencia de un delito, ademas de los
danos y perjuicios que correspondan, dado que en su contenido menciona:

“Art.14.- Para los efectos de la ley, se consideran ilicitas las copias de
obras, libros, fonogramas, videogramas, que han sido fabricadas sin la
autorizacion del titular de los derechos de autor o de los derechos conexos
en México o en el extranjero, segun el caso.”

Por otra parte, el articulo 15 del aludido reglamento agrega un
concepto que es importante en nuestra materia, es decir la buena fe. En el
caso de la utilizacion de senales de satélite codificadas, se preceptua que
quien las haya obtenido de buena fe y sin finalidad de lucro, no esta obligado
al pago de dafios y perjuicios:

“El usuario final de buena fe no estara obligado al pago de dafos y
perjuicios por la utilizacion de sefales de satélite codificadas portadoras de
programas conforme al articulo 145, fraccion |, de la Ley, siempre que no
persiga fines de lucro.”

Dos articulos que no podemos soslayar, por resultar importantes para
efectos de la proteccion a los derechos morales y patrimoniales del autor,
son los numerales 50 y 51 del plurireferido reglamento, que a la letra
sefalan:

“Art. 50.- El agotamiento del derecho a que se refiere el ultimo parrafo
del articulo 118 de la Ley, comprende unicamente a las modalidades de
explotacion expresamente autorizadas por el artista intérprete o ejecutante,
con las restricciones de respetar los derechos morales correspondientes y
que los usuarios que utilicen los soportes materiales con fines de lucro
efectuen el pago de las remuneraciones respectivas.

La fijacién, comunicacién publica o reproduccion de la fijacion de la
interpretacion realizada, en exceso de la autorizacion conferida, facultara al

artista intérprete o ejecutante para oponerse al acto de que se trate, ademas
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de exigir la reparacion del dafo material y/o moral, asi como la
indemnizacion por dafios y perjuicios.”

“‘Art. 51.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tendran derecho a
exigir la reparaciéon del dafio material y/o moral, asi como la indemnizacién
por dafos y perjuicios, cuando la utilizacion de una interpretacion o
ejecucion se realice en contravencion a lo dispuesto por la Ley.”

Desde otra vertiente, es importante mencionar que el reglamento en
examen contempla y sanciona los procedimientos de revocacion o
administrativos que tengan una finalidad dolosa o innecesaria. En los
articulos 135 y 160 del reglamento autoral se establece que, quien de forma
temeraria instaure estos precedentes sera responsable de dafos vy
perjuicios. Tales numerales establecen de manera literal:

“Art. 135.- Sera responsable de los dafos y perjuicios causados la
persona que inicie en forma temeraria un procedimiento de revocacion de
autorizacion de operacion de sociedad.”

“‘Art. 160.- La persona que inicie en forma temeraria este
procedimiento administrativo, respondera por los dafios y perjuicios
causados.”

En la misma linea, en el articulo 165 del citado reglamento se hace
alusion a las medidas precautorias, para lo cual se establece que, quien
solicite las medidas precautorias o de aseguramiento sera responsable de
los dafios en los supuestos sefialadas, siguiendo la linea del Codigo Federal
de Procedimientos Civiles, a saber:

“El solicitante de las medidas precautorias o de aseguramiento sera
responsable del pago de los dafios y perjuicios causados a la persona en
contra de quien se hubieren ejecutado, en los términos del articulo 393 del
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, cuando:

I. Se haya solicitado una medida y no se hubiera presentado la demanda
dentro del término de Ley;

Il. Se haya solicitado una medida y no se haya otorgado la garantia exigida,
y

[ll. La sentencia definitiva ejecutoriada declare que no existié violacion ni
amenaza de violacion a los derechos del solicitante de la medida”.

A su vez, un articulo relacionado, de este reglamento establece:
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“Art. 182.- La persona que solicite la aplicacion de cualquiera de las
medidas provisionales previstas en el articulo 199 bis de la Ley de la
Propiedad Industrial en contra de dos o mas presuntos infractores, podra
exhibir una sola fianza para garantizar los probables dafos y perjuicios que
se pudiesen causar a los afectados por la medida. Para la determinacién de
la medida, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fijara el monto que
sera considerado por cada uno de los probables infractores, y anotara esta
situacion en el expediente respectivo.”

En ese tenor, es menester mencionar que el articulo 137 del
multicitado ordenamiento, establece que la violacidn a los derechos y
prerrogativas que funda la ley, faculta al perjudicado a la utilizacion de
acciones civiles, penales y administrativas, como se consigna en el citado
precepto legal en forma siguiente:

“Cualquier violacién a los derechos y a las prerrogativas establecidos
por la Ley, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y
administrativas que procedan”.

En materia administrativa las infracciones en asuntos de derechos de
autor se pueden iniciar, ya sea de oficio o a peticion de parte, lo cual se
consta de la reproduccion del numeral 156, del cuerpo normativo que se
invoca:

“El procedimiento para sancionar administrativamente las infracciones
en materia de derechos de autor podra iniciarse de oficio o a peticion de
parte en los casos sefalados en el articulo 229 de la Ley.”

Un articulo importante en cuanto a la cuantificaciéon de dafos y
perjuicios es el 166 de la Ley Federal de Derecho de Autor, de cuyo
contenido se advierte lo siguiente:

“Las tarifas a que se refiere el articulo 212 de la Ley seran la base
sobre la cual las partes podran pactar el pago de regalias y constituiran
criterios objetivos para la cuantificaciéon de danos y perjuicios por parte de
las autoridades judiciales.”

El referido articulo 212 de la Ley Federal de Derecho de Autor

consagra textualmente lo siguiente:
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“Articulo 212.- Las tarifas para el pago de regalias seran propuestas
por el Instituto a solicitud expresa de las sociedades de gestion colectiva o
de los usuarios respectivos.

El Instituto analizara la solicitud tomando en consideracion los usos y
costumbres en el ramo de que se trate y las tarifas aplicables en otros
paises por el mismo concepto. Si el Instituto esta en principio de acuerdo
con la tarifa cuya expedicién se le solicita, procedera a publicarla en calidad
de proyecto en el y otorgara a los interesados un plazo de 30 dias para
formular observaciones. Si no hay oposicién, el Instituto procedera a
proponer la tarifa y a su publicacion como definitiva en el Diario Oficial de la
Federacion.

Si hay oposicion, el Instituto hara un segundo analisis y propondra la
tarifa que a su juicio proceda, a través de su publicacion en el Diario Oficial
de la Federacion.”

Estos articulos se complementan con el diverso numeral articulo 167,
el cual enuncia que para solicitar un establecimiento de tarifas sobre el pago
de regalias, se habra de estar a criterios que califica de objetivos y
determinables mediante una simple operacién aritmética:

“La solicitud para iniciar el procedimiento para el establecimiento de
tarifas para el pago de regalias debera contener:

I. Nombre y domicilio de la sociedad que promueve la solicitud o, en su caso,
el de la camara, grupo o asociacién de usuarios, asi como el de quien
promueve en su nombre y los documentos con que acredite su personalidad;
IIl. Nombre y domicilio de la camara, grupo o asociacion de usuarios o, en su
caso, el de la sociedad o sociedades a quienes resultaria aplicable la tarifa;
lll. Forma de explotacidn, asi como la clase de establecimientos para los
cuales resultara aplicable la tarifa, y

IV. Consideraciones de hecho y de derecho en que funda la tarifa propuesta,
misma que debera:

a) Basarse en criterios objetivos y determinables mediante una simple
operacion aritmética;

b) En caso de formas de explotacion en las que participen diversas clases de
titulares de derechos de autor y derechos conexos, establecer Ia

participacion que cada clase de titulares tendra sobre la tarifa global, y
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c) Enunciar los elementos, criterios objetivos o, en su caso, practicas
establecidas que justifiquen el calculo del pago que deberan hacer las
distintas categorias de usuarios a quienes resulte aplicable la tarifa, y

V. Detallar el sistema o forma en que se repartiran a los socios o agremiados
las cantidades que recaude la sociedad o, en su caso, la camara, grupo o
asociaciéon de usuarios que se beneficia con la tarifa”.

Estimamos que la remision realizada por el articulo 167 del
reglamento respectivo, al articulo 212 de la Ley Federal de Derecho de Autor
en realidad no cumple su cometido de generar un criterio de objetividad para
determinar los dafios y perjuicios, tal y como parece que es su intencion,
habida cuenta que, de la sola lectura del precepto indicado en segundo
lugar, se advierte una gran oscuridad e incertidumbre en lo referente a las
regalias y a su aprobacion tanto temporal como final a cargo del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

En primer lugar, ello es asi, pues existe indeterminacion en cuanto a
la circunstancia de que no se haya presentado solicitud por parte interesada
para la aprobacion de regalias. En este sentido, nos parece obvio que no
existen bases objetivas como criterio util para la autoridad judicial en su
mision de fijar montos de dafos y perjuicios.

En segundo lugar, las oportunidades que se dan para oponerse a la
fijacion de regalias tampoco propician certeza y por lo mismo no generan
objetividad como criterio aprovechable por la autoridad jurisdiccional para la
fijacion de montos en materia de dafios y perjuicios.

Asi las cosas, aun cuando entendemos la intencionalidad que preve el
invocado numeral 167 del Reglamento de la Ley Federal de Derecho de
Autor, sus alcances son francamente precarios, de tal manera que seran en
casos muy especificos en que se haya cumplido con el procedimiento
administrativo correspondiente cuando se cuente con algun grado de certeza
que posteriormente sirva de base objetiva en la tarea judicial.

Es de relevancia hacer mencion que, el Instituto Nacional de Derecho
de Autor, como autoridad administrativa en la materia, tiene entre otras
facultades la de intervenir en conflictos que se susciten sobre derecho de
autor, de conformidad con los procedimientos de avenencia y arbitraje
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establecidos en la ley, tal y como lo establece la fraccion Xl del articulo 103
del Reglamento de la Ley de Derechos de Autor.

Asi mismo, en la fraccion Xlll del precepto citado en el parrafo
anterior, el indicado instituto de proteccion autoral tiene encomendada la
misién de emitir dictamenes técnicos que sean requeridos por el Poder
Judicial, por el ministerio publico de la federacién o por un grupo arbitral.

Es evidente que la facultad que se menciona en el parrafo precedente
tiene una gran relevancia, puesto que el grado de especializacion del
Instituto Nacional del Derecho de Autor a de ser tomado en consideracion
por autoridades judiciales y de procuracién de justicia a nivel federal al
momento en que sea necesario establecer el monto de los dafios y perjuicios

por violacion a los derechos de autor.

5. Ley Federal de Variedades Vegetales.

La Ley Federal de Variedades Vegetales, es el resultado de la
adecuacion de la legislacion mexicana a algunos tratados internacionales
celebrados por México. Esta ley, publicada el 25 de octubre del afio de 1996,
se encarga de proteger las variedades vegetales, anteriormente tuteladas
por la Ley de la Propiedad Industrial establece en su numeral 1° lo siguiente;

“‘Art.1°.- La presente ley tiene por objeto fijar las bases vy
procedimientos para la proteccion de los derechos de los obtentores de
variedades vegetales. Su aplicacion e interpretacién, para efectos
administrativos, correspondera al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria
de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural.”

Consideramos que, desde una vertiente tedrica, no debiera ser la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Social la encargada de
aplicar e interpretar esta ley, sino el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, pues las variedades vegetales se pueden catalogar faciimente
como una rama de la propiedad industrial y no como una rama
independiente.

Ahora bien, desde una perspectiva practica, creemos conveniente que
efectivamente sea la Secretaria de Ganaderia y Desarrollo Social la encarga
de aplicar e interpretar la Ley Federal de Variedades Vegetales, pues cuenta



96

con los recursos materiales y humanos (como el Sistema Nacional de
Inspeccién y Certificacion de Semillas) para hacerlo de manera mas efectiva.

En lo que respecta a las facultades en materia de danos que el
Ejecutivo Federal confiere a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y
desarrollo Social , son las que se citan en el articulo 3° de la Ley Federal de
Variedades Vegetales que exponemos a continuacion:

“Art. 3°.- La Secretaria tendra las siguientes atribuciones: VII.- Actuar
como arbitro en la resolucion de controversias que le sean sometidas por los
interesados relacionadas con el pago de dafios y perjuicios derivados de la
violacién a los derechos que tutela esta ley, asi como en todos aquellos
asuntos relacionados con presuntas irregularidades relativas a la materia de
esta ley y que no se prevean en la misma o en su reglamento;

A diferencia de la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley de la
Propiedad Industrial, en este ordenamiento no se menciona ni explicita ni
implicitamente como se hara el calculo en materia de dafos, simplemente

faculta a la secretaria a fungir como arbitro.

6. Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

De conformidad con lo que dispone el articulo 1° de la Ley de
Propiedad Industrial, la aplicacion administrativa de dicha ley corresponde al
ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y, al mismo tiempo, en el articulo primero de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo se establece que este ordenamiento es
aplicable, entre otros, a los organismos publicos descentralizados de la
administracién publica federal como es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Asi, por ser un documento procesal federal que se emplea por la
autoridad administrativa sobre propiedad intelectual, es necesario ocuparnos
de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, para lo cual daremos
cita a uno de los articulos mas trascendentes para nuestra area de estudio
en torno a las resoluciones administrativas que se dicten en los
procedimientos que se lleguen a instaurar.

Del articulo 73 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo se

desprende la obligacién de la autoridad administrativa de fundar y motivar



97

sus resoluciones considerando cuatro factores de suma importancia, para la
determinacion de las posibles afectaciones:

‘La autoridad administrativa fundara y motivara su resolucion,
considerando:
I. Los dafios que se hubieren producido o puedan producirse;
II. El caracter intencional o no de la accién u omisién constitutiva de la
infraccion;
lll. La gravedad de la infraccion; y
IV. La reincidencia del infractor”.

Es trascendental el acatamiento de este articulo por parte de la
autoridad administrativa, debido que su aplicacién evita arbitrariedades e

injusticias en contra de los particulares.

7. Cédigo Penal Federal.

En materia de derechos de autor figuran supuestos para prever una
conducta delictuosa; estos de encuentran plasmados en el Cédigo Penal
Federal, especificamente en el titulo vigésimo sexto sobre materia de
derechos de autor, y destacadamente en sus numerales 424, 424 bis, 424
ter, 425, 427, 428 y 429, que disponen lo siguiente:

“‘Art. 424.- Se impondra prision de seis meses a seis anos y de
trescientos a tres mil dias multa:

I. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que
distribuye la Secretaria de Educacion Publica;

II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca mas numeros
de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de
Autor, que los autorizados por el titular de los derechos;

lll. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorizacion
correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.”

“Art. 424 bis.- Se impondra prision de tres a diez anos y de dos mil a
veinte mil dias multa:

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al pais, almacene, transporte,
distribuya, 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 autorizacion que en los términos
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de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los
derechos conexos.

Igual pena se impondra 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 librosa que se refiere el
parrafo anterior, o
II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad
sea desactivar los dispositivos electronicos de proteccion de un programa de
computacion.”

“‘Art. 424 ter.- Se impondra prision de seis meses a seis afos y de
cinco mil a treinta mil dias multa, a quien venda a cualquier consumidor final
en vias o en lugares publicos, en forma dolosa, con fines de especulacién
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 estara a lo dispuesto en el articulo 424 Bis de
este Codigo.”

“‘Art. 425.- Se impondra prisibn de seis meses a dos afnos o de
trescientos a tres mil dias multa, al que a sabiendas y sin derecho explote
con fines de lucro una interpretacion o una ejecucion.”

“‘Art. 426.- Se impondra prisidbn de seis meses a cuatro afios y de
trescientos a tres mil dias multa,en los casos siguientes:

I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para
descifrar una senal de satélite cifrada, portadora de programas, sin
autorizacion del distribuidor legitimo de dicha sefal, y
II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de
descifrar una sefal de satélite cifrada, portadora de programas, sin
autorizacion del distribuidor legitimo de dicha senal.”

“Art. 427.- Se impondra prision de seis meses a seis anos y de
trescientos a tres mil dias multa, a quien publique a sabiendas una obra
substituyendo el nombre del autor por otro nombre.”

“Art. 428.- Las sanciones pecuniarias previstas en el presente titulo se
aplicaran sin perjuicio de la reparacion del dafio, cuyo monto no podra ser

menor al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto
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o de la prestacion de servicios que impliquen violacion a alguno o algunos de
los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.”

“Art. 429.- Los delitos previstos en este Titulo se perseguiran de oficio,
excepto lo previsto en los articulos 424, fraccion Il y 427.”

Es menester sefalar que, en materia de propiedad industrial, los
delitos se encuentran previstos en la Ley de Propiedad Industrial,

especificamente en el capitulo tercero llamado “de los delitos”.

8. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Nuestro estudio en materia de dafos y perjuicios no puede dejar a un
lado las interesantes reflexiones que en épocas recientes han emitido los
organos jurisdiccionales en materia federal, es por ello que, en los parrafos
siguientes, presentamos interesantes criterios que nos permitiran conocer el
estado actual de la argumentacion judicial en la materia.

En principio, haremos alusion al criterio interpretativo en el que la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion se refirié especificamente al articulo
216 Bis de la Ley Federal de Derecho de Autor, en donde consideré que
dicho precepto no transgrede la garantia de legalidad.

La aludida interpretacion se redactd en los términos literales
siguientes:

“DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, AL CUANTIFICAR LA REPARACION DEL DANO MORAL Y/O
MATERIAL, ASIi COMO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS Y
PERJUICIOS A CARGO DE QUIEN TRANSGREDA TALES DERECHOS,
NO VIOLA LA GARANTIA DE LEGALIDAD.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha sostenido que tratandose de
disposiciones legales, la garantia de legalidad contenida en el articulo 16 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos se satisface
cuando la autoridad legislativa que las emite esta legitimamente facultada
para ello por la propia Constitucion y por las leyes que asi lo determinan, y
cuando se refieren a relaciones sociales que requieren regularse
juridicamente. Ahora bien, el parrafo 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 produccion de sus obras
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y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores
y perfeccionadores de alguna mejora y, por otra parte, la fraccion XXX del
articulo 73 de la Constitucion General de la Republica prevé que el
Congreso de la Unién tiene facultades para expedir todas las leyes
necesarias para hacer efectivas las facultades previstas en el propio
precepto y las demas concedidas por la Norma Fundamental a los Poderes
de la Unién, es decir, las no conferidas expresamente a las legislaturas
locales. En ese sentido, el articulo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de
Autor, al establecer que la reparacioén del dafio moral y/o material, asi como
la indemnizacion por dafios y perjuicios a cargo de quien transgreda los
derechos autorales no podra ser inferior al cuarenta por ciento del precio de
venta al publico del producto original o de la prestacion original de cualquier
tipo de servicio, no viola la mencionada garantia de legalidad, pues ademas
de que senala al sujeto destinatario de la norma (cualquiera que cause
dafios por la violacidon a tales derechos), en términos de los referidos
preceptos constitucionales el legislador federal esta facultado para
cuantificar el monto correspondiente”.

Son dos razones esenciales que sustentan el anterior criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion:

a).- El articulo precisa el sujeto destinatario de la norma (cualquiera
que cause dafos por la violacion a tales derechos) y, b) el legislador federal
esta facultado para legislar sobre el monto en materia de reparacién de
dafos y perjuicios.

En nuestra opinidon la desestimacion que realiza la Suprema Corte
sobre el planteamiento de inconstitucionalidad es correcta, al menos en la
forma en que se planted la litis sobre la pretendida transgresién a la garantia
de legalidad, ya que ciertamente, en términos de lo que dispone la fraccién
XXX del articulo 73 de la Constitucion, el Congreso de la Unién esta
facultado para expedir leyes que permitan hacer efectivas las deposiciones

normativas que emite y, con base en ello, es evidente que la expedicion del
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articulo 216 bis de la ley autoral, validamente el legislador federal establecio
un monto de indemnizacién por concepto de dafos y perjuicios, pero sin que
con ello se controvierta propiamente la materia misma del calculo de la
indemnizacion.

De los criterios sobre los cuales nos ocupamos en este inciso,
posiblemente el que mejor podria salir librado de una critica profunda, seria
justamente el que ahora analizamos; sin embargo, insistimos nos parece que
el defecto de las consideraciones que sustentan tal criterio restringen un
concepto de legalidad que no atienden a los elementos de la justicia y de la
equidad que a nuestro parecer deben armonizar cualquier interpretacion
constitucional como la que es materia de la tesis en alusion.

En ese orden de ideas, estimamos que es inconveniente que en el
futuro la Suprema Corte de Justicia de la Nacion efectiue una serie de
inferencias a la luz de la legalidad y simultdneamente realice un balance de
otras garantias o derechos fundamentales, valores y principios
constitucionales que a la fecha descansan en una concepcion amplia de los
denominados derechos humanos.

Lo anterior puede explicarse también sobre la base de que la
legalidad y la arbitrariedad no pueden encontrar afinidad en un campo de
aplicacion pragmatica, esto es, no puede soslayarse el hecho de que, en una
estrechez interpretativa en materia de legalidad pueda prevalecer una
severa arbitrariedad que en todo caso debe advertir la autoridad
jurisdiccional, mas aun la de amparo, pero que en el caso queda anulada
con la redaccion contenida en el multicitado articulo 216 bis de la Ley
Federal de Derecho de Autor.

Otro criterio trascendente surgido del Maximo Tribunal de Justicia, se
encarga de validar la constitucionalidad del articulo 216 bis de la multicitada
ley de derechos de autor, al considerar que su emisién no transgrede la
garantia de igualdad, lo que hace conforme al texto literal siguiente:
“DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, AL PREVER LA REPARACION POR EL DANO MORAL Y/O
MATERIAL, ASi COMO LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS
POR VIOLACION A TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARANTIA DE
IGUALDAD.
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El citado precepto legal prevé, en su parrafo primero, que la
reparacion del dafio material y/o moral, asi como la indemnizacion por dafios
y perjuicios por violacion a los derechos que confiere la propia Ley en ningun
caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico del
producto original o de la prestacion original de cualquier tipo de servicios que
impliquen violacién a algun derecho tutelado 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 privativa, pues de
manera general, abstracta e impersonal determina que deben reparar el
dafio material o moral e indemnizar por los dafios y perjuicios todos aquellos
que violen los derechos indicados, sin dirigirse a una persona o grupo
previamente identificado, o a casos determinados de antemano, destinados
a desaparecer después de su aplicaciéon. Por tanto, el articulo 216 bis de la
Ley Federal del Derecho de Autor no viola la garantia de igualdad contenida
en el articulo 10. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en virtud de que otorga a los infractores idéntico estatus juridico.
En efecto, el analisis de igualdad no solo 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 material, o de dafos y
perjuicios, los cuales tienen en comun que afectan derechos de valor
patrimonial. Ademas, dicho numeral describe las conductas infractoras y
regula individualmente la indemnizacion a cargo de quien cause alguno de
los dafos indicados, sin exigir para su actualizacion la realizaciéon de una o
varias conductas, ni establecer la imposicidn de la sancion relativa atento al
nuimero de infracciones cometidas.” %

El argumento que nos parece mas destacable por parte de la Corte
por considerar que no existe infraccidon a la garantia de igualdad por lo que
aborda el articulo 212 bis de la ley en comentario, es el relativo a que tal

precepto implica otorgar a los infractores idéntico estatus juridico, sin
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referirse a sujetos iguales ubicados en situaciones juridicas distintas. Esta
consideracion es atendible conforme al planteamiento litigioso que
seguramente se presentd para analizar el problema de inconstitucionalidad,
pero lo que configura hoy un derecho humano igualitario, nos parece va mas
alla de esa perspectiva interpretativa.

Ciertamente, ese derecho humano de igualdad nos parece debe
cumplir con el compromiso de encontrar un cabal equilibrio entre el dafo
efectivamente infligido y su correspondiente reparacion para
verdaderamente poner en un plano de igualdad real a quienes se coloquen
en los supuestos de la norma. Esto nos parece no ocurre en el caso de lo
que dispone el multicitado articulo 216 bis de la ley especializada en derecho
de autor, pues lo unico que hace el texto de esta ley es generar condiciones
matematicas de igualdad, creando un desajuste verdadero entre las
relaciones materiales existentes entre los sujetos que trasgredan la norma,
sin diferenciar los distintos grados de afectacién que pueden producir. Esto
es, lo que nos parece desafortunado del criterio del Maximo Tribunal de
Justicia es que, a pesar de reconocer que la igualdad implica el
reconocimiento de diferencias, convalida un trato igual, a partir de un minimo
indemnizatorio, sin hacer distingos casuisticos.

Lo anterior significa, en una apertura interpretativa de mayores
alcances, permitir que en la igualdad constitucional se permitan mayores
matices facticos y juridicos para que la igualdad no sea legalmente
autoreferencial, sino que la igualdad, contraste frente a situaciones
discrepantes. Esto significa darle a la igualdad una mayor extension e
importancia a virtud de la cual no se trata de una igualdad de individuos
frente a la ley, sino mas bien de una igualdad real proveniente de situaciones
desiguales, es decir, para alcanzar la igualdad o mas bien dicho la verdadera
igualdad es imprescindible reconocer las desigualdades. Nuevamente esa
concepcion de igualdad empata con un concepto que se viene superando en
la posmodernidad.

En el siguiente apartado se analizara la jurisprudencia relativa acerca
de la no violacion de seguridad juridica del articulo 216 bis, dicha

jurisprudencia se transcribe a continuacion:
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“DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA NO VIOLA LA GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA POR NO
DEFINIR LO QUE DEBE ENTENDERSE POR DANO MATERIAL.

El citado precepto legal prevé la reparacion del dafio moral y/o
material, y define al primero como aquel que se ocasione por la violacion a
cualquiera de los derechos sefalados en las fracciones |, Il, lll, IV y VI del
articulo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pero no define lo que
debe entenderse por dafio material; sin embargo, esa omision no lo torna
violatorio de la garantia de seguridad juridica contenida en el articulo 16 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que en
términos de las fracciones indicadas, por dafio moral se entiende el que
resulta de la violacion a los derechos de los autores consistentes en
determinar cuando debe divulgarse su obra o mantenerla inédita; exigir el
reconocimiento de su calidad de autor y disponer que su divulgacion se
efectie como obra anénima o seuddénima; oponerse a su deformacion,
mutilacion u otra modificacion y oponerse a que se les atribuya una obra que
no es de su creacidon, resulta evidente que se trata de derechos
extrapatrimoniales; de ahi que por exclusion el dafo material debe
conceptualizarse como el que produce afectacion a los derechos de
contenido patrimonial, diversos a los aludidos. “*’

En cuanto a esta tesis en la que se sostiene la no trasgresiéon a la
garantia de seguridad juridica, es posible hacer diversos comentarios.

En principio, habremos de recordar que precisamente uno de los
aspectos mas controversiales en el derecho es aun hoy el de la seguridad
juridica, entendida como un saber a qué atenerse.

Bajo el entorno senalado en el parrafo anterior, una visién sin
complicaciones nos lleva necesariamente a la conclusion a la que arribé la
Suprema Corte; Sin embargo, consideramos que el problema es mucho mas
complejo, dado que la seguridad juridica no puede ser interpretada
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simplemente en el sentido sefalado, sino que debe ampliarse a un concepto
que permita acceder a posturas de mayor eficacia.

La seguridad juridica por si misma no debe considerarse tan solo un
valor en el sentido de una exigencia meramente formal, mas bien, al
momento de entender e interpretar la seguridad juridica, en un ejercicio de
contradiccion entre una ley y la Constitucion, deben observarse las posibles
situaciones de inequidad que pueden existir mas alla de una indagacion
restringida. En el caso, nos parece patente que, en ese punto, el Maximo
Tribunal de Justicia de la nacion asumio una postura formalista sumamente
cerrada que imposibilita ensanchar la importancia de la garantia de
seguridad juridica.

Una vision progresista de la seguridad juridica a la luz de los derechos
humanos nos debe llevar a considerar que estamos ante un derecho
fundamental que busca alcanzar efectivamente una certidumbre, pero que
sea en el sentido de conseguir una resolucion justa y equitativa, de tal forma
que dicha seguridad ascienda a un plano no solamente de forma sino
también de fondo. En esta visidn, la seguridad seguira siendo un saber a qué
atenerse, pero atenerse a una proteccioén plena y a un acceso pleno a la
justicia no solamente procesal, sino también sustantivo y, bajo ese esquema,
el articulo 216 bis tantas veces mencionado no otorga una seguridad juridica
que se acople cabalmente a una tutela judicial efectiva para conservar la
armonia de causalidad que nos parece debe presentarse para alcanzar un
resarcimiento e indemnizacion justos y equitativos. Naturalmente, nuestra
perspectiva asume una vision que complementa la seguridad juridica con el
derecho a la justicia contemplado en el articulo 17 de la Constitucion.

En cuanto al planteamiento de inconstitucionalidad que analiza la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion vinculado con la pena inusitada o
multa excesiva, se cita el siguiente criterio:
“DERECHOS DE AUTOR. LA REPARACION DEL DANO MATERIAL Y/O
MORAL, Y LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS POR
VIOLACION A TALES DERECHOS, CUYO MONTO PREVE EL ARTICULO
216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CONSTITUYEN UNA PENA
INUSITADA O UNA MULTA EXCESIVA.
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El citado precepto legal sefiala que la reparacion del dafio material y/o moral
asi como la indemnizacion por dafios y perjuicios por violacion a los
derechos que confiere dicha Ley en ningun caso sera inferior al cuarenta por
ciento del precio de venta al publico del producto original o de la prestacion
original de cualquier tipo de servicios que impliquen violaciéon a alguno o
algunos de los derechos tutelados por la propia ley, lo cual se inscribe dentro
del campo de la responsabilidad civil y tiene como finalidad garantizar a los
titulares de derechos autorales que la reparacion exigible equivaldra a ese
minimo, cuyo fundamento se encuentra en el articulo 28 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no tiene el propédsito de
castigar, sino de resarcir, ya que no atiende a la conducta infractora sino al
dano causado. Por tanto, la reparacion y la indemnizacion de que se trata no
constituyen una pena inusitada o una multa excesiva de las prohibidas por el
articulo 22 constitucional, porque no implica la imposicibn de penas o
sanciones por la comision de algun ilicito penal o una falta administrativa, ni
tiene el animo de causar al gobernado dolor en su cuerpo, deshonrarlo,
causarle una alteracion fisica o privarlo de una parte de su patrimonio a favor
del Estado, sino sélo tiene propdsitos indemnizatorios.” %

Esta tesis, si bien llega a una conclusidén que por sus basamentes no
puede refutarse, lo cierto es que, mas alla de la constitucionalidad del
precepto a que se refiere, soslaya la necesaria proporcionalidad que debe
existir en toda indemnizacion.

Muy interesante resulta la siguiente interpretacion realizada por un

tribunal colegiado de circuito en cuanto a las medidas cautelares en materia
de propiedad industrial, cuyo texto integro es el siguiente:
‘“MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PARA ANALIZAR LA NATURALEZA DE LA VIOLACION ALEGADA POR
QUIEN LAS SOLICITA Y DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDERLAS,
DEBE EMPLEARSE LA PONDERACION DE PRINCIPIOS, SIEMPRE Y
CUANDO CONCURRAN LOS REQUISITOS LEGALES

% Registro No. 166677 Localizacion: Novena Epoca. Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta XXX, Agosto de
2009. Pagina: 64. Tesis: 1a. CXIl1/2009 Tesis Aislada: Materia(s):
Constitucional, Administrativa.



107

En materia de propiedad industrial, para determinar si procede conceder una
medida cautelar es necesario analizar la naturaleza de la violacion alegada
por quien la solicita, lo que hace necesario realizar un juicio de probabilidad
y verosimilitud del derecho esgrimido, en el que debe emplearse la
ponderacion de principios, a efecto de analizar la idoneidad, la necesidad y
la proporcionalidad entre medios y fines de dicha medida, sobre todo cuando
estan enfrentados dos derechos que se presumen legitimos, ya sea en
cuanto a la titularidad de una patente, o de ésta y un registro. Asi, la
idoneidad se traduce en la legitimidad constitucional del principio adoptado
como preferente, por resultar el adecuado para el logro de un fin
constitucionalmente valido. Por su parte, la necesidad consiste en que no
exista otro medio (igual o mas eficaz) menos limitativo para satisfacer el fin
del interés publico y que sacrifique, en menor medida, los derechos
fundamentales de los implicados. Finalmente, el mandato de
proporcionalidad entre medios y fines, implica que, al elegir entre un perjuicio
y un beneficio en favor de dos o mas bienes tutelados, el principio satisfecho
0 que resulte privilegiado lo sea en mayor proporcion que el sacrificado. En
estas condiciones, la autoridad administrativa o el 6rgano jurisdiccional
habra de ponderar si rechaza o decreta las medidas cautelares propuestas,
atendiendo a la relacion entre la finalidad perseguida, la eficacia de la
medida y la afectacibn que produzca, siempre y cuando concurran los
requisitos legales establecidos y se motive su determinacion.”®

Criterios como el anterior dan cuenta, por una parte, de la importancia
que tienen las medidas cautelares para conservar la materia de fondo de un
asunto en materia de propiedad industrial, y por otro lado, evidencian la
importancia que hoy tiene para la justicia federal operar a través de
principios con la finalidad de justificar mejor sus resoluciones.

Es evidente que el ejercicio ponderativo que se lleva a cabo en el
criterio precedente permite constatar, en principio, la naturaleza juridica de

una medida cautelar, a la que le corresponde una importancia mayuscula
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frente a una posible afectacion a los derechos que derivan de la propiedad
industrial.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Naciéon sustentd el
siguiente criterio de interpretacion:
“DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE
INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS EN LA ViA
JURISDICCIONAL SOLO ESTA CONDICIONADA A LA DECLARACION
PREVIA.- DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA
CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCION ADMINISTRATIVA O EN
MATERIA DE COMERCIO REGULADA POR LOS ARTICULOS 229 Y 231
DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicacidon administrativa
de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se
cometan las infracciones administrativas establecidas en su articulo 229, las
cuales atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en
materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las
cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o
practicas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos
organos se limita al conocimiento y sancion de infracciones administrativas y
en materia de comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se
hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal -que no deriven de
infracciones administrativas o de comercio- de cuyo conocimiento son
competentes los tribunales de la Federacion y de las entidades federativas
en términos de los articulos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahi que
la procedencia de la accion de indemnizacion de dafios y perjuicios en la via
jurisdiccional solo esta condicionada a la declaracion previa de la autoridad
administrativa cuando la controversia deriva de una infraccién administrativa
o0 en materia de comercio regulada por los articulos 229 y 231 de la Ley

Federal del Derecho de Autor, en caso contrario, la accidon de indemnizaciéon
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por dafnos y perjuicios puede ejercerse directamente ante la autoridad
jurisdiccional, sin necesidad de declaracién previa.”'®

La caracteristica mas notable que advertimos en el anterior criterio
interpretativo emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacién es el relativo al alto grado de especializacion que ha alcanzado la
acciéon de indemnizacion por dafios y perjuicios en tratdndose de la
infraccion en materia de derechos de autor, asi como de propiedad
industrial.

A pesar de el rigor técnico que se advierte de la interpretacion que se
hace en la tesis materia de nuestro comentario, advertimos una situacion
delicada para los intereses de quien resulten afectados de alguna manera en
estos campos del derecho intelectual, pues desde el punto de vista funcional
o utilitario, es patente que se somete al afectado al seguimiento de dos
procedimientos, uno administrativo y luego otro civil en la via jurisdiccional,
para obtener una condena determinada por concepto de indemnizacion por
dafos y perjuicios.

Es entonces cuestionable que, después de ser objeto de un agravio,
el ofendido deba primero obtener una declaracién administrativa por haberse
cometido en su perjuicio infracciones en materia de derecho de autor, y con
base en ello estar sujeto el seguimiento de un juicio civil para que se le
cubran los dafios y perjuicios recibidos. Es decir, resulta poco practico y de
alguna manera atentatorio al debido acceso a la justicia que una afectacion a
la autoria intelectual deba ser combatida primero en una via y luego en otra
para obtener una reparacion final.

Muy posiblemente una nueva revisibn que realizara el Maximo
Tribunal de Justicia al susodicho criterio interpretativo, a la luz de los
derechos fundamentales de debido proceso y acceso cabal a la justicia,
podria replantear una solucion diferente.

En esa nueva ruta interpretativa, tal vez se llegaria a una

determinacion diferente, en la que se privilegiara la oportunidad como un
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elemento indispensable de la justicia, evitando dilaciones innecesarias para
obtener una resolucion en una sola via, mas alla de lo que se desprende de
la motivacion legislativa que dio origen a la interpretacion realizada por la
Suprema Corte, sin soslayar, que de manera independiente, el asunto podra
ventilarse en la via penal, siempre y cuando la reparacion del dafio no se
obtenga simultdneamente en la via penal y en otra, que puede ser ya la civil

o la administrativa.

9. Instrumentos internacionales.

La propiedad intelectual es una de las materias sobre las que existe
mayor producciéon normativa en el ambito internacional, lo que hoy se
potencia de una manera muy significativa a la luz de nuestro sistema juridica
mexicano, en donde se le da una jerarquia constitucional a los tratados
internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto, nuestra
intencion no es abordar todos los instrumentos internacionales existentes en
torno a la propiedad intelectual, sino simplemente hacer una mencion
general de ellos y especificamente una particular a determinados textos
internacionales que estimamos de interés.

Al abordar un numero importantes de tratados internacionales, el tema
de la reparacion del dafo, asigna a la correspondiente legislacién nacional
su regulacion, lo que nos conduce a fincar nuestro estudio de manera
especial justamente en nuestra legislacion interna.

La indicada permision internacional, acorde con un enfoque critico
moderado o conservador, pudiera considerarse conveniente, sobre todo
atendiendo a un principio basico de respeto a la soberania legislativa de los
paises, pero al mismo tiempo pudiera ser criticada en atencion a las
situaciones de disparidad que se pudiesen engendrar, derivada de
violaciones que pueden darse en un mundo globalizado como el que
actualmente vivimos, en donde la reparacion del dafo, segun el lugar en el
que se causara, tendria distintos efectos indemnizatorios que incluso pueden
resultar contrarios o contradictorios.

El problema de fondo tiene entonces una gran trascendencia en la
forma en que se conduce la economia de un pais, ya que, como lo

apuntamos en distintas partes de esta tesis, sin lugar a dudas, el tema
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central de la propiedad intelectual no puede desvincularse de los fenbmenos
econdmicos de una sociedad, particularmente en lo que toca a la
competencia economica.

Una inadecuada regulacion en materia de reparacion de dafios puede
ser la causante directa del derrumbamiento de empresas e incluso de
consorcios. En este punto evidentemente existe todo un bagaje de gran
interés que no debe soslayarse al momento de considerar la importancia de
cual es el sistema reparador de dafios mas conveniente para un sistema
juridico determinado.

Ahora bien, mas alla de establecer si es correcta 0 no esa remisiéon
regulatoria, lo que interesa de una manera particular, es establecer hasta
qué punto es conducente o no el sistema doméstico de reparaciéon de los
dafios, ya que es finalmente esa la forma en que han de dilucidarse los

debates que se lleguen a presentar.

A) Algunos instrumentos internacionales de proteccién de la propiedad
intelectual.
a) Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

A este instrumento internacional se le conoce como “Pacto de San
José, debido a que fue celebrado en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969.

A este importante documento ya nos hemos referido de manera
preliminar al ocuparnos del nuevo texto del articulo primero de la
Constitucion, por lo que, de inicio, nos remitimos a lo ahi expuesto, sin
embargo, ademas es importante referirmos a lo que establece este
documento en cuanto a la proteccion a la dignidad y a la honra de las
personas.

Al efecto, el numeral 11 de este trascendente documento internacional
establece lo siguiente:

“Art. 11.- Proteccion de la honra y de la dignidad 1. Toda persona
tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.2.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o0 abusivas en si vida

privada en la de su familia, en su domicilio, o en su correspondencia, ni de
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ataques ilegales a su honra o reputacién. 3. Toda persona tiene derecho a la
proteccion de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Estimamos que es de una notable importancia que el Estado
Mexicano a través del Senado de la Republica haya aproado este
documento que ademas esta suscrito por el jefe del Ejecutivo Federal, en
razon de que el sehalamiento que se hace sobre la dignidad humana es
justamente la base esencial sobre la que descansas todos los derechos

humanos, entre los que se encuentran el derecho de creacidn o invencion.

b) Declaracion Universal de los Derechos Humanos.

En primer término haremos mencion a la Declaracion Universal de los
derechos humanos, documento que consideramos de suma importancia,
pues contiene los derechos humanos considerados como basicos, entre los
que podemos encontrar a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo
el derecho base para la existencia de los derechos intelectuales, que es la
libertad de expresion. En el articulo 19 de la Declaracion Universal de los
Derechos Humanos nos encontramos que la indicada libertad de expresion,

esta regulada de la manera siguiente:

“‘Art. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinidn y de
expresion; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitacion de fronteras, por cualquier medio de expresion.

La libertad de expresion es la condicion que hace posible que se
reconozca el derecho a la propiedad intelectual, pues sin ella no seria
factible que el autor, investigador, inventor, cientifico o creativo pueda
manifestar abiertamente su creaciéon intelectual. En esa linea, podemos
afirmar que un Estado que no protege la libertad de expresion de sus
gobernados, tampoco protegera los derechos intelectuales integramente.

El articulo 27 de este importante ordenamiento internacional resulta
sumamente importante en materia de propiedad intelectual pues, es éste el
que explicitamente se refiere a la obligacion de los Estados de proteger los

derechos intelectuales, tanto moral como patrimonialmente. A continuacion
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por la importancia que tiene nuestro estudio, damos cita al mencionado
articulo:

Art. 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso cientifico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona
tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razon de las producciones cientificas, literarias o artisticas

de que sea autora.

c) Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La Declaracién Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
tiene un valor histérico fundamental, pues es considerado como el primer
acuerdo internacional que se encarga de la tutela de los derechos humanos
como topico central. En este documento podemos encontrar el
reconocimiento a la libertad de expresion por medio de la investigacion,
opinion y la difusion del pensamiento por cualquier medio. Estas
disposiciones estan contenidas literalmente en el articulo IV que se cita a

continuacion:

“Art. IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigacion, de
opinién y de expresion y difusién del pensamiento por cualquier medio.

Al mencionado articulo lv podriamos agregarle otros elementos como la
creacion, la invencién o la libre manifestacion de las ideas, asi como su
proteccion moral y patrimonial.”

En ese mismo orden de ideas, el articulo XVIII del texto internacional
en mencion establece el derecho del hombre de participacion cultural,
artistica, cientifica, inventiva o creativa y la proteccion de ésta, conforme se
constata con la reproduccion literal siguiente:

“‘Art. Xlll. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida
cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que
resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los

descubrimientos cientificos.
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Tiene asimismo derecho a la proteccidn de los intereses morales vy
materiales que le correspondan por razén de los inventos, obras literarias,

cientificas y artisticas de que sea autor.”

d) Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio. (ADPIC).

Este acuerdo es sumamente importante, ya que pone limite a la
disparidad entre los niveles de proteccion, pues establece principios de no
discriminacion, igualdad de trato y transparencia entre los Estados
contratantes.

En el articulo 42 de este ordenamiento, se establecen los
requerimientos basicos para un procedimiento justo y equitativo, ademas de
establecer principios probatorios de gran importancia, como se demuestra de
la transcripcion que a continuacién se hace:

“‘Art. 42.- Los Miembros pondran al alcance de los titulares de
derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de
todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo. Los demandados tendran derecho a recibir aviso por escrito en
tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusion del fundamento de
la reclamacion. Se autorizara a las partes a estar representadas por un
abogado independiente y los procedimientos no impondran exigencias
excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales
obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estaran debidamente
facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas
pertinentes. El procedimiento debera prever medios para identificar y
proteger la informacion confidencial, salvo que ello sea contrario a
prescripciones constitucionales existentes.”

El articulo 45 es de un gran valor para efectos de esta tesis, pues en
éste se enuncia la facultad (por parte de la autoridad judicial) de ordenar al
infractor, compensar el dano que éste haya sufrido, asi como el pago de
abogados que el titular del derecho haya hecho.

"Articulo 45. Las autoridades judiciales estaran facultadas para
ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento

adecuado para compensar el dafio que éste haya sufrido debido a una
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infraccion de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor
que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya
desarrollado una actividad infractora. 2. Las autoridades judiciales estaran
asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular
del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean
procedentes. Cuando asi proceda, los Miembros podran facultar a las
autoridades judiciales para que concedan reparacidon por concepto de
beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun
cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para
saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.”

Este importante ordenamiento contempla un precepto en el que se
abordan algunas situaciones que previenen mayores dafos en aquellos
casos en que exista violacién al derecho de propiedad intelectual en materia
comercial. Se trata del articulo 46 del instrumento juridico internacional en
tratamiento, que consagra lo siguiente:

“‘Art.46.- Para establecer un medio eficaz de disuasion de las
infracciones, las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar que
las mercancias que se haya determinado que son mercancias infractoras
sean, sin indemnizacion alguna, apartadas de los circuitos comerciales de
forma que se evite causar dafos al titular del derecho, o que sean
destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estaran ademas
facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan
utilizado predominantemente para la produccién de los bienes infractores,
sean, sin indemnizacion alguna, apartados de los circuitos comerciales de
forma que se reduzcan al minimo los riesgos de nuevas infracciones. Se
tendran en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la
necesidad de que haya proporcion entre la gravedad de la infraccion y las
medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, la simple retirada
de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastara, salvo
en casos excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en

los circuitos comerciales.”
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Por ultimo, el articulo 48 del mencionado instrumento internacional,
explica las facultades que tiene la autoridad judicial para la correcta
indemnizacion al demandado:

“‘Art. 48.- 1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para
ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya
abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a
la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligacidon o una
restriccion, por el dano sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades
judiciales estaran asimismo facultadas para ordenar al demandante que
pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los
abogados que sean procedentes. 2. En relacion con la administracion de
cualquier legislacion relativa a la proteccion o a la observancia de los
derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximiran tanto a las
autoridades como a los funcionarios publicos de las responsabilidades que
darian lugar a medidas correctoras adecuadas soélo en el caso de
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la
administracion de dicha legislacion.”

Debemos resaltar de manera muy especial el contenido del precepto
antes citado, de manera particular en la porcion normativa en la cual se
establece la obligacibn de la autoridad judicial de indemnizar
“adecuadamente”.

Es justamente esa indemnizacién adecuada la que nos puede
conducir a establecer una indemnizacion mas cabal que la propuesta en
nuestra legislacion interna, en la cual se taza un porcentaje que puede no

resultar el mas conveniente o adecuado.

f) Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (TLCAN-NAFTA)
Como se sabe, el Tratado de Libre Comercio de América establece un
capitulo entero dedicado exclusivamente a la propiedad intelectual, cuestion
que parece algo preocupante pues, establece la igualdad de trato en
cuestion de competencia econdmica. En ese sentido, consideramos es
inequitativa dicha disposicion, porque nuestro pais no se ha caracterizado
por ser punta de lanza en creaciones cientificas, comerciales y artisticas,

mientras que Estados Unidos es uno de los paises que mas aporta a la
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industria tanto cientifica, artistica, creativa y comercial. Por otro lado,
Canada es un pais en primer mundo, cuya inversion en investigacion vy
tecnologia es por mucho superior a la que emplea México; ademas, desde
una perspectiva ius privatista el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte no tiene la misma jerarquia para las partes contratantes, ya que en
Estados Unidos es un simple acuerdo (agreement),cuya equivalencia
jerarquica es de una ley federal, mientras que en México esta elevado al
rango como un auténtico tratado internacional.

Algunos intelectuales fueron criticos en cuanto a la celebracion de
este tratado, como el distinguido doctor Carlos Arellano Garcia, que desde
antes de su firma definitiva senalé posibles inconstitucionalidades, como la
derivada de la naturaleza del documento por la razon de jerarquia que antes
se comentd, ademas de la existencia de una serie de inconvenientes que a
lo largo de los afios se ha demostrado no eran erréneos.’"

En primer término, comentaremos que el articulo 1703 de este tratado
establece la condicion de igualdad de trato incondicional para las partes que
lo integran en materia de propiedad intelectual. Al respecto, llama la atencion
la fraccidn 42 que establece que ninguna de las Partes tendra obligacion
alguna relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos
multilaterales de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual en
relacion a la adquisicion o conservacion de derechos de propiedad
intelectual:

“Art. 1703.- 1. Cada una de las Partes otorgara a los nacionales de
otra Parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios
nacionales en materia de proteccion y defensa de todos los derechos de
propiedad intelectual. En lo que se refiere a los fonogramas, cada una de las
Partes otorgara a los productores y artistas intérpretes o ejecutantes de otra
Parte dicho trato, excepto que cada una de las Partes podra limitar los
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de otra Parte respecto a
los usos secundarios de sus fonogramas, a los derechos que sus nacionales
reciban en el territorio de esa otra Parte. 2. Ninguna de las Partes podra

exigir a los titulares de derechos, como condicién para el otorgamiento de

91 Arellano Garcia, Carlos “TLCAN- NADFDA, una voz ciudadana”, 1 edicion. Editorial
Escuela Libre de Derecho de Puebla, México, 1994
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trato nacional conforme a este articulo, que cumplan con formalidad o
condicion alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos. 3.
Cada una de las Partes podra hacer excepcién de lo sefialado en el parrafo
1, respecto a sus procedimientos administrativos y judiciales para la
proteccion o defensa de los derechos de propiedad intelectual, inclusive
cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra Parte sefale
un domicilio legal o designe un agente en el territorio de la Parte, si la
excepcion esta permitida por la Convencion pertinente listada en el Articulo
1701(2) y siempre que tal excepcion:

(a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de medidas que no sean
incompatibles con este capitulo; y

(b) no se aplique en forma tal que constituya una restriccion encubierta al
comercio.

4. Ninguna de las Partes tendra conforme a este articulo obligacién alguna
relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales
concertados bajo los auspicios de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual en relacién a la adquisicibn o conservacion de derechos de
propiedad intelectual.”

En el siguiente numeral se establece que la legislacion interna de los
Estados altas partes contratantes pueden ser ampliadas pero no pueden
contravenir al tratado.

“‘Art. 1702.- Cada una de las Partes podra otorgar en su legislacion
interna proteccion a los derechos de propiedad intelectual mas amplia que la
requerida en este Tratado, siempre que tal proteccion no sea incompatible
con este Tratado.”

Es conveniente mencionar que cada una de las partes tiene la
obligacion de prever en su legislacion interna procedimientos de defensa de
la propiedad intelectual justos, equitativos y expeditos, que no sean de suma
complejidad o muy onerosos dentro de los parametros de la racionalidad,
esto lo establece el articulo 1714 que se debe entender a la luz de los
articulos 1715 a 1718:

“‘Art. 17141. Cada una de las Partes garantizara, conforme a lo
previsto en este articulo y en los Articulos 1715 a 1718, que su derecho

interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad
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intelectual, que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier
acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este
capitulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y
recursos que desalienten futuras infracciones. Estos procedimientos se
aplicaran de tal manera que se evite la creaciéon de barreras al comercio
legitimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los
procedimientos. 2. Cada una de las Partes garantizara que sus
procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual
sean justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o
costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

3. Cada una de las Partes dispondra que las resoluciones sobre el fondo de
un asunto en procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de
los derechos de propiedad intelectual deban:

(a) preferentemente, formularse por escrito y contener las razones en que se
fundan;

(b) ponerse a disposicion, cuando menos, de las partes en un procedimiento,
sin demoras indebidas; y

(c) fundarse unicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado
a tales partes la oportunidad de ser oidas.

4. Cada una de las Partes garantizara que las partes en un procedimiento
tengan la oportunidad de obtener la revisidén, por una autoridad judicial de
esa Parte, de las resoluciones administrativas definitivas y, conforme a lo
que sefalen las disposiciones de las leyes internas en materia de
competencia respecto a la importancia de un asunto, de obtener por lo
menos la revision de los aspectos juridicos de las resoluciones judiciales de
primera instancia sobre el fondo de un asunto. No obstante lo anterior,
ninguna Parte estara obligada a otorgar la oportunidad de revision judicial de
las sentencias absolutorias en asuntos penales. 5. Nada de lo dispuesto en
este articulo o en los Articulos 1715 a 1718 se interpretara en el sentido de
obligar a cualquiera de las Partes a establecer un sistema judicial especifico
para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema
de esa Parte para la aplicacion de las leyes en general. 6. Para efectos de lo
previsto en los Articulos 1715 a 1718, el término "titular del derecho" incluira
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a las federaciones y asociaciones que estén facultadas legalmente para
ejercer tales derechos.”

En el numeral 1715 se establecen los aspectos procesales
especificos y los recursos en los procedimientos civiles inmediatamente, hay
que sefalar que se impone, también, la facultad para ordenar al infractor de
cualquier derecho de propiedad intelectual resarza el dafios que ha causado
al titular, ademas de cubrir los gastos de honorarios de abogados.

“‘Art. 1715. 1. Cada una de las Partes pondra al alcance de los
titulares de derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de
cualquier derecho de propiedad intelectual establecido en este capitulo.
Cada una de las Partes prevera que:

(a) los demandados tengan derecho a recibir una notificacion oportuna por
escrito con suficiente detalle, incluyendo el fundamento de la reclamacion;
(b) se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por
un abogado independiente;

(c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias
personales forzosas;

(d) todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para
sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y

(e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la
informacion confidencial. 2. Cada una de las Partes dispondra que sus
autoridades judiciales tengan:

(@) cuando una de las partes en un procedimiento haya presentado las
pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de
sus pretensiones y haya indicado alguna prueba pertinente para la
sustentacion de dichas pretensiones que esté bajo control de la parte
contraria, facultad para ordenar a la parte contraria la presentacion de dicha
prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la
proteccion de informacién confidencial;

(b) cuando una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin
motivo valido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas
pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera
significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos,

facultad para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza
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positiva 0 negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo la
demanda o los argumentos presentados por la parte a quien afecte
desfavorablemente la denegacion de acceso a las pruebas, a condicion de
que se conceda a las partes la oportunidad de ser oidas respecto de los
argumentos o las pruebas;

(c) facultad para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de
una infraccién, incluso para impedir que las mercancias importadas que
impliquen la infraccion de un derecho de propiedad intelectual entren en los
circuitos comerciales de su jurisdiccion, orden que se pondra en practica al
menos inmediatamente después del despacho aduanal de dichas
mercancias;

(d) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual
que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como
compensacion por el dafio que el titular del derecho haya sufrido como
consecuencia de la infraccion, cuando el infractor sabia, o tenia
fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad
infractora;

(e) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual
que cubra los gastos del titular del derecho, que podran incluir los honorarios
de abogado apropiados; y

(f) facultad para ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se
hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de
defensa, que proporcione una adecuada compensacion a cualquier parte
erroneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto del
dafo sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los gastos de dicha parte,
que podran incluir los honorarios de abogado apropiados. 3. Con relacion a
la facultad sefialada en el inciso 2(c), ninguna de las Partes estara obligada
a otorgar esa facultad respecto a la materia objeto de proteccion que hubiera
sido adquirida u ordenada por una persona antes de que supiera o tuviera
fundamentos razonables para saber que el tratar con esa materia implicaria
la infraccién de un derecho de propiedad intelectual. 4. Con respecto a la
facultad indicada en el inciso 2(d), cada una de las Partes podra, al menos
en lo relativo a las obras protegidas por derechos de autor y a los

fonogramas, autorizar a las autoridades judiciales para ordenar la
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recuperacion de ganancias o el pago de dafos previamente determinados, o
ambos, aun cuando el infractor no supiera o no tuviera fundamentos
razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora.

5. Cada una de las Partes prevera que, con el objeto de disuadir eficazmente
las infracciones, sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar
que:

(a) las mercancias que hayan encontrado que infringen los derechos de
propiedad intelectual sean, sin indemnizacion de ningun tipo, retiradas de los
circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier dafio al titular del
derecho, o bien, siempre que ello no sea contrario a las disposiciones
constitucionales existentes, se destruyan; y

(b) los materiales e instrumentos que predominantemente se hayan utilizado
para la produccién de las mercancias infractoras sean, sin indemnizacion de
ningun tipo, retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se
reduzcan al minimo los riesgos de infracciones subsecuentes.

Al considerar la emision de dichas o6rdenes, las autoridades judiciales
tomaran en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la
infraccion y las medidas ordenadas, asi como los intereses de otras
personas. En cuanto a las mercancias falsificadas, la mera remocion de la
marca ilicitamente adherida no sera suficiente, salvo en casos
excepcionales, para permitir la liberacion de los bienes en los circuitos
comerciales. 6. Respecto a la administracion de cualquier ley relativa a la
proteccion o defensa de derechos de propiedad intelectual, cada una de las
Partes soélo eximira a las autoridades y funcionarios publicos de la
responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas cuando
las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe durante la
administracién de dichas leyes. 7. Sin perjuicio de las demas disposiciones
de los articulos 1714 a 1718, cuando alguna de las Partes sea demandada
por la infraccién de un derecho de propiedad intelectual como resultado del
uso de ese derecho por ella o por su cuenta, esa Parte podra limitar los
recursos disponibles contra ella al pago de una compensacién adecuada al
titular del derecho, segun las circunstancias del caso, tomando en
consideracion el valor econdmico del uso. 8. Cada una de las Partes prevera

que, cuando pueda ordenarse una reparacion de naturaleza civil como
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resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto,
tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente
equivalentes a los enunciados en este articulo.

Es en el articulo 1716 donde se establecen las medidas precautorias.
Es importante sefalar que, conforme a tal precepto, cualquier tardanza en la
expedicion de esas medidas probablemente podria causar un dafio
irreparable al titular del derecho, lo cual se constata con la reproduccion
literal que enseguida se realiza:

“Art. 1716.- 1. Cada una de las Partes dispondra que sus autoridades
judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rapidas y
eficaces:

(a) para evitar una infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual
y, en particular, evitar la introduccion de mercancias presuntamente
infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdiccion, incluyendo
medidas para evitar la entrada de mercancias importadas al menos
inmediatamente después del despacho aduanal; y

(b) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infraccion. 2. Cada una de las Partes prevera que sus autoridades judiciales
tengan la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias
que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga
acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un
grado suficiente de certidumbre si:

(a) el solicitante es el titular del derecho;

(b) el derecho del solicitante esta siendo infringido, o dicha infraccion es
inminente; y

(c) cualquier demora en la expedicion de esas medidas probablemente
podria causar un dafo irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo
comprobable de que se destruyan las pruebas.

Cada una de las Partes dispondra que sus autoridades judiciales tengan la
facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantia
equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y
para evitar abusos. 3. Cada una de las Partes dispondra que sus
autoridades judiciales tengan facultades para exigir a un solicitante de

medidas precautorias que proporcione mas informacién necesaria para la
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identificacion de los bienes de que se trate por parte de la autoridad que
ejecutara las medidas precautorias. 4. Cada una de las Partes dispondra que
sus autoridades judiciales tengan facultades para ordenar medidas
precautorias en las que se escuche a una sola parte, en particular cuando
haya probabilidad de que cualquier retraso cause un dafio irreparable al
titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que se
destruyan las pruebas. 5. Cada una de las Partes dispondra que, cuando sus
autoridades judiciales adopten medidas precautorias escuchando a una sola
parte:

(a) se notifiquen sin demora las medidas a la persona afectada y en ningun
caso mas tarde que inmediatamente después de la ejecucion de las
medidas; y

(b) el demandado, previa solicitud, obtenga la revisién judicial de las
medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para el efecto
de decidir, en un plazo razonable después de la notificacion de las medidas,
si éstas deban ser modificadas, revocadas o confirmadas, y tenga
oportunidad de ser oido en los procedimientos de revision. 6. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el parrafo 5, cada una de las Partes dispondra que, a
solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o
dejen sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los
parrafos 1 y 4, si los procedimientos conducentes a una decision sobre el
fondo del asunto no se inician:

(a) en un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las
medidas, cuando la legislacion interna de esa Parte lo permita; o

(b) a falta de tal determinacion, en un plazo de no mas de 20 dias habiles o
31 dias naturales, el que sea mayor. 7. Cada una de las Partes dispondra
que, cuando se revoquen las medidas precautorias o cuando caduquen
debido a cualquier acto u omision por parte del solicitante, o cuando la
autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infraccion ni
amenaza de infraccion de un derecho de propiedad intelectual, las
autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar al solicitante, a
peticion del demandado, que le proporcione una compensacion adecuada
por cualquier dafio causado por estas medidas. 8. Cada una de las Partes

dispondra que, cuando pueda ordenarse una medida precautoria como
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resultado de procedimientos administrativos, tales procedimientos se ajusten
a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en
este articulo.”

En lo que respecta a los procedimientos y sanciones penales, el
tratado de libre comercio establece que cada una de las partes sera la
encargada de disponer de procedimientos y sanciones penales que incluyan
prision o multas, ordenar secuestro decomiso y destruccion de mercancias
infractoras especialmente cuando haya dolo o se hagan a una escala
comercial. Al respecto el articulo 1717 del tratado en cuestion a la letra
establece:

“‘Art.1717.- 1. Cada una de las Partes dispondra procedimientos y
sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de
falsificaciéon dolosa de marcas o de pirateria de derechos de autor a escala
comercial. Cada una de las Partes dispondra que las sanciones aplicables
incluyan pena de prision o multas, o ambas, que sean suficientes como
medio de disuasion y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a
delitos de gravedad equiparable. 2. Cada una de las Partes dispondra que
cuando corresponda, sus autoridades judiciales puedan ordenar el
secuestro, el decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de
cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilizacion predominante
haya sido para la comision del ilicito. 3. Cada una de las Partes podra prever
la aplicacién de procedimientos y sanciones penales en casos de infraccion
de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquéllos del parrafo 1,
cuando se cometan con dolo y a escala comercial.”

A lo largo de este inciso se han mostrado los diversos mecanismos de
defensa establecidos en el tratado de libre comercio en defensa de los
derechos de propiedad intelectual cuya vigencia y efectividad han de ser
tomadas en cuenta al momento de resolver sobre la reparacion de dafos y
perjuicios en el ambito nacional, ya que este documento internacional

constituye una parte importante del derecho positivo mexicano.
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B) Instrumentos internaciones relativos a la propiedad industrial.
a) Convenio de Paris para la Proteccion de la Proteccion de la
Propiedad Industrial.

En primer término analizaremos el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial. Es un dato importante mencionar que
México se adhiere a él en 1903 y solamente ha suscrito las revisiones de la
Haya de 1925, de Lisboa de 1958 y la de Estocolmo de 1967.

Los primeros articulos a tratar son el 9 y 10 bis, que establecen el
compromiso de los paises contratantes de asegurar a los nacionales de los
otros paises de la unién medios de defensa legal para combatir los nombres
comerciales o marcas de fabrica e indicaciones falsas ilegales, asi como los
supuestos de competencia desleal. Tales preceptos legales consagran lo
siguiente:

“Art. 9.- 1) Todo producto que lleve ilicitamente una marca de fabrica

o0 de comercio o un nombre comercial sera embargado al importarse en
aquellos paises de la Union en los cuales esta marca o este nombre
comercial tengan derecho a la proteccion legal. 2) El embargo se efectuara
igualmente en el pais donde se haya hecho la aplicacion ilicita, o en el pais
donde haya sido importado el producto. 3) El embargo se efectuara a
instancia del Ministerio publico, de cualquier otra autoridad competente, o de
parte interesada, persona fisica o moral, conforme a la legislacion interna de
cada pais.
4) Las autoridades no estaran obligadas a efectuar el embargo en caso de
transito. 5) Si la legislacion de un pais no admite el embargo en el momento
de la importacion, el embargo se sustituira por la prohibicion de importacion
o por el embargo en el interior. 6) Si la legislacion de un pais no admite ni el
embargo en el momento de la importacién, ni la prohibicion de importacion,
ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislacién se
modifique en consecuencia, estas medidas seran sustituidas por las
acciones y medios que la ley de dicho pais concediese en caso semejante a
los nacionales.

“Art. 10.- 1) Las disposiciones del articulo precedente seran aplicadas
en caso de utilizacion directa o indirecta de una indicacion falsa concerniente

a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o



127

comerciante. 2) Sera en todo caso reconocido como parte interesada, sea
persona fisica o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a
la produccion, la fabricacién o el comercio de ese producto y establecido en
la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la region
donde esta localidad esté situada, o en el pais falsamente indicado, o en el
pais donde se emplea la indicacion falsa de procedencia.”

“Art.10bis.- 1) Los paises de la Unidn estan obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Unidon una proteccién eficaz contra la
competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto
de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial. 3) En particular deberan prohibirse:

() cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

(i) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

En el numeral 11 del indicado instrumento internacional se establece
la libertad de que cada pais a criterio de su legislacion interna, dara una
proteccion temporal a las patentes, marcas modelos y dibujos industriales,
dicha proteccion sera temporal y habra un derecho de prioridad cuando el
registro se hubiere hecho en cualquiera de los paises de la unién, los plazos
de prioridad seran de doce meses para las patentes de invencién y los
modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o0 modelos industriales
y para las marcas de fabrica o de comercio, segun el articulo 4.

“‘Art. 11.- 1) Los paises de la Unién concederan, conforme a su
legislacién interna, una proteccion temporaria a las invenciones patentables,
a los modelos de utilidad, a los dibujos 0 modelos industriales, asi como a
las marcas de fabrica o de comercio, para los productos que figuren en las

exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas,
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organizadas en el territorio de alguno de ellos. 2) Esta proteccion temporaria
no prolongara los plazos del Articulo 4. Si, mas tarde, el derecho de prioridad
fuese invocado, la Administracion de cada pais podra contar el plazo a partir
de la fecha de la introduccién del producto en la exposicion. 3) Cada pais
podra exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha
de introduccion, los documentos justificativos que juzgue necesario.

En el precepto numero 12 del indicado cuerpo normativo
internacional, se impone la obligacion de los paises de la union de
establecer un servicio especial para atender las cuestiones relacionadas con
la propiedad industrial y una oficina central para publicar las patentes,
modelos de utilidad, marcas y dibujos industriales. En México, el encargado
de cumplir esta disposicion es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. El aludido precepto establece:

‘Art.12.- 1) Cada pais de la Unidon se compromete a establecer un
servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la
comunicaciéon al publico de las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fabrica o de
comercio. 2) Este servicio publicara una hoja oficial periddica. Publicara
regularmente:

(a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve
designacion de las invenciones patentadas;
(b) las reproducciones de las marcas registradas.”

En el siguiente articulo se mencionan algunas de las funciones de la
Oficina Internacional, a la que corresponde reunir y publicar la informacién
relativa a la proteccion de la propiedad industrial. Cada pais dara a conocer
las nuevas leyes y textos oficiales, asi como la realizacién de estudios
destinados a la proteccion de la propiedad industrial, esto con la finalidad de
dar seguridad juridica a los contratantes. El articulo 15 del referido
documento consigna a la letra:

Art.15.-  (...) 2) La Oficina Internacional reunira y publicara
informaciones relativas a la proteccion de la propiedad industrial. Cada pais
de la Union comunicara lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de
todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la proteccion

de la propiedad industrial y facilitarda a la Oficina Internacional todas las


http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P43_3906
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publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad
industrial que interesen directamente a la proteccion de la propiedad
industrial y que la Oficina Internacional considere de interés para sus
actividades. 3) La Oficina Internacional publicara una revista mensual.
4) La Oficina Internacional facilitara a los paises de la Union que se lo pidan
informaciones sobre cuestiones relativas a la proteccion de la propiedad
industrial. 5) La Oficina Internacional realizara estudios y prestara servicios
destinados a facilitar la proteccién de la propiedad industrial.”

Como se advierte de la anterior transcripcion, en el documento
internacional de referencia se establece un importante puente informativo
que se convierte en una fuente importante de conocimiento sobre la

evolucion de la propiedad industrial en el ambito mundial.

b) Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion de Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional.

El arreglo de Lisboa, en sus articulos 3 y 4, establece la proteccion a
las denominaciones de origen contra toda usurpacion e imitacién, sin excluir
la proteccidn interna ya existente u otros instrumentos internacionales:

“‘Art.3- La proteccion sera asegurada contra toda usurpacion o
imitacion, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la
denominacion se emplea en traduccion o va acompafiada de expresiones
tales como « género », « tipo », « manera », « imitacién » o similares.

“Art. 4.-Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo
alguno la proteccién ya existente en favor de las denominaciones de origen
en cada uno de los paises de la Union particular, en virtud de otros
instrumentos internacionales, tales como el Convenio de Paris del 20 de
marzo de 1883 para la Proteccién de la Propiedad Industrial y sus revisiones
subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la
represion de las indicaciones de procedencia falsas o enganosas en los
productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislacion
nacional o de la jurisprudencia.

Resulta de utilidad conocer la reglamentacion precedente en la
materia de la especialidad sobre las denominaciones de origen, ya que
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evidentemente existe una asociacion necesaria entre los conceptos de

proteccion de derechos y su reparacion.

C) Instrumentos internacionales aplicables en materia de derecho de
autor.

En este apartado citaremos algunos de los tratados internacionales
aplicables en materia de derecho de autor que consideramos de interés
para efectos de este trabajo de investigacion. En primer lugar nos

ocuparemos del Convenio de Roma.

a) Convenio de Roma.

El nombre completo de este tratado es “ Convencion Internacional
sobre Proteccidén de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion”; sin embargo, de
manera coloquial se le conoce simplemente como Convenio de Roma.

Este documento internacional es de gran importancia para la
proteccion de obras literarias y artisticas, sobre todo porque fija con gran
claridad un catalogo de derechos dentro de los que se incluyen de manera
especial aquellos conocidos como derechos conexos en materia de autoria
intelectual.

Una caracteristica notable del texto autoral internacional en consulta,
es su caracter altamente especializado, incluso a nivel técnico-cientifico,
para delimitar con precision las distintas derivaciones y actividades
comprendidas en la creacién autoral.

Otra caracteristica relevante de este convenio es respetuoso de las
disposiciones legislativas del derecho de autor sobre obras literarias y
artisticas de cada pais, como se corrobora de la siguiente transcripcion:

“Art. 1°.- La proteccion prevista en la presente Convencion dejara
intacta y no afectara en modo alguno a la proteccion del derecho de autor
sobre las obras literarias y artisticas. Por lo tanto, ninguna de las
disposiciones de la presente Convencion podra interpretarse en menoscabo

de esa proteccion.”
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“Art. 9.- Cada uno de los Estados Contratantes podra, mediante su
legislacién nacional, extender la proteccidén a artistas que no ejecuten obras

literarias o artisticas.”

b) Convenio de Berna.

El Convenio de Berna es un ordenamiento trascendente en el ambito
internacional, cuyo objetivo primordial es la proteccion de obras literarias y
artisticas. Tiene sus antecedentes mas remotos en la exposicion universal
de Paris de 1878 y en los primeros Congresos Literarios y Artisticos,
posteriormente es completado en Paris en 1846, mientras que su ultima
enmienda se hizo en el afo de 1979.

En primer término esta convencion establece la posibilidad de
decomisar las obras falsificadas, pero siempre sujeta a la legislacion interna
del pais, como lo podemos corroborar de la redaccion de su articulo 161
cuyo contenido es:

“Art. 161.- 1) Toda obra falsificada podra ser objeto de comiso en los
paises de la Union en que la obra original tenga derecho a la proteccion
legal. 2) Las disposiciones del parrafo precedente seran también aplicables a
las reproducciones procedentes de un pais en que la obra no esté protegida
o haya dejado de estarlo. 3) El comiso tendra lugar conforme a la legislacion
de cada pais.

Cada gobierno de la unién tiene el derecho a vigilar la circulacion,
representacion y exposicién de obras mediante las medidas legislativas que
juzgue convenientes.”

Existe una importante prevencion en el aludido cuerpo normativo de
caracter internacional

“Art.17.-Las disposiciones del presente Convenio no podran suponer
perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de
cada pais de la Union de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas
legislativas o de policia interior, la circulacion, la representacién, la
exposicion de cualquier obra o produccion, respecto a la cual la autoridad

competente hubiere de ejercer este derecho.”
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Por ultimo el articulo 18 del instrumento internacional en estudio,
enuncia las obras que seran sujetas a proteccidén del tratado, lo que se
realiza de la manera siguiente:

“Art.18.- 1. Podran protegerse cuando el plazo de proteccion no haya
expirado aun en el pais de origen; 2. No podran protegerse cuando la
proteccion haya expirado en el pais en que se reclame; 3. Aplicacion de
estos principios; 4. Casos especiales. 1) El presente Convenio se aplicara a
todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan
pasado al dominio publico en su pais de origen por expiracion de los plazos
de proteccion. 2) Sin embargo, si una obra, por expiracion del plazo de
proteccion que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al
dominio publico en el pais en que la proteccion se reclame, esta obra no
sera protegida alli de nuevo. 3) La aplicacién de este principio tendra lugar
conforme a las estipulaciones contenidas en los convenios especiales
existentes o que se establezcan a este efecto entre paises de la Union. En
defecto de tales estipulaciones, los paises respectivos regularan, cada uno
en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicacion. 4) Las
disposiciones que preceden seran aplicables también en el caso de nuevas
adhesiones a la Unién y en el caso en que la proteccion sea ampliada por

aplicacion del Articulo 7 o por renuncia a reservas.”
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CAPIiTULO Iv.
PROBLEMATICA ACTUAL SOBRE LA CAUSACION DE DANOS Y
PERJUICIOS POR VIOLACION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. La determinacion de los daios y perjuicios.

Debe entenderse por determinar, en su acepcidon gramatical, fijar los
términos de algo. De igual manera, el vocablo determinar significa distinguir,
discernir.’%

El tema central de este inciso tiene que ver con la forma en que se
establecen los dafios y perjuicios en el sistema juridico mexicano en torno a
los derechos de autor y a los derechos de propiedad industrial.

Nos parece muy clara la tendencia que rige en la actualidad, derivada
de las leyes aplicables en la materia, en el sentido de que la transgresion a
cualquier derecho de propiedad intelectual reconocido en nuestra legislacion
especializada da Ilugar a que esas afectaciones generen casi
automaticamente la procedencia de daios y perjuicios.

Para corroborar lo anterior, en primer lugar, en materia de derechos
de autor, nos remitimos al articulo 216 Bis de la Ley Federal de Derecho de
Autor, que en su texto vigente establece:

“La reparacion del dafio material y/o moral asi como la indemnizacion
por dafios y perjuicios por violacidén a los derechos que confiere esta Ley en
ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico
del producto original o de la prestacion original de cualquier tipo de servicios
que impliquen violacion a alguno o algunos de los derechos tutelados por
esta Ley.

El juez con audiencia de peritos fijara el importe de la reparacion del
dafio o de la indemnizacién por dafios y perjuicios en aquellos casos en que
no sea posible su determinacién conforme al parrafo anterior.

Para los efectos de este articulo se entiende por dano moral el que
ocasione la violacion a cualquiera de los derechos contemplados en las

fracciones I, II, lll, IV y VI del articulo 21 de esta Ley”.

%2 Op. Cit., Diccionario de la Real Academia Espafiola. p. 809
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Si tomamos la redaccién anterior en una postura plenamente
garantista, su interpretacion y aplicacion podria llevarnos a una solucién mas
adecuada en cuantificacion de dafos en la que se establece en la primera
parte del citado numeral.

Ciertamente, si partimos de la base de que hay suficientes elementos
objetivos en el expediente para que el juez se base en el precio de la venta
del producto o la prestacion del servicio, pareciera que son pocas opciones
que se le dan al juzgador para cuantificar los dafos. Sin embargo, cuando
no existen ese tipo de elementos o éstos son insuficientes, una
interpretacion extensiva y mas garantista del segundo parrafo del articulo
216 Bis de la Ley Federal de Derechos de Autor, podria conducir a una
determinacion mas conveniente, en la que de alguna manera se abandonara
incluso el porcentaje fijo, aun cuando, a simple vista, no parece la mejor
lectura de tal parrafo.

En esa linea interpretativa, en la que bien podrian estar contemplados
casos de pirateria que comunmente no dejan huella de los montos y las
ventas de los productos o de los servicios, el juzgador con ayuda de la
prueba pericial pudiera encontrar una forma prudente de cuantificacion que
se apartara completamente de lo preceptuado en el primer parrafo del
articulo que se comenta.

En otras palabras, conforme a una interpretacion abierta de lo
dispuesto en el susodicho parrafo, seria posible, con una vision garantista de
objetividad, proporcionalidad, justicia y equidad, hacer a un lado en los casos
que proceda, la tasacion legal cerrada, para pronunciar una determinacion
de mayor equilibrio jurisdiccional.

A ese respecto, bien puede pensarse en la posibilidad de que se deje
para ejecucion de sentencia, incluso prorrogando los términos perentorios de
ese periodo, la posibilidad de que con el transcurso del tiempo se puedan
allegar elementos al juzgador que posibiliten una reparaciéon adecuada a
cada caso.

También siguiendo ese trayecto argumentativo, pensamos en la
posibilidad de permitirle al juez, tomar decisiones en funcién de los bienes
relacionados con la transgresion al régimen legal intelectual, lo que

posibilitaria asegurar una reparacion o una mejor reparacion de danos. La
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ampliacion de los términos de ejecucion de una sentencia también pudieran
resultar convenientes a la consecucion de los fines, de tal manera que
valdria la pena reflexionar al respecto en una posible reforma o en una
interpretacion conforme a la proteccion constitucional de los derechos
humanos y su reparacién, mas alla de una temporalidad preclusiva de
derechos en el los ordenamientos secundarios.

Por otro lado, en lo que respecta a la propiedad industrial, el articulo
221 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, dispone lo siguiente:

‘La reparacion del dafio material o la indemnizacién de dafios y
perjuicios por la violacion de los derechos que confiere esta Ley, en ningun
caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de
cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacion de

alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta

ti)

ley”.

La esencia de tales preceptos refleja una relacion causal ineludible.

La anterior circunstancia causal hace patente que la voluntad del
legislador es consolidar un sistema de proteccién intelectual que posibilite la
reparacion de dafos y perjuicios como una consecuencia logica y natural
derivada de una conducta u omision que haya ocasionado la infraccién a
algun o algunos de los derechos de propiedad intelectual protegidos
expresamente por la ley y los tratados internacionales.

En esas condiciones, la fijacidon o establecimiento de los dafos y
perjuicios no queda condicionada a mayores exigencias que la simple
justificacién de la trasgresion al régimen legal de proteccion intelectual.

Una aproximacion clara a la determinacion de los dafios y perjuicios
se encuentra entonces en las circunstancias facticas y legales que
conduzcan a la autoridad a decretar la existencia de la violacion a tales
derechos, de tal manera que, seran justamente las consideraciones que
emita la susodicha autoridad en ese aspecto, las que a su vez permitan
hablar de una declaracion de afectacion instantanea a favor del afectado.

Se trata sin lugar a dudas del hecho de que, nuestro legislador, a nivel
federal, se ha adherido a las teorias contemporaneas a virtud de las cuales
se parte de la base de que no es necesario arrojar a la victima de este tipo

de ilicitos intelectuales, la carga previa de la demostracion de la afectacién
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que haya ocurrido a su patrimonio tangible o intangible, sino que, en un
panorama ampliamente garantista, se ha encontrado una total conexion
entre la violacion a derechos intelectuales y los dafos y perjuicios
consecuentes.

Bajo el indicado tamiz garantista, bien puede afirmarse que se trata de
un acierto innegable, ese tipo de inclusiones en los textos en nuestro pais.

En este esquema, el planteamiento tematico de la fijacion de los
dafios nos hace mirar mas a las causas que a los efectos, pero al mismo
tiempo privilegian a estos ultimos con una notable intencionalidad protectora.

Tal vez podria pensarse, en una postura de mero contraste, que ese
proceder legislativo rompe los tratamientos tradicionales en la teoria general
de los dafos que se han construido desde antes del derecho romano en la
forma en la que hemos narrado en su oportunidad; sin embargo, no se trata
de asumir posturas por mera tradicion juridica, sino mas bien de entender el
proceso evolutivo que han experimentado los dafos y perjuicios hasta el
estado en que actualmente se encuentran.

Encontramos grandes ventajas en la adopcion de esta postura
novedosa, sobre todo si se atiende a los fenbmenos relativos a las cargas
facticas y probatorias que pueden asignarse a las partes en un juicio o
procedimiento probatorio. Si se trata de la victima, es patente la
benevolencia del tratamiento legislativo que se le da, puesto que se le libera
de una justificacion que puede convertirse en un verdadero galimatias, y que
puede culminar en una determinacion autoritaria que frene sus mas legitimos
anhelos de justicia.

En otras palabras, la victima queda exonerada de toda clase de
cargas que le dificulten o imposibiliten que la autoridad lleve a cabo una
declaratoria de fijacion de dafos y perjuicios como un tema diverso de la
violaciéon misma a sus derechos intelectuales.

En esa perspectiva, nos parece que, a partir de distintos angulos, es
dable reconocer que en este tema existe un considerable avance sobre el
que no consideramos deba darse marcha atras. Se requiere entonces la
fijacion de determinadas evidencias de caracter factico, cuya demostracion
habra de estar plenamente demostrada en sus facetas de indole practica,

circunscritas a modalidades de modo, tiempo y lugar, pero ya no en cuanto a
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la causacion de los dafos y perjuicios, sino unicamente en cuanto a la
reparacion y a la indemnizacion.

Todo ello responde naturalmente a la configuracién previa de un
cumulo de elementos de conviccion que habran de aportarse a las
autoridades resolutorias en materia de propiedad intelectual, las cuales no
dejen duda sobre la existencia de la conducta presumiblemente perjudicial o
daiina a ese tipo de derecho especial. En eso radicara precisamente el éxito
de la fijacion de los dafios que es el tema del presente inciso.

En otro orden de ideas, se puede decir que se da de manera
completamente rigida la relacién de causalidad, ya que queda implicado que
la aludida conducta ilegal, por motivo de su sola realizacidén, ha provocado
una afectacioén a un derecho legitimamente protegido, en este caso, la esfera
juridica de quien tiene tutelado a su favor alguna de las modalidades que la
Constitucion, las leyes o los tratados internacionales tutela para resguardar

la propiedad intelectual.

2. La cuantificacién de los dafos y perjuicios.

Desde el punto de vista gramatical, cuantificar tiene como significado
expresar numericamente una magnitud. Igualmente, de acuerdo con el
campo semantico que corresponde a la palabra cuantificar, ésta hace
referencia a la explicitacién de una cantidad en enunciados o juicios."®

La palabra cuantificacion nos remite a su vez a los sustantivos
cantidad, importe, valor, suma y total.'®

Todo ese bagaje conceptual nos permite entender con claridad que, la
cuantificacion de los dafios y perjuicios es un tema que implica contar con
elementos materiales y objetivos para establecer el quantum o monto de la
lesion ocasionada con motivo de la infraccion legal a las prerrogativas
intelectuales tuteladas en nuestro régimen legal.

No se pone en tela de juicio que, las correspondientes exposiciones
de motivos que dieron lugar a los textos actuales en materia de reparacién
de dafos sobre derechos de autor y propiedad industrial, estan sustentadas

en una idea plenamente garantista en favor de los autores o creadores, asi

1% Diccionario de la Real Academia Espanola. Op. Cit. Tomo I, p. 695.
1% Diccionario de sinénimos y anténimos, Editorial Espasa. Madrid 2001. p. 150.
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como en la importancia que tiene su trabajo en el desarrollo y en el progreso
de una sociedad.

En ese mismo sentido, podemos afirmar que tampoco es posible
controvertir, a priori , que la legislacion que en materia de propiedad
intelectual regula los derechos de la victima situa en un punto privilegiado a
la victima frente al infractor de derechos intelectuales, con lo que se crea
una especie de desequilibrio que pretende arropar a un sector de la
sociedad que se estima especialmente vulnerable en ocasion de las
constantes afectaciones de que son objeto en una sociedad mexicana en
donde paulatinamente se agravan situaciones conocidas convencionalmente
como “pirateria”.

Ese tipo de violaciones se dan normalmente de una manera oculta o
clandestina, situacion que ciertamente coloca a los afectados en un
escenario que les dificulta, por una parte, demostrar la afectacion y, por otro
lado, senalar especificamente a los responsables, quienes en todo caso
habran de responder por los daios y perjuicios causados.

Esas razones del legislador ponen ciertamente de relieve la
importancia del tema de la reparacién de dafos y perjuicios en materia de
propiedad intelectual, lo cual nos parece muy acertado, maxime que las
aludidas razones descansan en premisas tangibles y compatibles
enteramente con la realidad.

Estimamos que el punto problematico no es ése en si mismo, ya que
el aspecto que a nuestro parecer genera dudas y severos cuestionamientos,
es el relativo al mecanismo o procedimiento de cuantificacion que se lleva a
cabo.

Qué grave puede resultar para las actividades jurisdiccionales el
sometimiento al juzgador a un sistema tasado o de tarifa legal en materia de
danos y perjuicios. Indudablemente la indicada prescripcion legal debilita el
arbitrio judicial y fomenta el pronunciamiento de resoluciones que muy
probablemente incurran en el resultado final de un fallo injusto.

Se trata de un criterio con alcances matematicos, muy distantes a lo
que debe ser el trabajo que se despliega al buscar la justicia en el derecho.

Incluso, bajo la regulacion normativa prevista actualmente en la Ley

Federal de Derechos de Autor, o bien, la inherente a la propiedad industrial
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en la ley respectiva, se puede llegar al absurdo de que, ante una situacién
accidental, fortuita o de buena fe, se debe establecer el quantum bajo los
indicados criterios de maxima rigidez, que por supuesto no abonan en nada

a una decision inteligente en materia de cuantificacion de dafos y perjuicios.

3. La reclamacion de los daios y perjuicios.

Son distintos los sistemas de reclamacién de dafios y perjuicios que
rigen en nuestro orden juridico nacional e internacional, que hoy se
complementa cabalmente en el ambito internacional, de manera
preponderante con base en los tratados internacionales en materia de
derechos humanos.

Esencialmente podemos hablar de tres vertientes, a saber:

- La penal.
- La administrativa o extrajudicial.
- La civil.

En el primer supuesto, es decir, la vertiente penal, lo que se busca es
fincar una responsabilidad basada en un ilicito penal, en donde habra de
castigarse, incluso bajo penas privativas de libertad una conducta u omision
tendente a causar un dano en la esfera juridica de una persona fisica o
moral en el ambito de la propiedad intelectual. En este caso, como se apunta
en otras partes de este trabajo de investigacién, existen tipos penales
conocidos como delitos especiales y, por otro lado, también se presenta la
existencia de delitos establecidos en el cédigo penal federal.

En segundo caso, la reclamacion administrativa puede derivar de un
procedimiento arbitral de caracter administrativo cuyo arbitro es una entidad
gubernamental, o bien, se puede tratar de un procedimiento arbitral a cargo
de particulares.

La vertiente administrativa no apunta en la actualidad hacia la sede
administrativa como el conducto para reclamar dafos y perjuicios, pues
considera que por el grado de especificidad y naturaleza de los dafos y
perjuicios, estos deben reclamarse en sede judicial.

En ese orden de ideas, la tercera vertiente a la que hemos aludido

corresponde precisamente a la via jurisdiccional de caracter civil. Con ello se
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establece un reconocimiento legal e interpretativo en el sentido de que, por
su naturaleza, ese tipo de reclamaciones deben conocer jueces civiles.
Aunque hemos criticado el hecho de que el pago de los dafos y
perjuicios en la materia de propiedad intelectual sélo puede hacerse efectivo
ante la autoridad judicial después de tener una declaracién de infraccion por
parte de la autoridad administrativa competente, no menos cierto es que,
mas alla del criterio de oportunidad que ciertamente no es muy afortunado
bajo esa concepcidn, el conocimiento final por parte del juez civil conlleva
algunas ventajas innegables. Esto es asi, puesto que, los jueces
especializados en la materia civil cuentan, en la tradicion judicial mexicana
con una experiencia muy amplia en materia de reparacidon de dafos y
perjuicios, ademas de que, lo que finalmente habran de resolver no sera
propiamente lo que si mas cercano a las autoridades administrativas en
torno a la infraccion de derechos intelectuales, sino simplemente lo relativo a

la reparacion e indemnizacion de los dafios y perjuicios.

4. Analisis y critica de la tasacion legal en materia de dafos y
perjuicios.

El sistema de tasacion o tarifa legal sobre danos y perjuicios que
actualmente establece la legislacion autoral y de propiedad industrial, no
reune, en nuestro concepto, las exigencias basicas a las que debe ceiirse la
cuantificacion en la materia de dafos y perjuicios.

Ello es asi, pues en nuestra opinion, un mecanismo conveniente para
la cuantificacion de dafios y perjuicios en materia de derecho autoral y de
obra creativa ha de reunir los siguientes elementos, a saber: objetividad,
proporcionalidad, racionabilidad y razonabilidad, equidad y justicia.

Por su importancia, a continuacion haremos referencia a cada uno de
ellos de manera independiente, no sin antes dejar de advertir la interrelacion
y gran cohesion que existe entre tales elementos que los hacen

inseparables.

A) Objetividad.
La objetividad es, desde su perspectiva gramatical, la cualidad de

objetivo, vocablo que a su vez tiene una amplia perspectiva semantica como
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adjetivo, traducida como aquello que es desapasionado o desinteresado;
aquello que atiende al objeto en si mismo con independencia de la propia
manera de pensar o de sentir.

Si asumimos la objetividad a la luz de las perspectivas filosdéficas a las
que nos hemos referido anteriormente, el punto basico que habremos de
abordar es precisamente el concerniente a la adecuacién de la cuantificacion
de los dafnos y perjuicios a la realidad. Es ésta justamente la materia
neuralgica de nuestra postura. El derecho debe empatar con la realidad, esto
es, debe ser coherente y arménico con ella para alcanzar los fines de
nuestra importante disciplina juridica.

La gran pregunta que habremos de contestar es, si efectivamente
nuestro sistema normativo consagra un sistema apropiado de reparacion de
dafos y perjuicios por violacién a la propiedad intelectual, o bien, silo que ha
construido el legislador es un sistema artificial que establece un mecanismo
sobre protector o excesivamente garantista de las victimas, que incluso
puede llegar a poner en peligro a empresas cuya actuacion sea de buena fe
o simplemente se haya incurrido en una practica ilegal derivada de alguna
torpeza administrativa que a nuestro juicio no debe tener la misma
trascendencia.

La respuesta a esta interrogante, de hecho, ya se ha dado en distintas
partes de esta tesis, en cuanto a sehalar nuestra preocupacién de que la
legislaciéon federal vigente asume patrones preestablecidos que no
necesariamente son coincidentes con la realidad, esto es, carecen de
objetividad, lo cual debe ser, en la ciencia juridica, como en todas las
ciencias cientificas y sociales, un parametro indispensable como
caracteristica del conocimiento cientifico y de su evolucion.

No escapa a nuestra atencion la severa problematica social derivada
de las practicas ilicitas en contra de los autores y creadores de obras de
diversa indole, que es justamente un fendmeno de la realidad, pero tampoco
debemos soslayar que, para efectos de la cuantificacion de los dafos vy
perjuicios se requiere también un apego a la realidad en el sentido de que
cada uno debe ser tratado de forma diferente, o que en nuestro concepto
esta siendo inobservado por el 6rgano legislativo reformador.
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B) Proporcionalidad.

Conforme al anterior seguimiento conceptual, la proporcionalidad
necesariamente se traduce en igualdad de circunstancias acorde con los
efectos que generan distintas relaciones.

Ahora bien, en el campo juridico, la proporcionalidad viene a ser un
principio rector imprescindible entre las causas y los efectos. Esa
proporcionalidad ha de generar certidumbre en cuanto a un balance real de
la causacion del dafio frente a la reparacién o indemnizacion.

Es indispensable, para cumplir con esta exigencia, exponer razones
que patenticen ese equilibrio o armonia que ha de presentarse en los
factores de causa y efecto.

Si no se cumple con esta exigencia, se corre el riesgo de que la
propia norma juridica se desentienda de este balance y genere arbitrariedad,
ya que finalmente lo arbitrario es lo que no esta justificado o argumentado.

La normatividad reparadora que soslaya la proporcionalidad estara en
riesgo de ser empafiada por la arbitrariedad y la injusticia, provocando
severas desigualdades en su aplicacion, propiciando al mismo tiempo

desigualdad entre las partes en un eventual litigio de cualquier naturaleza.

C) Racionalidad y razonabilidad.

Es claro que, acorde con el desarrollo tedrico antes expuesto, es
ciertamente importante la racionabilidad, dado que no se puede pretender
resolver un problema sin contar con las leyes de la l6gica formal, entendidas
simplemente como una forma correcta de la expresion del pensamiento. Sin
embargo, el complemento inseparable de la racionabilidad es siempre la
razonabilidad cuando la autoridad esta ante la necesidad de soportar una
tesis o un sentido de una decision.

Lo anterior nos lleva a sostener que la cuantificacion de los danos y
perjuicios no debe estar sujeta a una decision tajante del legislador que
establece un sistema de tarifa legal sumamente rigida en el tema, ya que, al
fijar un minimo, por cierto de notoria consideracion, imposibilita a la
autoridad decisora para poder llegar a una consideracion diversa que
razonablemente puede ser inferior y mas conveniente a esa minima

establecida.
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No es para nosotros razonable el indicado minimo consignado en las
correspondientes leyes federales para indemnizar dafios y perjuicios, pues
en muchos casos podran ser notoriamente muy superiores a los

efectivamente causados.

D) Justicia y equidad.

Un campo sumamente cuestionable, tanto en su perspectiva teorica
como practica, es el de la justicia, pues en este tema no hay consensos
suficientes que nos permiten llegar a un buen puerto, y sobre todo a un
puerto definitivo.

Mas alla de una especulacion tedrica en este terreno, nos interesa
encontrar una justicia practica, tangible y objetiva, que no advertimos exista
en las leyes protectoras de la propiedad intelectual en lo atinente a la
reparacion de los dafos y perjuicios.

Esa afirmacion la hacemos, porque la simple tasacion legal con bases
rigidas, conlleva injusticia, en razodn de que no atiende a las circunstancias
facticas, sino que es simplemente una imposicion de un 6rgano legislativo
que olvida que no todos los casos deben tener las mismas respuestas.
Habra situaciones en las que, como ya se apuntd en este trabajo, el minimo
legalmente establecido para la reparacién del dafio sea justo, pero también
habra otros casos en que el parametro minimo genere injusticia.

En el derecho, el valor de la justicia es uno de los fines de mayor
relevancia, por lo que su observancia no es algo menor, sino que, por el
contrario, puede ser algo sumamente serio y grave.

A nuestro parecer, los sistemas de tarifa legal representan un voto de
desconfianza a las autoridades administrativas o judiciales que deben
resolver; constituyen un lineamiento inflexible para memorizar un problema y
resolverlo; coartan las facultades de los 6rganos de decision y, con ello,
minimizan su potestad y prudencia. En sintesis, desprecian el arbitrio de ese
tipo de dérganos, en un esquema legalista que denigra a quienes han de
tomar una decision definitiva en materia de reparacién e indemnizacion de
danos.

La equidad, que tiene mayores alcances que la justicia misma,

constituye la realizacién plena de la justicia en cada caso segun sus
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caracteristicas y circunstancias. En materia de propiedad intelectual v,
especificamente en la reparacién de dafos y perjuicios, sera el punto toral

de una correcta resolucion que se pronuncie al respecto.

5. Propuestas para mejorar el actual sistema legal en materia de
reclamacién de dainos y perjuicios.

A nuestro juicio, debe existir un mecanismo de indemnizacion de
danos y perjuicios en materia de propiedad intelectual, que debera ajustarse
a los elementos que establecimos en el inciso tres, que son: objetividad,
proporcionalidad, racionalidad, razonabilidad, justicia y equidad.

Asimismo, si queremos avanzar en un sistema democratico
ciertamente garantista de los derechos de las victimas, habremos de ser
cuidadosos de no desequilibrar las relaciones juridicas entre los distintos
agentes sociales y econdmicos que permean en la sociedad.

No debemos olvidar que, en una democracia, el papel de los jueces
es fundamental para acceder a mejores condiciones de vida y, sobretodo no
debemos pasar por alto que, si en verdad queremos consolidar a los
juzgadores como precursores de ese proceso, habremos de dotarlos de
grandes facultades para averiguar la verdad en cada caso que deban
resolver.

Ahora bien, para asegurar una efectiva tutela judicial en materia de
reparacion e indemnizacién de dafios y perjuicios se requiere consolidar una
soélida cultura de los derechos humanos.

Sabemos que los derechos humanos comprenden una serie de
facultades prerrogativas y libertades de caracter civil, politico, econémico,
social, dentro de los cuales estan incluidos los procedimientos y mecanismos
de garantia de todos ellos, reconocidos al ser humano con base a su
dignidad y que se extienden de lo individual a lo colectivo.

Igualmente es bien sabido que los derechos humanos, mas alla de su
incorporacion al derecho positivo, esto es a la legislacién, derivan de la
propia naturaleza humana como un ente consciente, autdbnomo, racional,
que tiene voluntad, criterio y albedrio propios.

Hoy en dia, en nuestro pais, al ser incorporada la fraseologia dignidad

humana a la Constitucidon, se abre un campo muy extenso de proteccién a
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los derechos humanos en torno a la libertad y a la igualdad de las personas,
en donde el Estado viene a ser el gran defensor de este tipo de derechos,
pero que ademas se extienden y son oponibles no solamente frente al
Estado, sino igualmente respecto de los particulares.

En su evolucion historica, se habla desde hace algunos afios ya, de
los denominados atributos de la personalidad que esencialmente integran los
siguientes grupos:

El grupo que corresponde el derecho a la vida e integridad fisica, en el
cual esta comprendida la salud fisica y mental y también el derecho sobre
las partes separadas del cuerpo e incluso sobre el cadaver.

El segundo grupo esta integrado por el derecho a la libertad en toda
su extension.

Un cuarto grupo, se refiere al derecho a la identidad personal, que
también comprende el nombre, titulo y signo figurativo.

Dentro del tercer grupo esta comprendido el derecho al honor, en el
que de igual manera se incluye el derecho a la intimidad y a la imagen.

Un quinto grupo comprende el respeto al pensamiento de los
individuos en sus vertientes de derechos de autor y de creacion'®

Estamos convencidos que sera justamente atendiendo de manera
puntual a la importancia de los derechos de la personalidad, la forma en que
se perfeccione el sistema juridico mexicano en materia de dafos y perjuicios
por violacion a derechos de caracter intelectual.

Ello debera ocurrir justamente atendiendo a los dos ultimos grupos de
derechos de la personalidad a los que nos hemos referido en renglones
anteriores, esto es, aquél que comprende al derecho de honor y también al
que corresponde al pensamiento de los individuos en sus vertientes de
derecho de autor y de creacion.

En primer lugar, por lo que hace al derecho de honor, pueden darse
una serie de danos que comprenden el denominado dafio moral, lo que si
bien no es nuevo en nuestro sistema juridico, hoy se espera un mayor

entremetimiento juridico de caracter interpretativo que alcance un mayor

1% Sanches Zepeda, Rodolfo y Vazquez. Mellado Garcia, Julio César (Coordinador),

“Estudios contemporaneos de derecho civil; ensayo; necesaria regulacion constitucional de
los atributos de la personalidad.” Editorial Porrda, México, 2009, p. 152.
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respeto y proteccion en aquellos casos en que se ataque este importante
atributo de la personalidad.

Cada caso que se presente por afectacion a este atributo de la
personalidad ha de ser analizado a la luz de las circunstancias especiales de
caracter factico, pero siempre a la luz de su vinculacion con la dignidad de la
persona y también conforme a la conducta que haya ocasionado la
afectacion, asi como los efectos producidos, pues ello debera ser un factor
determinante, mas alla de una simple aplicacion silogistica de caracter casi
matematico para fijar un parametro de reparacion e indemnizacion.

Ese grupo de atributos de la personalidad perteneciente al derecho al
honor, esta segun nuestro parecer intimamente relacionado con el ultimo de
los grupos resefado correspondiente a los atributos de la personalidad
correspondientes a los derechos derivados de la invencion y la creatividad,
de tal manera que también le son aplicables las reflexiones que hemos
hechos en los parrafos inmediatos anteriores.

En sintesis, nos queda muy claro que, a virtud de las reformas
constitucionales del afio 2009 en materia de derechos humanos, la
proteccion y la reparacién de los dafios cuando exista afectacién a derechos
intelectuales, habra de tener un desarrollo de una gran amplitud e
importancia no vista hasta ahora en nuestro sistema juridico mexicano, de tal
manera que los criterios interpretativos vigentes en la materia
necesariamente habran de ser revisados y en muchos casos modificados de
acuerdo con las nuevas reglas a las que deben sujetarse los diversos
operadores juridicos.

Preferimos pronunciarnos sobre una amplitud interpretativa en torno a
los articulos 216 bis de la Ley de Federal de Derecho de Autor y el 221 bis
de la Ley de Propiedad Industrial, aun cuando seria recomendable que en
tales preceptos se atemperara la tasacion de los dafos de acuerdo con los
parametros que ahi se mencionan o bien, se eliminara ese sistema para en
su lugar darle plena facultades al juzgador en su determinacion.

Ello significa que, por las razones que hemos dado a lo largo de este
trabajo, hoy es posible a través de la interpretacién juridica cuyos
operadores por excelencia son los jueces, se acceda a un mecanismo mas

amigable y a fin a la justicia.
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Asi las cosas, no obstante de que fuera deseable una reforma legal,
consideramos que hoy, con la tutela especial basada en derechos humanos,
es factible obtener un procedimiento de reparacion de mayor valia con
auxilio de la interpretacion juridica y en especial la jurisdiccional.

Nos parece que seria muy utii que el juzgador estuviera en
condiciones de aprovechar todos los elementos que estén a su alcance para
lograr una cabal reparacion en materia de dafos intelectuales. Asi, por
ejemplo, solamente por enunciar un supuesto hipotético entre muchos en los
que pudiera pensarse, el juez pudiera tomar las riendas para establecer una
auténtica indemnizacion o compensacion con audiencia de los implicados,
para que éstos de adjudicaran bienes con los que se hubieran cometido las

conductas trasgresoras del régimen legal.
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Conclusiones.

1.- En lo general, el derecho antiguo establece disposiciones en materia de
propiedad, de caracter material e inmaterial, asi como de obligaciones de
indole civil y de resarcimiento de dafios, que constituyen un antecedente
remoto de la reparacion de dafios por violacion a la propiedad intelectual.

2.- El pueblo hitita regulé6 compensaciones economicas en materia de
resarcimiento de dafos, con lo que se apartd de la imposicion de castigos
fisicos a los responsables de los dafios, tal y como lo hacian distintas
civilizaciones antiguas.

3.- En la Biblia existen multiples referencias sobre los dafios pero, sobre
todo, respecto del cuidado que ha de tenerse para evitarlos. El texto biblico
cancela toda posibilidad de dar castigos fisicos y deshumanizantes a quien
ocasione un dafio y, al mismo tiempo, se proscribe la venganza privada
como una forma de resarcimiento.

4.- El codigo de Hamurabi se refirio a distintos dafos ocasionados en las
actividades humanas y, para efectos de la reparacion de dafios, siguio la
linea de la llamada ley del talion, también conocida como el principio de
reciprocidad exacta.

5.- En la civilizacion babilonica, la reparacion de los dafios menores se
hacia mediante la dacion de materias primas como plata, trigo y vino.

6.- Del derecho babilonico se advierten mecanismos reparadores de
completa desproporcion, por ejemplo, cuando se trataba de la afectacién de
bienes del Estado, esos se consideraban de un valor excepcional y superior.
7.- En Grecia, en donde prevalecié la regulacion del derecho publico, todo
aquél que ocasionaba un dano a bienes materiales o inmateriales era
responsable y, por lo tanto debia repararlo.

8.- Un antecedente historico de interés a nuestra materia de proteccion
intelectual, es el relativo a que, en la Grecia del siglo VIl a. C., se otorgaba
proteccion por un afo a las recetas de cocina por estar consideradas una
especie de invento.

9.- En Roma se forj6 una gran cultura juridica basada en el derecho privado,
y se contemplé una extendida proteccion a los derechos de propiedad,

material e inmaterial, para lo cual se desarroll6 un marco muy preciso de
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derechos, obligaciones y responsabilidades, asi como de reparacion de
dafos que trascienden a nuestros dias.

10.- En la cultura juridica romana se formularon importantes principios
generales del derecho en materia de obligaciones, responsabilidades vy
dafos, los cuales tienen plena vigencia en nuestro sistema juridico mexicano
en términos de lo dispuesto por el ultimo parrafo del articulo 14
constitucional.

11.- En el régimen juridico romano encontramos antecedentes concretos en
materia de derechos de autor, particularmente en los derechos morales,
pues se reconocié al creador de una obra el derecho de disponer
plenamente de la publicacion correspondiente.

12.- En el derecho romano es posible encontrar vestigios de las marcas y
signos distintivos, utilizados para distinguir tubos de estafo, ollas de cocina,
ladrillos y materiales para la construccion e incluso para quesos y vinos.

13.- La ley romana denominada Lex Cornelio, permitia a la victima de la
transgresion de un signo distintivo de su propiedad, escoger entre la accion
injuriarium que reclama un dafio a la personalidad, y la accion doli, cuyo
objeto era la reparacion del dafio patrimonial sin perjuicio de la sancion penal
por injurias.

14.-Uno de los axiomas esenciales de la civilizacidn romana para regular la
convivencia entre los hombres era el no danar al otro.

15.- Una etapa importante de la edad media es aquella que retoma las
aportaciones civiles clasicas romanas en cuanto al derecho patrimonial, su
proteccion y reparacion en caso de afectacion, pero no existe una huella
trascendente vinculada con el intelecto creativo, dado que se consideraba
que la creatividad era un don recibido de Dios, de tal manera que la obra
pertenecia a la comunidad entera.

16.- En la época de la modernidad, con la aparicion del papel y la
reproduccion de textos, se da un gran impulso al desarrollo de la propiedad
intelectual, pues comienza a ser prioritaria la proteccién a los derechos de
los autores.

17.- La regla basica de la reparacion del dafio en la modernidad consiste en
la sujecidn irrestricta a lo que establece la norma juridica en materia de

reparacion de dafnos.
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18.- En el afio de 1544, en ltalia el Consejo de Venecia promulgd un edicto
cuya finalidad era la proteccion de los autores de obras artisticas,
especificamente literarios, que prohibia a los escritores la publicacion de
cualquier escrito sin el permiso del autor.

19.- En Inglaterra, en el afio de 1476, la corona inglesa emitié un insipiente
cuerpo normativo para regular las nuevas tecnologias de reproduccion, para
lo cual establecié penas que debian fijarse al libre arbitrio y de acuerdo al
caso en particular.

20.- La ley francesa denominada Le Chapelier, en 1771, puso fin al régimen
de marcas de la edad media y posteriormente surgieron otras disposiciones
normativas que protegieron los nombres comerciales de distintos productos.
21.- En los Estados Unidos de América surgieron diversos documentos en
materia de marcas, patentes y derechos de autor.

22.- En nuestro pais, a lo largo de los afios han regido diversas leyes en
materia de derechos de autor y de propiedad industrial a través de las
cuales, se ha regulado la reparacion de los dafios desde perspectivas civiles,
administrativas y penales.

23.- Un punto relevante del trayecto historico de nuestro pais en materia de
propiedad intelectual, asi como en el rubro de reparacién de dafnos, tiene
que ver con la época de la posmodernidad, que se caracteriza por una
mayor reflexion en torno al ser humano y la justicia, que hoy se basa en un
régimen interno e internacional de los derechos humanos.

24.- En México ha existido una evolucion positiva muy importante de la
doctrina y la legislacion para establecer los conceptos de las instituciones
vinculadas con la reparacion de dafios en materia de propiedad intelectual.
25.- En nuestro concepto, el derecho de propiedad intelectual es el conjunto
de reglas, normas, interpretaciones y principios que tienen por objeto
proteger los bienes incorporeos derivados de la creatividad e intelecto del
ser humano, susceptibles a ser protegidos por el Estado, tanto moral como
patrimonialmente.

26.- En nuestra opinidon, como parte del concepto que proponemos, los
bienes incorpdreos se ven materializados en los resultados de experimentos,
estudios, métodos, aptitudes, manifestaciones creativas con fines

industriales y creaciones innovadoras y originales, y también con fines
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artisticos o culturales, en los derechos de autor por parte de los autores,
artistas, intérpretes, y otros beneficiarios de derechos conexos y sui generis,
mientras que, en la propiedad industria,l por parte de personas morales y
personas fisicas como investigadores, cientificos, técnicos y especialistas.
27.- Para nosotros, el derecho de propiedad industrial es el derecho
temporal que tienen las personas fisicas y morales para la proteccion moral
y patrimonial de creaciones industriales (inventos, modelos de utilidad,
disefos industriales, secretos industriales esquemas de trazado vy
variedades vegetales) y signos distintivos (marcas, avisos, normes Yy
denominaciones de origen) y de esa forma evitar las practicas desleales de
comercio, para salvaguardar sus derechos morales y patrimoniales.

28.- Desde nuestra perspectiva, los derechos de autor, en estricto sentido,
consiste en los privilegios temporales que concede el Estado para proteger
moral y patrimonialmente la creatividad y las ideas originales de los autores
de obras literarias; musicales, dramaticas; coreograficas; pictéricas o de
dibujo; escultoricas o plasticas, caricatura e historieta, arquitectdnicas,
audiovisuales y fotograficas, sofware, programas de radio y television, arte
aplicado, compilaciones y otras de naturaleza analoga a las anteriores,
susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio
siempre y cuando éstas estén fijadas en un soporte material, por un lapso
determinado de tiempo que incluye la vida del autor y cien afios después de
Su muerte.

29.- En una visibn mas amplia, se pudieran incluir en el concepto de
derechos de autor otras figuras reconocidas por la legislacion autoral como
los derechos conexos y los derechos sui generis (de privacidad, de imagen y
reserva de derechos).

30.- En el capitulo Il proponemos diversas clasificaciones de los dafios, que
resultan utiles para la explicacion y sistematizacién de nuestro trabajo.

31.- La nueva redaccién del articulo 1° de la Constitucién, en materia de
derechos humanos y tratados internacionales, constituye un referente
fundamental para la actual cultura de reparacion de dafios, en atencién a
que la propiedad intelectual es un derecho humano que requiere ser
respetado, promovido y reparado cuando es transgredido.
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32.- La interpretacion armonica de distintos preceptos de la Constitucion, asi
como los diversos tratados internacionales que ha celebrado nuestro pais,
constituyen un bloque de constitucionalidad de gran relevancia dentro de
nuestro sistema juridico mexicano.

33.- Existe en nuestro pais una lista muy amplia de leyes sustantivas y
procesales a las cuales es necesaria acudir para conocer el régimen juridico
en materia de proteccion y reparacion de dafos y perjuicios en materia de
propiedad intelectual.

34.- En la actualidad, es abundante y notable la regulacion normativa de
proteccion y reparacion al de los derechos intelectuales.

35.- EIl legislador, a nivel federal, se ha adherido a las teorias
contemporaneas a virtud de las cuales se parte de la base de que no es
necesario arrojar a la victima de ilicitos intelectuales, la carga previa de la
demostracion de la afectacion que haya ocurrido a su patrimonio tangible o
intangible, sino que, en un panorama ampliamente garantista, se ha
encontrado una total conexion entre la violacion a derechos intelectuales y
los dafos y perjuicios consecuentes.

36.-Estimamos que, los principales cuestionamientos que se pueden hacer a
la legislacién intelectual en materia de reparacion de danos, tiene que ver
con los mecanismos o procedimientos establecidos.

37.- No se discute la benévola la pretensién garantista sobre la fijacion de
montos para reparar dafios de caracter intelectual, pues ello, naturalmente
constituye un acierto en si mismo en pro del derecho de la personalidad,
mas bien, lo que preocupa es su determinacién matematica que en muchos
casos no corresponde a la realidad.

38.- Estimamos que existe una excesiva y peligrosa rigidez normativa en
materia de cuantificacion de dafos y perjuicios por violaciéon a los derechos
de proteccioén intelectual.

39- Las previsiones normativas para cuantificar dafios por transgresion a la
propiedad intelectual requieren ser interpretadas con una gran flexibilidad
para generar condiciones mas favorables de indemnizacién y compensacion
en ese rubro.

40.- Los criterios interpretativos de la Suprema Corte vinculados de manera

directa o indirecta con la reparacion de los dafios no propician que se den
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condiciones adecuadas para lograr un equilibrio razonable entre los danos
causados y su respectiva reparacion.

41.- La fijacion de una tasacion predeterminada por parte del legislador
constituye un obstaculo para resolver eficazmente los variados asuntos de
reparacion de los dafos que se pueden presentar en materia de propiedad
autoral e industrial.

42.- La reforma constitucional en materia de derechos humanos en los
ambitos nacional e internacional, constituye una valiosa oportunidad para
revisar los criterios que hasta la fecha ha sostenido el Maximo Tribunal de
Justicia del pais, con el objetivo de alcanzar una verdadera proporcionalidad
y equidad al momento de fijar los dafios y perjuicios en la materia de nuestra
atencion.

43.- Consideramos que el pensamiento critico y la capacidad creativa de las
autoridades jurisdiccionales frente a las diversas circunstancias que se
lleguen a presentar en cada caso que se violen derechos intelectuales, debe
ser un imperativo indispensable al momento de establecer y cuantificar los
dafios en ese campo.

44 - Debe buscarse que prevalezca la razonabilidad por encima de la simple
racionalidad, con la finalidad de que la reparacién de los dafios cumpla con
la necesaria objetividad y proporcionalidad necesarias en toda reparacion de
dafos, sobre todo si éstos son ocasionados en el terreno del derecho
intelectual.

45.- El gran reto que se debe buscar superar para lograr una efectiva
reparacion de dafnos intelectuales, es permitir que el juez, con el gran poder
que tiene derivado de su arbitrio judicial, haga empatar la realidad con el
derecho.

46.- No obstante de que fuera deseable una reforma legal, que atemperara
la rigidez normativa al establecer tasaciones predeerminadas para
cuantificar dafos y perjucios, consideramos que hoy, con la tutela especial
basada en derechos humanos, es factible acceder a un procedimiento de
reparaciéon de mayor valia con auxilio de la interpretacion juridica y, en

especial, con la jurisdiccional.
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