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INTRODUCCION

La celebracion del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial
de 1883 y el Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas de
1886, significaron la materializacion de la necesidad imperante de los Estados participantes
de regular bienes que por su naturaleza inmaterial, y por tanto sui generis, requeria un

pronto y especial tratamiento.

A partir de estos Convenios, el estudio y regulacién de los bienes intangibles ha
cobrado gran importancia y, en la actualidad, era de la informacion, los paises estan
convencidos de que el motor para lograr un desarrollo nacional y no s6lo crecimiento

economico, se centra en el desarrollo tecnologico y cultural del pais.

Es por ello, que el tema del Derecho Intelectual en México ha ido cobrando
relevancia y ganando adeptos, personas gque ya sea con investigaciones y/o con la puesta en
practica de este Derecho han contribuido al enriquecimiento en el estudio de este campo.
Sin embargo, siendo los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial constitutivos del
Derecho Intelectual es légico pensar que ésta materia sea motivo de incansables
investigaciones debido al surgimiento de nuevas figuras en este Derecho, nuevos medios de
comunicacion, nuevas invenciones, etcétera. Todos derivados del continuo desarrollo
tecnoldgico y nuevas formas de expresion artistica. Ya que para que se generen estos bienes
en un ambito de seguridad se requiere una adecuada regulacién de los mismos y una certeza
juridica para los titulares de éstos. Es por ello que el Derecho Intelectual es objeto de
modificaciones y adaptaciones en su normatividad, no obstante, debido a su naturaleza, es
un Derecho de dificil comprension, el cual ain tiene en nuestro sistema normativo muchas
lagunas; una de ellas y motivo de este trabajo es un tema que aunque se ha tocado y ha sido
motivo de debates, no se han tomado ain las medidas necesarias para resolverlo. Es el caso
de la PROTECCION ACUMULADA.



La proteccion acumulada en virtud de la cual, un bien inmaterial puede recibir la
tutela de dos legislaciones de distinta naturaleza o inclusive por una misma legislacién pero
mediante figuras distintas, tiene su origen en Francia, en el siglo XIX, nace como una de
tantas teorias que pretenden dar solucién a una problematica juridica del Derecho
Intelectual.

En México, la situacion juridica de la proteccion acumulada tampoco es tan
reciente, ya que incluso para muchos doctrinarios ésta proteccion data del segundo cuarto
del siglo XX. No obstante su larga existencia, dicha proteccion es poco conocida y tratada

por doctrinarios mexicanos, y a veces ignorada en la préactica profesional.

La PROTECCION ACUMULADA es una figura que ha generado muchos
beneficios para los creadores artisticos o literarios, disefiadores, que son protegidos por la
Ley Federal del Derecho de Autor y por los derechos contenidos en la Ley de la Propiedad
Industrial; sin embargo, la pregunta que se plantea y objeto de esta tesis es, tal como estan
regulados en la actualidad los bienes inmateriales que son susceptibles de tutela por ambas
legislaciones y la regulacion que en general tienen los derechos inmateriales ¢la proteccion
acumulada causa un beneficio o un detrimento en los derechos del titular?, y la segunda
pregunta que nos podemos plantear es si dicha proteccion estd respondiendo a las
expectativas nacionales e internacionales en el intercambio comercial de bienes materiales
e inmateriales, 0 mas aun, ¢se estara cumpliendo con el cometido de las dos leyes en
materia de Derecho Intelectual, es decir, se estard fomentando la actividad inventiva para
lograr un desarrollo industrial y la creacion literaria y artistica para la promocion del acervo

cultural de la Nacion, asi como garantizando una proteccion para los titulares?

Es por ello, que mediante los métodos deductivo, inductivo y de comparacion, se
pretende resolver dichas preguntas; asi como presentar propuestas para mejorar la
regulacion de la proteccién acumulada en la ley, y que de esta forma siga presente ésta
figura en el Derecho Intelectual sin que esto signifique o pueda significar generacion de

problemas en perjuicio de los titulares de los derechos exclusivos de uso, de sus



causahabientes y en general, para todos aquellos a los que les es oponible un derecho

exclusivo de uso.



CAPITULO 1

DEFINICIONES NECESARIAS PARA LA COMPRENSION
DEL TEMA Y UBICACION CONTEXTUAL DE ESTE

1.1. Derecho intelectual.

El fundamento constitucional del Derecho Intelectual se encuentra en los articulos:

- 28 parrafo noveno. En el articulo 28 se establece que en los Estados Unidos
Mexicanos quedan prohibidos los monopolios o practicas monopdlicas, los estancos y
exenciones tributarias. Asimismo, en dicho articulo se hace mencion de las actividades
que no podran ser consideradas como monopolios refiriéndose en el parrafo noveno a la

explotacion de las creaciones intelectuales en el siguiente sentido:

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.

-89 fraccién XV. Que se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente,
estableciéndose como una de ellas, en la fraccion XV, la de conceder privilegios
exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,

inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria.

-73 fraccion XXIX-F. Mediante el que se faculta al Congreso de la Union para expedir
leyes tendientes a la promocidn de la inversion mexicana, la regulacion de la inversion
extranjera, la transferencia de tecnologia y la generacién, difusion y aplicacién de los

conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional.



Por lo tanto, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial

son reglamentarias del articulo 28 Constitucional.

1.1.1. Concepto.

David Rangel Medina define al Derecho intelectual como el conjunto de normas que
regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los
autores y de sus causahabientes por la creacién de obras artisticas, cientificas, industriales y

comerciales.

Carlos Vifiamata Paschkes al referirse a la propiedad intelectual sefiala que:

El derecho de creacion intelectual es el conjunto de normas que protegen las
concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones pueden referirse a
la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) y caeran en el campo del Derecho de autor y
otras se referirdn al comercio o a la industria, cayendo en consecuencia en el &mbito del

Derecho de la Propiedad industrial.?

Por otra parte, César Benedicto Callejas Hernandez expresa que la propiedad
intelectual se puede definir como el conjunto de normas que regulan relaciones de mercado

sobre bienes intangibles que merecen un reconocimiento econémico.’

Considerando los elementos de los conceptos sefialados se puede concluir que el
Derecho Intelectual, de caracter sui géneris, es un conjunto de normas que van a regular los
derechos que tienen los creadores intelectuales del resultado de su creacién del intelecto, ya
sea que tenga una finalidad cultural o una aplicacién industrial o comercial. Asimismo, se
regiran los derechos y obligaciones de los herederos y en su caso, de otros causahabientes
de los creadores intelectuales.

! Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, México, Edit. Mc Graw-Hill - UNAM, 1998, p.1.
2 Viflamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual, México, Edit. Trillas, 1998. p. 12.
® Callejas Hernandez, César Benedicto, “Apuntes de la clase de Propiedad Intelectual”, 16 de agosto de 2004.



1.1.2. Contenido.

El Derecho Intelectual tiene dos vertientes®, en una de éstas encontramos al Derecho
de Autor el cual se va a encargar de regular los derechos del autor de una creacién
intelectual u obra, cuya caracteristica es el ser una expresion artistica, literaria o del
conocimiento y cuya finalidad es la satisfaccién de los sentimientos, el fomento a la
cultura. Asi también, se regulan los derechos de los herederos y, en su caso, de otros
causahabientes. Es necesario mencionar que en la Ley Federal del Derecho de Autor,
ordenamiento en el cual se encuentran las disposiciones regulatorias de los derechos en
comento, ademas se rigen los Derechos Conexos que comprenden los derechos en favor de

artistas intérpretes o ejecutantes, editores, productores y de organismos de radiodifusion.

En la otra vertiente tenemos a la Propiedad Industrial, que va a regular las
invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, avisos y nombres
comerciales, secretos industriales, denominaciones de origen y esquemas de trazado de
circuitos integrados, figuras que van a tener como finalidad el resolver problemas de

caracter industrial, desarrollar ésta o ser elementos distintivos dentro del comercio.

1.2. Derecho de autor.

1.2.1. Concepto.

El Derecho de Autor es el conjunto de normas que van a regular los derechos que el
Estado reconoce a favor de los autores por la creacion intelectual de una obra de caracter
artistico o literario que hubiese sido exteriorizada, asi como las prerrogativas en favor de

sus causahabientes.

* Rangel Medina, David, op. cit. p. 1.



David Rangel Medina define al Derecho de Autor como:

El conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras
intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la mdsica,
el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematografo, la
radiodifusion, la television, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio

de comunicacion.®

Delia Lipszyc, al referirse al Derecho de Autor, incluye en esta definicion una
caracteristica esencial que deben tener las obras objeto de proteccién y que es la
originalidad y que esta autora sefiala como “individualidad”; definiendo al Derecho de

Autor de la siguiente forma:

Es la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones
que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente
son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artisticas, cientificas o

audiovisuales.®

Javier Gutiérrez Vicén sefiala que la Ley de Propiedad Intelectual, ordenamiento que
en Espafa regula los Derechos de Autor, no establece de forma directa qué es el Derecho
de Autor ni tampoco lo hace la legislacion que la complementa, pero que del anélisis de

esta ley se puede desprender que para el Derecho espafiol:

Los derechos de autor son un conjunto de derechos subjetivos que la ley atribuye a los
autores, que conforman la Propiedad Intelectual y que son independientes y compatibles
con la propiedad y otros derechos sobre el soporte material en el que se incorpora la
creacion, con los derechos de propiedad industrial, que puedan existir sobre la obra y con
los derechos conexos y derivados que la Ley de Propiedad Intelectual atribuye a otros

agentes de la actividad creadora.’

® ibidem, p. 111.

® Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, 12 reimpresion, Argentina, Ediciones UNESCO,
CERLALC, ZAVALIA, 2001, p. 11.

" Gutiérrez Vicén, Javier, Manual legal del arte. La propiedad intelectual explicada a los artistas plasticos,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, Coleccion, analisis y documentos, nimero 4, p. 33.



En México, en la Ley Federal del Derecho Autor® (en adelante LFDA), en el articulo
11, a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual espafiola, si se da una definicién del
derecho de autor:

Articulo 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.
1.2.2. Naturaleza juridica.

Debido al caracter sui géneris del objeto de proteccion del Derecho de Autor, el cual
es un objeto inmaterial, se suscitaron muchos debates sobre su naturaleza y el como debia
ser tratado; de esta forma se dieron muchas teorias al respecto, algunas de ellas son las

siguientes:

- Teoria del derecho de autor como derecho real de propiedad. En la que se sostiene que
debido a que se trata de un derecho que faculta a su titular para que explote su creacion (es
decir, un derecho de uso y ademéas oponible a terceros), debia concebirse como una
propiedad. Sin embargo, los opositores a esta doctrina argumentaron que el derecho real de
propiedad es un poder juridico del que goza un individuo sobre una cosa entendiéndola
como un ente material, no obstante, el objeto de proteccidn del Derecho de autor es un bien

inmaterial.

- Teoria del derecho de autor como un derecho de la personalidad. Sustentada
originalmente por Immanuel Kant, para los seguidores de esta teoria, el derecho de autor es
un derecho de la personalidad, ya que se concibe a la obra como una creacion del intelecto
y por tanto una extension de su personalidad; por lo que debia ser protegida ya que esto
implicaba una proteccién al honor y reputacion del creador.

® Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 24 de diciembre de
1996.



- Teoria del derecho de autor como privilegio. Los partidarios de esta doctrina opinaban
que el autor no tenia un derecho sobre su creacion por el hecho de haberla creado, sino que
este derecho era atribuido en forma de privilegio por el Estado.

-Teoria del derecho de autor como un derecho intelectual. Sustentada por Edmond Picard,
para quien ya no era suficiente la clasificacion clasica romana del derecho en: derechos
personales, reales y obligaciones; ya que decia los derechos intelectuales eran sui géneris,
de caracter intelectual y que no podian ser agrupados en alguna de estas categorias por
tratarse de bienes inmateriales. Picard, a diferencia de Kohler, quien fuera partidario de la
teoria del derecho de autor como propiedad sobre bienes inmateriales, reconocié que
los creadores tenfan un derecho que mostraba dos facetas: el moral y el patrimonial.’

Esta Gltima teoria ha sido la mayormente aceptada por los estudiosos del Derecho de
Autor.

1.2.3. Objeto de proteccion.

Para David A. Rangel Ortiz'°, nuestra ley autoral tiene un objeto directo de tutela, que
es el autor, como sujeto de proteccién; y un objeto indirecto que es la obra o creacidn
intelectual o artistica hecha por el autor, como objeto de proteccion.

De esta forma tenemos que el articulo 1 de la ley en comento sefiala como su objeto
entre otros: la proteccion de los derechos de autores, de los artistas intérpretes o
ejecutantes, asi como de los editores, de los productores y de los organismos de
radiodifusién, en relacion con sus obras literarias o artisticas en todas sus

manifestaciones.

® Loredo Hill, Adolfo, “Naturaleza juridica del Derecho de autor”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.),
Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, UNAM, 1998, p. 19-
23.

19 Rangel Ortiz, David A., “La proteccién del arte aplicado en la legislacién autoral mexicana” en Becerra
Ramirez, Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina,
México, UNAM, 1998, p. 149.



Mas adelante, en el articulo 3 de la Ley, se establece el objeto indirecto, que
constituye el objeto de proteccion de la ley autoral y que son: aquellas obras de creacién
original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

a) Obra intelectual. Concepto. La obra intelectual, por lo tanto, es la creacion

resultado de una actividad intelectual, y que va a constituir el objeto de proteccion.

En la ley se establece que la obra objeto de proteccién ademas de ser una creacion
original (término que serd definido mas adelante), debe ser susceptible de ser divulgada o

reproducida en cualquier forma o medio.

El que una obra sea susceptible de ser divulgada no significa que el publico la
conozca, sino que pueda llegar a conocerla, lo que implica que la obra ya haya sido
exteriorizada; ya que mientras esa creacion no se materialice por cualquier medio no se
puede saber de su existencia, ni atribuir algin derecho al creador intelectual; siendo que no
ha sido exteriorizada la obra de alguna forma, tampoco puede ser reproducida.

La divulgacién es definida por esta ley como el acto de hacer accesible una obra
literaria y artistica por cualquier medio al publico, por primera vez, con lo cual deja de ser
inédita. Y por reproduccion, se entiende la realizacion de uno o varios ejemplares de una
obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo
cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electronicos, aunque se trate

de la realizacion bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

Las obras respecto de las que se dara una proteccion son aquellas pertenecientes a las
siguientes ramas (articulo 13 de la LFDA):

| Literaria;

Il Musical; con o sin letra;
11l Dramaética;

IV Danza;

V Pictorica o de dibujo;



VI Escultéricay de caréacter plastico;

VIl Caricatura e historieta;

VI Arquitectonica;

IX Cinematogréfica y demas obras audiovisuales;

X Programas de radio y television;

X1 Programas de computo;

X1l Fotogréfica;

X111 Obras de arte aplicado que incluyen el disefio gréafico 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 disposicién de su contenido o

materias, constituyan una creacion intelectual.

Las deméds obras que por analogia puedan considerarse obras literarias o artisticas se

incluirdn en la rama que les sea mas afin a su naturaleza.

Como se sefiala en el Gltimo parrafo de este articulo, también son objeto de
proteccion las obras que por analogia puedan considerarse como obras artisticas o literarias,

puesto que la lista en este articulo es enunciativa mas no limitativa.*

Para que las obras sefialadas gocen de proteccion no se requiere que los autores
cumplan con formalidad alguna, ya que sus creaciones son protegidas desde el momento en
que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o
modo de expresion que éstas tengan. Es decir, y en relacién al mérito, que no importa que
la obra sea considerada como una obra que no sea muy buena o que sea considerada mala,

ésta aun asi sera protegida. Al expresar que no importa el destino que la obra tuviere, lo que

11 Al respecto, Fernando Serrano Migallén, en su obra Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, opina que la
enunciacion que se hace en el articulo 13 no es de ningin modo limitativa, pues contravendria el principio de
proteccion universal de las obras del ingenio humano que se consagra en los instrumentos internacionales de
los que México es parte. Esta relacion se amplia en la medida que existen nuevas producciones intelectuales
que combinan medios, 0 que se expresan en formas novedosas, pero que comparten esencialmente las
caracteristicas de ser obras originales —o derivadas- que conforman la creacién y la fijacion en un medio
material que impacte los sentidos del hombre. Serrano Migallon, Fernando, Nueva Ley Federal del Derecho
de Autor, México, Edit. Porria-UNAM, 1998, p. 64.



se pretende enfatizar es que independientemente de la finalidad que la obra tenga ésta va a
ser protegida por la LFDA, ya que se trata de una obra de arte y por ello debe ser
protegida®?.

b) Arte aplicado. Es importante resaltar la proteccion dada a este tipo de obras
aplicadas a la industria; y sefialar que la fraccion XIII del articulo 13, asi como el articulo
93 de la LFDA son los que en Derechos de Autor van a ser el fundamento juridico de la
figura de la PROTECCION ACUMULADA, objeto de esta tesis. Es conveniente destacar
que con la inclusion de la fraccién XIII del articulo 13 en la LFDA, en vigor a partir de
marzo de 1997, se reconoce de manera expresa que una obra de caracter artistico que no
obstante tenga una aplicacion industrial, va a ser protegida por la LFDA, so6lo por el hecho

de ser una obra artistica.

Las obras de arte aplicado son definidas por Delia Lipszyc'® como creaciones
artisticas con funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso practico, ya sean
artesanales o bien producidas en escala industrial.

Por su parte, Bercovitz** define al arte aplicado como:

Toda creacion artistica que se aplica o incorpora a un objeto Gtil, de uso. Puede tratarse
de objetos de uso con forma artistica (moda, porcelana, tejidos, muebles, automdviles,
electrodomeésticos, todo tipo de objetos de uso personal, etc.); o también del uso

decorativo industrial de casi cualquier obra surgida o no como -arte puro- (cubiertas de

2 En el mes de abril de 2004, el senador Guillermo Herbert Pérez envi6 al Presidente de la mesa directiva del
Senado de la Republica una iniciativa de reforma a los articulos 5, 13, 87 y 162 de la LFDA. En el articulo 5,
en su redaccion actual, establece la ausencia de formalidades para la proteccién de las obras y, en el 162 se
establece que las obras literarias y artisticas y los derechos conexos quedaran protegidos aunque no sean
registrados. La iniciativa consiste en reformar estos articulos con el fin de establecer el registro obligatorio de
las obras para su reconocimiento y proteccion. En su exposicion de motivos sefiala que se debe garantizar a
todos los autores una verdadera proteccion juridica y, siendo que la inscripcion crea una fuerte presuncion de
titularidad iuris tantum, motiva a pensar en quién debe sufrir la carga de la prueba en caso de controversia,
soslayando el estado precario del autor de tener que justificar el fruto de su creatividad preexistente.
CAMARA DE SENADORES LIX Legislatura, http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/04/14,
Sabado 13 de noviembre de 2004, 11:40 p.m.

3 Lipszyc, Delia, op.cit., p. 86.

14 Bercovitz, Germén, Obra plastica y derechos patrimoniales de su autor, Madrid, Edit. Tecnos, 1997, p.57.




carpetas, papel de regalo, tarjetas de felicitacion, tapicerias, pisapapeles, etc.), que

reproduzcan dicha obra.

Muchos autores han coincidido en la conceptualizacion de esta figura del arte
aplicado y se refieren en el mismo sentido a ésta como obras artisticas que tienen funciones
utilitarias en si mismas, como por ejemplo: un jarrén, que es reproducido a grandes escalas
u obras que se aplican a un objeto util, tal pudiera ser el caso de una obra pictérica

plasmada en la pasta de cuadernos escolares o de mochilas.

Es importante hacer mencion de la definicion que David A. Rangel Ortiz formula
sobre el arte aplicado, ya que ademas de igualarlo a otra figura también de gran relevancia
para el objeto de esta tesis, ofrece una explicacién de la utilidad que ha tenido el arte

aplicado en el mercado.

Las obras de arte aplicadas a la industria, tradicionalmente conocidas como disefios
industriales, son creaciones del espiritu que tienen por objeto responder a la necesidad de
la industria y el comercio modernos de explotar el gusto del publico consumidor por
medio de la forma y la presentacion de los productos, independientemente de sus

cualidades técnicas.™

1.2.4. Sujeto de proteccion.

Como ya se ha mencionado, el sujeto de proteccién del Derecho de Autor es el autor.
En el articulo 1 de la LFDA también se hace mencion de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los editores, los productores y los organismos de radiodifusion, para quienes
también la ley reconoce prerrogativas pero con caracteristicas distintas, ya que ellos son
sujetos de los Derechos Conexos.

En el articulo 12 de la ley en comento se establece que autor es la persona fisica que
ha creado una obra literaria o artistica.

15 Rangel Ortiz, David A., op. cit., p. 136.
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1.2.5. Contenido.

La LFDA ofrece al autor derechos en dos sentidos: en el sentido moral, es decir, se
protege a la persona, su dignidad y honorabilidad; y en un sentido patrimonial o
econdmico; que le permite al autor la explotacion de su obra. Estos dos sentidos en los que
se le protege al autor en relacién con su obra, van a presentar diferentes caracteristicas y

facultades.

> Derecho moral

El derecho moral tiene su razén de ser en que la obra es una extension de la
personalidad del autor; es decir, una exteriorizacion de su ser, de su pensar, de como
percibe €l su entorno; lo que se trata de proteger es su honor, su dignidad, reputacion y

nombre.

Este derecho nace en el momento de la creacion de la obra, en el que de alguna

manera se ha manifestado el resultado de la actividad creadora en el mundo exterior.

Los derechos morales que se deriven de la creacion de la obra van a pertenecer de
manera primigenia y Unica al autor. Estos derechos no pueden transferirse o enajenarse, no
prescriben, tampoco se puede renunciar a ellos o embargar, y su duracién es ilimitada, en

primera instancia, o hasta que haya alguien que los proteja.

En la ley, al referirse a los derechos morales se sefiala que:

Articulo 18. El autor es el Unico, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales

sobre las obras de su creacion.

Articulo 19. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable,

imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

11



Articulo 20. Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a
sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en el caso de obras de dominio publico,
anénimas o de las protegidas por el Titulo VII de la presente Ley, el Estado los ejercera
conforme al articulo siguiente, siempre y cuando se trate de obras de interés para el

patrimonio cultural nacional.

Los derechos morales que tiene el autor en relacion con sus obras son:

a) Derecho a la paternidad .Consiste en el derecho que tiene el autor a ser reconocido
como creador de la obra y, a decidir si la divulgacion de ésta ser& bajo el propio nombre,

como obra seudénima o anénima.

b) Derecho a la divulgacion. Se refiere al derecho a decidir si se va a divulgar la obra o se
mantendra inédita y en qué forma se hara la divulgacion, ya que la publicacion de la obra
pone en juego la reputacion del autor, por lo que él de una forma discrecional y soberana
debe decidir si la obra queda en la esfera privada o sera divulgada.

c) Derecho al respeto y a la integridad de la obra. Consiste en la facultad de oponerse a
toda modificacion no autorizada de la obra, a su mutilacion y a cualquier atentado contra la
misma, incluyendo su destruccion. Una caracteristica sobresaliente y peculiar del Derecho
de Autor se encuentra precisamente en que el adquirente o cesionario sélo recibe la
transferencia del aspecto pecuniario sobre la obra y no el derecho de introducirle
modificaciones o desfigurarla o destruirla, sin la autorizacion del autor. Ese derecho de
modificar y destruir la propia obra s6lo corresponde al autor, y nadie que no sea él puede

alterarla.*®

d) Derecho a modificar su obra. El autor tiene derecho a modificar su obra en cualquier
tiempo; siendo que si las modificaciones hacen mas onerosa la edicion (en caso de que se
hubiere celebrado un contrato de edicidn), el autor estara obligado a resarcir los gastos que

por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario.

16 Rangel Medina, David, op. cit., p. 130.
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e) Derecho de retracto o de arrepentimiento. El autor tiene el derecho a retirar la obra del

mercado si es que por alguna razén asi lo decide.

f) Derecho a oponerse a que se le atribuya una obra que no ha sido de su creacion.
También llamado derecho de repudio. Esta facultad que se establece a favor de los autores
como derecho moral, comenta Serrano Migallébn, mas que ser un derecho moral es un
derecho humano, que no so6lo es reconocido a favor de los autores sino de todas las
personas, pues lo que se busca proteger es el honor, reputacion, prestigio de todas las

personas.’

En relacion al mismo tema, Mauricio Jalife Daher y José Luis Caballero Leal, al
realizar sus comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor opinan que esta facultad no
tiene cabida dentro del articulo 21, siendo ademas incorrecta, ya que los derechos morales
los ejerce el propio creador intelectual respecto de obras de su propia creacién. En este
caso, lo que se pretende es proteger al autor de quien quisiera atribuirle una obra que no sea
de su creacion y de esta forma evitar el que sea afectada su reputacion, por lo que en todo
caso, le corresponde al autor ejercer una accion civil de dafio moral prevista en el Cédigo

Civil.*8

Los herederos y legatarios sélo estan facultados para oponerse a la divulgacién, para
exigir respeto de la obra y exigir el reconocimiento de la calidad de autor, asi como para
oponerse a que se atribuya al autor una obra que no ha sido de su creacion. El Estado, por
su parte, sOlo estara facultado para exigir respeto a la obra oponiéndose a cualquier
deformacién o mutilacion y para oponerse a que se atribuya al autor una obra que no ha

sido de su creacion.®

7 Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p. 70.

18 Jalife Daher, Mauricio y Caballero Leal, José Luis, Legislacion de Derechos de Autor, México, Edit.
SISTA, 2004, p. IV.

19 Respecto a las facultades de derecho moral conferidas expresamente a los herederos y al Estado en el
articulo 21 ultimo parrafo, Fernando Serrano Migallén comenta que debido al caréacter personalisimo de los
derechos de autor, sélo las personas fisicas (los autores) pueden ser titulares de los derechos de autor y, como
consecuencia, solo lo pueden ser de los derechos morales; por lo que a el Estado Gnicamente se le encomienda
el ejercicio de estos derechos en los casos de dominio publico. Pero carece de titularidad de los mismos.
Incluso, los herederos y legatarios no son titulares de los derechos morales, sino que en ausencia del autor,
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» Derecho patrimonial

El derecho patrimonial consiste en la facultad exclusiva del autor para explotar sus
obras por si mismo o autorizar a otros su explotacion, dicha autorizacion y el ejercicio de

ésta, se haran sin menoscabo de sus derechos morales.

El titular originario de este derecho es el autor, y en este caso, si pueden haber
titulares derivados de este derecho como lo son los herederos y otros causahabientes. El
derecho patrimonial es de caracter temporal y la ley ha establecido como duracidn de éste
la vida del autor y 100 afios después de su muerte; en caso de que la obra se hubiere hecho
en coautoria los 100 afios comenzardn a contarse a partir de la muerte del Gltimo autor; y
tratandose de obras pdstumas comienzan a transcurrir los 100 afios a partir de la

publicacion de la obra. Pasado éste término la obra cae en el dominio publico.

Se pueden embargar los frutos derivados de la explotacion de la obra, no asi el
derecho. Ademas el titular de estos derechos puede transmitirlos u otorgar licencias de uso
exclusivas 0 no. Respecto a la transmision, ésta debe hacerse por escrito para que surta

efectos contra terceros, debe ser temporal y onerosa.

Este derecho faculta a su titular para autorizar o prohibir:

a) La reproduccion, publicacién, edicion o fijacion de la obra en cualquier soporte
material. El derecho de reproduccion consiste en la facultad del titular de los derechos
patrimoniales para autorizar o prohibir la duplicacion de la obra por cualquier medio o
procedimiento de reproduccién. De acuerdo con la fraccion VI del articulo 16 de la LFDA
la reproduccion es la realizacion de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma
0 de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento
permanente o temporal por medios electrénicos, aunque se trate de la realizacion

bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

como titular originario, los ejercen, pero no estan facultados para enajenarlos, dispensarlos o transigir con
ellos. Serrano Migallon, Fernando, op. cit., p. 157, 163.
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b) La comunicacién publica de la obra. Esta facultad, reconocida en la fraccion Il del
articulo 27, consiste en el derecho de autorizar o prohibir la difusién de la obra por
cualquier medio o procedimiento, poniéndola al alcance general, siempre que no implique

la obtencidn directa de ejemplares de la creacion intelectual.

c) La distribucién de la obra, incluyendo cualquier forma de transmisién de la propiedad
de los soportes materiales, asi como de uso o explotacion. Cuando la distribucién se lleve
a cabo por venta este derecho de oposicion se considerara agotado con la primera venta,
salvo lo dispuesto en el articulo 104 de la LFDA. Asi como la prohibicion de la
importacién al territorio nacional de copias de la obra cuando estas se hubiesen hecho sin
autorizacion. El derecho a la distribucion de la obra es la facultad del titular de los
derechos patrimoniales para poner a disposicion del publico ejemplares de la obra, por
cualquier forma, por ejemplo a través de la compraventa de las copias. Se entiende por
distribucién al publico (fraccion V del articulo 16) la puesta a disposicion del publico del

original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier forma.

d) La explotacion o divulgacion de obras derivadas. (derecho de transformacion). Es el
derecho que tiene el titular de los derechos patrimoniales de autorizar o prohibir la
realizacion de nuevas obras a partir o de la obra de la que es titular, tales como: arreglos,
compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, parafrasis, compilaciones. No
obstante este derecho, se requiere ademas el consentimiento del titular del derecho moral.

Cuando muera el titular del derecho patrimonial sin herederos, la facultad de explotar
0 autorizar la explotacion de la obra le correspondera al autor, y a falta de éste al Estado.

1.2.6. Concepto de fijacion.
En el articulo 5 de la LFDA, se establece que la proteccion que otorga la ley se
concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. Por

lo que se hace necesario saber lo que se entiende por fijacién. En el articulo 6 de la ley en

comento se establece que fijacion es:

15



Articulo 6. La incorporacion de letras, nimeros, signos, sonidos, imagenes y demas
elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de
aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electronicos, permita

su percepcion, reproduccion u otra forma de comunicacion.

1.2.7. Concepto de originalidad (Criterios que se siguen en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor para determinar la originalidad).

Para que una obra sea protegida por la LFDA debe ser una creacion original. Sin
embargo, este término ha sido en algunas ocasiones utilizado erréneamente como sinénimo

de novedad, siendo que no se trata de lo mismo.

Cada individuo percibe la realidad en un distinto sentido al resto de la sociedad; la
forma en como este percibe lo que le rodea y lo expresa, imprimiendo en la obra su forma

de ser, su individualidad, es conocido como originalidad.

Y para que una obra artistica o literaria sea protegida no debe ser una copia de una ya
existente, pues en ese caso se estarian violando los derechos del autor de la obra copiada.

Manuel Pachén®en su libro Manual de Derechos de Autor, al referirse a la
originalidad y con la intencidn de hacer mas comprensible la diferencia entre la novedad y
la originalidad, utiliza un ejemplo dado por André Francon y sefiala: “Imaginemos dos
pintores que se colocan en el mismo sitio, pintando cada uno un cuadro que representa el
paisaje. La segunda tela no es nueva puesto que el mismo tema ha sido ya desarrollado por
el otro pintor; pero es original y queda protegida por el Derecho de autor, porque la hechura

de la obra refleja la personalidad del artista.”

2 pachén Mufioz, Manuel, Manual de Derechos de Autor, Bogota, Edit. TEMIS, S.A., 1988, p. 14, 15.
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Delia Lipszyc?' asevera que la originalidad reside en la expresion -0 forma
representativa- creativa e individualizada de la obra, por minimas que sean esa creacion y

esa individualidad. No hay obra protegida si ese minimo no existe.

Las obras también pueden ser novedosas, pero el derecho de autor no exige la

novedad como una condicion necesaria para la proteccion.

En el Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante INDAUTOR), la obra no
se somete a un examen de originalidad, ya que debido a la gran cantidad de obras que se
presentan ante esta institucion seria casi imposible poder examinarlas todas, por lo que el
dictaminador Unicamente observa que la obra encuadre efectivamente en alguna de las
ramas establecidas de forma enunciativa en el articulo 13 de la LFDA, la que ha sido
sefialada previamente por el solicitante, y que no se encuentre en alguno de los supuestos
del articulo 14 de la ley en comento, el cual se refiere a lo que no es objeto de proteccion.
Después de verificarse estos dos aspectos se obtendra, si asi corresponde el registro.

1.3. Propiedad Industrial.

1.3.1. Concepto.

La Propiedad Industrial esta constituida por un conjunto de normas que van a regular
las prerrogativas y beneficios que generalmente otorga el Estado, de forma exclusiva y
temporal, a el titular de éstos derechos para que explote de forma exclusiva, ya sea por si
mismo o a través de un tercero, la patente, modelo de utilidad, disefio industrial o signo

distintivo sobre el cual tenga un derecho.

A diferencia de la LFDA, la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante LPI), no
define la Propiedad Industrial. Sin embargo, en la doctrina si se puede encontrar una

2! Lipszyc, Delia, op. cit., p. 65.
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definicién. Rangel Medina?® explica que cuando la actividad del intelecto humano se aplica
a la busqueda de soluciones concretas de problemas especificos en el campo de la industria
y del comercio, 0 a la seleccion de medios diferenciadores de establecimientos, mercancias
y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial. Asimismo la define
como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos

de productos, establecimientos y servicios.

1.3.2. Contenido.

La Propiedad Industrial esta integrada por varias figuras, la forma de presentacién o

de su agrupacién doctrinal puede variar. En la LPI se regulan las siguientes:

- Patentes;

- Modelos de utilidad;

- Disefios industriales;

- Signos distintivos; entre los que encontramos: la marca, avisos y nombres comerciales,
denominacion de origen;

- Secretos industriales;

- Esquemas de trazado de circuitos integrados;

Estas dos Gltimas figuras son consideradas por Horacio Rangel Ortiz como derechos
vecinos del Derecho de Patentes, incluyendo ademas en esta categoria otra figura que es
regulada por una ley distinta a la Ley de la Propiedad Industrial, y es el caso de las
variedades vegetales.

Como se dijo, doctrinalmente pueden presentarse varias formas de clasificar las
figuras de la Propiedad Industrial. Rangel Medina** agrupa estas figuras en 4 instituciones,

de la siguiente forma:

22 Rangel Medina, David, op. cit., p. 1.
2% Rangel Ortiz, Horacio, Apuntes del Diplomado “Propiedad intelectual e industrial”, 31 de mayo de 2005.
2 Rangel Medina, David, op. cit., 2.

18



Sefiala como un primer grupo de componentes de la propiedad industrial a las
creaciones industriales, por lo comun son las patentes de invencidn, los certificados de
invencion?, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los
registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales.

Un segundo grupo consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de
una a otra legislacion, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las

denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término incluye como vinculada con la Propiedad Industrial la represion de

la competencia desleal; y

Comprendiendo que el adelanto econdmico y progreso industrial han hecho que la
propiedad industrial amplie su area, incluye en el cuarto grupo los conocimientos técnicos

0 know-how.

De las diferentes figuras nombradas anteriormente, es conveniente ahondar, por el
tema que atafie, sobre las figuras del dibujo y modelo industrial, especies del Disefio

industrial.

» Disefio industrial. Los disefios industriales se han conceptuado de varias maneras; hay
quienes opinan que se trata de artes aplicadas y creaciones del espiritu, otros las sefialan
como creaciones estéticas y otros que se refieren a ellas como un titulo de propiedad
intelectual.

% |os certificados de invencién en nuestro Derecho positivo ya no existen. Esta figura fue introducida por la
Ley de Invenciones y Marcas de 1976. De acuerdo con esta ley los certificados de invencidn podian emitirse
en tres supuestos del articulo 10 que mencionaba lo que no era patentable. Por lo que por medio de esta figura
lo que era considerado como no patentable (los procedimientos de obtenciéon de mezclas de productos
quimicos, los procedimientos industriales de obtencién de aleaciones, las invenciones relacionadas con la
energia y la seguridad nuclear, los aparatos y equipos anticontaminantes y los procedimientos de fabricacion,
modificacion o aplicacion de los mismos), podia ser protegido mediante un certificado de invencion. Ademas
un inventor de algo que si podia ser patentable podia optar por la obtencién de una patente o de un certificado
de invencion. En la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de 1991 ya no aparecen regulados
los certificados de invencion.

19



Los partidarios de la “Teoria de la Unidad del Arte”, -criterio adoptado por nuestro
pais y que se puede confirmar con la lectura de los articulos 5 y 13 fraccion XIII de la
LFDA, siendo que en este ltimo articulo se reconoce como objeto de proteccion el arte
aplicado-, consideran a los disefios industriales como creaciones del espiritu o artes
aplicadas, ya que como se vera mas adelante, conforme a esta teoria el arte sigue siendo
arte, con independencia de la finalidad que tenga esa obra artistica. De esta forma, se
reconoce que los disefios industriales son obras artisticas que van a tener una finalidad o

utilidad econdémica.

Hay quienes denominan a los disefios industriales creaciones estéticas, sin que por
ello consideren que estas figuras no merezcan ser catalogadas como creaciones artisticas.
No obstante, hay quienes diferencian la belleza y lo estético, como es el caso del autor Luis
C. Schmidt, para quien el disefio industrial es distinto al arte aplicado, manifestando que el
disefio industrial es un siervo absoluto de su verdugo, el producto: la forma
invariablemente sigue la funcionalidad. Por su parte, el arte aplicado respeta los patrones de
lo utilitario, pero busca la expresién a través de la mayor libertad y flexibilidad.?

Sin embargo, es necesario recalcar que México es partidario de la “unidad del arte” y,
puesto que en el articulo 5 se establece que la proteccion se otorga a la obra desde el
momento en gque haya sido fijada en un soporte material, INDEPENDIENTEMENTE DEL
MERITO, DESTINO O MODO DE EXPRESION, las obras de arte aplicadas o disefios
industriales, son protegidos por la legislacion del Derecho de Autor, siempre que cuenten
con originalidad y sean susceptibles de ser reproducidas o divulgadas.

Por dltimo, hay autores que sefialan que los disefios industriales son titulos de
propiedad intelectual®’, sin embargo, los titulos dados a los disefios industriales no se

denominan de esa forma, sino registros de disefios industriales.

% Schmidt, Luis C., “Propiedad intelectual y sus fronteras: proteccién de arte e industria”, en Becerra
Ramirez, Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina,
México, UNAM, 1998, p.38.

2T Aboites A., Jaime y Soria L, Manuel, Innovacion: Propiedad intelectual y estrategias tecnolégicas (La
experiencia de la economia mexicana), México, UAM, 1999, p. 35.
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Por lo que siguiendo lo aseverado por Rangel Medina, se puede sefialar que los
disefios industriales son creaciones del espiritu o artes aplicadas?®®, un conjunto o
disposicion de lineas, colores, formas que pueden dar por resultado figuras con volumen o
tridimensionales a las que se les denomina modelos industriales; o estar representadas
sobre una superficie, las que se denominan dibujos industriales. Dichas obras van a tener
una repercusién econdmica que consiste en la ornamentacion de los productos al
incorporarse a ellos o al constituir el patrén del producto mismo, lo que es de gran

importancia al crear un impacto psicolégico en los individuos, al atraer al consumidor.

En el articulo 32 de la LPI, se sefiala que los disefios industriales comprenden a:

I. Los dibujos industriales; y,
1. Los modelos industriales.

- Dibujos industriales. Son un conjunto, disposicion de lineas o colores, o lineas y colores,
que van a formar imagenes que seran aplicadas a un producto, que, como ya se sefiald,
deben atraer la atencién de los consumidores, lo que contribuird a la adquisicion del

producto.

- Modelos industriales. En cambio los modelos industriales son formas tridimensionales, es
decir, obras que van a tener un volumen y que serviran como patron o tipo para la
fabricacion de un producto. No se debe confundir con el modelo de utilidad, ya que este
ultimo, debe presentar una funcion técnica, mientras que el modelo industrial s6lo debe

tener una funcién de ornamentacion.

En el articulo 32 de la LPI se define a los dibujos y modelos industriales como:

I. Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores que se
incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto

peculiar y propio, y

%8 Rangel Medina, David, op. cit. p. 94.
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1. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo
0 patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia especial en

cuanto no impligque efectos técnicos.
1.3.3. Concepto de utilidad o funcionalidad.

Se ha referido en el punto anterior, al tratar el tema de los disefios industriales, que
éstos tienen una utilidad o funcién econémica, ya que con la aplicacion de éstos a los
productos o, constituyéndose como patrones para la elaboracién de los productos, lo que se
busca es explotar el gusto del publico, por medio de la ornamentacion.

Para el maximo exponente del utilitarismo, J. Bentham, la utilidad de una accién era
la diferencia entre el placer disfrutado y el dolor sufrido como consecuencia de esa accion.
Para otros autores, el concepto de utilidad se asocia al de deseabilidad, es decir, a la
cualidad de un bien de ser deseado por un consumidor, sin tener en cuenta la capacidad de
dar satisfaccion real y de contribuir a su bienestar. En fin, corrientemente, se define la
utilidad como la satisfaccién obtenida por un consumidor del consumo de bienes y

servicios.?

Segun Mar, la utilidad de una cosa le da un valor de uso. Pero esta utilidad no esta
en el aire. Es fruto de las cualidades del cuerpo de la mercancia y no existe en él; el valor
de uso, esta determinado por las diferencias cualitativas de las mercancias, por tanto es

subjetivo y por ello muy variable en relacion a las situaciones histéricas concretas.*

Estrechamente en conexidn con esta nocion de utilidad se halla la modelabilidad, es
decir, la posibilidad de que la creacién de forma sea ejecutable y repetible.

2 Ahijado, Manuel y Aguer, Mario, Diccionario de economia y empresa, Madrid, Ediciones PIRAMIDE,
1996, p. 648.

%0 Bjazzi, Paolo, et. al., Diccionario de términos marxistas, México-Barcelona-Buenos Aires, Edit. Grijalbo,
1985, p. 403.

%1 Aboites A., Jaime y Soria L., Manuel, op. cit., p. 101.
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1.3.4. Concepto de novedad en patentes y en disefios industriales.

Es importante, hacer una distincién entre novedad en patentes y novedad en disefios
industriales, ya que debido a que las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios
industriales estan regidos en su mayoria por un capitulo en comun, el capitulo V de la LPI,
referente a la tramitacion de patentes, se puede caer en un pensamiento erroneo al
considerar que la novedad exigida para invenciones y modelos de utilidad es la misma que

la exigida para los disefios industriales.

La patente, es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una
invencion y crea una situacién juridica en la que la invencién patentada puede ser
explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sélo con la autorizacion del titular de la

patente. También se suele denominar como patente al derecho que emana del documento.*

Conforme a nuestra legislacién en materia de Propiedad Industrial, para que una
invencion y un modelo de utilidad puedan ser objeto de proteccién, deben ser nuevos,
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de ser aplicables de forma industrial.

Entendiéndose por novedad para estas figuras, lo sefialado en el articulo 12 fraccion I;
es decir, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. Es en la siguiente
fraccidn en donde se establece lo que se debe entender por estado de la técnica: refiriéndose
a este como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho publicos mediante una
descripcion oral o escrita, por la explotacion o por cualquier otro medio de difusiéon o
informacion en el pais o en el extranjero. Es decir, el conjunto de reglas, o procedimientos

de los que se sirvié para llegar a la concrecion de una invencion o modelo.

Cuando estos conocimientos se hacen publicos dejan de ser nuevos, no obstante, si se

presenta dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se dieron a conocer una

%2 pgrez Miranda, Rafael J., Propiedad industrial y competencia en México. Un enfoque de Derecho
Econdmico, México, Edit. Porrda, 1994, p. 70.
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solicitud de patente, o en su caso, una solicitud de prioridad reconocida, se seguiran

considerando nuevos.

En el caso de los disefios industriales, para que sean protegidos también se pide que

sean nuevos, sin embargo, se les aplica otro criterio para determinar la novedad.

Para que un disefio industrial sea registrable debe ser nuevo y susceptible de
aplicacion industrial, por lo que se descarta el requisito establecido para las invenciones y
modelos de utilidad referente a la actividad inventiva; ya que como lo vimos anteriormente

se trata de figuras industriales de otra naturaleza. En el caso de la novedad, para que se

considere a un disefio industrial nuevo, debe ser una creacién independiente y debe diferir

en grado_significativo de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas

conocidas de disefios.

Del analisis de este concepto de novedad para los disefios industriales, encontramos

lo siguiente:

Al inicio se sefiala que debe ser una creacion independiente, es decir una creacion
individual (lo que nos hace recordar la conceptuacion dada para las obras con originalidad;
es decir, obras con individualidad). Méas adelante, se establece que los disefios deben diferir
en grado significativo de otros conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas
de disefios. Empero, no se establece cuan significativas deben ser esas diferencias. Otra
cuestion que se debe resaltar es que los disefios industriales deben diferir de OTROS
DISENOS INDUSTRIALES o de combinaciones de CARACTERISTICAS CONOCIDAS
DE DISENOS. Es decir, que la novedad s6lo se exige entre disefios industriales; olvidando
que los disefios industriales son artes aplicadas y que si bien pueden ser distintos a disefios
industriales registrados pueden ser muy similares o incluso una copia de obras de arte. Sin

embargo, este punto se tratard con mas profundidad en el capitulo correspondiente.

Por lo que, mientras para las invenciones y modelos de utilidad la novedad implica

que no se encuentren en el estado de la técnica, es decir, que no se hubieren hecho publicos
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los conocimientos técnicos® de los objetos que se quieren proteger. Para que sean
considerados nuevos los disefios industriales deben tratarse de creaciones independientes
que difieran en grado significativo de otros disefios 0 de combinaciones de caracteristicas
conocidas de otros.

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI), el
examinador, para determinar la novedad de un dibujo o modelo industrial, somete a estos
disefios a un profundo andlisis; observando con detenimiento cuales son las caracteristicas
del disefio y, posteriormente realiza una bisqueda a través de las principales bases de datos
nacionales e internacionales para saber si existe un disefio con caracteristicas iguales o

similares al disefio que se pretende registrar.

1.4. Concepto de la proteccion acumulada.

La figura de la proteccion acumulada nace en el momento en que una misma
creacion intelectual puede ser protegida tanto por la legislacion que protege a las creaciones
artisticas o literarias, como por la ley que protege las creaciones industriales. Supone para
el titular la decisién de invocar ya sea un ordenamiento u otro para su proteccion, o los dos

de manera simultanea.

También podemos encontrar proteccion acumulada cuando una creacién intangible,
cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislacion para ser protegida como una
determinada figura juridica, es ademas, objeto de proteccion como otra figura titulada por
la misma legislacion.; por ejemplo: el caso de una marca, la que también puede ser

protegida como un disefio industrial.

% El conocimiento técnico es el entendimiento de las expresiones, significados o lenguaje particular usado en
una determinada ciencia o arte. Se entiende por tecnologia el conjunto de los conocimientos exclusivos de un
oficio mecanico o arte industrial. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un
determinado sector o producto. Diccionario enciclopédico ilustrado, Mas actual, Espafia, Edit. Aglo
Ediciones S.A., 1995, Tomo P-Z.
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Para Otero Lastres, aunque la proteccion acumulada tiene como fundamento principal
la Teoria de la Unidad del Arte, no es suficiente ésta, se requiere ademas de la legislacion,
la que, o bien dard opcion al beneficiario de escoger entre una y otra proteccion,
excluyendo a la otra, o permitira la eleccion de ambas o de una pero sin excluir a la otra. En
cualquier caso, para que pueda hablarse de acumulacion es absolutamente necesario que los
diversos sistemas incidan sobre la misma forma estética y que su titular pueda invocarlos

bien simultaneamente, o bien separadamente.*

El nacimiento del derecho, su duracion, su contenido, el &ambito competencial para
hacerlo efectivo, el derecho procesal aplicable para el ejercicio de la accién y la regulacion
del derecho respectivo en el nivel internacional, dependeran, como una ldgica

consecuencia, del sistema de proteccién que se adopte.®®

1.4.1. Teoria de la Unidad del Arte.

La Teoria de la Unidad del Arte, cuyo exponente principal fue Eugéne Pouillet, es la
teoria que fundamenta la configuracion de la proteccion acumulada, ya que conforme a esta

teoria el arte es uno y no cabe distinguir entre arte puro y arte industrial.

La Teoria de la unidad del arte tiene su origen en Francia en el siglo X1X, nace como
uno de varios criterios ofrecidos por los doctrinarios de ese tiempo para ponerle fin a las
controversias suscitadas con motivo de la determinacion del ambito de aplicacion que
tendrian la Ley 19-24 de julio de 1793 sobre Propiedad Artistica y Literaria y la Ley de

1806 encargada de proteger a los dibujos y modelos industriales.

El conflicto se origina a raiz de que fabricantes de textiles y de metal buscan la
proteccién de la Ley de 1793 sobre Propiedad Artistica y Literaria, no obstante que ellos
podian recurrir a la tutela de la Ley de 1806 de dibujos y modelos industriales. Estos
fabricantes buscaban la proteccion de la ley de 1793 ya que para obtenerla no era necesario

% Otero Lastres, José Manuel, El modelo industrial, Madrid, Edit. Montecorvo, S.A., 1977, p. 45.
% Rangel Medina, David, op. cit., p. 45.
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cumplir con formalidad alguna, en cambio, con la ley de 1806 debian registrar su dibujo o
modelo industrial y hacer ademas un depdsito previo a la comercializacion de su producto.
Los fabricantes argumentaban que al ser sus creaciones dibujos o modelos industriales,
segun fuere el caso, debian ser protegidos por la Ley de 1793 ya que se trataban de
creaciones artisticas independientemente de que se aplicaran a un producto industrial (en el
caso de los dibujos industriales) o que constituyeran el producto mismo (en el caso de los
modelos industriales). Es asi que se inicia una gran controversia sobre si la Ley de 1793
seria también aplicable a este tipo de creaciones o seria la Ley de 1806 la Unica aplicable
para este tipo de dibujos o modelos.

A raiz de estos conflictos se busco el delimitar el ambito de aplicacion de ambas
leyes, de esta forma, la doctrina propuso varios criterios, uno de ellos, el mas recurrido y el
que mayor influencia tuvo en la determinacion del dominio respectivo de estas leyes fue el

de la unidad del arte.

Fueron varios los criterios ofrecidos para la determinacién del &mbito de aplicacion

de las leyes como:

* El del modo de reproduccion. Conforme al cual un dibujo o modelo era protegido por la

ley de 1806 si su realizacion se llevaba a cabo por medios mecanicos.

* El del destino dado a la obra. Segun este criterio, los dibujos o modelos aunque fueran

artisticos, quedaban sometidos Unicamente a la ley de 1806 si eran destinados a una

reproduccion industrial.

* EI del caracter accesorio del dibujo o modelo. De acuerdo con este criterio lo que

caracterizaba a un dibujo o modelo industrial era que no tenia existencia por si mismo; sélo
era el accesorio de un objeto cuyo atractivo y valor puede aumentar, pero no aumentaba su
utilidad. Por lo que cuando una obra no tuviera existencia por si misma, es decir, fuera el

accesorio de otro objeto, deberia ser protegida por la ley de 1806.
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* El de la cualidad de las personas. Conforme a este criterio la ley de 1793 era especial para

los artistas y la de 1806 para los fabricantes.

* El del caracter artistico de la obra. Segun este criterio, las obras de bellas artes, es decir,

las que poseian caracter artistico, serian protegidas por la ley de 1793; las obras no
artisticas y que no evocasen ningun sentimiento estético, pero que satisficieran el gusto de

la moda, serian protegidas por la ley de 1806.

* El de la unidad del arte. Conforme a este criterio, propuesto fundamentalmente por

Pouillet, la dificultad de definir claramente la naturaleza y los caracteres del dibujo o
modelo industrial y, por consiguiente determinar el &mbito de aplicacion de las leyes de
1793 y 1806 se debia a que se intentaba separar dos cosas: el arte y la industria, entre las
que es imposible sefialar una linea neta de demarcacion. El arte no tiene limites; no cabe
distinguir entre el arte propiamente dicho y el arte industrial. Por lo que de acuerdo con
Pouillet debia Unicamente asimilarse el dibujo o modelo industrial al dibujo o modelo

artistico y conferirles una misma proteccion.®

Finalmente, se consagra la unidad del arte en la Ley de 1902, ley que modificé la Ley
de 1793 sobre Propiedad Artistica y Literaria. En el articulo uno de esta ley se sefiala que
los autores de escritos de cualquier género, los compositores de musica, los arquitectos,
escultores, los pintores y dibujantes que hicieren grabar sus cuadros y dibujos, gozarian
durante su vida del derecho exclusivo de vender, distribuir sus obras en el territorio de la
Republica y cederlas en todo o en parte. En el segundo articulo se establece que el mismo
derecho corresponderia  a los escultores y dibujantes de motivos ornamentales,
cualesquiera que fuera el valor y destino de la obra.

No obstante que nunca se establecio lo que se entenderia por escultores y dibujantes
de motivos ornamentales, se pudo inferir que esta ley le era aplicable a los dibujos y

modelos industriales.*’

% Otero Lastres, José Manuel, op.cit., p. 74 76.
¥ ibidem, p. 82.
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A pesar de los intentos que desde ese tiempo se comenzaron a realizar para dirimir las
controversias suscitadas con motivo de este tipo de creaciones intelectuales que a pesar de
ser artisticas son aplicadas a la industria, en estos dias aun seguimos teniendo problemas

para regular a este tipo de creaciones.
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CAPITULO 2

ANTECEDENTES DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1. El surgimiento de la proteccion de los derechos intelectuales.

Una constante en la vida del ser humano es la actividad creadora, asi podemos darnos
cuenta que desde la época primitiva los hombres realizaban obras pictoricas, construian

incipientes armas o utensilios para la caza.

Sin embargo, la regulacion de estas creaciones se presenta en una época donde estos
humanos ya tienen un nivel mayor de organizacién. Es por ello que en las civilizaciones
antiguas, como la romana, se comienza a ver los primeros brotes de proteccion de las
creaciones. No obstante, hay dos momentos decisivos durante la historia que van a poner
en relieve la importancia de legislar en materia de Derechos de Autor y de Propiedad
Industrial (denominaciones que actualmente les damos en México) y son: la invencion de la

imprenta de tipos moviles y la Revolucién Industrial, respectivamente.

2.2. Los derechos de autor en la historia.

Los atenienses, sefiala Michaélides Novaros, eran respetuosos de la integridad de las
obras, que ante el hecho de que los copistas en muchas ocasiones alteraban el contenido de
las obras, se decidié tomar medidas preventivas y sancionadoras, dando como resultado la
creacion de una ley que ordenaba el depésito, en el archivo del Estado, de tres grandes

clasicos, y de esta manera los copistas o actores debian respetar el texto oficial.*®

%8 Novaros, Michaélides, citado por Lipszyc, Delia, op. cit., p. 28.
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El derecho romano regulaba 3 categorias de derechos: los personales, de obligacion y
los reales, encontrandose la propiedad en esta Gltima categoria, como derecho real por
excelencia. Las creaciones intelectuales eran reguladas como propiedad, pero sélo se
admitia la propiedad de las creaciones intelectuales cuando éstas eran exteriorizadas en un
cuerpo material.*® De esta forma el autor podia enajenar su manuscrito, por citar un
ejemplo, como otro bien material. Es decir, no distinguian la creacién intelectual del

soporte material.

Los autores romanos tenian conciencia de que la publicacion y la explotacion de las
obras ponian en juego intereses espirituales y morales por lo que era el creador de la obra
quien decidia si su obra seria publicada o no. Los plagiarios eran mal vistos por la
sociedad. El plagio no era castigado de una forma pecuniaria, mas bien respondia a una
cuestion de ética y moralidad, ya que la proteccion de los derechos patrimoniales de los
autores se regia por las normas que regulaban la adquisicion y circulacion de los bienes

materiales.*

Durante los siguientes siglos y hasta la invencion de la imprenta de tipos méviles, no
hubo un real interés juridico por regular los derechos de los autores, ya que las copias de

los manuscritos resultaban ser trabajos que requerian un gran esfuerzo y desgaste.

Con la invencion de la imprenta de tipos moviles, atribuida a Gutenberg a mediados
del siglo XV, las condiciones cambiaron, pues ya se podian reproducir con mayor facilidad
los textos, por lo que en poco tiempo se tuvo que adoptar un sistema de regulacion para la

reproduccion de las obras.

La imprenta fomenté el desarrollo de una nueva industria, de la que muchos querian
ser participes y asi obtener ganancias, ya fuera imprimiendo una obra o reimprimiéndola;

esto ultimo repercutia en las ganancias de los primeros impresores. Ante esta situacion, los

% Viflamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual; 22 ed.; México, Edit. Trillas, 2003, p. 22.
%% Serrano Migallén Fernando, op. cit., p. 13.
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impresores reclamaron proteccion para que de esta forma no se reprodujeran las obras que

ellos ya habian impreso. Esta proteccion fue dada por medio de privilegios de imprenta.

Los privilegios eran permisos exclusivos, de caracter temporal, que el gobierno
otorgaba a los impresores y libreros para tener la facultad de imprimir copias de una obra y
venderlas. Este sistema era formalista, ya que se otorgaba el privilegio y el registro,
Unicamente si se pasaba la prueba de la censura y se registraba la obra, constituyéndose en
un filtro politico con el que el gobierno mantenia el control sobre la difusion de las
doctrinas que se consideraban peligrosas. ** Este privilegio también daba la facultad de

hacer perseguir a los infractores para que repararan los dafios ocasionados.

Los privilegios mas antiguos de los que se tiene conocimiento son los otorgados a
Giovanni da Spira, introductor de la imprenta al territorio de la RepUblica de Venecia en

1469, dichos privilegios fueron otorgados por un periodo de 5 afios.*?

A fines del siglo XVII en Inglaterra llegé a su fin el sistema de privilegios, debido a
la fuerte influencia de la ideologia liberal. Con la caida del sistema de los privilegios, la
lucha por la libertad de imprenta y los derechos de los autores se vio concretada en la
promulgacion de la ley conocida como el Estatuto de la Reina Ana en 1710. El cual
reemplazé el derecho perpetuo al copyright, instaurado en 1557 a favor de la Stationers
Company, poderosa corporacion que defendia los intereses de los impresores y libreros, y

quienes habian recibido el privilegio de censurar los escritos.

En este Estatuto se reconocen derechos exclusivos a favor de los autores, para que
estos fueran los unicos facultados para tomar la decision de publicar sus obras e
imprimirlas, siendo que podian transferir sus derechos de explotacion a través de una
cesion de derecho civil que concluia en un periodo de 14 afios y que podia ser renovado por
otro periodo igual si es que el autor adn vivia. Después de este periodo la obra pasaba al

“! {bidem, p. 30.
“2 {bidem, p. 31.
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dominio publico. Respecto de los libros ya impresos en el momento de la publicacién del

Estatuto, la proteccion se fijo en un Unico periodo de 21 afios.

Este nuevo sistema de proteccién también era de caracter formalista*® pues quedaba
subordinado al cumplimiento de la inscripcién del titulo de la obra en los registros de la
Stationers Company a nombre del autor (anteriormente se inscribian los titulos a nombre de
un miembro de la corporacion) y al depdsito de nueve obras para destinarlas a las
bibliotecas y universidades. Este registro constituia una PRESUNCION DE PROPIEDAD.

En los reinos peninsulares también se iba avanzando poco a poco en el
reconocimiento de los derechos de los autores. Asi tenemos que en 1752 los reinos de
Castilla y Aragon promulgan una resolucién por la que se establecieron reglas que debian

seguir los impresores, asi como las tarifas para la venta de los libros.

En 1763 por un Real Ordenamiento vigente hasta 1834, emitido por Carlos Ill, se
dispuso que el privilegio exclusivo de imprimir una obra era Unicamente otorgable al autor
y que no debia ser otorgado a una comunidad secular o regular. Un afio mas adelante, se
complementa esta norma estipulando que los privilegios concedidos a los autores no se

extinguian a su muerte ya que podian ser heredados.

En Francia, los autores y sus herederos utilizaron como argumentos para la defensa de
sus derechos, los vertidos por los libreros de Paris en los litigios contra los libreros
provinciales. Los libreros de Paris, argumentaban que a ellos les correspondia el derecho
exclusivo no sélo por el privilegio que les habia sido otorgado, sino porque habian
adquirido el manuscrito de manos del autor, a quien le pertenecia la creacion y quien les
habia transmitido la obra con todos sus atributos, siendo el principal el de la perpetuidad.
Estos alegatos fueron aprovechados por los creadores intelectuales de las obras para
defender sus derechos y cambiar la idea de privilegios por la de propiedad literaria. Dando
como resultado que en 1777 se dictaran 6 decretos por los que se les reconoce a los autores

“% Era formalista en el sentido de que sdlo si el autor cumplia con los requerimientos tenfa la posibilidad de
gjercitar una accion penal contra el plagiario, pero de no cumplir los requisitos no afectaba sustancialmente el
derecho autoral. Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p. 22.
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el derecho de editar y vender sus obras, creandose dos categorias: los primeros en los que
se establecia que los derechos de los editores eran por tiempo limitado y proporcionales al
monto de la inversidn y, los segundos que eran perpetuos a favor de los autores. Estos
derechos s6lo se aplicaban a los escritores, no asi a los autores de obras teatrales y

musicales.

Finalmente, con la Revolucién Francesa se termina por completo con el sistema de
los privilegios en Francia, derogdndose todos los fueros existentes, inclusive los otorgados
a favor de los autores, posteriormente por Decreto de 13-19 de enero de 1791 se reconoce
el derecho de los autores a representar sus obras como un derecho de propiedad y ya no
como un privilegio. Asimismo, por Decreto de 19-24 de julio de 1793 se extienden las
facultades de los autores a la reproduccion, distribucion y venta de sus obras artisticas,
literarias y musicales durante toda su vida, y 10 afios mas contados a partir de su

fallecimiento en favor de sus herederos y otros causahabientes.

En las colonias inglesas de América, para la proteccion de las creaciones
intelectuales, se utiliza como base el Estatuto de la Reina Ana. Primero se sancionaron
leyes estatales y en 1790 se promulga la primera ley federal, de caracter formalista, cuya
proteccion estaba condicionada al cumplimiento de varios requisitos para la obtencion del
copyright.

En 1813 las cortes espafiolas dictan una ley sobre propiedad intelectual cuyos
términos se inspiraron en la sancionada en Francia en 1793. Posteriormente se elabora una
reglamentacion en materia de imprenta dictada en 1834, afio en el que también se crea un
nuevo régimen sobre propiedad literaria que entra en vigor en 1847. EI 10 de enero de 1879
se sanciona la Ley de Propiedad Intelectual, ordenamiento que sirvié de modelo para la

mayoria de las legislaciones latinoamericanas de aquel entonces.

De lo anterior, se pueden reconocer dos sistemas de proteccion de las creaciones

intelectuales: el primero inspirado en el Estatuto de la Reina Ana, de orientacion comercial
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(porque se querfa mediar la competencia entre los llamados publishers) **y el segundo,
inspirado en los Decretos revolucionarios franceses, de orientacion individualista (porque

se tiene en el centro del derecho al autor).*®

La caracteristica de intangibilidad de las creaciones intelectuales facilitaron su
movilidad a través de las fronteras; por lo que se hizo necesario una regulacion
internacional de las obras, de esta forma se celebraron tratados bilaterales de reciprocidad y
convenciones multilaterales de gran trascendencia juridica, como el Convenio de Berna de
1886 y posteriormente, la Convencion Universal de 1952. La influencia de estos acuerdos a
nivel internacional se vio reflejada en las constituciones nacionales, al incluirse a los

derechos de autor como derechos fundamentales del individuo.

Finalmente, en el siglo XX se reconoce universalmente al derecho de autor como

derecho humano.*®

2.2.1. Los derechos de autor en México. Su surgimiento y regulacién.

> El derecho de autor durante la Colonia

Como ya se ha mencionado, los privilegios que se otorgaban mas que ser un derecho
de autor, implicaba un medio de control de las doctrinas que pudieran causar problemas,
esto se hacia a través de la censura. En este sentido ningin texto podia ser llevado a la
Nueva Espafia sin el permiso real y la censura eclesiastica. Fue hasta el siglo XVIII que

comienza a darse proteccién al autor.

Por Real Orden de 22 de marzo de 1763, Carlos Ill, establecido que Unicamente al

autor se le concediese el privilegio exclusivo para imprimir sus obras. Posteriormente, en

** Mediante este sistema se tomaba como fecha de iniciacién de los derechos de autor, la fecha de publicacién
y, se mantuvo el derecho intelectual como un derecho de copia.

> Ademés de considerar al autor como el centro del derecho, se cambia la idea de derecho de copia al de
propiedad, reconociéndose mas tarde un derecho moral y un derecho patrimonial a favor del autor.

*® Lipszyc, Delia, op. cit., p. 38.
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1764, dispuso que los derechos de autor no se extinguian por la muerte de éste, sino que se

heredaban y que el no uso de este privilegio daba como resultado su pérdida.

A pesar de que en Francia las ideologias liberales influyeron en el tratamiento de los
derechos de los autores, fue hasta 1813 cuando por Decreto, la Corte reconocié a estos

derechos como propiedad.

Conforme a este Decreto el autor tenia la facultad de imprimir su libro cuantas veces
deseara durante toda su vida, y a su muerte este derecho exclusivo pasaba a sus herederos
por un periodo de 10 afios. Si se trataba de una obra colegiada el tiempo en el que se
consideraba de su propiedad era de 40 afios, después de estos periodos pasaban al dominio

publico.

> El derecho de autor en las constituciones del México independiente

En la Constitucion de 1824 en la fraccion | del articulo 50, se estipuld como una
facultad del Congreso General el promover la ilustracion, asegurando por tiempo

determinado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras.*’

Después de esta Constitucion y hasta la de 1917 (en la que se establece como una de
las excepciones a la prohibicidn de monopolios en la Republica Mexicana los privilegios
que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproduccion de sus
obras; asi como a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo

de sus inventos -articulo 28-) ninguna otra se refiri6 a los derechos de autor.

> Decreto sobre propiedad literaria

En 1846, estando a cargo del poder ejecutivo José Mariano Salas se expide el Decreto
sobre Propiedad Literaria, en este ordenamiento se reconoce el derecho de propiedad

*" Farell Cubillas, Arsenio, El sistema mexicano de Derechos de Autor (apuntes monograficos), México, Edit.
IGNACIO VADO, 1966, p. 13.
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literaria que tiene el autor de cualquier obra en esta rama, significando la facultad de
publicar su obra e impedir que otro lo hiciere. La proteccion y las facultades no se
extinguian por la muerte del autor ya que sus herederos gozaban de la proteccion 30 afios
mas a partir del deceso del autor, y tratandose de autores dramaticos Unicamente gozaban
de un periodo de proteccion de 10 afios a partir de la muerte del autor. Para la proteccion y

goce de los derechos era necesario el registro de la obra.*®
Se establece la igualdad de derechos entre mexicanos y extranjeros, siempre que la
obra se hubiere realizado dentro del territorio mexicano; asimismo, se tipifica el delito de

falsificacion.

> Los Cdédigos Civiles de 1870 y 1884

El Cddigo Civil de 1870 tuvo una determinante influencia del Cédigo Espafiol y por
ende, del Cddigo Francés. Este Codigo es el primero en equiparar la propiedad de una
creacion intelectual con la propiedad de bienes corporales. Las disposiciones en materia de
Derechos de Autor se establecieron en el Titulo Octavo, del Libro II, con el nombre de

“Del trabajo”.

Se establece que los derechos de los autores de obras literarias y artisticas, con
excepcion de obras dramaticas, eran perpetuos, pudiendo ser transmitidos a sus herederos
sin limitacion de tiempo y en caso de obras draméticas la duracion del derecho era la vida
del autor y a su muerte, 30 afios a favor de los herederos. Los autores dramaticos no sélo

tenian la facultad exclusiva de publicar su obra sino también el de representarla.

En el Cddigo Civil de 1870 también se establecié la formalidad del registro para el
goce de los derechos. Sin embargo, las certificaciones otorgadas respecto de los registros
PRODUCIAN LA PRESUNCION DE LA PROPIEDAD SALVO PRUEBA EN

“8 Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p. 40.

37



CONTRARIO, por lo que el registro desde aquellos dias no funcionaba como
CONSTITUYENTE DEL DERECHO DE PROPIEDAD.*

El Cddigo Civil de 1884 resulta ser una copia del Cédigo de 1870. Se hace mencidn
de nueva cuenta del delito de falsificacion y se establecen sanciones para los infractores,
que consistian en la devolucion de las entradas de una representacion musical hecha sin
consentimiento del autor, destruccion de todas las copias de la obra falsificadas e

indemnizacién.

> Codigo Civil de 1928

En este ordenamiento se niega que la propiedad intelectual pueda ser equiparable a la
propiedad comdn, ya que para que las creaciones del intelecto pudieran ser protegidas
debian ser publicadas o reproducidas. Por lo que se le consideré como un derecho distinto,
con caracteristicas especiales. Consistia en un privilegio que facultaba temporalmente para
la explotacion de la obra, determinandose la duracion de este privilegio conforme a la
naturaleza de la creacion; si se trataba de una creacion cientifica se protegia por 50 afios, a
partir del otorgamiento del privilegio y con independencia de la vida del autor, ya que si el
autor moria antes de que se cumpliera este término, sus herederos gozaban de este
privilegio durante el tiempo restante, pero si el autor vivia los 50 afios que duraba el
privilegio, el derecho se extinguia por lo que ya no se transmitia a sus herederos.

La duracidon del privilegio en caso de obras literarias y artisticas fue de 30 afios, con
excepcion de las obras dramaticas y musicales, para las que se establece un periodo de
proteccion de 20 afos.

En este Codigo se establece que las disposiciones en materia del Derecho de Autor,
tendrian caracter federal y serian reglamentarias del articulo 28 constitucional.

*° |bidem, p. 43.
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Por otra parte, si el autor no registraba su obra después de tres afios de haber sido

publicada ya no podia adquirir posteriormente el goce y proteccién de sus derechos.

> Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor y
editor. 1939

Este ordenamiento traté mas a detalle algunas disposiciones contenidas en el Cédigo
Civil de 1928 en materia autoral, como las obras que podian y las que no podian ser objeto
de registro, los requisitos que debian cumplirse al solicitar el registro. Este reglamento tuvo

como antecedente el Reglamento para el Registro de Obras Artisticas de 1934.

> Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 30 de diciembre de 1947

En 1946 se celebra en Washington la Convencion interamericana de expertos para la
proteccion de los Derechos de Autor de la que formd parte México. Como resultado de esta
reunién internacional, y con el objeto de cumplir lo acordado en dicha Convencion, el
gobierno mexicano expide en 1947 la primera ley autbnoma en esta materia. En ella, se
regulan los derechos morales y econdmicos; asimismo se regulan: la transmision de
derechos econdmicos, los derechos de los editores, de los trabajadores, las sociedades de
autores, se establece como duracion del derecho de autor la vida de éste mas 20 afios a
partir de su muerte a favor de sus herederos, se establecen sanciones para los delitos en
materia de derechos de autor (los que en principio se homologaron a delitos como el

fraude, la injuria).

Es de gran trascendencia juridica este ordenamiento por significar la primera ley
autbnoma en nuestro pais en esta materia y por romper la tradicion formalista de
proteccion, ya que ésta reconoce la proteccion del derecho de autor por la creacion de una
obra artistica, literaria o artistica sin que mediase registro ni depdsito. Por lo tanto, el
registro de la obra NO TIENE UN EFECTO CONSTITUTIVO DEL DERECHO, SINO
QUE SOLAMENTE OTORGA UNA PRESUNCION DE SER CIERTOS LOS HECHOS
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QUE EN EL SE ASIENTAN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, Y PRODUCE
EFECTOS FRENTE A TERCEROS.*

> Ley Federal de Derechos de Autor de 1956

Esta ley tuvo como propdsito el enmendar los errores, lagunas y la falta de
sistematizacion de la ley de 1947. También tuvo por objeto realizar las concordancias con
la Convenciéon Universal sobre el Derecho de Autor. Sin embargo, no cumplié
satisfactoriamente sus propoésitos, de modo que esta ley continué siendo objeto de

reformas.

En este ordenamiento se extiende el periodo de proteccion de los derechos autorales a
25 afios posteriores al deceso del autor y un término de 30 afios para las obras postumas y

para las obras seudénimas o0 anénimas.

Conforme a esta ley s6lo podia negarse el registro de una obra si ésta encuadraba en
alguno de los supuestos previstos en el Cdodigo Penal. Con ello, se abandona la subjetividad
que se producia al tener como parametros en la valoracion del otorgamiento de un registro

el determinar si la obra era moral o contraria al orden publico.

Respecto del valor registral de las obras, se establecié que las constancias del registro

fincaban la presuncion de ser ciertas salvo prueba en contrario.

> Reformas de 1963

El 21 de diciembre de1963, fueron publicadas reformas y adiciones a la Ley Federal
de Derecho de Autor de 1956 y entre ellas cabe destacar la distincién que se hace entre los
derechos patrimoniales y los intereses morales, ademas se establecen normas para lograr

equidad entre los editores y autores.™

%0 Aguilar, Leopoldo citado por Farell Cubillas, Arsenio, op. cit., p. 24.
%! Farell Cubillas, Arsenio, op. cit., p. 34.
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> Otras Reformas

En 1982 sufre otra reforma para adecuarla a los tratados y convenios internacionales
en los que México tomd parte.

El 17 de julio de 1991 se publican nuevas reformas mediante las cuales se enriquece
el catalogo de ramas de creacion susceptibles de proteccion y el de tipos delictivos en esta

materia.

En 1993 nuevamente se publica en el Diario Oficial de la Federacion reformas y
adiciones a la ley por las que se amplia el término de proteccién a los autores a 75 afios
contados a partir del deceso del autor. Desaparece la figura del dominio publico pagante y

se incluye la proteccion de los programas de cémputo como obras literarias.>

> Ley Federal del Derecho de Autor de 1996

Entrd en vigor en 1997 a los 90 dias de su publicacion en el Diario Oficial de la
Federacion de 24 de diciembre de 1996, es el ordenamiento que actualmente regula la
materia de Derechos de Autor en la Republica mexicana.

> Reformas 2003

Mediante reforma de 23 de julio de 2003 entré en vigor en nuestra legislacion del
Derecho de Autor la figura francesa del Droit de Suite o Derecho de seguimiento. En virtud
de este derecho de indole econémico, el autor de una obra pléstica o fotogréfica (siempre
que ésta no se trate de arte aplicado), tiene la facultad de percibir un porcentaje de la
reventa de su obra cuando ésta se haya hecho mediante subasta publica, por medio de un

agente mercantil, en establecimiento mercantil o por medio de un comerciante.

%2 Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p. 58.
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2.2.2. El arte aplicado en México. El reconocimiento de esta figura en nuestra normatividad

y su tratamiento a través de los afios.

En los cddigos de 1870 y 1884 no se sefiala de forma expresa como objeto de
proteccion el arte aplicado. En el articulo 1306 del Cddigo Civil de 1870 se indican los
autores que eran protegidos por ese ordenamiento debido a que sus creaciones son
protegidas por dicho Cédigo, entre los autores que estaban protegidos se encontraban los
creadores de dibujos y disefios de cualquier clase, asi como los escultores. En este sentido
se puede decir que este tipo de obras que pudieran tener una aplicacion industrial eran
protegidas por este Codigo. Sin embargo, en el articulo 1316 de este Cddigo, asi como en el
1207 fraccion XVII del Cddigo del884, se establece que no se considera falsificacion la
aplicacion de obras artisticas como modelos para productos de manufacturas y fabricas. Por
lo que se puede inferir que la proteccion a este tipo de obras era limitada, ya que aungue se
encontraban entre los objetos de proteccidn de los Cddigos y a pesar de que se les reconoce
a los autores el derecho exclusivo de reproduccion de sus dibujos y disefios de cualquier
clase, si las obras tenian una aplicacion en la industria alin sin autorizacion del artista, no

eran consideradas falsificadas. En este sentido quedaba desprotegido el creador.

Fue a partir del Codigo Civil de 1928 cuando se protege en forma mas amplia el arte
aplicado, ya que en este ordenamiento ya se reconoce como falsificacion la reproduccién

de obras artisticas para la incorporacion a los productos de manufacturas y fabricas.

De lo que se desprende que el autor de un dibujo, modelo y en general de un disefio,
gozaba del derecho de impedir la reproduccion de su obra, cuando ésta fuera dirigida a

utilizarse como modelo para la industria.”®

Aunque en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947 no se sefiala
expresamente entre las obras objeto de proteccion a las obras de arte aplicado, si se
mencionan los dibujos y las esculturas, como objeto de proteccion y siendo que estas
figuras al ser utilizadas en la industria se les puede considerar arte aplicado, se podria

%% Rangel Ortiz, David. A., op. cit., p. 142.
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concluir que si se protegian las artes aplicadas. Sin embargo, en el articulo 5° se establece
que “... las obras de arte que solamente puedan tener aplicacién industrial no estaran
protegidas por esta Ley...” Lo anterior fue motivo de numerosas discusiones ya que algunos
estudiosos del Derecho sefialaron que en virtud del articulo 5°. el arte aplicado no era
protegido por esta ley, otros opinaban que si lo era.

David A. Rangel Ortiz opina al respecto lo siguiente:

La redaccion utilizada por los autores de la Ley de 1947 ciertamente pudo haber sido mas
feliz, pues es dificil pensar en una obra de arte que no tenga otro proposito o finalidad que
una aplicacion industrial. Si ese fuera el caso, entonces la creacién en cuestion no seria una
obra de arte, sino otro tipo de obra. Todo parece indicar que lo que los redactores de esta
disposicion realmente quisieron decir era que las obras (y solo eso, a diferencia de las obras
de arte) destinadas a tener exclusivamente una funcién industrial, no serian sujetas de la

proteccion del derecho de autor. >

Por lo tanto, gracias a ese desatino en la redaccion se puede concluir que si se
protegian las obras de arte aplicado.

Otra razdn que causd polémica en la determinacién de si esta ley protegia o no al arte
aplicado fue que en este ordenamiento se establecid que seria esta legislacion y su
Reglamento los que regirian en materia de obras con aplicacion industrial y, siendo que
nunca se emitié un Reglamento para la Ley de 1947 muchos especialistas opinaron que el
Reglamento aplicable en ese caso era el Reglamento para el reconocimiento de derechos
exclusivos de autor, traductor y editor de 1939, en el que se establecié que las obras que
hubieren sido registradas o que debieran registrarse de conformidad con la Ley de Patentes
y Marcas no recibirian proteccion del derecho de autor.

En cuanto a esta disposicion en la que se niega la proteccion a las obras que ya
hubieren sido registradas o tuvieran que serlo por la Ley de Patentes y Marcas, opina David
A. Rangel Ortiz que, siendo que en los articulos transitorios de la Ley de 1947 se estipula la

** ibid, p. 143.
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derogacion de las disposiciones que contenia el Cédigo Civil de 1928 en materia de
Derechos de Autor, asi como todas las disposiciones contrarias a esa ley, se debid
considerar derogado también el Reglamento de 1939.>

En el articulo 7°. de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956 (reformada en
1963) se establece de forma enunciativa las obras objeto de proteccion, y a pesar de que en
este ordenamiento tampoco se establece de manera expresa la proteccion del arte aplicado,
en el articulo de esta ley, se establece que:

Articulo 8°. Las obras a que se refiere el articulo anterior quedaran protegidas, aun cuando no
sean registradas ni se hagan del conocimiento publico, o cuando sean inéditas,

independientemente del fin a que puedan destinarse.*®

Es por ello, que se considera que un dibujo o modelo aplicado a la industria,
independientemente de su finalidad eran protegidos por la ley, ya que estas obras se
encontraban protegidas por el articulo 8°., ya sea como obras pictoricas, de dibujo,
grabados, litografias (tratandose de dibujos industriales) o como escultéricas, plasticas (en
caso de modelos industriales). En todo caso, aplicandolas por analogia a cualquiera de estos

géneros quedaban protegidas.

Por lo que se puede concluir que el arte aplicado, aunque no de forma expresa, ha

sido protegido desde el Cédigo Civil de 1928.

2.3. La propiedad industrial en la historia.

Es probable que en los inicios de la civilizacion las invenciones hayan pasado
desapercibidas debido al lento progreso técnico, de modo que fue hasta la Edad Media que

%% Rangel Ortiz, David A., op. cit., p. 145.
% ey Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 21 de diciembre
de 1963. Reformado por ultima vez por decreto publicado el 22 de diciembre de 1993.
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se sabe comenzd a otorgarse privilegios con el objeto de fomentar manufacturas,

constituyéndose en el primer antecesor de las patentes.

La primera ley que legisla en la materia de patentes es la Ley de Venecia de 19 de
marzo de 1474, por medio de esta ley se les otorga privilegios a los inventores o
introductores de una nueva industria, privilegios que los facultaban para la explotacion en
exclusiva de sus invenciones o manufacturas introducidas por un periodo de 10 afios. Para
poder adquirir este derecho, se establece la obligatoriedad del registro. No obstante, el

otorgamiento de este privilegio era discrecional.®’

En el siglo XVI en Alemania se adopta el ordenamiento veéneto sin alterar sus

caracteristicas esenciales.

La eliminacion de los monopolios durante el capitalismo no afectd el sistema de las
patentes, las que continuaban otorgdndose como una excepcion a la prohibicion de
monopolios, no asi en Inglaterra, ya que la naciente sociedad burguesa pretendia limitar el
poder absoluto de los monarcas, quienes ejercian poder al otorgar los monopolios y
privilegios de forma discrecional. Como resultado de esta presién social en 1624 Jacobo |
promulga el Estatuto de los monopolios, en virtud del cual el monarca otorgaba el
privilegio al primer inventor; asi como también, al primer introductor de una industria en el
pais, aunque esa industria ya se conociera en otra ciudad. La duracién de este privilegio era
de 14 afios, siempre que con este monopolio no se afectara la politica econdémica del pais,

encareciendo los precios o dafiando el comercio.

La Constitucién de los Estados Unidos, aprobada el 17 de septiembre de 1787 (art.1,
sec.8) dio al Congreso la facultad para promover el progreso de la ciencia y de las artes
utiles, garantizando por un tiempo limitado a los autores y a los inventores un derecho
exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Como resultado de esta facultad
conferida en 1790 se sanciona la Patent Act.

%" Pérez Miranda, Rafael J., Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, 32 ed., México,
Edit. Porrua, 2002, p. 1.

45



En Francia, la Revolucion termina de forma definitiva con los monopolios v,
mediante los Decretos de 1790 y 1791 se regulan los derechos de los inventores, con
caracteristicas semejantes al Estatuto inglés. Sin embargo, en estos Decretos se reconoce el
Derecho de los inventores como un derecho de propiedad.

El resto de los paises de Europa y de América latina, legislaron en esta materia a
partir del siglo XIX.

2.3.1. La propiedad industrial en México. Su surgimiento y regulacion.

La primera ley que rigié en México en materia de patentes fue el Decreto expedido
por las Cortes espafiolas de 2 de octubre de 1820, por el que se aseguraba el derecho de los
inventores, perfeccionadores o introductores de algun ramo de la industria. Esta proteccion

se dio a través de los certificados de invencion, los que tenian una vigencia de 10 afios.

En cuanto a la proteccion de las marcas en la etapa colonial, ésta se llevo a cabo
mediante el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre a Indias, emitido por
Carlos 1ll, en el que se establece una sancion para los autores y complices de la
falsificacién de marcas y despachos, imponiéndoles penas como la privacién de la libertad

y la prohibicién de realizar de nuevo el comercio de Indias. *°

Su funcion durante este tiempo no era el distinguir bienes, se utilizaban
principalmente para acreditar la propiedad de los libros y del ganado. Las marcas también
eran usadas para indicar la procedencia de los productos de plata, eran obligatorias y
significaban la certificacién fehaciente por parte de la autoridad, ademas de tener una

funcion de control fiscal.

Ya en el México independiente la primera ley que se sanciona en materia de
propiedad industrial fue la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o

8lpidem, p. 2.
% Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, México, Edit. Porrda, 1985, p. 4.
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perfeccionadores de algun ramo de la industria de 7 de mayo de 1832. La que también
establecié como vigencia de la proteccion un periodo de 10 afios para las patentes y de 6
afios tratandose de mejoras. Para la concesidn de la patentes no se examinaba si eran (tiles
0 no los inventos o perfecciones, s6lo se negaba cuando iban en contra de la seguridad,
salud publica, las buenas costumbres, las leyes, las 6rdenes o reglamentos.®°

El 28 de noviembre de 1889, se publica la Ley de Marcas de Fabrica, cuyo objeto era
el proteger las marcas industriales o mercantiles que se fabricaran o vendieran en el pais,
antes de ésta ley, las marcas no tenian una propia normatividad por lo que eran reguladas

por la Propiedad Literaria y Artistica, con la que guardaban gran analogia.

Conforme a la Ley de Marcas de Fabrica se consideraba como marca todo signo
determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial y si ese signo,
forma, color o designaciones no constituian el signo determinante no eran registrables. El
registro de la marca daba el derecho exclusivo de explotacion por lo que a su vez daba al
titular del registro el derecho de ejercer recursos penales y civiles en contra de quien no
respetare esa marca. La duracion de la propiedad de la marcas de fabrica era indefinida;
pero se tenia como abandonada por clausura o falta de produccién por mas de un afio, del
establecimiento, fabrica o negociacion que la hubiese adquirido.

Un afio mas tarde se publica la Ley de Patentes de invencidn o perfeccionamiento, en
la que se establece una proteccion para las invenciones de veinte afios, prorrogables por

otros cinco afos mas.

El uno de septiembre de 1903, se publica en el Diario Oficial de la Federacion la Ley
de Patentes de Invenciéon® en la que se fija una duracién de la patente de veinte afios
prorrogables hasta por cinco afios mas. Se establece quiénes podian ser titulares de una
patente, lo que era objeto de patente y lo que no.

% Serrano Migallén, Fernando, op.cit., p. 26.
81 ey de Patentes de Invencion, publicada en el Diario Oficial de la Federacién de uno de septiembre de
1903.
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Es en este ordenamiento en el que se incorporan por primera vez las patentes de
modelos y dibujos industriales. Las que fueron reguladas conforme a las normas que se

habian establecido para los inventos.

Asi también, en ese mismo afio, con una visible influencia del Convenio de Paris para
la proteccion de la Propiedad Industrial, se publica la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio. Conforme a este ordenamiento la marca es considerada como el signo o
denominacion caracteristica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en
los articulos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.
Para obtener el derecho al uso exclusivo de la marca debian satisfacerse los requisitos de
forma establecidos por esta ley y su Reglamento, los documentos se sometian a una
revision administrativa y de cumplirse con todos los requisitos se hacia el registro sin
previo examen de novedad, pero bajo responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de

tercero.

El certificado de registro constituia el titulo de propiedad de la marca, lo que le daba
derecho al titular a gozar de forma exclusiva del uso de la marca asi como de hacer
perseguir a quienes lesionaran su derecho. La duracién del registro era indefinido,

Unicamente debia ser renovado por periodos de veinte afios.

El 27 de julio de 1928 se publican en el Diario Oficial de la Federacién la Ley de

Patentes de Invencién®®y la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.

La Ley de Patentes de Invencidn introdujo conceptos modernos sobre propiedad
industrial. Sefialdé como duracién para las patentes de invencion un periodo de 20 afios,
improrrogables; y para las patentes de dibujo y modelo industrial un plazo de diez afios. La
falta de explotacion de la patente no traia consigo la pérdida de los derechos, no obstante, si
reducia el tiempo de su vigencia. Los derechos de una patente podian transmitirse en su
todo o so6lo en parte. Las sanciones que se establecieron para quien sin la autorizacion del

82 ey de Patentes de Invencién publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 27 de junio de 1928.
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duefio de la patente fabricara o hiciere uso de procedimientos u objetos patentados, eran de

tipo econdmico (multas) y de privacion de la libertad (Capitulo XII).

El Capitulo XI determina el procedimiento administrativo para obtener la revocacion
de las resoluciones administrativas. Asimismo, en el Capitulo XIII se establece el
procedimiento para los juicios civiles, y en cuanto a los procedimientos penales, el Capitulo
X1V sefala el Cdédigo Federal de Procedimientos Penales como el ordenamiento aplicable

para la sustanciacion del proceso.

La regulacion de las marcas mediante la Ley de Marcas, Avisos y Nombres
Comerciales se realiza a través de la adopcion del sistema mixto atributivo declarativo,®® ya
que el derecho al uso exclusivo de la marca no sélo podia adquirirse mediante el registro
ante el Departamento de la Propiedad Industrial sino que también se reconocian derechos
adquiridos por el uso de una marca cuando esta hubiese sido explotada por un periodo
mayor a tres afios y no se hubiese obtenido previamente su registro.

Para la obtencion del registro, conforme esta ley, debia ser sometida la informacién
presentada por el solicitante a un examen administrativo y posteriormente la marca era
sometida a un examen de novedad. En esta ley también se adopta el procedimiento de
Illamamiento de oposiciones; en caso de que hubiesen terceros que se consideraran

afectados.

La duracion del registro de la marca era de veinte afios contados a partir de la fecha y
hora de presentacion de la solicitud, y era renovable indefinidamente cada diez afios.

El 31 de diciembre de 1942 se publica la Ley de la Propiedad Industrial.® Esta ley
tuvo una gran duracion debido a su conveniente adecuacion a la época, su sentido privatista
e interés de fomento a la industria. En esta ley, se establece un plazo improrrogable de
quince afios para las patentes de invencion y de diez para las patentes de dibujo y modelo

% |bidem, p. 76.
% Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 31 de diciembre de 1942.
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industrial. Esta ley va a reunir todas las disposiciones sobre patentes de invencion, de
dibujos y modelos industriales, de marcas, avisos y nombres comerciales y competencia
desleal. Se establece ademas los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como
penal, los tribunales competentes y leyes aplicables. En la misma fecha se publica su
Reglamento.

El 28 de diciembre de 1972 se publica la Ley sobre el Registro de la Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas; diez afios después, se publica su

reglamento.

El 10 de febrero de 1976 se publica en el Diario Oficial de la Federacion la Ley de
Invenciones y Marcas. Esta ley, de caracter proteccionista, fomenté la inversion publica y
restringid la extranjera, lo que ocasiono inflacion y devaluacion de la moneda,
contribuyendo a una crisis econémica en esa década (1975-1985). Se establecié un plazo
improrrogable de vigencia para las patentes de diez afios, contados a partir de la fecha de
expedicion del titulo. Los dibujos y modelos industriales dejaron de ser protegidos por
patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con duracién de cinco afios
improrrogables. Se incorpora la figura del certificado de invencidén que se otorgaba para
inventos no patentables, el registro tenia una duracion de diez afios. El derecho al uso
exclusivo de las marcas de acuerdo a esta ley es de cinco afos, plazo renovable
indefinidamente por periodos iguales. Las marcas de productos y de servicios se podian
registrar en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, podian ser transmitidas pero
sOlo surtia dicha transmisién a partir de su inscripcion en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia.

Cinco afios después de la publicacion de esta ley se promulga el Reglamento de la

Ley de Invenciones y Marcas.
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En 1991 se promulga la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial®®; la
cual vuelve a fomentar la proteccion a la inversion extranjera y a los derechos de propiedad

industrial. Aumenta los plazos de vigencia de las patentes y de las marcas.

El 14 de junio de 1994 se aprueba el decreto por el cual se reforma la Ley de Fomento
y Proteccidn de la Propiedad Industrial de 1991, denominandola nuevamente como Ley de
la Propiedad Industrial.

2.3.2. El disefio industrial en México.

El disefio en la presentacion de los productos, cobré una gran importancia en el
mundo industrial en el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra y posteriormente en Alemania.
Inglaterra a finales de ese siglo, se encontraba a la vanguardia en cuanto a la presentacion
de los productos, se pedia que los disefiadores no copiaran disefios sino que crearan
propios, este encabezamiento en los adelantos técnicos y culturales llamé la atencién de
otros paises. Fue asi que en 1896 el gobierno prusiano envié a Hermann Muthesius a
Inglaterra por un periodo de seis afios, en calidad de "espia del gusto”. Su estancia tenia
como finalidad estudiar las causas del éxito inglés. Gracias a esto se establecieron en el
pais germano Escuelas de Artes y Oficios en las que diversos artistas modernos fungieron
como profesores. En esas escuelas y talleres se producian principalmente enseres de casa,

muebles, textiles y utensilios de metal.®®

En la década de 1890, Alemania adelanté a Inglaterra como nacién industrializada,
asegurandose ese puesto hasta 1914, cuando estallé la Primera Guerra Mundial.

En 1918, el gobierno aleman puso a cargo de Walter Gropius la direccion y
administracion de las dos escuelas mas importantes de arte en Weimar, tras la union de

ambas un afio mas tarde, Gropius fundd la Statliches Bauhaus in Weimar, la escuela de arte

% ey de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de
27 de junio de 1991.

% Hahn Arellano, Dirk y Gonzélez Montagut, José Martin, “La escuela que evolucioné el mundo”,
http://nueve.com.mx/d/bauh1.htm , Martes 10 de agosto de 2004, 10:27 p.m.
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mas moderna en su tiempo. Gropius en un comunicado hacia los ciudadanos manifesté que

artistas y artesanos debian trabajar juntos en la construccion del futuro.®’

Sin embargo, en América latina el desarrollo industrial fue méas lento y ain méas su

regulacion.

En México, las figuras del dibujo y del modelo industrial son introducidas en la
legislacion mediante la Ley de Patentes de Invencion de 1903. Son reguladas en el
Capitulo XVI.

De acuerdo con este ordenamiento (articulo 102) para que un modelo industrial fuese
patentable debia tratarse de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta,
estatua, busto, alto o bajo relieve que por su nueva disposicion formare un producto
industrial NUEVO y ORIGINAL. Respecto a los dibujos industriales se debia tratar de un
dibujo NUEVO que tuviera fines de ornamentacién industrial, usado en cualquier soporte y
plasmado ya fuere por impresion, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado fundicion,
etcétera; de modo que al producto industrial le diese una apariencia PECULIAR y
PROPIA.

No obstante, no se ofrecié ninguna definicion de lo que debia entenderse por novedad
en el caso de dibujos y modelos industriales, por lo que se aplicaba el articulo 4, referente

a la novedad de las invenciones.

La patente de modelo o dibujo industrial, era tramitada ante la Oficina de Patentes.
Tenia una vigencia de 5 afios o de 10 afios si asi lo elegia el peticionario; estos plazos eran
improrrogables.

La patente de invencidn era otorgada sin previo examen de novedad y sin perjuicio de
tercero. Su concesion sélo daba la presuncién de que eran ciertos las cualidades y los
derechos del titular salvo prueba en contrario.

7 Idem.
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En el articulo 35 de la Ley de Patentes de Invencion de 1928 se establece como
duracion maxima 10 afios para las patentes por modelo o dibujo industrial. En las
fracciones V y VI del articulo 2 de esta ley se reproduce el articulo 102 de la Ley de
Patentes de Invencion de 1903, en cuanto a lo que era patentable y las caracteristicas que
debian tener para que fuesen patentados. Al no establecer un concepto de novedad para los
dibujos y modelos industriales debia aplicarse el dado para las patentes de invencion. Asi
también se otorgaba la patente sin previo examen de novedad, se concedia con base en la
declaracion del peticionario de ser él el verdadero inventor o concesionario legitimo de éste

y subsistia la patente mientras no se declarara la nulidad de la misma.

En el articulo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se reproduce el
articulo 2 de la Ley precedente. El derecho que confiere una patente también es otorgado
sobre la base de ser cierto lo dicho por el solicitante y subsistia mientras no se declarase la

nulidad.

La vigencia de las patentes de modelo y dibujo industrial era de 10 afos,
improrrogables. Pero podia ser reducida a 7 afios si durante ese tiempo no se hubiesen
explotado dentro del territorio nacional; salvo justificacion ante la Secretaria de Economia
Nacional.

En esta ley ademas del examen de novedad ordinario se establecié el examen de
novedad extraordinario que la Secretaria de Economia Nacional practicaba de oficio, a
peticion de cualquier persona o por mandato judicial, con el fin de determinar si lo
patentado no se encontraba en alguno de los supuestos del articulo 12, que se referia a los
casos en los que se consideraba que una patente no tenia novedad.

Es a partir de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 que los dibujos y modelos
industriales ya no son protegidos por patentes, sino mediante la obtencién de un registro.
Sin embargo, se siguen aplicando en lo conducente las disposiciones establecidas para la
obtencion de patentes.
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En esta Ley se establece como duracion del registro 5 afios improrrogables, contados
a partir de la fecha de registro del dibujo o modelo industrial, pudiendo parecer una
desventaja respecto al tiempo de proteccion brindado por las anteriores legislaciones en
esta materia, las que otorgaban un tiempo de proteccién por 10 afios; no obstante, este
periodo comenzaba a contarse a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.®®

Los dibujos y modelos industriales son regulados en el Titulo Tercero. En los
articulos 82 y 83 se da una definicidn para cada una de estas figuras.

Articulo 82. Se entiende por dibujo industrial toda combinacion de figuras, lineas o colores
que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un

aspecto peculiar y propio.

Se trataba de una combinacién bidimensional, dispuesta sobre un producto industrial,

que tenia como funcién la ornamentacién del producto y que debia ser original.

Articulo 83. Se entiende por modelo industrial toda forma plastica que sirva de tipo o molde
para la fabricacion de un producto industrial que le dé apariencia especial en cuanto no

implique efectos técnicos.

Por lo que se entendia por modelo industrial toda forma tridimensional que sirviera de
patrén para la fabricacion de un producto industrial dandole una apariencia peculiar y que

no tuviera relacion con el funcionamiento o mecanismo interno.

Para que los dibujos y modelos industriales fueran registrables debian ser NUEVOS.
La novedad era entendida como:

Articulo 5. Una invencion no se considerara como nueva si esta comprendida en el estado de
la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al publico, en el pais o en el extranjero, mediante

una descripcion oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir

% Rangel Ortiz, David Antonio, “El disefio industrial en la nueva legislacion mexicana de la propiedad
industrial”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, México, Afio XVI, nims. 31-32, enero-
diciembre de 1978, p. 223.
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su ejecucion con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la patente o de la

fecha de prioridad validamente reivindicada.

Este concepto se aplicaba tanto a las invenciones y modelos de utilidad como a los

dibujos y modelos industriales.

La proteccion que otorgaba esa ley a los dibujos y modelos industriales era sin

perjuicio de la que otras leyes pudieran conceder a su autor.

Una vez que se satisfacian los requisitos legales y reglamentarios se hacia un examen
de novedad y si se concluia que con el otorgamiento del registro no se invadia de una forma

total o parcial derechos adquiridos por terceros se concedia.

Conforme al articulo 31 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial de 1991 los disefios que fueran ORIGINALES y SUSCEPTIBLES DE
APLICACION INDUSTRIAL serian registrables.

Como original se entendia: el disefio que no fuera igual o semejante en grado de
confusion a otro que ya estuviera en el conocimiento publico en el pais. Y por aplicacion
industrial: la posibilidad de que cualquier producto o proceso fuera producido o utilizado
segun el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, ganaderia, la pesca, la
mineria, las industrias de transformacion propiamente dichas, la construccién y toda clase

de servicios.
La duracion del registro era de quince afios improrrogables contados a partir de la

fecha de presentacion de la solicitud. Para la tramitacién del registro se seguia en lo

conducente, lo establecido para la obtencién de patentes.
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CAPITULO 3

LA PROTECCION ACUMULADA EN EL DERECHO
COMPARADO

3.1. La proteccion acumulada en Francia.

Como se comento en el Capitulo 2, las discusiones surgidas por la aplicacion de la
Ley sobre Propiedad Artistica y Literaria de 1793 a los dibujos y modelos industriales,
siendo que estos estaban protegidos conforme a la ley de 1806 sobre dibujos y modelos
industriales, se extendieron hasta la promulgacion de la ley de 1902, en la que se anexa un
parrafo al articulo 1 estableciendo que el mismo derecho reconocido para los dibujantes,
escultores, arquitectos, etcétera, corresponderia a los escultores y dibujantes de motivos
ornamentales, cualesquiera que fueren el valor y destino de la obra®. Incluso después de
esta reforma se siguié debatiendo sobre lo que debia entenderse por motivos ornamentales
y si realmente los dibujos y modelos industriales, considerados como simples creaciones
estéticas, podian ser protegidos por una ley que tutelaba a las obras de arte. No obstante, el
legislador se inclind por el sistema cumulativo y la unidad del arte, quedando plasmada esta
decision tanto en la Ley de 1909 de modelos y dibujos industriales, como en la Ley de

1957 sobre Propiedad Artistica y Literaria.

De esta manera la ley de 1909 sefial6 en su articulo 1 que todo creador de un dibujo o
modelo y sus causahabientes tenian el derecho exclusivo de explotar, vender o hacer
vender ese dibujo o modelo en las condiciones previstas por esa ley, sin perjuicio de los
derechos que les correspondieran por otras disposiciones legales y, especialmente se refirid
a la ley de 19-24 de marzo de julio de 1793 modificada por la ley de 11 de marzo de 19027

% Otero Lastres, José Manuel, El modelo industrial, Madrid, Edit. Montecorvo, S.A., 1977, p. 78.
70 T,
Ibid, p. 88.
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(referente a la propiedad artistica y literaria). Por su parte, la Ley de 1957 sobre propiedad
artistica y literaria establecid entre sus objetos de proteccién (sefialados de manera
enunciativa) el arte aplicado. Por lo que de acuerdo con la Ley de 1909 de modelos y
dibujos industriales y la Ley de 1957 sobre propiedad artistica y literaria, en el sistema
juridico francés SI SE DA UNA PROTECCION ACUMULADA A LOS DIBUJOS Y
MODELOS INDUSTRIALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE UN
PRODUCTO.

En 1992, las disposiciones relativas a la proteccion de las creaciones inmateriales con
finalidad tanto cultural como industrial fueron agrupadas en un s6lo cuerpo normativo,
dando como resultado la creacion de la Ley No. 92-597 de 1 de julio de 1992, denominada
Cédigo de Propiedad Intelectual.™

Este ordenamiento esta dividido en tres partes: en la Parte Uno se regula lo relativo a
la Propiedad Artistica y Literaria, en la Parte Dos lo referente a la Propiedad Industrial y en
la Gltima parte lo concerniente a la aplicacion de esta ley fuera del territorio y en la entidad
de Mayotte.

» Parte Uno: Propiedad literaria y artistica.

El autor es el sujeto del derecho exclusivo, y aunque en esta ley no se define lo que
debe entenderse por autor, se puede inferir que se trata de una persona fisica que ha creado

una obra inmaterial.

En el capitulo Tercero, en el que se establecen los criterios que se seguiran para
determinar quién es el propietario del Derecho de Autor, se sefiala en el primer articulo de
este apartado que la autoria de la obra pertenecera, salvo prueba en contrario, a la persona o

personas que aparezcan como tales. Esta mencion del autor tendra carécter iuris tantum,

™« aw No. 92-597 of july 1, 1992, on the Intellectual Property Code (Legislative Part), (as last amended by
Law No. 97-283 of March 27, 1997)”, Copyright and related rights laws and treaties, Ginebra, Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2001, VVolumen Il, Francia-Texto 3-01, p. 001.
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por lo que se considerara que el que aparezca como autor de la obra lo es a menos que se

pruebe lo contrario, esto es lo que se llama presuncién de autoria.

Los derechos previstos para los autores de obras de la mente se otorgan
independientemente de la clase, forma de expresion, mérito o PROPOSITO QUE LA
OBRA TENGA. Asi se establece en el articulo L. 112-1.

En el siguiente articulo (L. 112-2) se establece de forma enunciativa las obras objeto
de proteccion considerandose entre ellas, en la posicion décima del listado a las obras de
arte aplicado. Con ello, en esta la ley se consagra la unidad del arte, al reconocerse entre
sus objetos de proteccion el arte aplicado, de la misma forma en la que se establecio en la
ley de 1957.

Respecto a los requisitos para el registro de las obras, siendo que en Francia se sigue
el criterio de “ausencia de formalidades”, un creador puede disfrutar de un derecho
exclusivo de propiedad inmaterial sobre su obra desde el momento de la creacion de ésta
(articulo L.111-1). Derecho que es oponible a terceros.’

A diferencia de la ley de 1957 sobre propiedad artistica y literaria, en la que se
establecié una duracién de este derecho por toda la vida del autor mas 50 afios contados a
partir del afio siguiente en el que hubiese ocurrido el fallecimiento; en el Cddigo de
Propiedad Intelectual la duracion para explotar de forma exclusiva la creacion artistica o
literaria es toda la vida del autor y a su muerte 70 afios mas, contados a partir del afio

siguiente de su deceso.”

"2 lama la atencién que ni en este articulo ni en los subsecuentes se hace mencién de las caracteristicas de
originalidad y exteriorizacion a las que se refiere nuestra legislacion y que deben presentar las creaciones
artisticas y literarias para ser protegidas. No obstante, Desbois sefiala que en la legislacion francesa para que
una obra del espiritu sea protegida por la Parte Uno de esta ley, debe tratarse de una obra original. DESBOIS
citado por Otero Lastres, José Manuel, op. cit. p. 134. Ademas debe tratarse de obras exteriorizadas ya que
las ideas no son protegidas.

"8 El plazo de proteccion del derecho de autor de 70 afios tras su fallecimiento, es un plazo que se ha adoptado
por todos los paises integrantes de la Unién Europea, esto debido a la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre
de 1993, por la que se armoniza el plazo de proteccion del Derecho de autor, fijandolo en un periodo de 70
afios tras la muerte del autor o desde el momento de la primera difusion licita entre el pablico, y por lo que se
refiere a los derechos afines, en 50 afios desde que se produce el hecho generador.
www.cerlalc.org/documentos/ceel.pdf, Miércoles 5 de octubre de 2005, 10:40 p.m.
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La institucion encargada de la proteccion de estos derechos es el Ministerio de

Cultura.

» Parte Dos: Propiedad Industrial. Los disefios industriales.

La Parte Dos contiene 4 libros (del libro 1V al libro VII). En el libro V se establece la
normatividad referente a los disefios industriales, regulandose en un capitulo distinto las

invenciones.

En este apartado al igual que en la ley de 1909 de dibujos y modelos industriales, se
adopta de forma expresa la Teoria de la Unidad del Arte al disponer en el articulo L. 511-1
que el creador de un disefio industrial o su causahabiente tendré el derecho exclusivo para
explotar, vender por si mismo o a través de otro, el disefio sin perjuicio de los derechos que
le corresponda conforme a otro ordenamiento, refiriéndose en forma particular a los libros |

(de la Propiedad Artistica y Literaria) y I11.

La titularidad del derecho de un disefio industrial debe pertenecer al creador del
disefio o a sus causahabientes. No obstante, salvo prueba en contrario, la primer persona
que presente la solicitud de registro del disefio se tendrd como el creador de éste (y por
tanto como titular del derecho).

Los disefios protegidos mediante este ordenamiento son: cualquier disefio nuevo,
cualquier figura tridimensional nueva, cualquier objeto industrial que difiera de otros
similares ya sea por una configuracién distinta y reconocible proporcionando a éste
novedad, o por uno o més efectos externos dando al disefio una apariencia individual y
nueva. No obstante, cuando el mismo objeto pueda ser considerado un nuevo disefio
industrial y una invencion patentable, y los elementos constitutivos de la novedad no
puedan ser separados de la invencion, solo podra ser protegido el articulo industrial
conforme a lo previsto en el Libro VI (referente a la proteccion de las invenciones y

conocimientos tecnoldgicos).
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Conforme al articulo L. 511-5 las disposiciones de este ordenamiento solo seran
aplicables a los DISENOS CUYAS SOLICITUDES DE REGISTRO HAYAN SIDO
PRESENTADAS APROPIADAMENTE.

Para que un disefio pueda ser protegido por esta ley debe ser NUEVO. Aceptandose
como nuevo cualquier objeto industrial que difiera de otros similares, ya sea por una
configuracion distinta y reconocible o por uno o més efectos externos dando a este una
apariencia individual y nueva (articulo L. 511-3) Por lo que la novedad conforme a este
ordenamiento, no implica el que el disefio no sea conocido antes de la presentacion de la
solicitud de registro sino que difiera de los ya existentes, ya sea por una configuracion

distinta o por uno o més efectos externos.

Para Otero Lastres los momentos en el que se debe valorar la NOVEDAD en un
disefio industrial son: en el momento de la creacion y en el momento de la presentacion de

la solicitud de registro.

En el primer caso, el que la novedad se valore al momento de la creacion se debe al
caracter declarativo (mas no constitutivo) del depésito de la solicitud y; en el segundo caso,
se deduce del mismo concepto legal de novedad,’“de modo que la novedad de un disefio
industrial se determinard ademas, en el momento del depoésito de la solicitud, por medio de
la comparacion del disefio presentado con los ya existentes.

La novedad en el derecho francés se aprecia en su conjunto, la impresion que el
disefio produzca en conjunto y no en partes. Es decir, si un disefio esta constituido por
elementos conocidos pero en su conjunto da una apariencia diferente, aunque sea poca la

diferencia, se tiene como un modelo nuevo.

Otra caracteristica con la que debe contar el disefio industrial es la ORIGINALIDAD,
aungue en la ley no se hace una referencia expresa de esta caracteristica que deben tener los

disefios industriales para ser objetos de proteccion de este ordenamiento, la jurisprudencia

™ Otero Lastres, José Manuel, op. cit., p. 245.

60



ha determinado que los modelos y dibujos industriales para verse beneficiados de esta

proteccion deben ser originales.

A pesar de que en la ley no se hace alusion expresamente de la cualidad de
originalidad, si se puede deducir la necesidad de que un disefio industrial sea original si
atendemos la dltima parte del articulo L. 511-3, en la que se sefiala que por la
configuracion de un objeto o por sus efectos externos dé una apariencia individual y nueva.

Es decir, una apariencia propia, peculiar.

El que un disefio industrial sea dado a conocer antes de la presentacion de la solicitud
para el registro, ya sea por la venta de éste o por otras circunstancias, no implica la pérdida
del derecho otorgado por este ordenamiento.

Al no establecer un término para la presentacion del disefio industrial después de
haberse dado a conocer, implica que las solicitudes de registro de los disefios industriales
pueden ser presentadas en cualquier momento. No obstante, a pesar de que el depdsito de
la solicitud puede hacerse en cualquier momento, es conveniente tramitarla ya que mientras
no se haga el depésito no se puede actuar contra terceros, ademas de producir a favor del
primer depositante una presuncion iuris tantum. Lo que significa que en caso de que un
tercero reclamara ser el creador del disefio industrial tendria que probarlo, ya que la

presuncion iuris tantum implica la inversion de la carga de la prueba.

La proteccion que confiere este ordenamiento a los dibujos y modelos industriales es
de 25 afios a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud de registro, pudiendo
extenderse dicha proteccion por otro periodo igual, a peticién del titular del disefio
industrial. Este periodo a pesar de ser el mismo que el establecido en la ley de 1909 (de 50
afios) en dicha ley se presentaba en 3 periodos, ya que se otorgaba la proteccién por 5 afios,
y a peticion del titular de los disefios podia extenderse por dos periodos mas, uno de 20

afios y el otro de 25 afios.
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La institucion encargada de la proteccion de estos derechos es el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial.

Al darse en este ordenamiento los dos factores necesarios para hablarse de la
existencia de tutela cumulativa, y que son la adopcion de la Teoria de la Unidad del Arte y,
que dos partes del Cédigo de Propiedad Intelectual otorguen simultdneamente proteccién
para un mismo objeto (tanto la Parte 1 referente a la Propiedad Artistica y Literaria como la
Parte 2 Titulo V que trata sobre los disefios industriales), se puede concluir que conforme a
la legislacion francesa vigente la figura de la proteccion acumulada existe.

3.2. La proteccion acumulada en Espania.

En Espafia la proteccion acumulada del arte aplicado a la industria o de los disefios
industriales es posible, ya que se dan los dos supuestos necesarios para que la figura de la
proteccién acumulada exista en el sistema juridico espafiol, y son: por una parte el que
Espafia es partidaria de la unidad del arte, por lo que tanto la ley de Propiedad Intelectual
de 12 de abril de 1996, que es el ordenamiento encargado de la tutela de las creaciones
del espiritu, como la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién juridica del disefio
industrial’®, protegen los dibujos o esculturas destinados a la aplicacién de un producto o
constituyentes del mismo; y por otra parte, el que ambas leyes tienen vigencia y son
susceptibles de aplicacion simultanea. Incluso se puede decir que la Ley de proteccion
juridica del disefio industrial contribuye a la proteccion de las creaciones de aplicacién
industrial en la Ley de Propiedad Intelectual. Dichas aseveraciones se fundamentan en lo

siguiente:

> Proteccion del arte aplicado en la Ley de Propiedad Intelectual.

7> ey de propiedad intelectual de 12 de abril de 1996.
78 ey 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial, BOE nim. 162.
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En Esparia se conoce como Ley de Propiedad Intelectual al ordenamiento que regula
el Derecho de Autor (denominado asi en México). Conforme a este ordenamiento espafiol
los derechos de autor son: independientes, compatibles y acumulables; estableciendo como
uno de los supuestos de acumulacién los derechos de Propiedad Industrial que pudieran

existir sobre la obra y los reconocidos por esta ley para el mismo objeto de proteccion.

Para Bondia Roman y Rodriguez Tapia las caracteristicas de independencia y
acumulacion estan de mas, ya que al decir que los derechos de autor son compatibles con la
propiedad ordinaria, la propiedad industrial y los derechos conexos, es evidente que se esta
hablando de derechos de diferente naturaleza y, que por lo tanto son independientes. Pasa
lo mismo con la caracteristica de acumulacion, ya que al ser compatibles los derechos por

ende deben ser acumulables.

Los autores de los Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual opinan que, a
diferencia de lo que sucede con el derecho de propiedad y con los derechos afines y otros
derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro Il, en el caso de la propiedad

industrial el objeto es exactamente el mismo que el de derechos de autor. *’

Esa diferencia entre la acumulacién de los derechos de propiedad con los derechos de
autor y los derechos de propiedad industrial con los derechos de autor, reside en que a pesar
de que se podria decir que existe una acumulacion y que de hecho la hay sobre un mismo
objeto, no se da esta doble proteccion en virtud del mismo objeto, ya que la proteccion que
otorga la propiedad ordinaria es sobre el objeto material o real, mientras que la proteccion
otorgada por derechos de autor se da en relacion a la entidad intangible, es decir, al
resultado de una expresion artistica. Lo mismo sucede en el caso de los derechos conexos y
su concurrencia con los derechos autor, por ejemplo, tratdindose de un cantautor la
proteccion incide sobre el mismo titular, no obstante unos derechos se dan por la creacion

de una obra musical con letra y otros se otorgan por la interpretacion de esa obra. Mientras

""Rodriguez Tapia, José Miguel y Bondia Romén, Francisco, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual
(Texto Refundido, R.D. Leg. 1/1996, de 12 de abril), Madrid, Ed. CIVITAS, S.A., 1997, p. 28.
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que por ejemplo, en el caso de los disefios industriales y el arte aplicado no difiere el objeto
de proteccion.

La plena disposicion y el derecho exclusivo a la explotacion de una obra artistica,
literaria o cientifica (sin mas limitaciones que las establecidas en la ley) que sea original y
expresada en cualquier medio o soporte, corresponde al AUTOR, POR EL SOLO HECHO
DE SU CREACION. Por lo que para ser titulares de los derechos establecidos en esta ley

los autores no requieren cumplir con ninguna formalidad.

En el articulo 10 de la ley en comento se hace una lista ejemplificativa de los objetos
protegidos; encontrandose entre ellos en el inciso “e”, las esculturas y las obras de pintura,
dibujo, grabado, litografia y las historietas, graficos, tebeos o comics asi como sus ensayos
0 bocetos y las demas obras plasticas, SEAN O NO APLICADAS.

El autor es definido como la persona natural que crea alguna obra literaria, artistica o
cientifica. Y se presume como tal, salvo prueba en contrario, el que aparezca en la obra,

mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

La duracion de los derechos de explotacién de la obra es por toda la vida del autor y
setenta afios después de su muerte o declaracion de fallecimiento, contados a partir del 1 de
enero del afio siguiente al de su deceso o declaracién de éste.”

La institucién encargada del registro de las obras protegidas es el Registro General de
la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. La inscripcién que se hace
ante el Registro tiene valor iuris tantum, es decir, presume que los derechos inscritos
existen y que pertenecen a la persona que aparece como autor, por lo que la inscripcion es
un acto administrativo de caracter declarativo, mas no constitutivo de derechos. Ademas de
constituir el registro un medio probatorio de que los derechos inscritos existen, lo anterior

conforme al articulo 145.3, que a continuacion se transcribe:

"8 Este plazo de 70 afios tras la muerte del autor, se debe también a la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre
de 1993, relativa a la armonizacién del plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados derechos
afines para los miembros de la Unién Europea.
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Articulo 145.3. Se presumird, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y

pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.

La proteccion dada al autor de una obra artistica, literaria o cientifica también
comprende las medidas cautelares como son el CESE de la actividad ilicita del infractor y

exigir la indemnizacion de los dafios materiales y morales causados.

» Regulacion de los disefios industriales en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
proteccién juridica del disefio industrial.

Los disefios industriales estuvieron regulados desde 1929 por el Estatuto sobre la
Propiedad Industrial, ordenamiento que también regulaba las invenciones y marcas, no
obstante, posteriormente estas figuras fueron reguladas de forma autonoma, mientras que
los disefios industriales continuaron siendo regulados por esta legislacion hasta que en el
2003 la necesidad de Espafia (miembro de la Unién Europea) de armonizar y adaptar su
legislacién para resolver las exigencias actuales’, dio como resultado la sancién de una
nueva ley sobre disefios industriales, Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccidn juridica del

disefio industrial.

Tanto para los dibujos como para los modelos industriales se utiliza la misma
denominacion, el de disefios industriales, ya que como la exposicién de motivos refiere, no
existe razén para llamarlos de distinta forma siendo que no hay distincion en su

tratamiento.

Asimismo en la exposicion de motivos, se determina que las caracteristicas de la
Propiedad Industrial son las mismas que las de los Derechos de Autor, por lo que ambas
formas de proteccion son: INDEPENDIENTES, ACUMULABLES Y COMPATIBLES.
Por lo tanto, se puede hablar de una proteccion cumulativa.

" Mediante la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la
proteccidn juridica de los dibujos y modelos.

65



En el sistema juridico espafiol se protegen tanto los disefios industriales registrados
(de acuerdo con la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién juridica del disefio industrial),
como los que no lo estan (conforme al Reglamento Comunitario) Unicamente para los

disefios comunitarios.

En el caso de la proteccion dada por el legislador comunitario a los disefios no
registrados, de acuerdo con el Reglamento, esta se da frente a la explotacion no autorizada
de copias del disefio, se otorga Unicamente por 3 afios, contandose a partir de la primera
vez en que haya sido accesible al publico el disefio industrial a la Comunidad Europea.

Por lo que hace a la ley espafiola en el caso de los disefios industriales que se
pretenden registrar se ha establecido un procedimiento de concesion denominado: el
sistema de oposicion post-concesion. Este procedimiento consiste en un examen de forma
en el que se revisa que los requisitos establecidos en la ley (articulo 21) se cumplan. El
examen se practica en la institucion competente en la que se hubiere presentado la
solicitud. De haberse cumplido todos los requisitos se asigna una fecha de presentacion a la
solicitud; posteriormente se turna a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para que ésta
practique un examen de oficio en el que se analiza si el disefio que se pretende registrar
encaja en lo que se entiende legalmente como disefio industrial y, de ser asi, si éste no va
en contra del orden publico y las buenas costumbres o no se encuentre en una causal de
denegacidn que puede ser revisada de oficio por la Oficina. Una vez pasado este examen se
concede el registro y se publica, produciéndose desde entonces plenos efectos. A partir de
la fecha de publicacion se abre un periodo de dos meses para que los terceros que se
consideren afectados, ya sea por tener un derecho sobre el disefio otorgado con anterioridad
0 porque el disefio se encontrara en otra causal de denegacion del registro no revisable de
oficio, se opongan. Es entonces cuando a peticion de parte se practica el examen de
NOVEDAD y SINGULARIDAD.

Un disefio industrial es NUEVO cuando ningun otro disefio idéntico haya sido

accesible al publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o de la

fecha de prioridad. Por otra parte, un disefio tendra caracter SINGULAR cuando la
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impresion general que produzca en el usuario informado difiera de la impresioén general
producida en dicho usuario por cualquier otro disefio que haya sido hecho accesible al
publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o de la fecha de
prioridad. Ademas debe tomarse en cuenta la libertad del autor para desarrollar el disefio.

En caso de divulgacion de un disefio industrial previa al registro de éste, se establece
un plazo de gracia de 12 meses para que los disefios industriales puedan, después de una
divulgacion, ser registrados sin que se vea afectada su novedad.

El registro le da al titular un derecho exclusivo y oponible erga omnes. Lo que
implica un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la utilizacién del disefio por terceros.
La proteccion brindada por esta ley al titular del registro o a su causahabiente es de 5 afos,
renovables por periodos iguales hasta un maximo de 25 afios, contados a partir de la fecha

de presentacion de la solicitud.

A partir de la publicacién del registro la proteccion es PLENA, no obstante, a partir
de la fecha de solicitud de registro y hasta la fecha de su publicacion, se da al solicitante
una proteccion provisional contra actos llevados a cabo por la persona a quien se hubiese
notificado de la solicitud y de su contenido. Esta proteccion confiere el derecho a exigir
una indemnizacién a quien hubiese utilizado sin autorizacion el disefio industrial durante

este periodo.

Se entiende que ni la solicitud ni el registro del disefio han producido los efectos
previstos por la ley cuando se hubiese denegado o cancelado el registro de un disefio, ya
sea en la revision de oficio o como resultado de una oposicion, por lo que debido a la
cancelacion se aplica una retroactividad de los derechos, aplicandose lo previsto en caso de

declaracion de nulidad.
Es importante resaltar que en esta legislacion se ha considerado el hecho de que, al

adoptar el criterio de la unidad del arte, un disefio puede ser protegido tanto por la Ley de

Propiedad Intelectual como por esta ley, por lo que para evitar una problematica que
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pudiera suscitarse a partir de que una persona haciendo un uso no autorizado de una obra
protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, pretenda registrarla conforme esta ley para
darle un uso industrial, se establece como causal de denegacion del registro el que UN
DISENO SUPONGA UN USO NO AUTORIZADO DE UNA OBRA PROTEGIDA EN
ESPANA POR UN DERECHO DE AUTOR, asi se sefiala en el articulo 13, inciso g, que a

la letra dice:

Articulo 13. Causas de denegacion.

g) El disefio suponga un uso no autorizado de una obra protegida en Espafia por un derecho

de propiedad intelectual.

Esta causal es examinada de oficio por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

previo al otorgamiento del registro.

No obstante, si en el momento de realizar el examen de oficio la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas no encontrase alguna causa de denegacion del registro y existiera ésta,
tratdndose precisamente de un disefio protegido por la Propiedad Industrial, el titular del
disefio protegido conforme a la Ley de Propiedad Intelectual puede oponerse al registro
(articulo 33 inciso d).

La oposicién se formula ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, mediante
escrito motivado y acompafiado por los documentos probatorios, una vez admitido a
tramite el escrito de oposicion se da tramite al titular del registro para que en un plazo de 2
meses presente sus alegaciones. En caso de tratarse de un uso no autorizado de una obra
protegida en Espafia por la Ley de Propiedad Intelectual, el titular del registro podra
modificar el disefio para eliminar los elementos que hubieren dado origen a la oposicidn,
siempre que la forma resultante cumpla también con los requisitos de proteccién y su
identidad sustancial se conserve.

Concluido el plazo de dos meses otorgado al titular del registro, hubiese contestado o
no, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dicta resolucion.
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Asimismo, en esta ley se establece la suspension de procedimientos, por lo que a
peticion de parte, en el caso referido (que un titular de un derecho de autor vea lesionado su
derecho por el otorgamiento del registro de un disefio industrial), puede solicitar a la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la suspension de un procedimiento de registro hasta

que recaiga sentencia firme.

Para la solucion de controversias suscitadas en virtud del otorgamiento de estos
derechos, los interesados pueden someterse al arbitraje siempre y cuando se traten de
cuestiones planteadas en los incisos “b”, “c” y “d” del articulo 33 de esta ley. Por lo que
tratdndose de un uso no autorizado de una obra protegida en Espafia por derechos de autor,
sefialada en el inciso “d” si se puede recurrir al arbitraje.

No obstante, también se pueden ejercitar acciones civiles y penales ante los érganos

jurisdiccionales competentes.

Si el titular de un derecho de autor no se hubiera opuesto al registro del disefio
industrial durante los dos meses a partir de la fecha de publicacion establecidos en la ley,
puede hacer valer una accion de nulidad; ésta se puede ejercitar durante la vigencia del

registro y durante los cinco afios siguientes a su caducidad o extincion.

Un disefio industrial que se encuentre en alguno de los casos de denegacion no podra
ser registrado, si se registrara y posteriormente se declarara que este disefio ha incurrido en
una de las causales de denegacion se anularia su registro. Lo mismo sucede a nivel
internacional, ya que Espafia puede denegar parcial o totalmente, los efectos en este pais
del registro internacional de aquellos disefios que acogiéndose al Acta de Ginebra de 2 de
julio de 1999, del Arreglo de la Haya, sobre el depésito internacional de dibujos y modelos
industriales, se encuentren en alguna de las causas previstas en el articulo 13, referente a

los motivos de denegacion.
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3.3. La proteccion acumulada en Estados Unidos de América.

En Estados Unidos de América la regulacion de los Derechos de Autor, denominada
en este pais anglosajon como Copyright (derecho de copia), se encuentra contenida en el
Titulo 17 del Cédigo de Estados Unidos®™ (United States Code). Ademas de la Copyright
Act de 1976, principal ordenamiento regulador de los derechos de autor, en el Titulo 17 se
compilan las disposiciones referentes al Derecho de Autor, tal es el caso de la Berne
Implementation Act (Acta por la que se implementan las disposiciones del Convenio de
Berna).

Los disefios industriales, por otra parte, son regulados por medio de las disposiciones

contenidas en el Titulo 35 del Cédigo de Estados Unidos, denominado “Patentes”®".

» Titulo 17 del Cadigo de Estados Unidos. Proteccion al arte aplicado.

La seccion 102 de la Copyright Act de 1976, en la que se establece el objeto de
proteccion, sefiala que dicha proteccion subsiste en relacion con trabajos originales fijados
en cualquier medio tangible de expresion, conocido o por desarrollarse. Haciéndose
mencion de las categorias en las que pueden ser ubicadas las obras protegidas; entre estas
categorias se encuentran las obras pictéricas, graficas y de escultura, las que, segin se
define en este ordenamiento, incluyen las obras bidimensionales y tridimensionales, asi

como las obras de arte aplicado y las artesanias.

En esta Seccion se establece que el disefio de un objeto util o articulo sera
considerado como una obra pictorica, grafica o de escultura sélo si contiene caracteristicas
de estas obras que puedan ser identificables de forma separada del objeto Util y sea capaz
de tener una existencia independiente de los aspectos Utiles del articulo.

8 Copyright Law of the United States of America, Title 17, U. S. C.
8! Patent Law, Title 35, U. S. C.
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Hasta antes de la puesta en vigor de la Berne Convention Implementation Act de
1988, para la obtencién del Copyright se debian observar varias formalidades, pero al
entrar en vigor esta Acta se introdujo en la ley estadounidense una modificacion, por la que
se suprimieron los requisitos sobre el cumplimiento de formalidades, ademéas de no
constituir el registro una condicion para la obtencion del derecho de autor. EI Derecho de

Autor en Estados Unidos concede derechos econdmicos mas que morales.®

La proteccién que confiere esta ley se extiende sélo a la expresién particular de las
ideas contenidas dentro de un trabajo, no a las ideas mismas. Y aun las formas de expresion

que fueren légicas o necesarias en el uso de alguna idea no son protegidas por el Copyright.

La duracion de esta proteccion para las obras creadas en o después del uno de enero
de 1978, es de toda la vida del autor mas 70 afios después de su muerte.®

En el Capitulo 13 de éste Titulo se prevé una proteccion para los disefios que
constituyan un patron o molde para la realizacion de articulos tiles, contenedores, siempre
y cuando dichos disefios sean originales. Esta figura, protegida por el Titulo 17 puede

asimilarse con la figura de modelo industrial.®*

» Titulo 35 del Codigo de Estados Unidos. Proteccion de los disefios industriales.

La regulacion de los disefios industriales, como se menciond esta contenida en el
Capitulo 16, Titulo 35 del Cédigo de Estados Unidos. Conforme a este Capitulo los disefios
que pueden ser protegidos por medio de una patente son aquellos disefios nuevos,

originales y que ornamenten un producto de manufactura. Las provisiones relativas a la

8 Kurtz, Leslie A., “Algunos aspectos generales de la ley de derechos de autor de Estados Unidos y el
desarrollo de la proteccion para los programas de computacion”, en Becerra Ramirez, Manuel (coord.),
Derecho de la propiedad intelectual, 12 reimpresion, México, UNAM, 2000, p. 84.

8 Mediante el acta denominada Sonny bono term extension act, publicada el 27 de octubre de 1998, se
extiende en Estados Unidos el término de proteccion de los derechos de autor a 70 afios después de la muerte
del autor.

8 E| Capitulo 13 denominado como Protection of Original Designs es conocido también como Vessel Hull
Design Protection Act, constituyendo el titulo V de la Digital Millenium Copyright Act de 1998 compilada
también en este documento.
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obtencion de patentes de invencion son aplicadas, en lo concerniente, a los disefios

industriales.

La novedad en el caso de las invenciones implica el que no se conozca o use la
invencion antes de que la solicitud para la obtencion de la patente sea presentada, o que
siendo del conocimiento del pablico, ya sea por motivo de una exposicion o por venta, se
presente la solicitud de patente dentro de los doce meses siguientes. Siendo que en el
Capitulo 16 no se ha establecido qué debe entenderse por novedad, se puede inferir que en
este caso, lo dispuesto para las invenciones sera aplicable para determinar la novedad de los

disefios industriales.

El disefio industrial, de acuerdo con este ordenamiento, es protegido por un periodo
de 14 afios, contados a partir de la fecha de concesion de la patente.

A pesar de que tanto el Titulo 17 como el Titulo 35 prevén proteccion a las obras de
arte aplicado o disefio industrial, los derechos derivados de la creacion de estas obras no
pueden ser reconocidos por las dos leyes en forma acumulada, ya que si una ley otorga
proteccién a un disefio industrial excluye a la otra ley de la proteccion que pudiere
brindarle a esa misma figura por ser considerada ademas como una obra de arte aplicada.
Asi se ha establecido en la Seccion 301, Capitulo 3, de la Copyright Act, relativa a la
prevencion respecto de otros derechos. En esta Seccion se establece que en o después del
uno de Enero de 1978, todos los derechos legales o equitativos que sean equivalentes a los
derechos exclusivos brindados por el Titulo 17 para las obras de arte fijadas en un medio
tangible de expresion y que se encuentren entre los objetos de proteccion, ya sea que
hubiesen sido creados antes o después de la fecha sefialada y publicadas o no, son

gobernados exclusivamente por este Titulo.
Con lo que se hace manifiesto la imposibilidad de que se dé la figura de la proteccion

acumulada en el sistema juridico estadounidense, ya que si alguna obra es protegida
conforme al Titulo 17, otorgandose los derechos exclusivos establecidos a favor de los
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titulares de dichas obras, de ninguna forma podran recurrir a otra proteccion derivada del

Derecho Comun o de otro estatuto.

Posteriormente se indican los supuestos en los que esta disposicion no afectard o

anulara los derechos otorgados por otras leyes, encontrandose entre ellos:

1) Cuando se trate de objetos de proteccion no contenidos entre los sefialados por esta ley,
incluyendo los trabajos que no se encuentren fijados en algiin medio tangible de expresion;

2) Alguna accion comenzada antes del uno de Enero de 1978;

3) Actividades que violen derechos no previstos entre los derechos exclusivos protegidos

en la Seccién 106.

Y tomando en cuenta que los derechos que se otorgan conforme al Titulo 35
(derechos exclusivos de explotacion) son los mismos que se confieren por el Titulo 17 y se
brindan para el mismo objeto de proteccion, no puede existir una proteccién acumulada. Y
en el caso de que el Titulo 35 dispusiera algin derecho a favor de los disefios industriales
no previsto en el Titulo 17, entonces actuaria este ordenamiento como disposicion

supletoria o complementaria del Titulo 17.

3.4. La figura de la proteccion acumulada en Canada.

En el caso de Canadd, la proteccion acumulada se evita, estableciendo reglas
conforme a las cuales un disefio industrial puede o no ser protegido por la legislacion del

Derecho de Autor.
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De acuerdo con este ordenamiento®® un disefio industrial que se derive o no de una
obra artistica que sea aplicado a un articulo util y, que con la autorizacion del titular del
derecho de autor, se reproduzca en una cantidad mayor a cincuenta ejemplares, de alli en
adelante, no sera protegido por el Derecho de Autor en caso de violaciones con motivo de
las reproducciones. Lo mismo se prevé en el caso de platos, grabados o colados,
reproducidos en una cantidad mayor a cincuenta ejemplares o en el caso de reproduccion
del disefio con algunas modificaciones que Unicamente el titular del disefio tuviere derecho
a hacer; en estos casos, la ley aplicable contra esas violaciones es la Ley de Disefio

Industrial®®.

3.5. La figura de la proteccion acumulada en los paises de la Comunidad
Andina.

Los paises que constituyen actualmente la Comunidad Andina son: Bolivia,
Colombia, Pert, Ecuador y Venezuela.

Entre las disposiciones que constituyen su ordenamiento juridico se encuentran las
Decisiones de la Comision (articulo 1 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, del 28 de mayo de 1979).%

Dos de estas Decisiones regulan el Derecho Intelectual en su tradicional divisién
bipartita, por lo que una de ellas se refiere al Régimen Comun sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos (Decisién 351) y la otra al Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
(Decision 486).

8 Copyright Act, R.S.C. 1985, ¢. C-42.

® Industrial Design Act. R.S.C. 1985.

8 Antequera Parilli, Ricardo, Derecho de Autor, 22. ed., Caracas, Edit. Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual, 1998, Tomo I, p. 65.
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» Decision 351: Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La proteccién de los derechos que se reconocen a los autores y otros titulares sobre
sus obras del ingenio, se da sin importar el género, la forma de expresion, su mérito o
destino de la obra; y sin observar més formalidad que el de la ORIGINALIDAD de la obra

Y gque sea susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

En el articulo 4 de la Decision, se expone de manera enunciativa las obras objeto de
proteccién, mencionandose entre ellas el arte aplicado. De lo que se desprende que la

Comunidad Andina es partidaria de la unidad del arte.

Respecto a la titularidad del derecho, se establece que se PRESUME autor, salvo
prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo u otro signo que lo identifique,

aparezca indicado en la obra.

El érgano competente para la administracion, registro y vigilancia de los derechos de
autor y de otros titulares es la Institucién Nacional que cada pais determine.

El registro que se hace de la obra, genera una presuncion iuris tantum, ya que no es
constitutivo de derechos soOlo tiene caracter declarativo e implica una presuncién de ser

ciertos los hechos que consten en el registro.

La duracién del derecho que confiere este ordenamiento es durante toda la vida del
autor y a su muerte 50 afios mas, contados a partir del uno de enero del afio siguiente al de
su fallecimiento. No obstante, cada legislacioén puede prever un plazo mayor de proteccion.

> Decision 486: Régimen comun sobre Propiedad Industrial.

En el Titulo V de esta Decision se establece que serdn registrables los DISENOS

INDUSTRIALES que sean NUEVOS. Entendiéndose como disefios industriales la

apariencia PARTICULAR de un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o
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combinacién de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de

dicho producto (articulo 113).

Por el contenido de la definicion dada a los disefios industriales se desprende que para
que un disefio industrial sea registrable no s6lo debe ser NUEVO sino también debe tener
apariencia PARTICULAR, es decir, estar dotado de individualidad u originalidad.

La novedad de un disefio se valora tomando en cuenta dos aspectos: que el disefio no
se haya hecho accesible al publico antes de la fecha de presentacién de la solicitud o de la
fecha de prioridad y, que su apariencia no implique Unicamente diferencias secundarias

respecto de otros disefios.

Entre los disefios industriales no registrables no se encuentran las obras artisticas, por
lo tanto, aunque no se sefiale de forma expresa la posibilidad de registrar obras de arte
aplicado como disefios industriales, al no prohibirse queda abierta esa opcion siempre que
se cumpla con los requisitos establecidos por la Decision 486. Pudiéndose generar una

proteccién cumulativa.

Para obtener un registro de disefio industrial se debe presentar la solicitud ante la
oficina nacional competente, quien dentro de un plazo de 15 dias realizard el examen de
forma, si éste hubiese sido favorable para el solicitante se publica la solicitud dando un
periodo de un mes, prorrogable por otro periodo igual a peticién de parte, para que el que
se considere afectado por el otorgamiento del registro se oponga. De haberse presentado
oposicion se debera notificar al solicitante para que dentro de los treinta dias siguientes
haga valer sus argumentaciones, este periodo también es prorrogable por un mes vy, al
concluir este plazo o al no presentarse oposicién, la oficina nacional competente analizara
de oficio si el disefio industrial del que se pretende obtener un registro lo es en el sentido
legal y si no se encuentra en alguna de las causas por las que no pudiera ser otorgado el
registro. En el caso de la novedad, ésta no es revisable de oficio, s6lo se revisa en caso de
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que se hubiere presentado oposicion sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta
de novedad del disefio industrial.

Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
concederda el registro del disefio industrial y expedird a su titular el certificado

correspondiente.

El plazo de proteccion otorgado a los disefios industriales es de 10 afios contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud del registro.

Por lo anterior, se puede decir que de acuerdo a la normatividad de la Comunidad
Andina existe la posibilidad de proteger simultaneamente a las obras de arte aplicado, ya
gue aungue no se establece expresamente (como es el caso de Espafia) que las Decisiones
brindan proteccién cumulativa, tampoco se niega que pueda ser acumulable la proteccion
siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en cada una de las
disposiciones.

Rafael A. Diaz Oquendo se expresa en el mismo sentido al decir que la existencia en
el &mbito andino de cuerpos legislativos diferentes, uno para el Derecho de Autor y otro
para la Propiedad Industrial, exige la revision y conocimiento de los dos por conformar
ambas disciplinas el sistema de la Propiedad Intelectual, y tomando en cuenta ademas que
un mismo bien intelectual puede estar amparado de forma acumulada por ambas disciplinas

juridicas.®

3.6. La proteccion acumulada en Argentina.

En otros sistemas juridicos sudamericanos la proteccion conferida a las obras de arte

aplicado o disefios industriales es distinta, tal es el caso de Argentina.

% Diaz Oquendo, Rafael A., “Anotaciones sobre la proteccion acumulada: la obra y la marca en el
Régimen Comunitario Andino”, www.coladic.org/pdf/publicaciones/RDO_anotaciones_anotaciones.pdf,
Jueves 20 de octubre de 2005. 11:15 p.m.
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En la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 11.723%, el arte aplicado es sefialado entre

los objetos de proteccion, como se aprecia en su articulo 1:

Articulo 1. A los efectos de la presente ley, las obras cientificas, literarias y artisticas,
comprenden los escritos de toda naturaleza y extension; las obras dramaticas, composiciones
musicales, dramatico-musicales; las cinematograficas y pantomimicas; las obras de dibujos,
pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o
a la industria; los impresos, planos y mapas; los plasticos, fotografias, grabados y discos
fonogréficos, en fin: toda produccion cientifica, literaria, artistica o didactica sea cual fuere el

procedimiento de reproduccion.

Por otra parte, la Ley de Modelos y Disefios Industriales®protege las formas o el
aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial, que le confieran caracter
ornamental (articulo 3), es decir, formas o modelos que bien pueden tratarse de obras

protegidas conforme a la Ley de Propiedad Intelectual.

De lo anterior se concibe que el arte aplicado es protegido tanto por la Ley de
Propiedad Intelectual como por la Ley de Modelos y Disefios Industriales, siendo
Argentina partidaria de la unidad del arte. No obstante, aunque se permite el depdsito de
una obra de arte aplicado y que ésta misma sea registrada como modelo o disefio industrial,
no se permite hacer valer de forma simultanea los derechos derivados de la proteccion de
estos ordenamientos. De esta manera en el articulo 28 de la Ley de Modelos y Disefios
industriales se establece que:

Articulo 28. Cuando un modelo o disefio industrial registrado de acuerdo con el presente
decreto haya pedido también ser objeto de un deposito conforme a la ley 11.723, el autor no

podré invocarlas simultaneamente.

8 ey de Propiedad Intelectual. Ley 11.723 (235) del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires, 28 de
septiembre de 1933.
% | ey de Modelos y Disefios Industriales. Decreto Ley No. 6673 — 9/8/63.
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Por lo tanto, a pesar de que en el sistema juridico de Argentina la proteccidn
acumulada se puede dar, no se pueden ejercer acciones simultdneamente para la proteccién
de una misma figura, ya que al hacer valer las acciones conferidas conforme a una ley se

excluye la proteccion brindada por la otra.
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CAPITULO 4

LA PROTECCION ACUMULADA EN MEXICO

4.1. La proteccion acumulada en México.

En el capitulo anterior se expusieron sistemas juridicos de algunos paises, en los que
se han adoptado diferentes criterios en cuanto a la proteccion acumulada. En Francia, pais
que vio nacer la Teoria de la Unidad del Arte, se permite la proteccion acumulada, en
Estados Unidos no se permite y, en Argentina a pesar de que una misma figura juridica de
Derecho Intelectual puede recibir la tutela de dos legislaciones de diferente naturaleza, s6lo

se puede invocar una de ellas al momento de hacer valer derechos.

En México, la figura de la proteccién acumulada se puede dar. Basta con que se
cumplan los requisitos y caracteristicas sefialados tanto en la LFDA como en la LPI para
que sobre una misma figura juridica incidan dos protecciones, ya que no existe disposicion

expresa que impida la acumulacion o que excluya una proteccion al elegirse la otra.

La LFDA retoma la teoria francesa de la Unidad del Arte, por lo que conforme a este
ordenamiento si existe la posibilidad de que se dé una acumulacion de proteccion, a pesar
de esto no se establece de manera expresa la proteccién acumulada.

En cuanto a la LPI, en el articulo 19 se establece que no se consideraran invenciones
las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias, siendo ésta la Unica parte del
ordenamiento en donde se niega de forma expresa la posibilidad de que exista una
acumulacion de proteccién de una patente y una creacién artistica; no obstante, a pesar de
que las caracteristicas técnicas de una patente no pueden ser objeto de acumulacién por
medio de otra figura como el disefio industrial, si puede serlo la apariencia o caracteristicas

externas de la invencidn. En ninguna otra parte de la LPI se hace mencion a la negativa de
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que se dé una proteccion acumulada. Por lo que a pesar de que tampoco en la LPI se hace
referencia expresa de la proteccion acumulada si se puede dar ésta, mientras que se
cumplan con los requisitos establecidos por la LPI para la proteccion de una figura tutelada
por esta ley y también se cumpla con las caracteristicas que deben tener las creaciones
artisticas y literarias para su proteccion conforme a la LFDA.

A pesar de que en México se puede dar la proteccién acumulada, ni en la LFDA ni en
la LPI se prevé una regulacién en caso de que se dé dicha acumulacién, sélo en cuanto a
las marcas y su posible acumulacion con las Reservas de derechos al uso exclusivo se prevé

en la LPI que:

Articulo 90. No seran registrables como marca:

XII. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbolicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos

que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

En la préctica, el IMPI para otorgar el registro de una marca que también pudiera
constituir una Reserva de derechos no pide el registro otorgado por el INDAUTOR para la
Reserva de derechos. A pesar de ser el Unico supuesto en el que se hace una regulacién de
la proteccion acumulada también esta sujeto a inconvenientes, los que se trataran en el
siguiente Capitulo. Para el resto de las posibilidades de proteccion acumulada como son:
los disefios industriales protegidos como obras de arte aplicado, las marcas susceptibles de
ser protegidas también como disefios industriales, los dibujos que pueden ser protegidos

también como marcas, no se prevé regulacion para su tratamiento.
4.1.1. Concepto.

Cuando una figura juridica del Derecho Intelectual es tutelada tanto por la legislacion
que protege las creaciones artisticas y literarias como por el ordenamiento encargado de la

proteccién de la propiedad industrial se considera que este objeto de derecho tiene una
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proteccién acumulada, ya que recibe los beneficios de dos legislaciones de diversa
naturaleza juridica. Aun si dicha creacidn se protegiera por medio de dos figuras tuteladas
por la misma ley se estaria en presencia de una proteccion acumulada. Por lo que se puede
definir la proteccion acumulada como: LA CONCURRENCIA DE TUTELA O
PROTECCION SOBRE UN MISMO OBJETO INMATERIAL, YA SEA DE DOS
ORDENAMIENTOS DE DISTINTA NATURALEZA, EN ESTE CASO LA LFDAY LA
LPlI, O POR EL MISMO ORDENAMIENTO PERO MEDIANTE DOS FIGURAS
DISTINTAS PREVISTAS EN ESTE.

4.1.2. Teoria de la Unidad del Arte.

La Teoria de la Unidad del Arte consiste en un criterio adoptado en Francia, en el
siglo XIX, y que se ofreci6 como una solucion para una controversia existente en virtud de
la aplicacion del ordenamiento encargado de la proteccion de la propiedad artistica y
literaria y la legislacion que protegia a los dibujos y modelos industriales. De acuerdo con
los exponentes de este criterio el arte es uno y no cabe distinguir entre arte puro y arte
industrial, por lo que una obra artistica puede ser destinada a la industria y no por ello deja
de ser arte.

Delia Lipszyc, refiriéndose al principio de la unidad del arte, sefiala lo siguiente:

Por el principio de la unidad del arte se ha admitido que las obras de las artes aplicadas
puedan gozar; a la vez, de las protecciones del derecho de modelos y disefios industriales® y
del derecho de autor. A este Gltimo no le interesa el destino de la obra, es decir, si esta
destinada exclusivamente a fines artisticos o culturales o si también puede ser aplicada para

satisfacer fines utilitarios.*?

°! Dibujos industriales en el derecho mexicano.
%2 Lipszyc, Delia, op. cit., p. 86.
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4.1.3. La actual Ley Federal del Derecho de Autor y el arte aplicado.

Se habia mencionado en el Capitulo de Antecedentes que conforme a la Ley Federal
del Derecho de Autor de 1956 se protegia el arte aplicado pero no de forma expresa, sino
que, recurriendo al articulo 8 en el que se establece el criterio de la Unidad del Arte al
sefialar que las obras mencionadas en el articulo 7 iban a estar protegidas con
independencia del fin o destino, se concluia que los dibujos y modelos aplicados a la
industria eran susceptibles de proteccion, ya que no dejaban de ser obras de arte por el
hecho de estar destinadas a la industria.

No obstante esas consideraciones, en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996,
ley vigente, se establece de forma expresa en el articulo 13 fraccién XIII la proteccién al
arte aplicado, el que va a incluir el disefio grafico o textil, por lo que ya no cabe duda o
interpretacion sobre la proteccion a esta figura juridica mediante la legislacion encargada
de la tutela de las creaciones artisticas e intelectuales. Ademas en esta ley, se continua con
el criterio de la Unidad del Arte, tomado de los franceses, de modo que se establece en el
articulo 5 que la proteccion otorgada a las obras se hara desde el momento de su fijacion

con independencia del mérito, destino o modo de expresion.

Al igual que el resto de las creaciones artisticas y literarias el arte aplicado es
protegido conforme a esta ley sin cumplir formalidad alguna®, por un plazo
correspondiente a la vida del autor y después de su muerte 100 afios mas.

4.1.4. La actual Ley de la Propiedad Industrial y el disefio industrial.

En la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, se establecia que los

disefios industriales que fueran originales y susceptibles de aplicacion industrial serian

% Esto tiene su origen en el Convenio de Berna, que a partir de la Revisién de Berlin de 1908, fij6 la
prohibicién de exigir registro o cualquier otra formalidad para proteger una obra. Es asi que uno de los
articulos troncales del Convenio de Berna, es el 5.1, que sobre el particular dispone: El goce vy el ejercicio de
esos derechos no estardn subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de
proteccidn en el pais de origen de la obra. De la Parra Trujillo, Eduardo, “Nociones basicas sobre el objeto de
los Derechos de Autor” , Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, 2004, nimero 18, http:
/hwww.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/RI1JF18.pdf
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registrables. Entendiéndose como disefio original aquel que no fuera igual o semejante en
grado de confusidn a otro que ya estuviera en el conocimiento publico en el pais y; por
aplicacion industrial, la posibilidad de utilizar ese producto en la industria.

Conforme al ordenamiento vigente, Ley de la Propiedad Industrial (articulo 31), para
que los disefios industriales puedan ser protegidos conforme a esta legislacion deben ser
nuevos Yy susceptibles de aplicacion industrial. En esta ley se entiende como nuevos los
disefios que sean de creacion independiente, es decir, que sean originales (término que es
confundido por la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial con el de
novedad), y difieran en grado significativo, de disefios conocidos o de combinaciones de
caracteristicas conocidas de disefios; por lo que la novedad para los disefios industriales
implica una diferenciacion entre las creaciones de forma registradas como disefios
industriales, y no asi el que no se encuentren en el estado de la técnica, lo que se requiere
en el caso de la novedad para las patentes y modelos de utilidad. Respecto a la
susceptibilidad de aplicacién industrial, significa la posibilidad de que este disefio sea
aplicado a un objeto o constituya el patron para la elaboracion de un articulo con fin

industrial.
En cuanto a la duracion de su proteccidn, ésta se establece por un periodo de 15 afios

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

4.2. El Instituto Nacional del Derecho de Autor. Composicion y

atribuciones.

La proteccion y administracion del Derecho de Autor y Derechos Conexos estan a
cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, érgano desconcentrado de la Secretaria
de Educacion Publica.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, tiene su origen en la actual Ley Federal
del Derecho de Autor, ya que mediante esta ley se crea el INDAUTOR, realizando las
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funciones que tenia la Direccion General del Derecho de Autor. Asi en los transitorios

séptimo y octavo de la LFDA se establece que:

SEPTIMO. Los recursos humanos con los que actualmente cuenta la Direccion General del
Derecho de Autor, pasaran a formar parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Los
derechos de los trabajadores serdn respetados conforme a la ley en ningin caso seran

afectados por las disposiciones contenidas en esta Ley.

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales que estan asignados a la Direccién General
del Derecho de Autor seran reasignados al Instituto Nacional del Derecho de Autor, con la
intervencion de la Oficialia Mayor de la Secretaria de Educacion Publica y de acuerdo a las

disposiciones que al efecto dicte el Secretario de Educacion Publica.

El INDAUTOR tiene como 6rgano de direccion principal a la Direccion General, la
que estd integrada por cinco direcciones (Direccion Juridica, Direccién del Registro
Publico, Direccion de Reserva de Derechos, Direccion de Arbitraje y Direccion de
Proteccion contra la Violacién del Derecho de Autor) por una Unidad Informaética y por la

Coordinaciéon Administrativa.
Las funciones que desemperfia el INDAUTOR son las siguientes:

- Colaborar y coordinar con instituciones privadas, publicas, nacionales, extranjeras e
internacionales acciones cuyo objeto sea la proteccién y fomento del Derecho de
Autor;

- Promover la creacidon de obras literarias y artisticas a través de la organizacion de
concursos, certamenes, exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos,

con el fin de motivar a los autores en la continuacion de su actividad artistica;

- Administrar el Registro Publico del Derecho de Autor, asi como mantener actualizado

su acervo historico;
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- Promover la cooperacion internacional en materia del Derecho de Autor, mediante el
intercambio interinstitucional de experiencias juridicas y administrativas con
instituciones encargadas del registro y proteccion legal de los Derechos de Autor y
Derechos Conexos;

- Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas,
entendiéndose por infracciones administrativas de las que el INDAUTOR tiene
competencia para conocer, las establecidas en el articulo 229 de la LFDA, y que se
refieren a las infracciones cometidas por un causahabiente o licenciatario en los
siguientes casos: al transmitir derechos de autor en contravencion a lo estipulado en la
LFDA, al publicar una obra sin hacer referencia sobre la paternidad de ésta o
publicarla con menoscabo en la reputacion del autor o sin la mencién de la leyenda
“Derechos Reservados” o su abreviatura “D.R.”, seguida del nombre completo y
direccion del titular del Derecho de Autor, asi como el afio de la primera publicacion.
Omitir en la obra o insertar con falsedad los datos relativos al editor asi como de la
edicion, los datos sobre el impresor y fecha en la que se termind la impresion. Y en
caso de fonogramas, el omitir el simbolo (P) en el fonograma asi como el afio en el
que se realizd la primera publicacion. En el caso de las Sociedades de Gestion
Colectiva, cometen una infraccién administrativa cuando se ostentan como una
Sociedad de Gestion sin haber obtenido un registro del INDAUTOR o estando ya
constituida una Sociedad no proporcione el administrador de ésta la informacion

requerida conforme a la Ley;

- Solicitar a las autoridades competentes la practica de visitas de inspeccion;

- Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violacién al
derecho de autor y derechos conexos. Las medidas provisionales tomadas por el
Instituto pueden consistir en la realizacion de anotaciones marginales, suspension de
los efectos de una inscripcidn hasta que se pronuncie resolucién firme por autoridad

competente, entre otras medidas;
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- Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes en caso de declaracion de

infraccion administrativa;

- Substanciar las declaraciones administrativas de cancelacion y nulidad (en el caso de
Reserva de Derechos);

- Substanciar el procedimiento de avenencia e intervenir en el procedimiento de
arbitraje publicando anualmente la lista de las personas autorizadas para actuar como
arbitros, eligiendo a los arbitros en caso de desacuerdo entre las partes, asistiendo al

grupo arbitral, llevando el expediente sobre lo actuado en el arbitraje;

- Proporcionar la informacién técnica y juridica que sea requerida por autoridades

judiciales, el Ministerio Publico o el grupo arbitral.

4.2.1. Requisitos para el registro de la obra.

Para Ricardo Antequera Parilli, el registro puede ser concebido de diferentes formas
en la legislacién de cada pais. Puede tratarse de un presupuesto para la constitucion y
existencia de un derecho o, un requisito para el ejercicio del derecho o, tener el valor de
una declaracién de buena fe, iuris tantum, con salvaguarda de los derechos de los

terceros.*

Como se sefialo en el Capitulo 2, fue a partir de la primera ley autbnoma de la
materia, la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947, que se adoptdé en México el
sistema de proteccion automatica o el sistema de “ausencia de formalidades” para la
proteccion de los derechos del autor. Conforme a este criterio de ausencia de formalidades,

una obra que cumpla con las caracteristicas de originalidad®™ y fijacién en un soporte

% Antequera Parilli, Ricardo, Derecho de Autor, 22 ed., Caracas, Edit. Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual, 1998, Tomo I, p. 840-859.

% Lipszyc, Delia sefiala que es suficiente que la obra tenga originalidad o individualidad: que exprese lo
propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad. La originalidad es una nocién subjetiva; algunos
autores prefieren utilizar el término individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa mas
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material®, va a ser reconocida y protegida por la LFDA sin que medie registro o depdsito
de la creacidn intelectual, es decir, basta que sea original y se haya exteriorizado para que
reciba la proteccion de la LFDA.

No obstante, como se vera mas adelante, un autor que no cuenta con el certificado de
registro de su obra, en caso de que un tercero reproduzca sin su consentimiento su creacion
artistica o de que se viole su derecho de autor de otra forma, se vera en muchos problemas
tratando de demostrar la paternidad de la creacion. Es por ello, que se recomienda el
registro de la obra y no s6lo eso sino el pronto registro de ésta, ya que conforme al articulo
167 de la LFDA cundo existan dos 0 mas personas solicitando la inscripcion de una misma
obra, ésta se inscribira en los términos de la primera solicitud, esto sin perjuicio del derecho

de impugnacién del registro.

El registro de la obra no es constituyente de derechos, Unicamente tiene caracter
declarativo, lo anterior debido a que el INDAUTOR va a creer en la buena fe del solicitante
del registro, teniendo por ciertos los hechos referidos en la solicitud de inscripcion. El
beneficio de contar con un registro consiste en que si un tercero reclamase la paternidad de
una obra ya registrada, el titular del registro tiene a su favor una presuncion iuris tantum, es
decir, una presuncion legal de que son ciertos los hechos referidos en la inscripcién, y al ser
una presuncion que admite prueba en contrario, opera la inversion de la carga de la prueba,

por lo que el tercero esta obligado a probar su dicho.

adecuadamente la condicién que el derecho impone para que la obra goce de proteccién: que tenga algo
individual y propio de su autor. op. cit. p. 65.

% En relacion con la fijacion sefiala Antequera Parilli que “...debe distinguirse a la obra como idea realizada,
objeto del derecho de autor -corpus misticum-, del bien material a través del cual aquella se exterioriza:
corpus mechanicum”. Antequera Parilli, Ricardo. Op. cit., p. 137. Eduardo de la Parra, refieriéndose a la
fijacion comenta que “...asi por ejemplo, habra fijacién cuando un autor escriba su poema en un papel, un
pintor plasme un lienzo, un mdsico escriba su cancién en un pentagrama o la grabe en un CD, etc. Por lo
tanto, en México no se protegen las llamadas obras efimeras como discursos, alocuciones, pantomimas,
sermones, explicaciones de catedra, rutinas coreograficas, etc., 0 mejor dicho, no se protegen en tanto no se
plasmen en un soporte material. Por ejemplo, un discurso politico carece en si mismo de proteccion, pues la
obra muere al momento en que se comparte con el auditorio; pero si al momento en que se pronuncia el
discurso un reportero graba en una cinta ese discurso, entonces habra fijacion, y por ende, ese discurso estara
protegido por derechos de autor.” De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 81.
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La solicitud de un registro se presenta ante el Registro Publico del Derecho de Autor
0, tratdndose de solicitudes provenientes de entidades federativas éstas se pueden enviar al
Registro Publico del Derecho de Autor por correo, servicios de mensajeria y otros
equivalentes, los que se tendran como efectivamente entregados cuando cuenten con el

sello del Instituto, en el que conste la fecha y la hora de recepcién.®”’

De acuerdo con el articulo 53 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de
Autor® las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto, deberan realizarse
por duplicado en los formatos oficiales que se publiquen en el Diario Oficial, acompafiados
de los anexos que los mismos indiquen. En el caso del registro de una creacion artistica, se

debe presentar:

- Solicitud en la que se sefiale los datos del autor como son: el nombre, domicilio,
fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, el porcentaje de participacion en la
creacion de la obra asi como los documentos que acrediten la personalidad del
solicitante, de sus apoderados o representantes legales. Ademas de los datos
referentes a la obra, en los que se debe sefialar qué clase de obra es, si se trata de
una obra primigenia o derivada y si se ha divulgado;

- Comprobante de pago de derechos (también por duplicado), que en el caso de
registro de obra es una cantidad de $148.00;

- Dos ejemplares originales de la obra que se pretende registrar.

Una vez presentada la solicitud con los anexos requeridos y admitida, el Registro

tendrd un plazo de quince dias para emitir la resolucion correspondiente.

7 Asi también se cuenta en cada oficina regional de la Secretaria de Educacion Publica con una Ventanilla
Unica en las que se pueden presentar las solicitudes de registro de obras artisticas y, posteriormente estas
oficinas envian a INDAUTOR dichos documentos. Informacién proporcionada por el ingeniero José Luis
Galvan, director de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educacion, Miércoles 25 de octubre de
2006.

% Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22
de mayo de 1998.
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Como se sefiald en el Capitulo 1, las creaciones artisticas no son sometidas a un
examen de originalidad, por lo que el examinador Unicamente verifica que efectivamente la
obra que se pretende registrar encuadre en la rama sefialada (esto conforme al articulo 13) y

que no se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 14, y que son:

Articulo 14. No son objeto de la proteccion como derecho de autor a que se refiere esta Ley:

I. Las ideas en si mismas®, las férmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas,

principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;

I1. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;

I11. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o0 negocios;

IV. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que su estilizacion sea tal que las

conviertan en dibujos originales;

V. Los nombres y titulos o frases aislados;

VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de

informacion, asi como sus instructivos;

VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorizacion, de escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, estado, municipio o division politica equivalente, ni las denominaciones,
siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no
gubernamentales, o de cualquier otra organizacion reconocida oficialmente, asi como la

designacion verbal de los mismos;

% Las ideas como tales, no son objeto de proteccion sino la expresion de estas, de otra forma se estaria
impidiendo el desarrollo y el progreso. De pensarse que son las ideas las que se protegen mediante la Ley
Federal del Derecho de Autor los avances se verian obstruidos al tener que pedir permiso a los cientificos o
escritores para poder recurrir a la misma idea, siendo que cada persona la abordaria de diferente manera. De la
Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 87.
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VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, asi como las
traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberan apegarse al texto oficial y no

conferiran derecho exclusivo de edicion;

Sin embargo, seran objeto de proteccion las concordancias, interpretaciones, estudios
comparativos, anotaciones, comentarios y demas trabajos similares que entrafien, por parte de

su autor, la creacion de una obra original;
IX. El contenido informativo de las noticias, pero si su forma de expresion, y

X. La informacién de uso comun tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios

y las escalas métricas.

Al no encontrarse la obra en alguno de estos supuestos y de rectificarse que
efectivamente la creacion encuadra en la rama sefialada por el solicitante, lo procedente

seria el otorgamiento del registro.

4.3. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Composicion y

atribuciones.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en
materia de Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad juridica
y patrimonio propio. Se crea mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion de 10 de diciembre de 1993. De acuerdo con el Reglamento del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial'®, el IMPI esta constituido por la:

- Junta de Gobierno integrada por 10 miembros;

- Direccion General;

100 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 14 de diciembre de 1999.
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- Direccion General Adjunta de Propiedad Industrial, integrada por las Direcciones
Divisionales de: Patentes, Marcas, Proteccion de la Propiedad Intelectual, Sistemas y
Tecnologia de la informacion, Promocion y Servicios de Informacion Tecnoldgica,
Relaciones Internacionales, Oficinas Regionales, Administracion, Asuntos Juridicos;
y sus correspondientes  Subdirecciones Divisionales y  Coordinaciones

Departamentales;

- Direccidn General Adjunta de los Servicios de Apoyo;

- Coordinacion de planeacion estratégica; v,

- Organo interno de control.

Algunas de las funciones que desempefia el IMPI son:

- Coordinarse con instituciones publicas, privadas, nacionales, extranjeras e
internacionales que al igual que el IMPI tengan entre sus fines la proteccion y el
fomento de los derechos de propiedad industrial, asi como la investigacion, la
aplicacion de nuevas tecnologias, la transferencia tecnoldgica, la innovacion y la
diferenciacion de productos, lo que a su vez incremente la calidad, productividad y
competitividad del sector industrial y comercial, por lo que también se hace participe

al sector industrial en la consecucion de estos fines;

- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencién, registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales, emitir las declaratorias de
proteccién de denominaciones de origen, autorizar su uso, publicar los nombres
comerciales. Asi como efectuar su publicacion legal, a través de la Gaceta, en caso de
que hubiesen sido concedidos;
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- Sustanciar los procedimientos de nulidad, cancelacion y caducidad de los derechos de
propiedad industrial. Y en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo

de la aplicacion de la Ley;

- En caso de presuntas infracciones administrativas, realizar las investigaciones
respectivas, estando facultado ademas para realizar otras actuaciones como ordenar y
practicar visitas de inspeccion, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para
prevenir o hacer cesar la violacion a los derechos de propiedad industrial, oir en su
defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones correspondientes. Algunas
de las infracciones administrativas de las que el IMPI conoce son: actos que
impliqguen competencia desleal; ostentar patentes o registros en los productos o
servicios cuando aun no se han obtenido, ya caducaron o han sido anulados (en los
dos ultimos casos se considerara como infraccion administrativa después de un afio de
la fecha de caducidad o de que la declaracién de nulidad sea firme); usar signos
distintivos parecidos en grado de confusion para los mismos o similares productos;
usar alguna de las figuras tuteladas por la LPlI o semejantes a éstas en grado de

confusion sin la autorizacion de su titular®®*;

- Proporcionar la informacidn técnica que le sea requerida por autoridades competentes

0 por particulares;

- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley;

- Actuar como éarbitro en el caso de controversia por el pago de dafios y perjuicios
derivados de la violacion a los derechos de propiedad industrial cuando los

interesados lo designen como tal;

- Actuar como 6rgano de consulta en materia de propiedad industrial;

101 “esta autoridad estd llamada, adicionalmente, a cumplir funciones que materialmente pueden

considerarse como jurisdiccionales; ya que puede pronunciarse no sélo sobre la validez de los derechos ya
constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de infraccién a los mismos, e inclusive,
emite dictdmenes sobre la existencia de hechos constitutivos de delito.” Jalife Daher, Mauricio, Comentarios
a la Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Porrta, 2002, p. 18.
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- Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de experiencias
juridicas y administrativas con instituciones de otros paises que tengan a su cargo, al
igual que el IMPI, la administracion y proteccion de los derechos de propiedad

industrial.

4.3.1. Requisitos para el registro del disefio industrial.

En el caso de los disefios industriales la proteccidn y el derecho exclusivo sobre éstos
se obtiene mediante el registro de los mismos. Para la obtencion del titulo de registro de un
disefio industrial éste es sometido a dos examenes; el primero de forma y el segundo, de
fondo. En el examen de forma se revisa que los requisitos establecidos por la ley, es decir,
que la documentacion necesaria se haya presentado en su totalidad, mientras que en el
examen de fondo se analiza que el disefio industrial cumpla con los requisitos de novedad y

aplicacion industrial.

Requisitos de forma (examen de forma)

El procedimiento para la obtencion de un certificado de registro de disefio industrial,
se inicia con la presentacion de la solicitud de registro del disefio. La informacion adjunta
que se presenta con la solicitud asi como los trdmites a seguir se encuentra previsto, en lo

conducente, en el Capitulo V del Titulo Segundo.
Informacién que se debe presentar ante el IMPI :
- Solicitud escrita, en la que se indique nombre y domicilio del creador y del
solicitante, la nacionalidad de éste ultimo, la denominacion del disefio industrial,

fecha de prioridad si es que hubiere y firma autografa.

La solicitud de registro puede presentarla el creador, el titular o representante, en
este Gltimo caso, acreditando el carécter mediante el que se promueve. Ademas de la
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solicitud que por triplicado debe presentarse, el solicitante deberd acompafiar a ésta con los

siguientes documentos:

Comprobante de pago de Derechos, que en el caso de los disefios industriales la tarifa
por registro es de $1,899.13 més IVA;

Reivindicacion, que para los disefios industriales es reivindicacién Unica: La
reivindicaciéon sera la misma que lo sefialado como denominacién, seguido de las

palabras “Tal como se ha referido e ilustrado”;

Una reproduccion grafica o fotografica del disefio correspondiente, en la que se

indicara la vista que se estd mostrando;

La indicacion del producto al que va a ser aplicado;

Fecha de prioridad, en su caso.

De cumplirse con todos los requisitos sefialados por la ley se tendra como fecha legal,
aquella en la que se hubiese presentado la solicitud, de lo contrario, lo sera la fecha en la
que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley. Una vez que es ingresada la solicitud,
ésta es sometida a un examen de forma, en esta etapa se revisa la documentacién. En caso
de ser el solicitante una persona distinta al creador, ademas se debe comprobar el caracter
con el que se esta promoviendo. El examinador ademas revisa que la denominacion o titulo
del disefio sea acorde con la figura, que los dibujos estén bien ilustrados, montados
consecutivamente y, en caso de que hubiese una divulgacion previa, la documentacién

comprobatoria de dicha divulgacion.'%?

Una vez que se practico el examen, se emite un dictamen, el que puede ser en dos

sentidos; puede determinarse que el examen de forma ha sido favorable, por lo que lo

192 Apuntes del curso “Los disefios industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados”, organizado
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 20 de junio de 2005.
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conducente es someter al disefio industrial al examen de fondo o, determinar requisito de
forma, es decir, que se le pida mediante oficio al solicitante que precise o0 aclare lo que se
considere necesario 0 se subsanen sus omisiones, otorgandole un plazo de 2 meses
contados a partir de la fecha de notificacion para cumplir con el requisito, y un plazo
adicional de otros 2 meses. De no cumplirse dentro del plazo establecido se tendra por

abandonada la solicitud.®®

Requisitos de fondo (examen de fondo)

Una vez emitido el dictamen del examen de forma en un sentido favorable, el
examinador somete el disefio industrial a un examen de fondo'®. Para que un disefio
industrial obtenga un registro de propiedad industrial se requiere, ademas de cumplir con
los requisitos de forma, que cuente con las siguientes caracteristicas (articulo 31):

- Novedad;
- Que sea susceptible de aplicacion industrial;
- Que no implique efectos técnicos;
- Que no sea contrario al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres.
LA NOVEDAD. Como se sefialé en el Capitulo 1, la novedad para disefios

industriales es distinta a la que se requiere tratdndose de patentes. En el segundo parrafo del
articulo 31, se sefiala lo que debe entenderse como NUEVO:

1% Disefios Industriales, Guia del Usuario, México, Secretaria de Economia - Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, 2003, p. 12.

104 En el caso de los disefios industriales la solicitud de registro no se va a publicar en el mes dieciocho como
se hace tratandose de patentes, sino hasta que se otorga. Otra diferencia entre el procedimiento para la
obtencién de un registro y el procedimiento para la obtencién de una patente es que, en el primer caso, el
examinador que practica el examen de forma es el mismo que practica el examen de fondo, de modo que la
tramitacion se acelera. Mier y Concha Segura, Jorge, apuntes del Diplomado “Propiedad intelectual e
industrial”, impartido por la Universidad Nacional Auténoma de México, Facultad de Derecho, 30 de junio de
2005.
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Articulo 31. Seran registrables los disefios industriales que sean nuevos y susceptibles de

aplicacién industrial.

Se consideran nuevos los disefios que sean de creacion independiente y difieran en grado
significativo, de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de

disefios.'®

Para que un disefio industrial sea considerado NUEVO debe cumplir con dos
requisitos: que se trate de una creacion independiente, es decir, que sea original, que sea el
resultado de una expresion propia y, que esta creacion independiente difiera en grado
significativo de otros disefios conocidos o que el disefio en cuestion no sea el resultado de
la agrupacion o disposicion de caracteristicas conocidas de disefios.'*

Al no tener un criterio establecido de lo que debe entenderse por “diferencia en grado
significativo” sera el examinador quien determine si un disefio es distinto a otro en grado
significativo o no. Para ello, el examinador toma en cuenta el género al que se va aplicar el
disefio industrial, es decir, si se trata de un dibujo a qué producto se aplicara o tratandose de
modelo industrial a qué clase de producto pertenece el patrén. Para determinar la clase a la
que pertenece el disefio industrial el examinador utiliza la Clasificacién del Arreglo de
Locarno, que es la clasificacion internacional de disefios industriales, vigente en México a
partir del 26 de enero de 2001. Una vez que sabe a qué clase pertenece el disefio industrial,
el examinador busca tanto en la base de datos nacional (revisa los disefios industriales
otorgados o en trdmite) como en el banco de datos de instituciones y organizaciones
internacionales con el objeto de saber si existen disefios industriales iguales o semejantes al
que se pretende registrar, ya que la novedad requerida es absoluta. Al momento de hacer la
busqueda el examinador trabaja con el expediente abierto, de esta forma se tiene a la vista
los dibujos ofrecidos por el solicitante. La revision a expediente abierto se hace con el
objeto de tener una apreciacion general del disefio que se pretende proteger. Los bancos de

105 Al sefialarse como requisito el que no se trate de COMBINACIONES DE CARACTERISTICAS
CONOCIDAS difiere al examen de distintividad practicado a las marcas en el que una marca puede tener un
elemento que coincida con otra marca u otras marcas, pero si en su conjunto constituye una marca distinta,
con independencia y autenticidad, se otorga el registro de la marca.

196 para mayor informacion sobre el tema vid. supra, p. 24.
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datos que son frecuentemente revisados son: el de Estados Unidos, el del Reino Unido y el
de la OMPI vy, si a juicio del examinador ese disefio existe ya en el mercado busca en otros

sitios de Internet con el fin de verificar si efectivamente ya existe el disefio.

Se debe sefialar que a pesar de que el examinador intenta que la bdsqueda sea
exhaustiva, no puede saberse con certeza si existe un disefio industrial igual o semejante al
que se pretende registrar ya que el examinador va a limitar su basqueda al género del
producto al cual se pretende aplicar el disefio, si por ejemplo, se quisiera reivindicar una
botella de cuello largo con fondo redondo que sea contenedor para vino, con esas
caracteristicas se realiza la busgqueda tanto nacional como internacional, enfocandose en
contenedores para vino con las caracteristicas que se reivindican. Es evidente que seria
imposible que un examinador verificara todos los contenedores de todos los bancos de
datos para saber si existe un disefio anterior que pudiera afectar la novedad del que se
pretende registrar. No obstante, en el momento en el que se realiza la revision, el
examinador olvida que un disefio industrial es también arte aplicado, que si bien no se
encontrara registrado en la base de datos nacional del IMPI si pudiera encontrarse
registrado en INDAUTOR; pero conforme a la ley, la novedad Unicamente se exige entre

disefios industriales registrados o en trdmite, sin tomarse en cuenta el arte aplicado.

SUSCEPTIBLE DE APLICACION INDUSTRIAL. En el articulo 31 péarrafo
primero, se establece como otra caracteristica que deben tener los disefios industriales para
que sean registrables el que sean susceptibles de aplicacién industrial. La aplicacién
industrial es definida en el articulo 12 fraccién IV de la LPI como la posibilidad de que una
invencion pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad econdmica. Por
otra parte, la caracteristica de ser “susceptible” es definida en el Diccionario de la lengua

espafiola como: capaz de recibir modificacién o impresion.*®’

Que en el caso de los disefios
industriales, puede entenderse como la capacidad de aplicacion industrial. De forma que,
tal como ha sido redactada en la legislacion la definicion de aplicacion industrial y en el

diccionario de la lengua espafola el adjetivo susceptible, debe entenderse que un disefio

197 Real Academia Espafiola-Diccionario de la lengua espafiola, www.buscon.rae.es/diccionario/cabecera.htm,
Miércoles 27 de julio de 2005, 6:30 p.m.
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industrial satisface el requerimiento de tener aplicacién industrial cuando éste tenga la
capacidad de ser util en algin momento, cosa distinta a que deba serlo en el momento del
registro. No obstante, en la practica para que un disefio industrial pueda ser registrado debe
sefialarse como anexo de la solicitud la indicacién del género del producto para el cual se
utilizara el disefio, ademas que es ésta indicacion la que va a determinar los criterios de
busqueda que va a seguir el examinador para saber si un disefio industrial es nuevo o no.
Por lo que, aunque se sabe el disefio industrial por su misma naturaleza debe tener una
utilidad y que ademas es esencial para la busqueda el saber a qué producto sera aplicado el
producto, también es importante sefialar que de acuerdo al parrafo primero del articulo 31
no deberia ser un requisito el sefialar a qué género va a ser aplicado el disefio industrial, ya
que la susceptibilidad de aplicacion industrial s6lo implica la posibilidad de que el disefio

sea aplicado a un producto industrial.

QUE NO IMPLIQUE EFECTOS TECNICOS. Un modelo industrial puede ser
confundido a un modelo de utilidad debido a su similitud, ya que ambos son creaciones de
forma, no obstante, la diferencia entre uno y otro es en cuanto a su funcion, en el caso del
modelo industrial su funcién va a ser exclusivamente la ornamentacion, hacer méas atractivo
un producto para su facil comercializacién en el mercado, mientras que en el caso del
modelo de utilidad su funcion va a ser técnica, ya que va a implicar una mejora en el
funcionamiento del producto o ventaja en cuanto a su utilidad. Por lo que siempre que la
forma del modelo sea independiente al funcionamiento del producto, de manera que de
modificarse el modelo industrial el producto seguiria funcionando de igual forma, se puede
decir que se trata de un modelo industrial y no de un modelo de utilidad.

NO SER CONTRARIO AL ORDEN PUBLICO, A LA MORAL Y A LAS BUENAS
COSTUMBRES. Conforme al articulo 4 de la LPI y refiriendonos especificamente a los
disefios industriales, no se otorgara registro cuando el contenido o la forma de los disefios
sean contrarios al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan
cualquier disposicion legal. No obstante, al no sefialarse qué se entiende por lo contrario al

orden publico, a la moral y a las buenas costumbres sera en primera instancia el
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examinador quien determine si el disefio industrial que se pretende registrar es contrario al

orden publico, a la moral y a las buenas costumbres y, en su momento, al juez'®.

Una vez que se ha hecho el analisis de la solicitud y la basqueda y recuperacién de
documentos del estado de la técnica se emite el dictamen pudiendo ser en los siguientes
sentidos: si se concede el registro, por lo que se hace del conocimiento por escrito al
solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos referentes al
pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo y las primeras anualidades;
también puede ser que se hagan requerimientos y aclaraciones; 0 que se niegue, en cuyo
caso se le hard saber por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos
legales de su resolucion; o que se considere abandonada.

La vigencia del registro del disefio industrial es de 15 afios improrrogables, contados

a partir de la fecha de presentacion de la solicitud (articulo 36 de la LPI).

4.4. Marco juridico internacional regulador de la proteccion acumulada.

El don de ubicuidad de las obras del espiritu asi como el crecimiento del mercado
internacional, hicieron necesario que se adoptaran medidas que garantizaran la produccion
y explotacién de creaciones del espiritu a favor de los autores. Asi como también favorecer
el fomento de un comercio y crecimiento tecnoldgico seguros. Es asi que se inician los
consensos internacionales multilaterales, en los que los paises contratantes se comprometen
a dotar de proteccion tanto a las obras del espiritu como a las invenciones o signos

distintivos destinados a la industria o al comercio.

108 | as creaciones intelectuales de los autores a diferencia de la derechos de la propiedad industrial no
requieren el no ser contrarias al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres para que puedan recibir la
proteccion del Estado. No obstante, el autor, tendra limitados sus derechos.

Las obras contrarias a las leyes, al orden publico o a las buenas costumbres, también estan protegidas por
derechos de autor, ya que esta proteccion nace cuando la obra original es fijada en soporte material. Lo que
sucede es que a pesar de que tales derechos surgen al momento de la fijacién, estan limitados en su ejercicio
dada la ilicitud de la obra. De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 86.
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De modo que para hablar de la proteccion acumulada a nivel internacional, es
necesario referirse a los convenios internacionales pilares en el area del Derecho
Intelectual, y que son: el Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y
artisticas de 1886 y el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial de
1883,

Conforme al Convenio de Berna el arte aplicado es considerado como una obra
comprendida entre las producciones literarias y artisticas; y por lo tanto, protegido
mediante este ordenamiento (articulo 2, inciso 1)**. En cuanto a la proteccién acumulada,
la Unica referencia que se hace al respecto se encuentra establecida en el mismo articulo 2
inciso 7, en el que se sefiala que queda al arbitrio de los miembros de la Unién el
determinar la proteccion que se les dara a las obras de arte aplicado y a los disefios y
modelos industriales, asi como los requisitos para su registro, con la Gnica salvedad de que
el plazo otorgado para la proteccién del arte aplicado no puede ser inferior a 25 afios™*?. En
el mismo inciso se dice ademas que para las obras protegidas Unicamente como dibujos y
modelos en el pais de origen no se puede reclamar en otro pais de la Unién mas que la
proteccién especial concedida en este pais a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal
proteccién especial no se concede en este pais, las obras seran protegidas como obras

artisticas.!*

199 Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas. Acta de Paris del 24 de julio de
1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Texto oficial en espafiol, Ginebra, Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual, 1993.

119 Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de
1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

111 Es en la Revision de Bruselas de 1948 del Convenio de Berna, en la que se incluye dentro de la lista
ejemplificativa de las obras protegidas mediante el Convenio, a la obra de arte aplicado. Lipszyc, Delia. op.
cit., p. 647.

112 En la Revisién de Estocolmo de 1967 del Convenio de Berna, se adoptan plazos minimos para la
proteccion respecto de ciertas obras, entre ellas, el arte aplicado, en el inciso 4 del articulo 7 se prevé que el
plazo de proteccion no podréa ser inferior a un periodo de veinticinco afios contados desde la realizacién de
tales obras. Ibidem, p. 662.

113 Revision de Paris de 1971, del Convenio de Berna. Las obras de arte aplicadas estan incluidas en la lista de
las obras protegidas iuri conventionis, pero el Convenio deja en libertad a los paises de la Unidn para
determinar la naturaleza de la proteccion que les otorga, sin embargo, si en un pais una obra esta protegida
Unicamente como disefio o modelo industrial, es decir, que no goza de la proteccién del derecho de autor, en
los demds paises de la Unién sélo se puede reclamar para ellas la proteccién especial instituida para los
disefios y modelos industriales, es decir que se sujeta a la condicidn de reciprocidad material. Pero como
algunos paises (por ejemplo, Bélgica) no tienen un régimen legal especifico para los disefios y modelos
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De esta forma aunque no se hace mencion de la proteccién acumulada de manera
expresa, si se contempla en el Convenio de Berna la posibilidad de que se dé dicha
acumulacion, y deja al arbitrio de cada pais de la Union, la facultad para decidir sobre la
forma de proteccion del arte aplicado y del disefio industrial. No se pronuncia al respecto a
favor ni en contra, mucho menos establece un tratamiento para las figuras que cuentan con
una proteccion acumulada, y se mantiene al margen dando la facultad a las legislaciones
nacionales para que éstas se encarguen de la regulacion respectiva. No obstante, si se
procura mediante este Convenio que el arte aplicado quede protegido aunque no sea de
forma acumulada, ya que conforme a la Gltima parte del inciso 7 del articulo 2, un disefio
industrial protegido Unicamente como tal en el pais de origen que no tiene proteccion en
otro pais por no contar con ésta figura de proteccion si seré protegido mediante el Derecho
de Autor como una obra de arte aplicado, en otros casos son los paises miembros quienes

determinaran lo concerniente a la acumulacién.

En el caso de México, en el que se sigue el criterio de ausencia de formalidades para
que una obra sea objeto de proteccion, el arte aplicado queda protegido sin que medie
registro por lo que aunque sélo se contara con un registro como disefio industrial si se
podria invocar la proteccion acumulada en otro pais, siempre y cuando ese pais también
permita la proteccion acumulada y la ausencia de formalidades para la proteccion de las
obras artisticas y literarias, de otro modo, no podria darse la proteccién acumulada.

Convencion Universal sobre Derecho de Autor, adoptada en Ginebra el 6 de
septiembre de 1952 y revisada en Paris el 24 de julio de 1971. La finalidad de esta
Convencion fue el de conciliar y extender la proteccion otorgada por el Convenio de
Berna para las obras del espiritu, ya que el Convenio de Berna se pensaba creado para los
paises europeos, por lo que dificilmente se podia extender a los paises americanos.

Mediante este Convenio los estados contratantes ss COMPROMETEN a adoptar las
disposiciones necesarias con la finalidad de asegurar una proteccion SUFICIENTE y

industriales y las protegen Unicamente como obras de arte, el Convenio también toma en cuenta estas
situaciones y dispone que deben proteger las obras de arte aplicadas en su calidad de obras de arte, es decir,
deben concederles la proteccién del derecho de autor. Ibidem, p. 681 y 682.
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EFECTIVA de los derechos de los autores o de cualquier titular de estos derechos,
mencionandose de forma enunciativa algunas manifestaciones de las expresiones artisticas,
tales como: obras literarias, dramaticas, de pintura, grabado, entre otras. Sin embargo,
dentro de esta lista ejemplificativa no se sefiala el arte aplicado.

A pesar de que en el articulo | no se prevé de forma expresa dentro de la lista
ejemplificativa de las obras consideradas como obras artisticas las de arte aplicado, en el
articulo 1V de la convencion se establece que en aquellos Estados contratantes en los que el
arte aplicado sea protegido como una obra artistica la proteccién de éste no podra ser

inferior a diez afios.***

En el Convenio de Paris se sefiala entre las figuras objeto de proteccion de este
ordenamiento a los disefios industriales. Sin embargo, en cuanto a la proteccion acumulada
se mantiene un silencio absoluto, por lo que no se hace mencion de la posibilidad de
acumulacion ni en sentido positivo (ya sea de forma expresa o inclusive tacita) ni en
sentido negativo. No obstante, se debe sefialar que en el articulo 2 de este Convenio, se
establece el principio de trato nacional, por lo que si un pais permite la proteccion
acumulada de una figura del Derecho Intelectual debe otorgar este derecho tanto a sus

nacionales como a los de los paises miembros de la Unidn.

Otros ordenamientos de caracter internacional, que por su importancia politica y
econdmica son necesarios mencionar son: el Acuerdo sobre los aspectos de los de
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio'®®, en adelante
ADPIC, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte'*®, en adelante TLCAN.

114 Convencién Universal sobre Derecho de autor, adoptada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y
revisada en Paris el 24 de julio de 1972,

115 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) BOE suplemento nim. 20, de 24 de enero de 1995, rectificacién BOE de 8 de febrero de 1995.

!¢ Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Diario Oficial de la Federacion de 20 de diciembre de
1993.
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El ADPIC, Anexo 1C del acta final de Marrakech por la que se crea la Organizacién
Mundial del Comercio, es el encargado de regular lo referente al Derecho Intelectual y se
remite tanto al Convenio de Berna como de Paris para hacerlo.

De esta forma en el articulo 9 inciso 1 se establece que :

Articulo 9.1. Los Miembros observaran los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna 1971y el
Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningn Miembro tendra
derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el articulo 6 bis de dicho

Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

En el Convenio de Berna si bien no se sefiala de forma expresa la proteccion
acumulada si se prevé la posibilidad de acumulacion y se deja en libertad a los miembros de
la Unidn para determinar lo concerniente respecto a la acumulacion. Siendo que el ADPIC
se remite al Convenio de Berna y establece que los miembros observaran lo dispuesto en
los articulos del 1 al 21 del Convenio de Berna, exceptuando el articulo 6 bis relativo a los
derechos morales de los autores, y teniendo en cuenta ademés que lo relativo a la
posibilidad de proteccion acumulada se encuentra previsto en uno de los articulos
comprendidos entre los que deben observar los miembros del ADPIC (articulo 2 del
Convenio de Berna) se puede concluir que el ADPIC adopta la misma postura en cuanto a
la proteccion acumulada, dejando al arbitrio de los miembros la regulacién de las figuras
del arte aplicado y dibujos y modelos industriales, ya sea permitiendo acumulacion de
derechos o negandola.™*’

La proteccion a los dibujos y modelos industriales se establece en el articulo 25 del
ADPIC vy, a diferencia del Convenio de Paris, en el que sélo se establece que los dibujos y
modelos industriales seran protegidos en todos los paises de la Unidn sin mencionar las

caracteristicas que deben presentar los disefios industriales para ser objeto de proteccion, en

17 Una de las grandes ventajas de la proteccion acumulada en nuestro sistema juridico es que al reconocerse
los derechos de autor y los derechos derivados de la creacion de un disefio industrial, el titular de ambos
derechos tiene en su esfera juridica para su ejercicio tanto derechos patrimoniales como derechos morales. Al
establecerse en el articulo 9.1 del ADPIC que en virtud de ese articulo los miembros no tendran derechos ni
obligaciones respecto de los derechos conferidos del articulo 6bis, relativo a los derechos morales, se esta
limitando la acumulacién, ya que Gnicamente podra haber acumulacion en cuanto a los derechos de orden
patrimonial que ambas legislaciones otorguen, pero no en lo relativo de los derechos morales.
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el ADPIC se establece que los dibujos y modelos industriales objeto de proteccion seran los
creados independientemente que sean nuevos u originales. Mas adelante se sefiala lo que
debe entenderse como “nuevo”, refiriéndose a este concepto en sentido negativo ya que se
establece que podra determinarse que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si
no difieren en medida significativa de dibujos o0 modelos conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos o modelos conocidos. Ademas de la caracteristica de novedad que
deben presentar los dibujos y modelos industriales deben ser independientes, que no es mas
que la expresion particular del disefiador o en otras palabras la originalidad de la obra.

Es de llamar la atencion que en este ordenamiento se utiliza como sinénimos la

novedad y la originalidad.

En la Seccion 4, en la que se prevé disposiciones para los dibujos y modelos
industriales, la Unica referencia que se hace de la existencia de la doble proteccion se
contiene en el inciso final del apartado 2 del articulo 25 del Acuerdo, ya que se establece
que para cumplir con las obligaciones de otorgamiento de proteccion a los dibujos o
modelos textiles sin que implique una dificultad injustificable, los miembros pueden optar
por proteger estas figuras mediante la legislacion que regula a los dibujos y modelos
industriales o mediante la legislacion sobre el Derecho de Autor. De manera literal se
establece que:

Articulo 25.
Condiciones para la proteccion.

2.Cada Miembro se asegurara de que las prescripciones que hayan de cumplirse para
conseguir la proteccion de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se
refiere a costo, examen y publicacion- no dificulten injustificablemente las posibilidades de
busqueda y obtencion de esa proteccion. Los Miembros tendréan libertad para cumplir esta
obligacion mediante la legislacién sobre dibujos o modelos industriales o mediante la

legislacion sobre el derecho de autor.

Por lo que a pesar de que también en esta Seccidn se prevé que un disefio industrial

por la caracteristica que tiene de ser un arte aplicado a la industria, puede ser protegido
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tanto por la ley encargada de proteger los disefios industriales como por la ley que tutela las
creaciones artisticas, se establece como optativa y no cumulativa la decision de los

miembros para la proteccion de los disefios textiles.

En el TLCAN Ia regulacion al Derecho Intelectual se encuentra en el Capitulo
XVII, al igual que el ADPIC, este Tratado se remite a el Convenio de Berna, y de esta
forma en el articulo 1705 inciso 1 se establece que:

Articulo 1705. Derechos de autor.

1 Cada una de las Partes protegera las obras comprendidas en el Articulo 2 del Convenio
de Berna, incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresion original en el sentido

que confiere a este término el mismo Convenio...

Siendo que el arte aplicado se encuentra entre las producciones literarias y artisticas
protegidas en el articulo 2 del Convenio de Berna, ésta figura también es protegida
conforme al TLCAN. Por otra parte, en el articulo 1713 se establece la proteccion para los
disefios industriales, sefialandose como requisitos para la proteccion de los dibujos y
modelos industriales los mismos que se indican en el ADPIC, es decir, que se trate de

disefios industriales nuevos u originales que sean de creacion independiente.

En ninguno de los dos articulos mencionados se hace referencia a la posibilidad de
proteccién acumulada, y pudiera pensarse que a pesar de este vacio en el pronunciamiento
de un criterio a favor o en contra de la acumulacion, de querer proteger una obra de arte
aplicado también como un disefio industrial solo tendria que cumplirse con los requisitos
establecidos para el otorgamiento de la proteccion, que son el de la novedad e
independencia, y de esta forma se podria lograr una proteccion acumulada, sin embargo, se
debe tomar en cuenta el principio de trato nacional, mediante el cual, las partes no pueden
dar un trato menos favorable a los nacionales de los paises tratantes que el que se otorga
para sus nacionales, y siendo que en el caso de Estados Unidos no se permite la figura de la
proteccion acumulada, que en Canadé se evita esta acumulacion, y que en el TLCAN no
hay un pronunciamiento sobre este punto, no se podria conseguir la proteccién acumulada

invocando este Tratado.
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CAPITULO5

PROBLEMATICA DE LA PROTECCION ACUMULADA

5.1. Variantes de la proteccién acumulada.

La situacion juridica que se puede dar a partir de la incidencia o concurrencia de
tutela sobre un mismo bien inmaterial, ya sea que dicha tutela provenga de instrumentos
legales de igual naturaleza o diferente, mejor conocida por los estudiosos del Derecho
como proteccion acumulada o simultanea, puede presentar varias modalidades. Lo anterior
desde el punto de vista del titular del bien inmaterial, y de la ley o leyes mediante la (s)
que se le otorgara la proteccién a dicho bien. Ya que, a pesar de que la proteccion derivada
de diferentes disposiciones juridicas siempre va a incidir sobre el mismo objeto de
proteccion, puede suceder que el titular del Derecho no sea el mismo o que las
disposiciones juridicas que van a proteger al objeto inmaterial no sean de la misma

naturaleza. Pudiendo darse las siguientes situaciones:

- Identidad en el objeto de proteccidn, identidad en el sujeto (titular del derecho), misma
ley protegiendo mediante figuras juridicas diferentes. Por ejemplo, el caso de una marca
tridimensional, la que puede ser protegida ademas como un modelo industrial. En muchas
ocasiones, los modelos o dibujos industriales son usados ademéas como el signo distintivo
que identificard y diferenciara un producto en el comercio (botella de Coca-Cola),
sirviendo también como patrdn para la elaboracion de varios ejemplares, los que tendran

una aplicacién industrial.

A pesar de que en la ley no se establece una regulacion en el caso de este tipo de
acumulacion, tomando en cuenta que se trata del mismo titular no existiria en principio,
ningun problema respecto a esta acumulacion. No obstante, es mas recurrible el registro

Unicamente de marca ya que esta puede aplicarse a productos y también a servicios.
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Se pudiera pensar que también puede haber acumulacién entre un modelo de utilidad
y un modelo industrial, sin embargo, en este caso no existe tal acumulacién, ya que aunque
la proteccién incide en el mismo objeto material, éstas figuras juridicas no protegen los
mismos aspectos de ese bien material. Mientras el modelo de utilidad va a proteger la parte
técnica o funcional que le brinda ventajas o mejoras a un objeto material, el modelo
industrial protege Unicamente la parte ornamental de aquél objeto. Luis C. Schmidt,
refiriéndose a la diferencia entre la parte técnica o funcional de un producto y la parte
estética sefiala que:

Hay una linea que demarca la naturaleza doble de un producto: por debajo se encuentran las
entrafias del mismo, los cables, los transistores, la maquinaria, lo que no interesa o entiende el
consumidor promedio. Por arriba esta el aspecto estético, lo que luce y hace lucir, y lo que
nos es atractivo y vistoso. Esta formula es aplicable a todo producto, sea eléctrico, de

consumo, o cualquier otro."®

Asi también, en el caso de una invencién, ain cuando dicho invento no puede ser

protegido mediante un modelo industrial, si lo puede ser la parte externa, ornamental.

- Identidad en el objeto, diferentes titulares, misma ley. Un ejemplo de esta variante es
cuando un autor obtiene un derecho exclusivo por la creacion de un personaje, el cual fue
expresado mediante la escritura (pero protegido en todas sus manifestaciones), y por otra
parte, otro sujeto obtiene un registro de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo por la
caracterizacién del mismo personaje. Es el caso de la disputa que, por los derechos sobre el
personaje de la “Chilindrina”, tuvieron Roberto Gémez Bolafios y Maria Antonieta de las
Nieves, ya que mientras Roberto Gémez Bolafios se ostentaba como creador del personaje
de la “Chilindrina” y por lo tanto, Unico titular de los derechos de éste personaje, Maria
Antonieta de las Nieves, contaba con un registro en INDAUTOR de Reserva de Derechos

al Uso Exclusivo por el personaje humano de caracterizacion, la “Chilindrina”.**°

18 Schmidt, Luis C., op. cit., p. 42.
19 Radio Cooperativa, Terminé la disputa entre la  “Chilindrina” y “Chespirito”,
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page, Domingo 15 de octubre de 2006, 11:58 p.m.

108



- Mismo objeto de proteccion, mismo sujeto (beneficiario de los derechos), diferentes
leyes. Esta variante de proteccion acumulada si se encuentra prevista en nuestra legislacion,
en la LPI (aunque s6lo se regule un supuesto de acumulacion). Se trata de nueva cuenta de
las marcas, las que pueden ser protegidas también como Reserva de Derechos al uso

exclusivo.

En teoria, para que los titulos de obras intelectuales o artisticos, de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
caracterizacién, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, puedan
ser registrados como marcas, debe presentarse ante el IMPI el registro de la Reserva de
derechos en donde se sefiale que quien esta solicitando el registro de marca es el titular del
registro de Reserva de Derechos o, en su defecto, es una persona autorizada por el titular de
la Reserva de Derechos. Lo anterior se encuentra establecido en la fraccion XIII del

articulo 90 de la LPI, que a la letra sefiala:

Articulo 90. No seran registrables como marca:

XIII. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbolicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos

gue el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Sin embargo, a pesar de que esta previsto en la ley este supuesto de acumulacién, en
la practica no se requiere acreditar que el solicitante es el titular de la Reserva de Derechos
al uso exclusivo o persona autorizada por el titular (al menos en lo que respecta a los
registros de titulos de publicaciones y difusiones periddicas).’® Ya que para el tramite de
registro del titulo de una publicacion o difusion periddica se requieren los mismos
documentos que para el resto de las solicitudes de registro de marca, no siendo necesario el

acreditar que quien estd actuando como solicitante cuenta ademas con un Registro de

120 |nformacion proporcionada por el personal de ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
2°. piso, ventanilla de informacion al usuario.
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Reserva de Derechos o es persona autorizada por quien cuenta con el Registro de Reserva

de Derechos.

Otros supuestos en los que se puede dar la proteccién acumulada bajo esta variante
son: el arte aplicado y los disefios industriales, las marcas tridimensionales y las obras de

escultura, las marcas y los dibujos.**

- Identidad en el objeto de proteccion, diferentes titulares, diferentes leyes. Es el caso del
arte aplicado, dibujos, esculturas que también son protegidas como disefios industriales, no
obstante, en esta variante quien es el titular del derecho de autor difiere de quien obtuvo un
derecho exclusivo sobre el disefio industrial mediante un registro. Esta situacion es la que

genera una problematica en torno a la proteccion acumulada.

También esta acumulacion puede darse con las mismas figuras juridicas tuteladas por

la LFDA y la marca.

5.2. Ventajas y desventajas de la proteccion acumulada.

La proteccion acumulada ofrece para el beneficiario de ésta concurrencia de tutela,

apreciables ventajas, como las siguientes:

- Naturaleza de los derechos. Los derechos otorgados por la LFDA a los autores de obras
artisticas y literarias son: morales y patrimoniales. Los segundos, similares a los derechos
que se le otorgan al titular de un disefio industrial, los que consisten en un derecho
exclusivo de explotacién del bien inmaterial, pueden ser transferibles y tienen una duracién
determinada. En cambio, los derechos morales, son inherentes al autor y tienen las

siguientes caracteristicas: inembargables, intransferibles, irrenunciables y “perpetuos”. Por

121 Cristiani, Julio Javier, “Las reservas de derechos y su regulacion en la nueva Ley Federal del Derecho de
Autor ¢proteccion acumulada o conflictos por acumularse?”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.), Estudios
de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, UNAM, 1998, p. 237.
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lo que a pesar de que el autor otorgue licencias y autorizaciones para la explotacion de su
creacion, él sigue siendo el titular de los derechos morales.

- Extension del goce de los derechos. Si se registrase la creacion, Unicamente como un
disefio industrial, se disfrutaria de los derechos exclusivos por un periodo de 15 afios,
improrrogables y, posteriormente pasaria a dominio publico; en cambio, la proteccion que
otorga la LFDA de los derechos patrimoniales es equivalente a la vida del autor mas 100
afios después de su fallecimiento.

- Opcion procedimental. Ya que el titular de los derechos, al sentir éstos vulnerados, tiene
la opcion de decidir cual via va a elegir para la defensa de sus intereses, cuales son las
acciones que se van a seguir, por lo que puede elegir alguna de las dos vias o incluso las
dos simultdneamente. Dicha aseveracidn encuentra fundamento legal en el articulo 138 del

Reglamento de la LFDA, que a la letra sefala:

Articulo 138. El ejercicio de las acciones establecidas en la Ley dejara a salvo el derecho de
iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma, el Codigo Civil Federal, el Cddigo
de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial o, en su caso, la legislacion comin aplicable,

asi como presentar denuncia o querella en materia penal.

- Proteccidn del bien inmaterial mediante una via rapida, econémica y sin cumplimiento
de formalidades (de acuerdo a la LFDA); mientras se busca la obtencion del registro por
la otra via (de acuerdo con la LPI). En los paises que, como el nuestro, son partidarios de
la proteccién acumulada, y que ademas se pueden hacer valer los derechos en forma
simultanea, los beneficios que se obtienen son: el obtener una pronta proteccion mediante
una via; mientras que se tramita la tutela por otra via. Por ejemplo: cuando un disefiador
crea un producto para comercializar y requiere una pronta proteccion para su creacion, a
través de un registro.'??En este caso, el empresario puede acudir ante el IMPI con la

finalidad de iniciar los tramites del registro de su disefio industrial y, al mismo tiempo ir a

122 E| creador de una obra artistica , como se explic6, cuenta con la proteccion estatal de su obra desde el
momento en que ésta ha sido fijada en un soporte material. Sin embargo, siempre es recomendable el registro
de las creaciones literarias y artisticas.
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INDAUTOR, presentar una solicitud de registro de su obra como arte aplicado y, de esta
forma obtener en el lapso de 15 dias habiles un registro, el que le da una presuncion iuris
tantum a su favor; mientras que obtiene el registro de su disefio industrial, el cual obtendrd,
si es que asi lo determina el Instituto, en un lapso de 6 a 12 meses de no existir algin
requerimiento de por medio. A pesar de que el autor goza en relacion con su obra, de la
proteccion prevista en la LFDA desde el momento en el que ha fijado su obra en un soporte
material, externandola, el contar con un registro le dard una mayor certidumbre en el

momento de comenzar con la explotacién de su disefio.

Por otra parte, mientras que para la obtencion de un registro de disefio industrial se
requiere cumplir con las formalidades previstas en la LPI, cuando se intenta la proteccién
de la obra invocando los derechos del autor sobre su obra, el empresario y autor, se dara
cuenta que desde el momento en que su obra fue fijada en un soporte material, él es
beneficiario de los derechos de uso exclusivo que la LFDA prevé para los autores, sin
cumplir formalidad alguna y que, de querer ain asi el registro de dicha obra, las

formalidades y el tiempo de obtencién de su registro seran minimos.

Asi también los beneficios son econémicos, ya que si bien el empresario desea
proteger su obra antes de sacarla al mercado pero no cuenta con el dinero que se requiere
para pagar los derechos por el ingreso de la solicitud de registro de su disefio industrial,
puede obtener el registro de su obra mediante la LFDA y posteriormente, tramitar el

registro de su disefio industrial.

La mayor ventaja que ofrece la proteccion simultanea es, para el beneficiario de esta
proteccion, que esta situacion juridica va a garantizar al titular una amplia proteccion de sus
derechos, ya que mediante esta situacion juridica, se van a compensar las deficiencias o
inconsistencias que tienen las leyes que se encargan de regular los bienes inmateriales. Y
ademas, el respetar la naturaleza juridica de la obra inmaterial como el ser una obra

artistica de la que hay la posibilidad de tener un aprovechamiento industrial o comercial.

Las desventajas, por lo general, se presentan para quienes no tienen el caracter de

titulares o beneficiarios de la proteccién acumulada, que no sabiendo si el disefio industrial
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ademas esta protegido como una obra artistica, hacen uso de ésta pensando que ya esta en
el dominio publico e incurren en una violacion a la Ley Federal del Derecho de Autor, en
este sentido, conforme al punto de vista de los empresarios, se obstaculiza el comercio al

proteger simultdneamente un bien inmaterial.

- Dificultad en la explotacion o uso de un bien inmaterial. Es importante remarcar que
una de las finalidades de la regulacion de los bienes inmateriales, es precisamente, el
regular las relaciones de mercado, y que en los actos juridicos mercantiles que se celebren
en los que el objeto del contrato sean bienes inmateriales, las partes no se encuentren
desprotegidas o en situacion de desventaja. Sin embargo, cuando una obra de arte aplicado
es protegida tanto por una ley como por la otra, a pesar de que exista una cesion de
derechos de disefio industrial, conforme a la LPI, los derechos morales que se tenga sobre
la obra el cedente los conservara, ya que son irrenunciables. Por lo que el cesionario estara
en una situacion de desventaja, pues en caso de que se hiciera un uso distinto del disefio
industrial al acordado, a pesar de que el disefio ya es propiedad del cesionario, el cedente,
invocando los derechos morales (irrenunciables y perpetuos), puede demandar al cesionario
por el mal uso que se ha hecho de su obra. En otras palabras, a pesar de que este tipo de
obras se cedan, nunca saldran por completo de la esfera juridica del cedente, ya que el

vinculo entre autor y su obra es indisoluble.

- Duplicidad de titulares de un mismo bien inmaterial. Siendo que la funcién principal de
los disefios industriales es la ornamentacion, es muy comdn que las empresas busquen
aplicar a sus productos imagenes novedosas, que sean del gusto del publico y que sean de
gran demanda por ser imagenes de moda, por lo que nos podemos encontrar con productos
como: agendas, calendarios, libretas, que en sus portadas y en sus hojas se muestran los
personajes cinematograficos del momento, como por ejemplo: “Los 4 fantasticos”,
“Superman”, “personajes clasicos de Disney”, “dibujos animados de Warner Bross”,
etcétera. Con ello, como se dijo, lo que buscan los empresarios es aumentar sus ventas,
aprovechandose del gusto popular y de la publicidad y conocimiento que ya se tiene de

estos personajes e imagenes.
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En estos casos generalmente se celebran contratos en los que la empresa titular de
los derechos sobre las creaciones artisticas autoriza, a cambio de una cantidad de dinero, la
utilizacién de sus creaciones para fines comerciales. En los casos citados en el parrafo
anterior, las creaciones que se iban a utilizar para la ornamentacién de los productos son
muy conocidas, y también lo es el titular de los derechos. Sin embargo, hay ocasiones en
las que los dibujos o pinturas que se van a aplicar a los productos que se van a comerciar no
son conocidas pero cumplen bien la funcién de ornamentacion y explotacion del gusto del
consumidor. Es posible que, sabiendo un empresario que de aplicar esa creacion artistica a
su producto incrementaran sus ventas, decida hacer uso de esa creacion artistica no
importando quién es el autor de ella y, en muchas ocasiones, ignorando las consecuencias
juridicas que pueden darse al utilizar una obra artistica sin el consentimiento del autor. Si
posteriormente el empresario decide registrar esta obra como disefio industrial, con el
objeto de evitar que algin competidor utilice la misma creacion, y le otorgan el registro,

estaremos en presencia de una duplicidad de titulares sobre el mismo bien inmaterial.

Este escenario es posible ya que entre el IMPI y el INDAUTOR no existe un
vinculo de comunicacion, de modo que, si un pintor hace publica su obra ostentandose
como creador de ella y, posteriormente un empresario ve la obra pictérica, le es de su
agrado y decide registrarla como disefio industrial para comercializarla sobre determinado
producto, no existira ningun problema para dicho empresario, ya que el IMPI no requerira
el que compruebe que no existe un previo titular de la obra o que demuestre la autorizacion
del creador de la obra de arte. Y al momento de realizar el examen de novedad, tampoco se
hace una busqueda en la base de datos del INDAUTOR.

- Constitucion de derechos vs presuncién iuris tantum. Dos titulares, uno de ellos
protegido mediante un registro con valor de presuncién iuris tantum y el otro, con un
registro constitutivo de derechos. Como se ha mencionado, la proteccion de una obra
literaria o artistica se obtiene sin cumplir formalidad alguna, desde el momento en que ha
sido exteriorizada mediante la fijacién en cualquier soporte material. Y, bajo este tenor, el
registro que se obtiene de una creacion intelectual, da al titular de este derecho exclusivo
una mayor certeza o seguridad juridica. Para la obtencidén de un certificado de registro de

una obra literaria o artistica no se requiere cumplir con grandes requisitos y, al considerarse

114



de buena fe el registro, no se somete a ningun tipo de investigacion o corroboracion de la
informacion vertida en la solicitud de registro, por lo que el registro de las creaciones
intelectuales ante el INDAUTOR no implica una constitucién de derechos, sino una
presuncion iuris tantum. Lo anterior significa que se considerara que quien solicitd el
registro de la obra intelectual ostentandose como autor lo es y serd, salvo prueba en
contrario. Teniendo la carga de la prueba quien alegue que el que se ostenta como titular
del derecho de una obra literaria o artistica no lo es. De esta forma se establece en el
articulo 168 de la LFDA que:

Articulo 168. Las inscripciones en el registro establecen la presuncion de ser ciertos los
hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripcion deja a salvo
los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripcion quedarén

suspendidos en tanto se pronuncie resolucién firme por autoridad competente.

Por otra parte se encuentra otro sujeto, quien ostentandose como titular de un disefio
industrial o marca ha obtenido un registro, el que le da también la exclusividad de uso y

explotacion de la figura juridica protegida.

La problematica surge al momento de determinar cual de los derechos debe
prevalecer, ¢cuales son los lineamientos o criterios juridicos a seguir para determinar quién

es el auténtico titular del derecho?

- Incertidumbre en licenciatarios ante la posibilidad de enfrentar demanda por infringir
derechos de autor o derechos de propiedad industrial. La desventaja de duplicidad de
titulares sobre un mismo bien inmaterial se agrava cuando alguno de los titulares decide
otorgar una licencia en exclusiva para el disefio industrial o arte aplicado, ya que una vez
que alguno de los dos titulares se dé cuenta de que existe otra persona ostentandose como
titular del mismo objeto intelectual, lo l16gico a pensar es que iniciara una demanda para que
la otra persona que dice ser también titular deje de ostentarse como tal. En este sentido, si
un licenciatario ya esta explotando el bien inmaterial objeto de la licencia, también se vera

115



afectado en la controversia legal ya sea como tercero perjudicado o inclusive como

demandado. %

- Proteccion no garantizada para el titular de un derecho de autor o inclusive, para el
titular de un derecho de propiedad industrial. Esta desventaja, surge como conclusion de
las tres ultimas desventajas, ya que al existir una duplicidad de titularidad sobre el mismo
objeto de proteccion y existir incertidumbre por parte de los licenciatarios que,
desconociendo la situacion real del disefio industrial o arte aplicado que adquieren mediante
licencia, se ven afectados por controversias legales, interfiriendo esta disputa por la
titularidad con la comercializacion de los productos del licenciatario y en demérito de su
economia, lo anterior da como resultado que no exista garantia en la proteccién otorgada
tanto para uno de los titulares a quien le fueron infringidos sus derechos como para el

licenciatario en exclusiva, en caso de haberlo.

5.3. Problemética de la proteccion acumulada en México.

Con la insercion de la fraccion XIlII en el articulo 13 de la LFDA, “queda resuelta”
cualquier duda que pudiera haber existido sobre la proteccion que recibirian las obras de
arte aplicado mediante esta ley**, ya que a pesar de que en la Ley de 1956 se establecit
expresamente que las obras serian protegidas con independencia de su mérito, forma de
expresion o fin al que pudieran destinarse; en la practica, segin comenta Luis C. Schmidt
en su obra intitulada “Propiedad intelectual y sus fronteras: proteccion de arte e industria”;
fue muy dificil convencer a las autoridades, que debian interpretar y aplicar la Ley en el

123 |turralde Mufioz, Maité, “La propiedad intelectual. Las zonas fronterizas entre el derecho de autor y la

propiedad industrial. La proteccion acumulada de derechos.”
http://www.cenda.cult.cu/documentos/Las%20zonas%20fronterizas.pdf, Miércoles 14 de noviembre de 2005,
10:40p.m.

124 e resuelve, sélo de forma parcial, ya que adn falta determinar lo que debe entenderse legalmente por arte
aplicado, ya que inclusive hoy en dia, el dictaminador al presentarle un disefio industrial puede ser posible que
lo niegue alegando que éste no puede ser considerado como arte aplicado.
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sentido expresado, ya que estas veian el arte aplicado como un producto al que debia

observarse (nica y exclusivamente, a la luz del derecho de la propiedad industrial.*®

Con la inclusién de esta fraccion, se hace un justo reconocimiento de la naturaleza
que tienen las obras de arte que son aplicadas a la industria, ya que no dejan de ser arte a
pesar de la finalidad que van a tener. Sin embargo, no se ha previsto una regulacion para la
situacion juridica que se genera a partir de que las obras de arte aplicado reciben tanto la
tutela de la LFDA como la de la LPI.

A pesar de que la experiencia en la practica del Derecho Intelectual, ha hecho sentir
a quienes participan de ésta, la importancia de establecer una regulacion para evitar la
problematica que puede surgir y ha surgido a partir de que un bien inmaterial puede ser
susceptible de la tutela por ambas legislaciones, no se ha establecido algln tratamiento al
respecto. Por lo que en la actualidad, lejos de no reconocerse de forma expresa la existencia
de la proteccién acumulada, tampoco se ha proveido de regulacion al respecto. Tampoco se
ha dado un tratamiento preventivo, con la finalidad de evitar que un bien inmaterial
protegido mediante una legislacion, sea registrado por otro sujeto, mediante la otra

legislacion que protege los bienes inmateriales.

Como nos hemos dado cuenta, hay variantes en la proteccién acumulada, ya que
puede tratarse de una doble proteccion en la que hay identidad de objeto y sujeto. No
obstante, también puede suceder, como ya lo vimos, que se dé una identidad en el objeto
mas no asi en el sujeto y, es en estos casos cuando surge una problematica en virtud de la
protecciébn que un mismo bien inmaterial puede recibir mediante figuras juridicas
diferentes, ya que entre las instituciones encargadas de proteger los bienes inmateriales que
conforman el objeto de proteccion del Derecho Intelectual, es decir, entre el INDAUTOR y
el IMPI, no existe un real contacto o comunicacion, por lo que si una obra artistica es
protegida por el Derecho de Autor (asegurando o haciendo mas certera su tutela mediante la
obtencién de un registro del INDAUTOR), y posteriormente, alguien reproduce de forma

ilicita esta obra y la registra como disefio industrial, seguramente el IMPI, otorgara el

125 Schmidt, Luis C., op. cit., p. 45.
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registro, ya que para el examen de novedad, en el que se pretende averiguar si existe otro
disefio industrial en grado significativo al que se pretende registrar, el examinador
Unicamente se enfoca a buscar en la base de datos que contengan disefios industriales que
coincidan con el producto al que se va aplicar el disefio o finalidad del disefio, olvidandose
de la naturaleza de un disefio industrial que es el ser una creacion artistica, por lo que si
bien, no se encuentra un previo registro en la base de datos del IMPI o en las bases de datos
internacionales, si puede existir un registro previo de ese mismo disefio industrial en la base
de datos del INDAUTOR, habiendo por ende, un derecho exclusivo de uso a favor de el
titular de ese bien inmaterial. Y esto inclusive trasciende a los causahabientes de los
titulares de éstos derechos, agravandose dicha problematica, ya que se causa un perjuicio
no s6lo a quien ha sido transgredido en sus derechos, sino que se extiende este dafio hasta

su causahabiente, causando pérdidas econdmicas e incertidumbre juridica.

Cuando una misma persona es titular de los derechos previstos tanto en la Ley de la
Propiedad Industrial como en la Ley Federal del Derecho de Autor la problematica no la
padece el titular, ya que como se vio, el titular va a contar con una mayor proteccién o
certeza juridica, pues las deficiencias o inconsistencias que tenga una ley pueden ser
salvadas por lo previsto en el otro ordenamiento. En este caso, quienes van a resentir esa
proteccién acumulada, generandose para ellos una problematica, sera para quienes les es
oponible el derecho exclusivo de uso que tiene a su favor el titular, ya que dificilmente
estara en dominio pablico un disefio industrial o arte aplicado cuando recibe la proteccién
mediante las dos leyes, e inclusive, los mismos causahabientes del titular pueden resentir en
sus intereses el que el bien intangible esté protegido por las dos leyes, ya que se dificultara
su explotacion y a pesar de tener licencia de uso o haber adquirido mediante cesién de
derechos el uso exclusivo de ese bien inmaterial, el nuevo titular no podrd hacer
modificaciones de ese disefio industrial (a menos que asi lo permita el titular primigenio del
arte aplicado) ya que los derechos morales del autor son intransferibles e irrenunciables,

pudiéndolos ejercer el titular primigenio en cualquier momento.

La licenciada Maité lturralde Mufioz opina al respecto que, la problematica que
puede surgir es con relacion a las modificaciones o transformaciones en el tiempo que

pueden sufrir los disefios por su mismo caracter utilitario. Ya que debido a la proteccion
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simultanea, el autor de la obra de arte aplicada puede accionar contra el titular del derecho
de explotacion del disefio, en defensa del ejercicio de su derecho moral de integridad de la

obra, por considerar que se esta atentando contra su reputacion.*?®

Pero el origen de la problematica existente, y que crea los conflictos mencionados
es, que tanto la autoridad administrativa, como la judicial y la legislativa han olvidado lo
que se conoce como la zona gris, la zona de convergencia o interseccion entre las dos
vertientes que tutelan los bienes inmateriales, y por ésta razén, no existe reglamentacion ni
jurisprudencia para resolver la problematica que surge con la proteccién acumulada o lo

que seria mas conveniente, para prevenirla.

En cuanto a las disposiciones internacionales que reglamentan o prevén
disposiciones respecto de los bienes inmateriales, tampoco se han emitido criterios que
resuelvan una controversia surgida debido a la proteccion acumulada, y dejan que sea cada
miembro, parte de los diferentes convenios y acuerdos internacionales, quien determine en

su legislacion interna, el criterio que debe tomar frente a la proteccion acumulada.

5.4. Propuesta.

Si partimos del hecho de que existe una zona en comuin en la que los bienes
inmateriales pueden recibir la proteccion de ambas legislaciones encargadas de la tutela de
estos bienes intangibles, debemos partir también de la necesidad de que las dos
instituciones administrativas de Derecho Intelectual, INDAUTOR e IMPI, establezcan una
via de comunicacién continua, mediante la que se les permita tener acceso a la base de
datos de los registros de determinados bienes inmateriales que ya son custodiados por estas
instituciones, lo anterior con independencia de las diferencias que existen en las
competencias que cada una tiene y la finalidad que persiguen. Por lo que una propuesta es
la CREACION DE UNA BASE DE DATOS COMPARTIDA, que se encuentre en un

sitio en internet y que sea de uso exclusivo de éstas instituciones, en el que compartan

128 |turralde Mufioz, Maité, op. cit.
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basicamente la relacién de bienes inmateriales susceptibles de ser protegidos mediante las
dos legislaciones y que se consulte, cdmo una base de datos mas, durante el examen de
novedad que se les practica tanto a los disefios industriales asi como a las marcas, cuando
se desee obtener el registro de una marca, especialmente cuando se solicite el registro en la
Clase 16 0 en la Clase 41'%", de esta forma, el IMPI tendra mayor certeza al momento de
otorgar un registro de que se esta concediendo un derecho exclusivo de uso y explotacién
de un disefio industrial o de una marca sin que se estén invadiendo derechos previamente
otorgados, y viceversa, pues INDAUTOR antes de otorgar un registro de Reserva de
Derechos al Uso exclusivo, podra verificar que efectivamente no existe un previo registro
por el que se haya otorgado una marca para distinguir una publicacion, difusion periédicas

0 una marca para distinguir con ésta un grupo artistico.

Asi también se requiere que al igual que en la legislacion encargada de la proteccion
de los disefios industriales en Espafia, Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién juridica del
disefio industrial, en la que se establece como causa de denegacion de un disefio industrial
el que el disefio suponga un uso no autorizado de una obra protegida en Espafia por un
derecho de propiedad intelectual (en México Derecho de Autor), se prevea en el segundo
parrafo del articulo 31 de la LPI mexicana que, PARA CONSIDERAR QUE UN
DISENO INDUSTRIAL CUMPLE CON EL REQUISITO DE NOVEDAD, no sélo
debe diferir en grado significativo de un disefio industrial conocido o de combinaciones de
caracteristicas conocidas de disefios, sino que ademas, respetando y reconociendo su
naturaleza como obra de arte aplicado, DEBE DIFERIR, DE UNA OBRA PROTEGIDA
MEDIANTE EL DERECHO DE AUTOR, cuando el solicitante o inventor (creador del

127 De acuerdo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de la
que es parte México, la Clase 16 comprende la proteccién para distinguir los siguientes productos: papel,
cartén y articulos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de
encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); metal de instruccion y de
ensefianza (excepto aparatos); material plasticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres
de imprenta, clichés. Por su parte, la Clase 41 sirve para distinguir los siguientes servicios: Educacion;
capacitacion; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. La razon de proponer de forma especial
que también se consulte la BASE DE DATOS COMPARTIDA cuando se solicite el registro de una marca en
la Clase 41, es debido a que también puede suceder que, un grupo artistico puede solicitar el registro del
nombre del grupo como marca y a la vez, otro grupo artistico, solicitar la reserva de derechos al uso exclusivo
del mismo nombre del grupo artistico, mediante la LFDA, invocando la fraccion 1V del articulo 173, y que se
refiere al derecho exclusivo que se otorga a PERSONAS O GRUPOS DEDICADOS A ACTIVIDADES
ARTISTICAS.
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disefio industrial) no coincida con quien cuenta con un derecho de autor previo y no conste

por escrito la autorizacion de éste para llevar a cabo el registro.

No hay que olvidar, que una obra artistica es protegida desde el momento en que
ésta ha sido fijada en un soporte material, ha sido exteriorizada, no obstante, para tener una
mayor certeza en su proteccion se recomienda el registro de la obra ante INDAUTOR. Otra
razon por la que es conveniente el registro de una obra artistica ante INDAUTOR, es
tomando en cuenta la propuesta que en el parrafo anterior se hizo, en tanto el autor registre
su obra y ésta se encuentre dentro de la base de datos compartida, podra tener mayor
certeza de que su obra no sera protegida Unicamente por el INDAUTOR sino también por
el IMPI, ya que se frenaria todo intento de querer aprovecharse de una creacién intelectual
para obtener un aprovechamiento de ésta obra, sin la previa autorizacion del autor. En este
orden de ideas, también se requiere el FOMENTAR LA CULTURA DEL REGISTRO DE
LAS CREACIONES ARTISTICAS, no s6lo a nivel del Distrito Federal sino ademas A
NIVEL NACIONAL.

Por ultimo, se considera necesario la adopcion del procedimiento de oposicidn, pero
a diferencia del contemplado en la ley espafiola que protege los disefios industriales, en la
que se contempla un procedimiento de oposicion post-concesion, SE REQUIERE EL
ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICION PRE-
CONCESION DE UN DISENO INDUSTRIAL.

De adoptarse un procedimiento de oposicidn post-concesién, siguiendo lo
establecido en la legislacion espafiola, se estaria permitiendo la constitucion de derechos de
uso exclusivo a favor de una persona que probablemente no los merezca, por no ser el
creador de la obra 0 no contar con la autorizacion para el registro, causandole dafios y
perjuicios a quien si le pertenezca el legitimo derecho de uso exclusivo. Y, al adoptar un
procedimiento de oposicidn pre-concesion, esta afectacion en la esfera juridica del creador
intelectual se puede evitar. Impidiendo también, la existencia de dos titulares de un mismo

bien inmaterial.

Actualmente para el otorgamiento de un disefio industrial se debe pasar

favorablemente los exdamenes de forma y de fondo. Conforme a lo sefialado en el Capitulo 4
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del presente trabajo, en el examen de fondo, una vez que se hace la blsqueda y
recuperacion de documentos del estado de la técnica del disefio industrial, habiendo sido
satisfactorios el resto de la informacion presentada y, no habiendo encontrado algin disefio
que se considere parecido al que se pretende registrar, el dictaminador resolvera en forma
positiva. La propuesta va encaminada a que una vez superada la etapa de blsqueda y
recuperacion de documentos del estado de la técnica, se abra un periodo de dos meses en el
que mediando publicacion, tanto en el IMPI como en INDAUTOR, se permita a quienes
consideren afectados sus derechos con el otorgamiento del registro del disefio industrial,
presentar una oposicion durante este tiempo ofrecido con la finalidad de que aleguen lo que
a su derecho convenga, y una vez concluido este periodo sin que hubiese mediado
oposicion el dictaminador emita su resolucion, ya sea en sentido positivo si es que de los
examenes practicados se concluye que no existe una afectacion a algun derecho
previamente otorgado y el disefio industrial presentado cumple con los requisitos

establecidos por la ley o, se niegue por no haberse satisfecho estos requisitos.
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CONCLUSIONES

El Derecho Intelectual, retomando lo sefialado por el doctor Rangel Medina, tiene
dos vertientes: el Derecho de Autor, cuya finalidad es la satisfaccidn de los sentimientos, el
fomento a la cultura y, por otro lado, la Propiedad Industrial, que tiene como finalidad
desarrollar la industria asi como resolver los problemas que se susciten en esta area
econdmica. Asimismo el proteger los signos distintivos dentro del comercio como son: la

marca, el nombre y el aviso comercial.

1. A pesar de que doctrinalmente, legalmente e institucionalmente dichas vertientes estan
reguladas en diferente sentido, de acuerdo a la finalidad que persiguen, no nos debemos
olvidar de el aspecto en el que coinciden, y que por ello, ambas son englobadas dentro de la
rama del Derecho Intelectual y es que ambas regulan bienes inmateriales. Y, que entre estos
bienes inmateriales hay un punto de convergencia, una zona en la pueden recibir la tutela de
ambas legislaciones. Por lo que es indispensable que tomando en cuenta estos puntos de
convergencia de las vertientes del Derecho Intelectual las instituciones encargadas de la
tutela de dichos bienes inmateriales establezcan contacto, que no sean indiferentes e
ignorantes una de la otra, pues a pesar de que tanto el Instituto Nacional del Derecho de
Autor como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen diferentes funciones y
competencias, no por ello dejan de tener aspectos en comun, los que en beneficio de la
seguridad juridica de los sujetos a los que estas instituciones protegen, deben tomar en

cuenta.

2. Existen varios recovecos en materia de Derecho Intelectual, uno de ellos, la situacion
juridica que se crea al incidir sobre un mismo bien inmaterial la tutela de las dos
legislaciones encargadas de proteger este tipo de bienes, y que es conocida como proteccion
acumulada. El origen de la problematica de la proteccion acumulada es, que a pesar de que

expresamente se ha reconocido tanto a nivel nacional como internacional que una obra de
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arte no deja de serlo por el hecho de que se destine a la industria o al comercio, y que el
establecimiento de ésta disposicion tiene la finalidad de reconocer los derechos de los
creadores artisticos que destinan sus obras a la industria o al comercio, éste reconocimiento
legal significa un s6lo paso que se ha dado para brindar proteccion a este tipo de
creaciones, pero de querer verdaderamente garantizar un derecho exclusivo al autor, y darle
certeza juridica, no se debe quedar en el establecimiento expreso de la proteccion que se
hace del arte aplicado o de la sefialacion como causal de irregistrabilidad de una marca el
gue no se otorgue autorizacion expresa por parte del titular del derecho de autor o de la
reserva de derechos al uso exclusivo, se debe hacer méas, se debe proveer un tratamiento
especial a las obras intelectuales que por su naturaleza son susceptibles de ser protegidas
por ambas vias. Reglamentar la situacion de la proteccién acumulada, ya que a pesar de que
esta situacion se puede dar en nuestro pais no existe reglamentacion al respecto. Asi
también se deben analizar las variantes que puede presentar esta situacién y con base en
ello, emitir disposiciones preventivas y reglamentarias de dicha situacion, para que de ésta
forma, se pueda disfrutar de las ventajas que brinda esta simultaneidad de proteccion sin

tener que padecer los inconvenientes.

3. Al no reconocer la naturaleza del disefio industrial, y darle un tratamiento como una
patente de disefio industrial, se esta dejando de lado su caracter de obra artistica, y que por
tanto, su reglamentacién y causal de denegacion de registro no debe limitarse a que difiera
en grado significativo de un disefio industrial conocido o de combinaciones de
caracteristicas conocidas de disefios conocidos, sino que también debe preverse dentro del
mismo texto legislativo que para la obtencion de un registro de disefio industrial éste
también debe diferir de las obras artisticas protegidas por el INDAUTOR.

4. De no mostrar un verdadero conocimiento, asimilacion y preocupacion por este tipo de
bienes inmateriales por parte de las instituciones administrativas que en primera instancia
se encargan de la proteccion de los bienes inmateriales, por parte de las comisiones de
legisladores que se encargan de proponer disposiciones para regular éstos aspectos y por
parte del juzgador, continuara dandose conflictos, desacuerdos e inconformidades de los
titulares de un derecho exclusivo de uso, de causahabientes o de quienes por cualquier

motivo, en algin momento de su vida tienen que hacer uso del Derecho Intelectual.
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5. A pesar de considerar que es dificil establecer un punto de equilibrio entre los intereses
de los beneficiarios de los derechos exclusivos de un derecho intelectual y sus
causahabientes 0 a los que les es oponible este derecho, deben hacerse intentos por llegar a
un punto de comunién en el que, la proteccién brindada a un sujeto del derecho no implique
una obstaculizacion de la difusién de la cultura o crecimiento tecnoldgico, industrial y
comercial.
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