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INTRODUCCION

La propiedad intelectual es un elemento constante de
la realidad que nos rodea. Todo producto o servicio
que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado
de una larga cadena de innovaciones, ya sean grandes
o pequenias. Los derechos que protege abarcan produc-
tos que son resultado de la accién humana y compren-
den obras literarias y artisticas, invenciones, simbolos,
nombres, signos distintivos ¢ imagenes empleados en el
comercio, entre otras mas.

En relaciéon con los componentes que la integran,
y para facilitar su estudio, la propiedad intelectual se
divide en dos amplias categorias: los derechos de pro-
piedad industrial —entre los que figuran las patentes,
los modelos de utilidad, las marcas, los disefios indus-
triales, los secretos comerciales, las variedades u ob-
tenciones vegetales y las indicaciones geograficas—, y
el derecho de autor —que agrupa y protege las obras
literarias y artisticas, programas informaticos y bases
de datos, peliculas, composiciones musicales y coreo-
grafias, obras artisticas, arquitectura, anuncios, mapas
y dibujos técnicos— y los derechos conexos a éstos.

VII
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VIII INTRODUCCION

En la actualidad, los derechos que protegen la pro-
piedad intelectual muestran evidencia de desempe-
nar un papel significativo en el desarrollo, y cobran
cada vez mayor importancia para la economia global.
Paises como Estados Unidos, Japon y China lograron
transiciones exitosas al pasar de la exportaciéon de ma-
terias primas, manufactura y servicios, a los activos in-
tangibles derivados de la innovacién, coincidiendo en
su aceleracion econdmica y su desarrollo de patentes.

La propiedad intelectual, como infraestructura in-
tangible, desarrolla valor como insumo para una am-
plia gama de procesos productivos que se apoya en
aplicaciones y mercados derivados de su uso, inclu-
yendo la creaciéon de nuevos productos a partir de di-
cha infraestructura. De acuerdo al Instituto Nacional
de Estadistica y Geografia (INEGI), a través de sus
Tablas Origen-Destino de la Formacién Bruta de Ca-
pital Fijo de 2017, se logré identificar plenamente con
datos derivados del Censo Econémico 2014 que los
productos de la propiedad intelectual en el afio en re-
ferencia se ubicaron en 176,099 millones de pesos a
precios corrientes, es decir, 3.6% del total de la inver-
si6on de México.

Considerando dichas contribuciones al mejora-
miento de la economia y el desarrollo nacional, resul-
ta necesario impulsar y fortalecer mecanismos orien-
tados a la protecciéon de los derechos de la propiedad
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INTRODUCCION IX

intelectual, a partir de un orden institucional integral
y de un andamiaje juridico armonizado que efectiva-
mente los salvaguarde. Mecanismos benéficos que el
sistema de propiedad intelectual puede aportar a las
comunidades locales e indigenas. Aun cuando la nor-
matividad de propiedad intelectual no colma todas
las necesidades de los pueblos indigenas y las comu-
nidades locales, si se utiliza de forma estratégica, las
ventajas pueden ser enormes. Por ejemplo, se puede
impedir que otros exploten sin autorizaciéon su cultu-
ray sus conocimientos tradicionales (eso se denomina
“apropiacion indebida”), y también realzar el valor
economico de los productos y servicios que su comu-
nidad crea en el marco de su cultura tradicional.

En consecuencia, es muy importante comprender
la propiedad intelectual y su sistema. La presente guia
le sera util para eso, pues: 1) brinda un panorama ge-
neral del sistema de propiedad intelectual y de algu-
nos conceptos fundamentales; 2) expone las grandes
categorias de propiedad intelectual y explica la impor-
tancia de cada categoria para las necesidades propias
de los pueblos indigenas y las comunidades locales, y
3) proporciona ejemplos de como diferentes pueblos
indigenas y comunidades locales de todo el mundo
estan utilizando la propiedad intelectual con éxito,
tanto para promover su propia cultura y creaciones,
como para impedir su apropiacién indebida.

DR © 2020. Universidad i Auté de Méxi i de i i i Juridicas




Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

X INTRODUCCION

El propésito de la guia es alentar y proporcionar los
medios a los pueblos indigenas y las comunidades lo-
cales para usar estratégicamente la propiedad intelec-
tual de acuerdo con las necesidades comerciales, cul-
turales y de impulso al desarrollo que les son propias.
El texto de la guia es sumamente breve y general, pero
hay notas y bibliografia para ampliar el conocimiento
de las cuestiones particulares que mas interesen.

En tal sentido, el primer capitulo aborda las
caracteristicas fundamentales del derecho de autor; el
capitulo segundo explora de manera sucinta el derecho
de propiedad industrial; en tanto que el tercer capitulo
refiere a la protecciéon de los derechos de propiedad
intelectual para las comunidades locales e indigenas.
Por lo que respecta al cuarto apartado, éste integra
una ruta critica de acompafamiento en materia del
procedimiento genérico sustanciado ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el
registro de marcas, patentes y disefios industriales. Por
ultimo, esta guia presenta sus respectivas conclusiones
y una bibliografia basica, algunas de ellas pueden con-
sultarse gratuitamente a través de Internet.
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CAPITULO PRIMERO

DEL DERECHO DE AUTOR

INTRODUCCION AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1. La propiedad intelectual

La propiedad intelectual se inserta en un contexto en
donde mediante la intervencién del Estado, a través de
las instituciones correspondientes, se otorga el recono-
cimiento de derechos exclusivos, de uso comercial y
aprovechamiento econémico. Estos derechos abarcan
productos que son resultado de la accion humana y
comprenden obras literarias y artisticas, invenciones,
simbolos, nombres, signos distintivos e imagenes em-
pleados en el comercio, entre otras mas.

Como ya lo mencionamos en la introduccién, en
alcance a los componentes que la integran, y con el
objeto de facilitar su estudio, la propiedad intelectual
se divide en dos amplias categorias:! los derechos de

I Para mas informacién, véase Magafia Rufino, José Manuel,

Derecho de la propiedad industrial en México, México, Porrta, 2018.
1
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2 GUERRERO GALVAN / SOLIS MEDINA

propiedad industrial, entre los que figuran las patentes,
los modelos de utilidad, las marcas, los disenos indus-
triales, los secretos comerciales, las variedades u obten-
clones vegetales y las indicaciones geograficas; y el de-
recho de autor, asi como los derechos conexos a éste,
vinculados a las obras literarias y artisticas.

Para trazar los origenes de la tutela de los conoci-
mientos creados por intervencion del género humano,
es preciso remontarse al siglo VII a.C., en una época
en donde la sociedad griega estableci6 mecanismos de
proteccion hasta de un afo para las recetas de cocina.?
No obstante, el antecedente de caracter normativo y
formal, se encuentra documentado en Venecia, hacia
1474, cuando se expidio la primera Ley General de
Patentes.

En ese ordenamiento legal se obligaba al titular a
registrar cualquier nuevo e innovador dispositivo no
producido con antelacién en Venecia, y simultanea-
mente prohibia su reproduccion a cualquier otra per-
sona que no fuese el inventor.? Un antecedente adi-
cional de la proteccion de la propiedad intelectual
se ubica en el Estatuto de Monopolios de la Gran
Bretana, aprobado por el Parlamento en 1623. El ins-

2 Becerra Ramirez, Manuel, La propiedad intelectual en trans-

Jformacién, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
2004, p. 8.
3 Ibidem, p. 9.
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GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 3

trumento citado estipuld “contrarios a la ley todos los
monopolios de la Corona, cartas y patentes”.

Se trata, por tanto, de una reacciéon contra los ex-
cesos derivados de practicas de las patentes, ya que
el papel, la cerveza, el vinagre, la sal, el almidon, el
aceite y otros articulos de consumo sélo se podian co-
mercializar por los beneficiarios de las patentes rea-
les, salvo un supuesto de excepcién: la concesion de
un monopolio para toda nueva manera de fabricacién
dentro del reino.*

En México, durante la Colonia, la primera norma
protectora de patentes de invenciéon se materializo
mediante el Decreto XLIII, expedido por las Cortes
espaiiolas el 2 de octubre de 1820 con la finalidad de
tutelar el derecho de la propiedad a quienes inventa-
ban, perfeccionaban o introducian algin ramo de la
industria. El titular poseia la denominacién de certifi-
cado de invencidn, el cual tenia fuerza y vigor durante
diez anos.’

Con posterioridad a la consumacién del proceso de
independencia, el primer texto legal en la nueva re-
publica que se expidio fue la Ley del 7 mayo de 1832.

* Idem.

5 Coleccion de los Decretos y Ordenes Generales de la Primera Legisla-
tura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821, desde 6 de julio hasta 9 de
noviembre de 1820, t. 6, Madrid, s/f. Disponible en: https://bupb.meu.
es/es/consulta/registro.do’id=416583.
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4 GUERRERO GALVAN / SOLIS MEDINA

Se trataba de un ordenamiento que concedia privile-
gios exclusivos a los inventores de algiin ramo de la
industria, la cual tenia vigencia por diez anos. Poste-
riormente, en pleno porfiriato, se promulg6 la Ley de
Patentes de Invencion el 25 de agosto de 1903. Su no-
vedad estrib6 en fijar a las patentes un plazo de veinte
anos, con posibilidad de extenderse por cinco mas. De
manera adicional, esta ley incorpor6 por primera vez
las patentes de modelos y dibujos industriales.
Durante el tltimo semestre de gobierno del presi-
dente Plutarco Elias Calles Campuzano se expidi6 el
26 de junio de 1928 la Ley de Patentes de Invencion,
que, entre otras disposiciones, concedia licencias para
las patentes de invencién hasta por veinte aflos como
maximo, sin mediar prérroga alguna; en tanto que las
de modelos o dibujos industriales, diez anos.’
Finalmente, con la promulgaciéon de la Ley de la
Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942,
que a la postre se convertiria en la actual legislacion
vigente en la materia(en 1994), se concedian licencias
para las patentes de invencién por un plazo improrro-
gable de quince afos, y para las patentes de modelo
o dibujo industrial, un plazo de diez. Esta ley se dis-

6 Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e in-
telectual, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
1992, p. 11.

7 Idem.
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tinguid por la codificacion de todas las disposiciones
relacionadas con las patentes de modelo, invencion, y
dibujo industrial, asi como marcas, avisos y nombres
comerciales, y competencia desleal.?

Con este breve panorama de revision histérica de
los antecedentes de la protecciéon de la propiedad in-
telectual podemos advertir la relevancia de sus contri-
buciones al ambito econdémico vy, en general, al desa-
rrollo nacional. Por virtud de estas consideraciones y
para entender el concepto de “propiedad intelectual”,
es necesario partir de los vocablos que integran dicho
término. En primer lugar, de acuerdo con el doctor
Jorge Alfredo Dominguez Martinez, la propiedad es
“el poder juridico ejercido por una persona en for-
ma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite
su aprovechamiento total en sentido juridico, y demas
oponible a terceros”.?

Sin embargo, no pasamos por alto que el sentido de
la propiedad en el derecho civil esta relacionado siem-
pre con lo tangible, con lo corpoéreo. Asi lo expone el
maestro Rafael Rojina Villegas al senalar que

...se acepta que el derecho civil y la legislacién posi-
tiva, al hablar de la propiedad, se refieren a los bie-

8 Idem.

9 Dominguez Martinez, Jorge Alfredo, Derecho civil. Parte gene-
ral, personas, cosas, negocto juridico e invalidez, 11a. ed., México, Porruaa,
2008, p. 323.
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6 GUERRERO GALVAN / SOLIS MEDINA

nes corporales, de tal suerte que el término de esa
forma simplemente enunciado, comprende la pro-
piedad de los bienes corporales susceptibles de po-
sesion material y exclusiva. Respecto de los bienes
incorporales, se dice que al no ser susceptibles de
posesién material, ya que no tienen un cuerpo, ni
tampoco de posesion individual ni exclusiva, como
consecuencia de no ser corporales, en rigor, no cons-
tituyen formas de propiedad, sino derechos de natu-
raleza distinta.!”

Por otro lado, encontramos que el término “inte-
lectual” se refiere primordialmente a aquello “perte-
neciente o relativo al entendimiento”,!' por lo que se
debe observar que la nocién de propiedad intelectual
se da a través de la voluntad publica de conferir a la
inteligencia el caracter de propiedad; es decir, a los
productos que pudieran derivar de la mente de las
personas, diferentes a la cosa material sobre la que se
ha exteriorizado. En este sentido, el profesor Angel
M. Loépez y Lopez, catedratico de la Universidad de
Sevilla, en referencia a los significados integradores
del vocablo, seniala que

10" Rojina Villegas, Rafael, Bienes derechos reales y sucesiones, t. 11,
México, Porraa, 1983, p. 171.

I Real Academia Espafiola, Diccionario de la Lengua Espadiola,
23a. ed., Madrid, Espasa, 2014.
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La historia juridica de la propiedad intelectual es una
historia de perplejidades, como las propias referen-
cias normativas demuestran desde su vieja formula-
ci6on como regalia, a caballo entre el control ideolo-
gico y el ingreso fiscal, cercana al Derecho publico
(en la medida en que en la época se puede hablar de
tal distincion), a la propiedad intelectual liberal basa-
da en la libre expresion y la comercializacion de las
creaciones del ingenio, articulada en leyes especiales,
anticipando, no por casualidad, el fenémeno de la
descodificacion.!?

Bajo esta perspectiva, en la doctrina existen diver-
sidad de opiniones respecto al término “propiedad
intelectual”; sin embargo, considero que una de las
mas acertadas es la del doctor David Rangel Medina,
quien afirma que “Por derecho intelectual se entien-
de el conjunto de normas que regulan las prerrogati-
vas y beneficios que las leyes reconocen y establecen
en favor de los autores y de sus causahabientes por la
creacion de obras artisticas, cientificas, industriales y
comerciales”.1?

12 Lépez y Lépez, Angel M., “La parabola de la propiedad
intelectual como historia de perplejidades”, en Vivas Tesén, In-
maculada (coord.), Cuestiones de actualidad en el dmbito de la propiedad
wntelectual, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 17 y 18.

13 Rangel Medina, David, Panorama del derecho mexicano, derecho
intelectual, México, UNAM-McGraw-Hill, 1998, p. 1.
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8 GUERRERO GALVAN / SOLIS MEDINA

Asimismo, podemos encontrar otras definiciones
que se aproximan a nuestro objeto de estudio:

La propiedad intelectual es una disciplina normativa
que protege derechos sobre creaciones intelectuales,
provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza huma-
na y que son dignos y susceptibles de reconocimiento
juridico. Entre estas creaciones hallamos bienes in-
tangibles tan diversos como las obras literarias, artis-
ticas y cientificas, los inventos, los signos distintivos
—como las marcas— y ademas las obtenciones ve-
getales.!*

Por tanto, la propiedad intelectual es el conjunto de
normas que pretenden asegurar a quienes han reali-
zado una creacién intelectual, la exclusiva sobre la ex-
plotacion comercial de la misma, impidiendo que esa
creacion pueda ser copiada por personas no autoriza-
das para ello.’ En sentido amplio, es concebida como
un espacio juridico dentro del cual existen diversos sis-

14 Grijalva, Agustin et al., Temas de propiedad intelectual, Quito,
Universidad Andina Simén Bolivar-Corporacién Editora Nacio-
nal, 2007, p. 9.

15 Bercovitz, Alberto, “Razones para proteger juridicamente
las innovaciones generadas en la universidad y medios para obte-
ner esa proteccion”, ponencia presentada en el Simposio sobre la
Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina,
Universidad de Costa Rica, del 17 al 21 de septiembre de 1990,
en Bercovitz, Alberto (coord.), Nociones sobre patentes de invencion para
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GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 9

temas normativos que protegen bienes de naturaleza
incorporal de distintos 6rdenes.!6

Como se podré advertir de las definiciones transcri-
tas, la propiedad intelectual es una disciplina norma-
tiva que establece a través de enunciados juridicos (le-
yes y reglamentos), derechos y obligaciones sobre las
creaciones del intelecto humano. De esta manera, en
un ejercicio integral, presento la siguiente definicién:
la expresion “propiedad intelectual” por su parte, se
utiliza para referirse a las creaciones del intelecto hu-
mano en el campo de la industria, ciencia, literatura
y arte.

Esta propiedad concede a los creadores (durante
un determinado tiempo) derechos exclusivos sobre sus
creaciones. Dichos derechos de propiedad intelectual
no se otorgan respecto de los bienes tangibles o sopor-
tes materiales sobre los cuales se incorpora la crea-
cion intelectual, sino sobre el proceso de creacion o

investigadores universitarios, Paris, UNESCO-CRE Colombus, 1994,
p-11.

16 Antequera Parilli, Ricardo, “Derecho de autor”, material
de derechos de autor de la Especializaciéon en Propiedad Intelec-
tual e Industrial dictado por el Sistema de Posgrados de la Uni-
versidad Catélica de Santiago de Guayaquil, 2005, citado por
Vasquez Velazquez, Santiago, “Derechos humanos y derechos
de propiedad intelectual”, Historia de los bio-derechos y del pensamiento
bioético. Disponible en: http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/
velazquez.hitm#_Toc278042306, consultado en marzo de 2018.
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10 GUERRERO GALVAN / SOLIS MEDINA

la forma de expresion de la creacion misma, es decir,
respecto a los derechos inmateriales que dan vida a la
creacion.!?

Establecidos los alcances del concepto de “propie-
dad intelectual” como disciplina que protege las obras
de los creadores y les confiere el derecho de hacer
uso de sus creaciones intelectuales en forma exclusi-
va (o en su caso, ¢l derecho de autorizar a terceros el
uso de su propiedad intelectual), a efecto de obtener
beneficios econdémicos por su explotaciéon comercial,
el apartado siguiente lo estudia desde la perspectiva de
la teoria de los derechos humanos.

2. La propiedad intelectual como derecho humano

Un rubro relevante en el desarrollo de la persona
humana como ente social, juridico y politico, es el re-
conocimiento de su naturaleza como calidad anterior
al Estado, y que deviene de su misma condicién de ser
humano, tema central en nuestros dias y en el que-
hacer cotidiano de las naciones. A partir de la refor-
ma constitucional del 10 de junio de 2011, la defensa,
promocioén y proteccion de los derechos humanos (in-

17 Una exposicién mas amplia del tema se puede encontrar en
el capitulo I “El derecho de autor como rama de la propiedad in-
telectual” de mi libro El derecho de autor en la obra audiovisual, México,
Porrta-Universidad Anahuac, 2012, pp. 1-9.
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cluyendo las creaciones intelectuales) forman parte de
la agenda de todas las instituciones del Estado y de los
tres niveles de gobierno.

Asi, bajo la premisa del principio pro persona, y
de acuerdo a la interpretacion de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion (misma que se referira en capitu-
los posteriores), la propiedad intelectual esta recono-
cida como un derecho humano en el articulo 27 de la
Declaraciéon Universal de los Derechos Humanos de
la Organizacion de las Naciones Unidas.

Articulo 27. Toda persona tiene derecho a tomar par-
te libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso cienti-
fico y en los beneficios que de ¢l resulten.

Toda persona tiene derecho a la proteccion de los
intereses morales y materiales que le correspondan
por razon de las producciones cientificas, literarias o
artisticas de que sea autora.

Asimismo, para asegurar el ejercicio efectivo de
este derecho, ademas de la citada Declaracion, su pro-
teccién esta contenida en el Pacto Internacional de
Derechos Econémicos, Sociales y Culturales de 1966,
mismo que sefiala en su articulo 15 que “Los Esta-
dos parte en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a: ...beneficiarse de la proteccion de
los intereses morales y materiales que le correspondan
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por razén de las producciones cientificas, literarias o
artisticas de que sea autora”.

Como puede advertirse, su internacionalizacion
pasa a ser de caracter obligatorio al adherirse México
el 23 de marzo de 1981 a dicho Pacto, siendo promul-
gado el decreto el 12 de mayo del mismo ano. En lo
que respecta a la reforma constitucional de 2011, por
su conducto se consolidé el sistema juridico nacional
al cambiar el nombre del capitulo I del titulo prime-
ro de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, ahora se denomina “De los derechos hu-
manos y sus garantias”, por lo que asigné una catego-
ria diferente a las llamadas garantias individuales, y
reconoce una serie de derechos como anteriores al Es-
tado mexicano al senalar que “En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocids en esta Constituciéon y en los tra-
tados internacionales...”.

En este sentido, los derechos en materia de pro-
piedad intelectual reconocidos en el articulo 28 de
la carta magna van a adquirir la calidad de derechos
humanos. Sin embargo, consideramos que el recono-
cimiento como derecho humano, no se formaliza Gni-
camente por estar contenido en instrumentos legales,
tanto nacionales como internaciones; es decir, va mas
alla del reconocimiento o positivaciéon que pudiera ha-
cer el Estado a favor de los creadores, puesto que se
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desprende de su misma esencia, al otorgar ese recono-
cimiento juridico a la labor creativa que deviene de la
naturaleza humana.

3. Duferencia entre derecho de autor y derecho
de propiedad industrial

Como se ha senalado, la propiedad intelectual se
divide en dos categorias de estudio: la propiedad in-
dustrial y los derechos de autor. Referente a la primera
categoria, el doctor Rangel Medina sefiala que se con-
sidera “como el privilegio de usar en forma exclusiva
y temporal las creaciones y signos distintivos de pro-
ductos, establecimientos y servicios...”.8

De acuerdo a la segunda categoria —los dere-
chos de autor— el doctor Fernando Serrano Miga-
ll6n, desde la perspectiva patrimonial, expone que se
trata de “un monopolio legal, de caracter temporal
que el Estado otorga a los autores para la explotacién
de sus obras. Este derecho tiene contenido moral y
patrimonial”.!

Este argumento es complementado por Medina
Rangel, quien distingue ambos aspectos al sefialar que

18 Rangel Medina, David, Panorama del derecho..., cit., p. 2.

19" Serrano Migallon, Fernando, Marco juridico del derecho de autor
en México, 2a. ed., México, Porraa, 2008, p. 52.
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...de la vertiente que corresponde al derecho de autor,
conviene decir que la creacion de la obra intelectual
protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de
prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el
que se conoce como derecho moral o derecho persona-
lisimo del autor y el derecho econémico pecuniario.?”

La division presupone, a priori, facilidad en el estu-
dio y analisis, incluso el poder piblico nacional lo ha
regulado histéricamente en diversos cuerpos normati-
vos. La integracion de ambas ramas del derecho inte-
lectual en un solo campo de estudio es un presupuesto
valido en el ambito internacional, como se observa en
los principios de la Organizacion Mundial de Propie-
dad Industrial (OMPI), organismo creado para prote-
ger la propiedad industrial y las obras literarias y ar-
tisticas, salvaguardando los derechos de los inventores,
autores, artistas, creadores y a titulares de propiedad
intelectual a nivel mundial, tal y como se aprecia en el
preambulo del Convenio de creacion de 1967.2!

20 Rangel Medina, David, Panorama del derecho..., cit., p. 1.

2 La misma OMPI, en su pagina web, dicta que “El Conve-
nio de la OMPI, el instrumento constitutivo de la Organizaciéon
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue firmado en Esto-
colmo el 14 de julio de 1967, entrd en vigor en 1970 y fue enmen-
dado en 1979. La OMPI es una organizacién intergubernamental
que en 1974 paso6 a ser uno de los organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas”. Disponible en: http://www.wipo.
it/ treaties/es/ convention/ .

DR © 2020. Universidad i 6 de Méxi i dei i i Juridicas




Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 15

En el mismo Convenio se argumenta que la OMPI
no define a la propiedad intelectual como tal, sino que
establece una lista de elementos protegidos por los de-
rechos de propiedad intelectual.

Pese a que dicho Convenio de creacion no estable-
ce una definiciéon de los derechos intelectuales, en su
articulo 2o. enlista cuales son estos:

Alos efectos del presente Convenio se entendera por:

viii) “Propiedad intelectual”, los derechos relativos:

—a las obras literarias, artisticas y cientificas,

—a las interpretaciones de los artistas intérpretes y
a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fono-
gramas y a las emisiones de radiodifusion,

—a las invenciones en todos los campos de la acti-
vidad humana,

—a los descubrimientos cientificos,

—a los dibujos y modelos industriales,

—a las marcas de fabrica, de comercio y de servi-
cio, asi como a los nombres y denominaciones co-
merciales,

—a la proteccion contra la competencia desleal, y
todos los demas derechos relativos a la actividad in-
telectual en los terrenos industrial, cientifico, literario

y artistico.??

22 Convenio de la Organizacién Mundial de la Propiedad Inte-
lectual. Disponible en: http://www.wipo.int/ treaties/es/ convention/.
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Por su parte, los derechos de autor comprenden a
su vez, dos subgrupos: obras y derechos conexos. En
el primero se incluyen obras literarias; musica con o
sin letra; obras dramaticas; obras pictoricas o dibujos;
obras escultoricas o plasticas; caricaturas o historietas;
arquitectura, y obras cinematograficas. En este mismo
subgrupo se contemplan las obras audiovisuales; pro-
gramas de radio; programas de televisién; fotografia;
obra de arte aplicado; obra compilatoria; obras analo-
gas y programas de computo.

Por lo que respecta a los derechos conexos, abarcan
transmisiones de organismos de radiodifusion; inter-
pretaciones y ejecuciones; fonogramas; videogramas y
ediciones de libros.

En lo relativo a la propiedad industrial encontra-
mos dos subgrupos: signos distintivos e invenciones.
Los primeros contemplan patentes, modelos de uti-
lidad, disenos industriales y secretos industriales. En
tanto que las invenciones comprenden las marcas, avi-
sos comerciales, nombres comerciales, denominacio-
nes de origen e indicaciones geograficas.

De acuerdo con el doctor Rangel Medina:

...en la medida en que las obras apuntan a la satisfac-
cion de sentimientos estéticos o tienen que ver con el
campo del conocimiento y de la cultura en general,
las reglas que las protegen integran la propiedad in-
telectual en un sentido estricto o derechos de autor...
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En cambio, si la actividad del intelecto humano se
aplica a la basqueda de soluciones concretas de pro-
blemas especificos en el campo de la industria y del
comercio o a la seleccién de medios diferenciadores de
establecimientos, mercancias y servicios, entonces los
actos son objeto de la propiedad industrial.?

En este sentido, se puede establecer que la propie-
dad industrial incluye las patentes por invenciones, las
marcas, los dibujos y los modelos industriales e indica-
ciones geograficas de origen; y que el derecho de au-
tor abarca las obras literarias y artisticas, como las no-
velas, los poemas, las obras de teatro, las peliculas, las
obras musicales; las obras de arte como los dibujos,
las pinturas, las fotografias y las esculturas, los disefios
arquitectonicos, asi como los programas de computo,
entre otras.

En sentido amplio, incluye los derechos relaciona-
dos con el derecho de autor, conocidos como derechos
conexos, que son los de los artistas, intérpretes o ¢je-
cutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones, y los derechos de los organismos de radio-
difusion sobre sus programas de radio y de television.

En suma, tanto la propiedad industrial como el de-
recho de autor otorgan derechos tendientes a proteger
el esfuerzo y la creacién humana desde el punto de

23 Rangel Medina, David, Panorama del derecho.. ., cit., p. 1.
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vista intelectual. Sin embargo, a efecto de poder ca-
racterizar los objetos de proteccién de cada categoria
debemos precisar que la proteccion de la propiedad
industrial comprende de manera general las invencio-
nes, asi como los signos distintivos o medios diferen-
ciadores de establecimientos, mercancias y servicios,
mientras que el derecho de autor recae sobre las obras
del ingenio en el ambito literario y artistico, sin impor-
tar el género. Al respecto, el maestro Agustin Grijalva,
de la Universidad de Pittsburgh, nos presenta algunas
caracteristicas esenciales entre ambas categorias:

1. Diferencias procedimentales: El derecho de autor,
como hemos dicho, no protege ideas, sino solo su
expresion formal y por tanto nace inmediatamente
al momento de surgir esa expresion, sin necesidad
de registro legal alguno. En contraste, los titulos de
propiedad industrial lo que protegen son justamente
aplicaciones de ideas al ambito empresarial en la in-
dustria o el comercio, creando sobre tales aplicacio-
nes un derecho de monopolio, que nace solamente al
momento de su registro legal.

Notemos la importancia del registro formal en el
ambito de la propiedad industrial, pues para registrar
hay que realizar una descripcion de lo que se preten-
de amparar. En otras palabras, es el registro oficial de
estas creaciones lo que da lugar al derecho y permite
monopolizarlas legalmente, en su aplicacién y explo-
tacion.
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2. Intangibles protegidos: mientras que el derecho
de autor, como se ha dicho, ampara obras literarias,
artisticas y cientificas, la propiedad industrial protege
otros intangibles: invenciones, modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas y otros signos distintivos,
topografias, informaciéon no divulgada y secretos co-
merciales e industriales.?t

Con excepcion de las limitaciones contenidas en
el articulo 22 de la Ley de la Propiedad Insductrial
(LPI), st se toma como punto de partida que se consi-
dera invencién a toda creaciéon humana que permite
transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza para su aprovechamiento por el hombre,
la protecciéon que se concede a los inventores es la
proteccion contra la utilizacion de la invencién sin
la autorizacion del titular. Incluso una persona que
posteriormente realice la misma invencién en forma
independiente, sin haberla copiado y sin conocer el
trabajo del primer inventor, debe obtener autoriza-
ciéon antes de poderla explotar.

Por lo que se refiere a las obras de caracter artistico
y literario que se encuentran tuteladas por el derecho
de autor (y en contraste con la proteccién conferida

2t Grijalva, Agustin, “Introduccién a la propiedad intelectual:
derechos de autor, derechos conexos y patentes”, en Grijalva,
Agustin et al. (coords.), Temas de propiedad intelectual, Quito, Corpo-
racion Editora Nacional, 2007, p. 26.
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a las invenciones), a éstas se les ampara la expresion
de las ideas (el medio) y no las ideas propiamente di-
chas. En este sentido, la norma protectora del derecho
de autor surte sus efectos sobre la creatividad en la se-
leccion y arreglo de palabras, notas musicales, colores
y formas. De esto se desprende que la ley en la materia
extienda su proteccién contra quienes tomen o copien
la forma en que una obra original fue concebida y
expresada por su titular. Por otro lado, las obras lite-
rarias y artisticas protegidas por el derecho de autor, a
diferencia de la proteccion de las invenciones, tutelan
unicamente la forma de expresién de las ideas y no las
ideas mismas. La Ley Federal del Derecho de Autor
protege al titular de los derechos de obras literarias y
artisticas contra aquellos que copian o de otra forma
toman y usan la forma en la que la obra original fue
expresada por el autor.

Es importante sefialar que al hablar de los derechos
de propiedad industrial, de las patentes, de los mode-
los y de los dibujos industriales se guarda similitud con
el derecho de autor en el sentido de que protegen la
manifestaciéon externa de un acto de creacion intelec-
tual y aseguran la obtenciéon de un beneficio econémi-
co por su explotaciéon. Entre los derechos de propie-
dad industrial, solo los de patentes, modelos y dibujos
industriales tienen en comun con el derecho de autor
la finalidad de proteger la manifestaciéon externa de
un acto de creacion intelectual y asegurar la obten-
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ciéon de un beneficio econémico por su explotacion.
En cambio, la justificacion de los signos distintivos no
se encuentra en la tutela de un acto de creaciéon. La
proteccion legal tiene su fundamento en la necesidad
de prevenir usos competitivos no autorizados de los
signos distintivos de una persona por parte de otra.

No obstante, dentro del derecho de autor existe un
impedimento en relacién con la proteccion juridica de
las obras literarias y artisticas, y esta relacionado con
la utilizacién de las expresiones de las ideas cuando
carecen de autorizaciéon por parte de su legitimo ti-
tular. Como mencién adicional, al carecer del reco-
nocimiento de patente, la divulgaciéon de una idea
realizada por determinada persona no sera objeto de
impedimento para que terceros la utilicen. La pro-
teccion juridica de las obras literarias y artisticas en
el marco del derecho de autor unicamente impide la
utilizaciéon no autorizada de las expresiones de ideas.
Sin la proteccién por patente, una persona que haya
divulgado al publico una idea no podra impedir que
haya terceros que la utilicen.

A pesar de las diferencias anotadas anteriormen-
te, es preciso decir que, entre la propiedad intelectual
y el derecho de autor existen algunas coincidencias.
En primer lugar, tienen objetivos comunes: garantizan
a aquellos que dedican su intelecto y sus esfuerzos a
una actividad creativa, una remuneracion justa, ba-
sada en la explotacion de los resultados de su trabajo
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intelectual; regulan las relaciones humanas, econémi-
cas y sociales mediante una distribucién equitativa de
los beneficios que se generen con motivo del proceso
creativo, y en los cuales estan implicados diversos ac-
tores y multiples intereses, estos Gltimos en ocasiones
contradictorios; y fomentan directamente la creativi-
dad intelectual y estimulan indirectamente el desarro-
llo en cada pais, precisamente porque la creatividad
debe ser el recurso natural distribuido mas equitativa-
mente y no ser el patrimonio exclusivo de unos pocos
privilegiados.

De manera adicional, el derecho de propiedad in-
telectual cuenta con un elemento clave en términos
de distincién de las atribuciones conferidas, tanto al
derecho de autor como al de propiedad industrial, y
se consagra en la doctrina como “proteccién acumu-
lada”. Este concepto se manifiesta como parte de un
derecho contemplado como objeto de tutela en uno
de los campos para complementar o reforzar su cober-
tura legal de proteccion.

La doctrina expresa que la protecciéon acumulada
opera como figura juridica regulada por dos normas:

la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)® y la

25 Cuando se haga referencia a la Ley Federal del Derecho de
Autor nos estaremos refiriendo a la actual, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1996, misma que entr6
en vigor a los tres meses de su publicacion.
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Ley de la Propiedad Industrial (Ley Federal de Pro-
teccién a la Propiedad Industrial); ademas de una po-
sibilidad de que esta proteccién opere con figuras ju-
ridicas que se encuentren bajo una misma ley dentro
del Codigo Penal Federal. Al respecto, Mauricio Jalife
define la proteccién acumulada como “la opcidn juri-
dica de la que dispone el titular de una creacién, que
por su naturaleza sea protegible de manera paralela,
en el ambito de los derechos autorales y de la propie-
dad industrial, para proteccién de ambos estatutos”.?

En tal sentido, podemos senalar que el marco nor-
mativo existente para la proteccién de una obra, no
otorga la certeza juridica suficiente al momento de
brindar proteccién, por lo que en ocasiones es nece-
sario acudir a la doble proteccion. Por la forma en la
que esta conformada, la proteccion acumulada resulta
aplicable de manera independiente, sin contraponerse
en la regulacién normativa en forma aparente y es un
complemento especialmente dispuesto para la aplica-
ciéon de sanciones.

El uso desmesurado de la doble proteccion puede
llevar al impedimento de su uso por parte de cual-
quier tercero o a la busqueda de otras modalidades de

26 Jalife Daher, Mauricio, Propiedad intelectual: patentes, marcas,
secretos industriales, derechos de autor, pirateria, franquicias, México, Sista,
1994, p. 27.
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proteccién de la obra.?” Asi, la proteccién acumulada
se presenta cuando una obra esta resguardada en dos
o mas figuras juridicas, tanto en la LFDA como en la
Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.
Determinando la naturaleza de la obra y la estrategia
al protegerla, se revisa si es conveniente protegerla con
diferentes figuras.?

4. Conceptos bdsicos de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual, segiin se ha establecido
anteriormente, se refiere, de acuerdo con la OMPI,
a toda creacion del intelecto humano. Sin embargo,
la doctrina juridica la ha definido como un concep-
to que comprende aquellos derechos que se ejercen
sobre bienes incorpéreos, tales como la produccion
artistica, cientifica o literaria; es decir, los llamados
derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejer-

27 Para mayores referencias sobre el tema de la doble protec-
ci6n, véase Barona Gonzalez, Omar, Breve exploracién al fendmeno de
la proteccion acumulada en la propiedad intelectual, tesis de licenciatura,
México, Universidad Panamericana, 2009.

28 Al respecto, véase el interesante articulo de Cruz Saldivar,
Erwin Carlos, “El Disefio y su proteccién acumulada en la propie-
dad intelectual”, Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, México,
vol. 5, nim. 8, enero-junio de 2009.
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cicio a los derechos de propiedad.? Manuel Becerra
Ramirez explica que “algunos criticos consideran que
un nombre mas apropiado a la materia deberia de ser
derechos intelectuales, ya que este concepto lo com-
prende; sin embargo, ha sido mas comun el hacer la
distincién entre ambos”.%

El doctor Jalife menciona que la ley otorga protec-
ci6n a las marcas y signos distintivos y que

..Ja sociedad considera como indispensable otorgar
una proteccion juridica de esta naturaleza, a quienes
en ejercicio del comercio y la industria utilizan signos
que les identifican, y que constituyen en la suma de
una serie de cualidades que en la percepcién del pa-
blico obtienen los siguientes distintivos.3!

5. Conceplos relativos a derechos de autor

Existe una amplia gama de corrientes de pensa-
miento y teorias para determinar la naturaleza juridi-

29 Vazquez Vazquez, Arturo, “Delitos cometidos contra las
marcas en materia de propiedad industrial”, Revista Juridica de
la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Puebla, nam. 4, diciembre de
2003, p. 134. Disponible en: kttp://www.juridicas.unam.mx./publica/
lbrev/rev /revjurdp/cont/ 4/ pr/pro.pdf-

30 Becerra Ramirez, Manuel, Derecho de la propiedad intelectual.
Una perspectiva internacional, México, UNAM, pp. 133-260.

31 Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la ley de la propiedad in-
dustrial, México, McGraw-Hill, 1998.
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ca del derecho de autor.?? Por una parte, hay quienes
afirman que el derecho de autor reviste la forma de
propiedad privada en términos de la legislacion civil;
por otra parte, hay quienes s6lo se refieren a éste como
un privilegio o concesiéon que el Estado reconoce a
los creadores de obras intelectuales. Por tanto, definir
la naturaleza juridica del derecho de autor, refleja un
problema de caracter doctrinario, ya que los efectos,
extension y duracion del derecho de autor estan per-
fectamente determinados por la ley.

De manera general, hemos senalado que el derecho
de autor se refiere a los derechos y privilegios que la
ley concede a los autores respecto de sus creaciones li-
terarias y artisticas; sin embargo, conforme al derecho
de autor, no toda creacion es considerada una obra
que goza de proteccion conforme a esta disciplina ju-
ridica, ni toda persona es considerada autor. Al res-
pecto, el articulo 11 de la LFDA senala:

Articulo 11. Es el reconocimiento que hace el Estado
a 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 per-

32 Para mayor referencia de las posturas teoricas de su defin-
icién, véase Magana Rufino, Jos¢ Manuel, Curso de derechos de autor
en México, México, Novum, 2013.
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sonal y patrimonial. Los primeros integran el derecho
moral y los segundos, el patrimonial.

Partiendo de la definicion de derecho de autor es-
tablecida en la LFDA, y con el fin de comprender sus
alcances, analizaremos los tres elementos principales
que la conforman:

1) Autor como sujeto de proteccion: consiste en el
reconocimiento que hace el Estado a favor de todo
creador de obras literarias y artisticas.

2) La obra como objeto de proteccién: se refiere a
las obras que se encuentran previstas en el articulo 13
de la LFDA.

3) Contenido de los derechos adquiridos: consiste
en el goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de
caracter personal y patrimonial.®

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el de-
recho de autor es el conjunto de derechos, privilegios
y prerrogativas de caracter personal y patrimonial del
que gozan los creadores de obras artisticas y literarias
reconocidas como tales por la ley. Sin embargo, para
entender esta Gltima definicién, es necesario analizar
en qué consisten estos privilegios y prerrogativas de
caracter personal y patrimonial, a quiénes se les con-
cede conforme al derecho de autor y respecto de qué
creaciones u obras.

33 Elaboracién propia con informacién de la LFDA.
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Para facilitar su comprension, en el libro £/ derecho
de autor en la obra audiovisual hemos realizado un esque-
ma comparativo respecto estos elementos como son
concebidos en el glosario de la OMPI, asi como en la
LEFDA, por lo que se expondran de manera breve a
efecto de trazar un panorama general de ellos. En este
sentido, y de acuerdo a lo establecido en la misma Ley,
se desprenden estos tres elementos principales.

1. El autor. En el Glosario de la OMPI, “autor” se
define como: “...la persona que crea una obra para
un empleador bajo un contrato de trabajo o de
servicio”.’* En este sentido, las relaciones de trabajo,
en donde la funcion del trabajador sea precisamente
la elaboraciéon de obras autorales, se debera incluir,
en su contrato de trabajo, una clausula en donde se
establezca con claridad si los derechos patrimoniales
corresponden por partes iguales o a la empresa.

Cuando el autor actia bajo la figura de colabora-
dor remunerado sujeto a relaciéon laboral, no quiere
decir que toda obra creada por este, le pertenecera al
empleador (patrén), sino sblo pertencceran al patréon
las obras que sean creadas dentro del horario de tra-
bajo y que sean creadas como resultado de las funcio-
nes para las cuales fue contratado.

3% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Glosario
de derecho de autor y derechos conexos, Ginebra, 1980, p. 97.
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Sobre este punto, y en alcance a lo dispuesto por
el articulo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
se dispone que cuando se trate de una obra realiza-
da como consecuencia de una relacion laboral esta-
blecida a través de un contrato individual de trabajo
que conste por escrito, a falta de pacto en contrario,
se presumira que los derechos patrimoniales se divi-
den por partes iguales entre empleador y empleado,
en donde el empleador podra divulgar la obra sin
autorizacion del empleado, pero no al contrario. De
manera adicional se dispone que a falta de contrato
individual de trabajo por escrito, los derechos patri-
moniales corresponderan al empleado.?

2. La obra. La LFDA, no establece un concepto de lo
que se entiende por obra, sélo indica que seran obras
protegidas: aquellas de creacion original, susceptibles
de ser divulgadas o reproducidas, fijadas en un sopor-
te material, sin importar su mérito, destino o modo de
expresion.’

Dentro de los convenios internacionales, el articulo
2.1 del Convenio de Berna®” tampoco contiene una
definiciéon de lo que se entiende por obra. Dicho pre-

35 Articulo 84, LFDA. Disponible en: Aip://wwuw.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/122_240120.pdf.

36 Articulos 30. v 50., LFDA.

37 Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Litera-
rias y Artisticas, 1889.
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cepto internacional sélo enumera las obras suscepti-
bles de proteccion y da ejemplos de lo que significa
las producciones en el campo literario, cientifico y ar-
tistico, cualquiera que sea el modo o forma de expre-
sion, especificando que se refiere a los libros, folletos y
otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones
y otras obras de la misma naturaleza; las obras drama-
ticas o dramatico-musicales; las obras coreograficas y
las pantomimas; las composiciones musicales con o sin
letra; las obras cinematograficas, a las cuales se asi-
milan las obras expresadas por procedimiento anélo-
go a la cinematografia; las obras de dibujo, pintura,
arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras
fotograficas a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento analogo a la fotografia; las obras de ar-
tes aplicadas; las ilustraciones, los mapas, los planos,
los croquis y las obras plasticas relativos a la geografia,
a la topografia, a la arquitectura o a las ciencias.*

Sin embargo, en el Diccionario de la Real Academia
Espafola encontramos, entre otras acepciones, a la
obra definida como “Cualquier producto intelectual
en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que
es de alguna importancia”.*

Por su parte el Glosario de la OMPI sobre el dere-
cho de autor y derechos conexos la define como “toda

38 Idem.
39 Real Academia Espafiola, op. cit.

DR © 2020. Universidad i Auté de Méxi i dei i i Juridicas




Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 31

creacién intelectual original expresada en una forma
reproducible”.*

En este sentido, el establecimiento de una defini-
cion que fije las caracteristicas, alcances y parametros
que deberian contener o cumplir las obras literarias
o artisticas para ser objeto de protecciéon conforme al
derecho de autor, hubiera sido una tarea muy dificil
para el legislador, ya que lo que es artistico y/o lite-
rario para unos, no lo es para otros, razon por la cual
el legislador se limité a fijar los criterios generales o
principios a que estan sujetas las obras y a incluir una
enumeracion ejemplificativa, no limitativa de los tipos
de obras literarias y artisticas que reconoce la ley.*!

3. Derechos morales. Los derechos morales constituyen
esa parte de los derechos autorales concernientes a la
persona del creador para con su creacion, por cuanto
hace a su legitimo reconocimiento como unico autor-
creador de su obra. Si bien la LFDA no establece una
definicion de lo que debemos entender por el derecho
moral, si establece una lista de derechos morales que
pueden ser ejercidos por el autor.*?

Podemos decir que los derechos morales son el con-
junto de prerrogativas de caracter personal concer-

40 Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, op. cit.,
p- 162.

41 Cfy. articulo 13, LFDA.

42 Cfy. articulo 21, LFDA.
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nientes a la tutela juridica resultante de la creacion,
que nace entre la persona del autor y su obra. El dere-
cho moral reconoce al autor como el Gnico y perpetuo
titular del mismo respecto de las obras de su creacion
y deben ser independientes de los derechos patrimo-
niales y pertenecen al autor, incluso después de que
¢éste haya transferido sus derechos patrimoniales.

El reconocimiento juridico de los derechos mora-
les se confiere de manera exclusiva a los autores; es
decir, a los titulares de las obras a que hace referencia
la LFDA, lo cual implica que aun cuando un tercero
fuese legitimo titular de derechos patrimoniales sobre
determinada creacién u obra, sblo su autor gozara de
los derechos morales. Por tanto, los derechos morales
se consideran unidos al autor y son primigenios, per-
petuos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e
inembargables.*’

La LFDA, inspirada en la doctrina y la normativi-
dad internacional, ha clasificado a los derechos mora-
les en cinco clases:** 1) derecho de paternidad; 2)
derecho de divulgacién; 3) derecho de integridad;
4) derecho de retracto, y 5) derecho de repudio.

El derecho de paternidad consiste, de conformidad
con lo establecido en la fraccion II del articulo 21 de la
LEFDA, en que se reconozca la calidad del autor sobre

# (fy. articulos 18 y 19, LFDA.
- Cfi articulo 21, LFDA.

DR © 2020. Universidad i Auté de Méxi i de i i i Juridicas



Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 33

su obra. Por lo que respecta al derecho de divulgacion,
el ordenamiento en referencia concede al autor la fa-
cultad de determinar la manera de difundir su obra,
o bien, mantenerla inédita (articulo 21, fraccion I, de
la LFDEA).

El derecho de integridad, de conformidad con lo
dispuesto en las fracciones III y IV del articulo 21,
se configura cuando el autor se opone a cualquier
deformaciéon, mutilacién u otra modificaciéon de su
obra, asi como a toda acciéon o atentado a la misma
que cause demérito de ella o perjuicio a su reputacion;
o bien, a modificarla si esa fuere su decisiéon. Por lo
que respecta al derecho de retracto, la fraccion V del
articulo 21 del ordenamiento citado, se refiere a que
el autor podra impedir que se continte utilizando su
obra, aun cuando haya cedido sus derechos de explo-
tacion a un tercero. Finalmente, el derecho de repudio
faculta al autor a oponerse a que se le atribuya una
obra que no es de su creacion (articulo 21, fraccion
VI, del de la LFDA).

4. Derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales
son las facultades exclusivas de los autores de obras
artisticas o intelectuales para usar o explotar sus
obras y obtener un beneficio econémico, en su caso,
como resultado de dicha explotacion.

La LFDA establece que en virtud del derecho pa-
trimonial, corresponde al autor el derecho de explotar
de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros
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para hacerlo, en cualquier forma, dentro de los limi-
tes que establece dicha Ley y sin menoscabo de la ti-
tularidad de los derechos morales a que se refiere su
articulo 21.%

El Glosario de 1la OMPI define los derechos patrimo-

niales como:

...derechos de los autores que integran el elemento
pecuniario del derecho de autor, en contraprestacion
con los derechos morales. Los derechos patrimoniales
suponen... que el titular del derecho de autor, puede
hacer toda clase de utilizaciones publicas de la obra
previo abono de una remuneracion.*

El derecho patrimonial enmarca la “utilizacion ex-
clusiva” de una obra protegida por el derecho de au-
tor. El autor o titular de los derechos puede “autorizar
o impedir” ciertos actos relacionados con una obra.
Tales actos incluyen la reproduccion de la obra (hacer
copias), su representacion o ejecucion publica, su ra-
diodifusién u otra comunicacién al pablico, su traduc-
cion, y su adaptacion, entre otros derechos.

Sobre la vigencia de los derechos de autor, remi-
tiéndonos a lo preceptuado en los articulos 18 y 19 de

5 Cfy. articulo 24, LFDA.
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, op. cit.,
p- 95.
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la ley en la materia, se establece que los derechos mo-
rales revisten los rasgos de perpetuidad e imprescrip-
tibilidad. En tanto que los derechos denominados pa-
trimoniales, segtn lo dispuesto por el articulo 29 de la
LFDA, adquieren vigencia durante la vida del autor,
y a partir de su muerte, cien aflos mas. Iratandose de
obras que pertenezcan a mas de un autor (coautores),
los cien anos se contaran a partir de la muerte del alti-
mo. Finalmente, la norma en comento también sefiala
que los derechos patrimoniales vinculados a obras di-
vulgadas después de haber transcurrido el término le-
gal de cien afos, pasaran al dominio publico y podran
ser utilizadas libremente, respetando los derechos mo-
rales correspondientes.
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CAPITULO SEGUNDO

DEL DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

En el apartado anterior revisamos los conceptos relati-
vos a los derechos de autor, por lo que éste tratara de los
conceptos de la propiedad industrial, se definiran de ma-
nera sencilla para que las diferencias entre las ramas de
la propiedad intelectual estén delimitadas y sean com-
prensibles. Ademas, estas definiciones nos ayudaran a
encontrar respuestas a conceptos que se emplean en los
tipos penales especiales que veremos mas adelante.

I. INVENCIONES

1. Palentes

Es el titulo que otorga el Estado, a través del Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por
cuyo conducto se confiere el derecho exclusivo de ex-
plotacién al titular de una invencién o a un tercero
que tenga autorizacion para ello. Constituye un pri-

37
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vilegio legal para que una invencion pueda ser explo-
tada en un lugar y en un tiempo determinados.*’ Las
condiciones para solicitar una patente son:

I. Novedad: Todo aquello que no se encuentre en el
estado de la técnica, es decir, en el conjunto de cono-
cimientos técnicos que se han hecho publicos median-
te una descripcién oral o escrita, por la explotacion o
por cualquier otro medio de difusion o informacion,
en el pais o en el extranjero.

Se dice que una invencién ha perdido la novedad
cuando fue hecha una publicidad que permita reali-
zarla o entenderla, y que haga posible su ejecucion,
con tal de que dicha publicacion sea anterior a la fe-
cha de presentacion de la solicitud de patente.

II. Actividad inventiva: Es el proceso creativo cu-
yos resultados no se deduzcan del estado de la técnica
de forma evidente para un técnico en la materia.

III. Aplicacion industrial: Es la posibilidad de que
la invencién sea producida o utilizada en cualquier
rama de la actividad econémica.*®

De acuerdo a lo anterior, para patentar una inven-
ciéon (como creacion humana que permite transfor-

47 Articulo 48, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad In-
dustrial, en adelante LFPPI.

8 Universidad Nacional Auténoma de México, Manual de pro-
predad industrial, México, UNAM, 2012, p. 7; ¢fr. articulo 45, LFPPI.

DR © 2020. Universidad i 6 de Méxi i dei i i Juridicas




Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 39

mar la materia o la energia que existe en la naturaleza
para su aprovechamiento por el hombre y satistacer
sus necesidades), debera ser novedosa como resultado
de un proceso creativo y ser susceptible de producirse
o aplicarse en una actividad econémica; esto es, la in-
vencioén debe recaer sobre una materia patentable. En
este sentido, el articulo 47 de la Ley Federal de Pro-
teccion a la Propiedad Industrial (LFPPI) enlista los
conceptos que no son objeto de invencion:

I. Los principios tedricos o cientificos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a co-
nocer o revelar algo que ya existia en la naturaleza,
aun cuando anteriormente fuese desconocido para el
hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para
realizar actos mentales, juegos o negocios y los méto-
dos matematicos;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentaciéon de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o
literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirdrgico, tera-
péutico o de diagnéstico aplicables al cuerpo humano
y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o
mezclas de productos conocidos, su variaciéon de uso,
de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que
en realidad se trate de su combinacién o fusion de tal
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manera que no puedan funcionar separadamente o
que las cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un resultado
industrial o un uso no obvio para un técnico en la

materia.

2. Modelos de utilidad"

Son aquellos objetos, utensilios, aparatos o herra-
mientas que, como resultado de una modificacién
en su disposicién, configuracion, estructura o forma,
presenten una funcién diferente respecto de las partes
que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Las
condiciones para registrar un modelo de utilidad son:
I) novedad, y II) aplicacién industrial.>

3. Dusenos industriales

Se dividen en dibujos industriales y modelos indus-
triales. Los primeros son una combinacién de figuras,
lineas o colores que se incorporan a un producto in-
dustrial con fines de ornamentacién y para que le den
un aspecto peculiar y propio. Por su parte, los modelos
industriales son toda forma tridimensional que sirva

4 Articulo 59, LFPPL
50" Articulo 58, LFPPL
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de tipo o patréon para la fabricaion de un producto
industrial y que le dé apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicos.

Las condiciones para registrar un diseno industrial
son, de igual manera, la novedad y la aplicacion in-
dustrial. Es importante considerar lo siguiente:

La protecciéon conferida a un disefio industrial no
comprendera los elementos o caracteristicas que es-
tuviesen dictados Unicamente por consideraciones
de orden técnico o por la realizaciéon de una funciéon
técnica, y que no incorporan ningan aporte arbi-
trario del disefiador; ni aquellos elementos o carac-
teristicas cuya reproduccién exacta fuese necesaria
para permitir que el producto que incorpora el di-
sefio sea montado mecanicamente o conectado con
otro producto del cual constituya una parte o pieza
integrante, esta limitaciéon no se aplicara tratandose
de productos en los cuales el disenio radica en una
forma destinada a permitir el montaje o la conexién
multiple de los productos o su conexiéon dentro de un
sistema modular.’!

4. Esquema de trazado de circuito integrado

El Diccionario de la lengua espaiiola define “circuito”
como “Sistema formado por uno o varios conducto-

51 Articulo 65, LFPPL
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res, recorrido por una corriente eléctrica, y en el cual
hay generalmente intercalados aparatos productores o
consumidores de esta corriente”.

Los circuitos integrados son aquellos que estan
compuestos por varios elementos unidos en un so-
porte comun, lo que permite que la corriente eléctri-
ca los manipule con la finalidad de ejecutar acciones
para las que fueron disefiados o trazados. Las condi-
ciones para registrar un trazado de circuito integra-
do son:

I. Que la denominacién o titulo del esquema sea
breve, debiendo denotar por si sola la naturaleza del
mismo. No seran admisibles como denominaciones,
nombres o expresiones de fantasia, indicaciones co-
merciales o signos distintivos.

II. Que consista en una combinacién de elemen-
tos o interconexiones que sean habituales o comunes
entre los creadores de esquemas de trazado o los fa-
bricantes de circuitos integrados al momento de su
creacion; solo serd registrable si la combinaciéon en
su conjunto se considera original.

III. Que no haya sido comercialmente explotado
en cualquier parte del mundo. También sera registra-
ble atn cuando haya sido comercialmente explotado
de manera ordinaria, en México o en el extranjero,
siempre que la solicitud de registro se presente ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro
de los dos afios siguientes a la fecha en que el solici-
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tante lo explote comercialmente en forma ordinaria
por primera vez en cualquier parte del mundo.5?

II. SIGNOS DISTINTIVOS

1. Marca

Ala luz de la normatividad vigente, “marca” se de-
fine como “todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse de manera que permita
determinar el objeto claro y preciso de la proteccion,
que distinga productos o servicios de otros de su mis-
ma especie o clase en el mercado”.’

Las marcas son derechos de propiedad industrial
protegidos por la legislacién nacional e internacio-
nal.’* En el &mbito nacional, el uso de las marcas esta
permitido a los industriales, comerciantes o prestado-
res de servicios, y su uso exclusivo es un derecho que
sélo se obtiene mediante el registro de la misma en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.>

52 Articulo 58, LFPPI.

53 Articulo 171, LFPPL

5% Para abundar en el tema, véase Magafia Rufino, José Manuel,
Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano,
México, Porrua, 2010.

% Articulo 170, LFPPL
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A nivel nacional, una marca puede protegerse re-
gistrandola, esto es, presentando una solicitud de
registro en las oficinas regionales del IMPI y abonan-
do las tasas correspondientes. En el plano internacio-
nal, existen dos opciones para obtener el registro de
una marca en varios paises a la vez: 1) presentando una
solicitud de marca en la oficina de marcas de cada
uno de los paises en que se quiera obtener protec-
cién, o 2) utilizando el Sistema Internacional de Re-
gistro de Marcas (Sistema de Madrid), para los paises
integrantes de la OMPI.

La importancia que tiene el registro de una mar-
ca es que este es el mecanismo por el que confiere al
titular el derecho a su uso exclusivo, impidiendo que
sea utilizado por terceros para ofrecer bienes o servi-
cios similares a aquellos que distingue la marca de su
titular. El registro de marca ofrece seguridad juridi-
ca y refuerza la condicién del titular del derecho, por
ejemplo, en caso de litigio.

Ademas, este registro es un elemento esencial para
la conformacion del tipo penal. Por ejemplo, podemos
entender que una marca, a pesar de ser notoriamente
conocida, no sera protegida por falsificacion en caso
de no contar con el registro otorgado por el IMPIL
Esto aplica incluso para las marcas protegidas por el
capitulo II bis de la LPI, relativo a las marcas noto-
riamente conocidas y famosas, pues para su reconoci-
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miento y proteccion se exige el registro de la marca en
México, y en su caso en el extranjero.”

A. Clasificacion de las marcas

La doctrina en materia de propiedad industrial en
México ha clasificado, en términos generales, siete ti-
pos de marcas, de acuerdo con los elementos distinti-
vos que las integran:

1) Nominativas. Son denominaciones que permiten
identificar un producto o servicio con su origen, me-
diante una palabra o un conjunto de palabras, siendo
el potencial que poseen para distinguir una marca de
caracter fonético.

2) Innominadas. Son figuras o imagenes que pueden
reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su
peculiaridad consiste en ser simbolos, disefios, logo-
tipos, dibujos, combinaciones de colores, o cualquier
elemento figurativo que sea distintivo.

3) Tridimensionales. Es un signo visible representado
en tres dimensiones. Son las marcas que protegen los
envoltorios, empaques, envases, la forma o la presen-
tacion de los productos en si mismos, siempre que
resulten distintivos de otros de su misma especie o
clase.

56 Articulo 186, fraccién 11, LFPPI.
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4) Mixtas. Son marcas que combinan cualesquiera
de las clasificaciones antes mencionadas, como pala-
bras (marcas nominativas) con elementos figurativos
(marcas innominadas), y que muestran a la marca
como un solo elemento o como un conjunto distin-
tivo.

5) Colectivas. Son marcas utilizadas por asociaciones
o sociedades de productores, fabricantes, comercian-
tes o prestadores de servicios, legalmente constituidas,
para distinguir en el mercado los productos o servi-
cios de sus miembros respecto de los productos o
servicios de terceros. La marca colectiva no podra ser
transmitida a terceras personas y su uso quedara re-
servado a los miembros de la asociacion o sociedad.

6) Famosas. Una marca es famosa en México cuando
es conocida por la mayoria del pablico consumidor.

7) Sensoriales. De acuerdo con la reforma a la Ley
de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018,
podriamos considerar una clasificacién mas y agrupar
a las marcar sonoras, olfativas y gustativas en la cate-
goria de marcas sensoriales, lo anterior toda vez que la
unica forma de poder verificar su conformacion sera
a través de los sentidos del olfato, gusto y el oido. Esto
genera un cambio en el paradigma institucional que
debe desempeniar el IMPI, tanto en el aspecto registral
como en lo que se refiere a observancia de los dere-
chos marcarios que se reconozcan sobre estas marcas
sensoriales.
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Conforme a lo dispuesto en la LPI, las marcas estan
clasificadas de la siguiente manera:

1. Las denominaciones, letras, nimeros, elementos
figurativos y combinaciones de colores, asi como los
signos holograficos.

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, siempre que no queden comprendi-
dos en el articulo siguiente.

IV. El nombre propio de una persona fisica, siem-
pre que no se confunda con una marca registrada o
un nombre comercial publicado.

V. Los sonidos.

VI. Los olores.

VII. La pluralidad de elementos operativos; ele-
mentos de imagen, incluidos, entre otros, el tamano, el
diseno, el color, la disposiciéon de la forma, etiqueta,
empaque, la decoraciéon o cualquier otro que al com-
binarse, distingan productos o servicios en el mercado.

VIII. La combinaciéon de los signos enunciados.’’

La clasificacién antes expuesta se aplica al registro
de productos o servicios de forma especifica a cada
caso segun la clasificacion que se establece en el Re-
glamento de la LPL® Este establece que la clasifica-

57 (fy. articulo 172, LFPPL.
% (Cfi. articulo 176, LFPPL.
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cion de productos y servicios se hara con arreglo a la
Clastficacién Internacional de Productos y Servicios
para el registro de las marcas vigente (conocida co-
munmente como Clasificacion de Niza),” establecida
en virtud del Arreglo de Niza. Esta clasificacion divide
a los productos y servicios en 45 clases, de las cuales
las primeras 34 establecen los diversos productos que
pueden ser registrados, y las Gltimas once establecen
los tipos de servicios.

B. La Clasificacion de Niza

Los paises parte en el Arreglo de Niza constituyen
la Unién Particular en el marco de la Unién de Pa-
ris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. Es-
tos paises han adoptado, y aplican, la Clasificacion de
Niza para el registro de marcas, bien sea como sistema
principal, o bien como sistema auxiliar, con el deber
de hacer figurar en los documentos y publicaciones
oficiales de sus registros los tipos de la Clasificacion a
las que pertenecen los productos y servicios para los
que se registran las marcas.

% (fi articulo 59 del Reglamento de la LPI (atin vigente). “La
clasificacién de productos y servicios a que se refiere el articulo 93
de la Ley serd la Clasificacion Internacional de Productos y Servi-
cios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud
del Arreglo de Niza...”.
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El uso de la Clasificacion de Niza es obligatorio no
s6lo para el registro nacional de marcas en los pai-
ses parte, sino también para el registro internacional
de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de
la OMPI en virtud del Arreglo de Madrid, relativo
al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid, asi como para el
registro de marcas efectuado por las oficinas regiona-
les de registro marcario.

Esta clasificacion es dada a conocer mediante la
publicacion de la Clasificacion Internacional de Pro-
ductos y Servicios para el Registro de las Marcas, que
esta divido en dos partes: la primera es la lista de los
productos y servicios por los que se puede obtener un
registro marcario mediante el Arreglo, y la segunda
parte contiene las listas de productos y servicios por
orden alfabético dentro de cada clase.

La tltima edicion publicada de la Clasificacion por
el Comité de Expertos de la Union de Niza, que es el
organo facultado para decidir y adoptar los cambios
y modificaciones que deban introducirse a la Clasifi-
cacion Internacional, se llevo a cabo en 2018, donde
se hicieron diversos cambios a la décima edicion de la
Clasificacion de Niza, generandose la actual undéci-
ma edicion (2018).60

%0 Ta Clasificacion de Niza puede consultarse en el sitio web
del IMPL. Disponible en: http://clasniza.umpr.gob.mx./.
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C. Marcas registradas

Como vimos anteriormente, para que una marca se en-
cuentre protegida por la LPI y el derecho a su uso se cir-
cunscriba de forma exclusiva a su titular, es necesario
que cuente con el registro expedido por el IMPL.%!

Para obtener el registro de una marca es necesa-
rio presentar la solicitud de registro correspondiente
ante dicho 6rgano,” el cual procedera a emitir el ti-
tulo correspondiente a cada marca registrada. Este
titulo contiene como elementos principales los datos
de identificacién del titular, los signos de identifica-
cién de la marca y su clasificacion, los productos o
servicios que ampara, y su vigencia.%

Lavigencia de una marca registrada es de diez anos,
prorrogables por periodos de la misma duracién,® y
para que el titular de la marca no pierda el derecho
de exclusividad que otorga el registro debera ser usa-
da tal y como fue registrada, sin modificaciones o al-
teraciones sustanciales, utilizar en todo momento la
leyenda Marca registrada, las siglas M.R. o el simbolo
® en los productos o servicios ofrecidos, los empaques
o embalajes de estos, en la publicidad utilizada para

51 Cfi articulo 170, LFPPL
52 Cfr: articulos 214 y 215, LFPPL
63 Cfi articulo 231, LFPPL
6% Cfr: articulo 178, LFPPIL.
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darlos a conocer, o en las facturas emitidas,% asi como
dar a conocer al publico que los productos o servicios
se encuentran amparados por una marca registrada
por cualquier medio que considere pertinente.

Esto es de suma importancia, pues de no hacerlo
con la adecuada rigurosidad, el titular de la marca
no podrd iniciar las acciones civiles, administrativas
o penales correspondientes, ni podra solicitar la prac-
tica de medidas precautorias tendientes a proteger su
marca en contra del uso indebido por terceros que no
cuenten con la autorizaciéon del titular. En términos
de lo previsto en el articulo 409 de la LFPPI, para
ejercer acciones civiles y penales que se derivan de la
violaciéon de un derecho de propiedad industrial, asi
como para adoptar las medidas previstas en el articulo
344 del referido instrumento legal:

...sera necesario que el titular del derecho haya apli-
cado a los productos, envases o embalajes de produc-
tos amparados por un derecho de propiedad indus-
trial las indicaciones y leyendas a que se refieren los
articulos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley,
o por algun otro medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico que los productos o servicios se
encuentran protegidos por un derecho de propiedad
industrial. Este requisito no sera exigible en los casos

65 Cfi articulo 236, LFPPL
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de infracciones administrativas que no impliquen una

violacién a un derecho de propiedad industrial.®

Las marcas se utilizan en a) productos; es decir, en
bienes o articulos que se pretenden identificar con la
marca, y ) servicios, que son actividades que se reali-
zan en favor de terceros y que se pretenden identificar
con la marca.

La funcién principal de la marca es servir como
elemento de identificaciéon de los diversos productos
y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.
Constituye el Ginico instrumento que tiene a su dispo-
sicion el consumidor para identificar y poder seleccio-
nar los articulos y los servicios de su preferencia. El
registro de una marca concede al propietario el dere-
cho de usarla en forma exclusiva en toda la Republica
mexicana.®’

La LFPPI establece los supuestos para que los sig-
nos puedan constituir una marca, siendo estos:

1. Las denominaciones, letras, nimeros, elementos
figurativos y combinaciones de colores, asi como los
signos holograficos;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales;

66 Cfy. articulo 409, LFPPL.

67 Universidad Nacional Auténoma de México, op. cit., p. 48.
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IV. El nombre propio de una persona fisica, siem-
pre que no se confunda con una marca registrada o
un nombre comercial publicado;

V. Los sonidos;

VI. Los olores;

VII. La pluralidad de elementos operativos; ele-
mentos de imagen, incluidos, entre otros, el tamano,
disefio, color, disposicion de la forma, etiqueta, empa-
que, la decoracién o cualquier otro que al combinar-
se, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII. La combinacién de los signos enunciados en
las fracciones I a VI.68

2. Aviso comercial

El aviso comercial se define por la LFPPI, en su
articulo 201, en los siguientes términos: “Se conside-
ra aviso comercial a las frases u oraciones que ten-
gan por objeto anunciar al ptblico establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de los de su
especie”.

El aviso comercial es una herramienta empleada
con frecuencia que “sirve para anunciar productos o
servicios”,% asi como llamar la atencién de los con-

68 Articulo 172, LFPPL
59 Articulo 202, LFPPL
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sumidores, y es empleado en establecimientos comer-
ciales o productos. El aviso comercial es conocido co-
munmente como anuncio y al serlo no posee disefo
alguno. De la misma manera que la marca, debe ser
original y debe tener la consigna de atraer la atencion
mediante el acomodo de sus elementos con la inten-
ciéon de despertar el interés del consumidor.

La LFPPI, en su articulo 173, define lo que no pue-
de ser registrados como avisos comerciales ni como
marcas.”’ Si el IMPI negara el registro de la marca,
se expedird una comunicacién por escrito explicando
los motivos y fundamentos legales de su resolucion.
Como se ha senalado, el registro de las marcas y los
avisos comerciales tienen una vigencia de diez anos a
partir de la fecha en la que se presenta la solicitud; la
renovacion de misma se da por periodos de la misma
duracion.”!

La informacién que debe contener el titulo de un
signo distintivo es el siguiente:

— Numero de registro de la marca.

70" Articulo 173, LFPPI. Tanto las marcas como los avisos co-
merciales comparten legislacion de acuerdo con el articulo 213 de
la LFPPI que dice: “El nombre comercial se regira en lo que sea
aplicable y no haya disposicién especial, por lo establecido en esta
Ley para las marcas”.

71 Articulo 178, LFPPI.
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— Signo distintivo de la marca (mencionando st
es nominativa, innominada,tridimensional o
mixta) o del aviso comercial, segtn sea el caso.

— Productos o servicios a que se aplicara la mar-
ca o el aviso comercial.

— Nombre y domicilio del titular.

— Ubicacion del establecimiento, en su caso.

— Fechas de presentacién de la solicitud, de prio-
ridad reconocida y de primer uso, en su caso y
de expedicion.

— Vigencia.

Para renovar el registro, serd necesario solicitar-
lo seis meses antes del vencimiento de su vigencia; el
registro caducara en caso de que se venza el plazo y
no se presente la renovaciéon. La renovaciéon procede
solo en el caso de presentar el recibo por el pago co-
rrespondiente, ademas, se deberd presentar un escrito
bajo protesta de decir verdad en el que se exprese el
uso de la marca en uno de los productos o servicios a
los que se aplique sin haber interrumpido su uso por
tres 0 mas anos consecutivos.

III. NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial es aquel que se le da a un esta-
blecimiento, ya sea de uso industrial, comercial o de ser-
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vicios. El nombre comercial y el derecho a su uso exclu-
sivo estan protegidos sin necesidad de registro y abarcara
la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa
o establecimiento al que se aplique el nombre comercial,
y se extendera a toda la Republica si existe difusion ma-
siva y constante a nivel nacional del mismo.”

La persona que use el nombre comercial puede so-
licitar al IMPI la publicacion de éste en la Gaceta de
la Propiedad Industrial, con la finalidad de establecer la
presuncion de buena fe en la adopcién y uso del nom-
bre comercial.”® La solicitud de publicacién se pre-
senta por escrito y se acompana de los documentos
necesarios para acreditar el uso efectivo del nombre
comercial aplicado a un giro determinado.”*

Una vez que se ha recibido la solicitud y se han
satisfecho los requisitos legales se examina para deter-
minar la existencia de un nombre comercial idéntico o
semejante en un mismo giro o en tramite, o publicado
anteriormente o con alguna marca en tramite de re-
gistro o una registrada idéntica o semejante que fun-
cione para productos iguales o similares relacionados
con el mismo giro; en caso de no darse estos elementos
se procede a la publicacion.”

N

2 Articulo 206, LFPPL
3 Articulo 207, LFPPL
4 Articulo 208, LFPPL
5 Articulo 209, LFPPL
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Aquellos nombres comerciales que no tengan
elementos que permitan distinguir algin estableci-
miento de otros de su género, ni aquellos que contra-
vengan lo dispuesto en la LFPPI, podran ser publi-
cados.” Los efectos de la publicacién de los nombres
comerciales duran diez afos a partir de la fecha en
la que se presenta la solicitud y podran ser renovados
por la misma duracion, en caso contrario, cesan sus
efectos.””

A diferencia de la marca, el nombre comercial per-
mite identificar a una empresa en el mercado y ca-
racterizarla en comparacioén con el resto de empresas
del mismo o diferente sector. La marca se erige como
el signo distintivo por excelencia y puede extenderse
a nivel global mediante procedimientos establecidos
para dar lugar a marcas internacionales y comunita-
rias. En el caso del nombre comercial, éste solo podra
protegerse pais por pais y de acuerdo con las normas
nacionales de cada uno. Por otro lado, las marcas pue-
den transmitirse y venderse de manera independien-
te, mientras que los nombres comerciales, en caso de
querer venderse, sera con la totalidad de la empresa,
pues forma parte inseparable de ella.

76 Articulo 210, LFPPI.
7 Articulo 211, LFPPI.

-~
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IV. SECRETOS INDUSTRIALES

Un antecedente de los secretos industriales se en-
cuentra en el régimen de la libre concurrencia que se
proclamé por primera vez en Francia a consecuencia
de la Revolucion francesa, al proteger la libertad de in-
dustria y comercio mediante el decreto del 17 de marzo
de 1791. De 1gual manera, el Codigo Napolednico de
1804 adoptaba sanciones civiles para proteger los se-
cretos industriales mediante los articulos 1382 y 1383,
los cuales reprimian los actos ilegitimos de violacién
a los secretos industriales. Esa proteccion se fortale-
ci6 a través del Codigo Penal Francés de 1810, que en
su articulo 418 establecia:

...todo director, encargado obrero de fabrica, que
haya comunicado o intentado comunicar a extranje-
ros o franceses radicados en el extranjero secretos de
fabrica de la que es empleado, sera castigado con pri-
sion de dos a cinco afios y con multa de quinientos a
dos mil francos. Si éstos son comunicados a franceses
mediante resiente en Francia la pena serd de tres me-
ses a dos anos y la multa de seis a doscientos francos.

Por su parte, la legislacion mexicana, en la LFPPI,

articulo 163, dice que se entiende por secreto indus-
trial:
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...a toda informacién de aplicacién industrial o co-
mercial que guarde la persona que ejerce su control
legal con caracter confidencial, que signifique la ob-
tencién o el mantenimiento de una ventaja competi-
tiva o econdémica frente a terceros en la realizacion
de actividades econdémicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para pre-
servar su confidencialidad y el acceso restringido a la
misma.

Bajo este tenor, recordemos que en 1933, en la tesis
con registro 313338, la Suprema Corte de Justicia de
la Nacién determinaba que un secreto industrial es
una idea o un procedimiento que, dentro de las con-
diciones normales que predominan en el mercado, no
es conocido sino por limitado nimero de personas y es
desconocido por los demas, especialmente para quien
se beneficia conociéndolo delictuosamente.”

Este puede consistir en cualquier informacion que
represente una ventaja econémica o competitiva siem-
pre y cuando se tomen las medidas necesarias para
que se conserve como informacion estrictamente con-
fidencial. Por otra parte, los secretos empresariales
pueden ser concebidos como el género proximo al se-

78 Revelacién del secreto industrial, elementos constitutivos
del delito de, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federacion, Quin-
ta Epoca, t. XXXVIII, p. 1381.
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creto industrial, ya que este Gltimo es muy limitado,
mientras que el concepto empresarial es mas amplio.”

La informacién que constituye un secreto industrial
puede consistir en formulas, modelos o patrones, dis-
positivos, o compilacién de informaciéon (como bases
de datos) que sea utilizada en el negocio de una per-
sona, siempre y cuando le provea de una oportunidad
para obtener ventajas sobre sus competidores, bajo el
supuesto de que estos desconocen y por tanto no pue-
de utilizar dicha informacion.®

Como podemos observar, la caracteristica esencial
de todo secreto industrial radica en el hecho de que
la informacién debe resultar desconocida o no estar
accesible para terceros, de tal manera que su uso este
restringido exclusivamente a quien detenta el secreto
y puede beneficiarse econémicamente de él.

En tal sentido, la LPI es muy clara al establecer que
no son secretos industriales toda aquella informaciéon
que sea del dominio puablico, aquella que le resulte
evidente a un técnico en la materia con base en la in-
formacion previamente disponible, o la que deba ser
divulgada por disposiciéon legal o por orden judicial.®!

79 Rosales Garcia, David, “Un caso exitoso del adecuado uso
del secreto industrial en México”, IQIntelectual, p. 1. Disponible
en: hitp://docplayer.es/ 188695 94-Un-caso-exitoso-del-adecuado-uso-del-
secreto-industrial-en-mexico.html, consultado en junio de 2018.

80 Cfy: articulo 163, LFPPL.

81 Idem.
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Asi, el secreto industrial se caracteriza, de forma
primordial, por ser informacién que no esta al alcan-
ce del publico o de los competidores de su poseedor,
diferenciandose de la patente en cuanto no tiene una
limitacién temporal para su existencia, sino que podra
mantenerse protegido en tanto se mantenga su confi-
dencialidad.

Esta proteccion tiene como limitacién que, a dife-
rencia de la patente, puede ser descubierto de forma
independiente o bien mediante el uso del conocimien-
to técnico y cientifico disponible, por lo que no tiene
el derecho al uso exclusivo reconocido a las patentes.

1. Derechos que confiere el secreto industrial

Cuando una persona fisica o moral conserva un se-
creto industrial adquiere ciertos derechos que prote-
gen esa informacion de su revelacion a terceros y que
le confieren la capacidad de explotar esa informacién
mediante convenios en los que transmita y autorice a
un tercero a utilizar el secreto de forma limitada. Los
derechos del poseedor de un secreto industrial son los
siguientes:

— Transmitir o autorizar su uso a un tercero.8?

82 Cfy: articulo 165, LFPPL.
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— La obligacién de abstenerse de divulgar el se-
creto debidamente estipulado como comercial
que deben guardar los empleados del poseedor
del secreto.®

— La reparacion por los dafos o perjuicios que
le cause un tercero que contrate a ex emplea-
dos del poseedor del secreto con la finalidad de
obtenerlos.®*

— Que la informacién reservada como secreto
industrial —que debe ser presentada ante al-
guna autoridad judicial— sea protegida ade-
cuadamente y se impida su conocimiento por
parte de terceros ajenos al proceso.®

2. Requisitos para establecer un secrelo industrial

Constancia en un soporte fisico de secreto indus-
trial. Para que el secreto industrial sea protegido por
la LFPPI, éste debe de constar en documentos, medios
electronicos o magnéticos, discos opticos, microfilmes,
peliculas u otros instrumentos similares.®

83 Cfi articulo 166, LFPPL
8% Cfi articulo 167, LFPPL
85 Cfy: articulo 169, LFPPIL.
86 Cfi: articulo 163, LFPPIL.
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3. Medidas precautorias que deben tomarse
para proteger al secreto industrial

— Firma de convenios de secrecia con todas las
personas que tengan necesidad de conocer el
secreto industrial, en particular los empleados.

— Obtencién de compromisos escritos de no
competir.

— Clonsultas a empleados antiguos sobre la con-
fiabilidad de los nuevos empleados que puedan
llegar a tener acceso al secreto industrial.

— Auvisos expresos al personal sobre el caracter
confidencial de la informaciéon que compone
al secreto industrial.

— Obligaciéon de los empleados de firmar contra-
tos de confidencialidad durante su encargo o
empleo y tras su separacion.

— Acceso restringido a la documentacién, ma-
quinaria o equipos que contengan el secreto
industrial, estén relacionados con él o lo com-
prendan.

— Vigilancia permanente a las publicaciones o
comunicaciones que realicen los empleados
con acceso al secreto industrial para verificar
el respeto a la confidencialidad del mismo.
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V. DENOMINACIONES DE ORIGEN

La LFPPI establece en su articulo 264 que

Se entiende por denominaciéon de origen, el producto
vinculado a una zona geografica de la cual éste es ori-
ginario, siempre y cuando su calidad, caracteristicas
o reputacion se deban exclusiva o osencialmente al
origen geografico de las materias primas, los procesos
de produccién, asé como los factores naturales y cul-
turales que inciden en el mismo

Una vez emitida la declaratoria de proteccion
de una denominacién de origen, ésta debera contar
con una Norma Oficial Mexicana especifica.

En la LFPPI se declara la proteccién a una deno-
minaciéon de origen a peticiéon de quien muestre inte-
rés juridico en hacerlo, se trate de personas fisicas o
morales (incluidas las camaras o asociaciones de fa-
bricantes o productores), ademas de las dependencias
o entidades del gobierno federal o los gobiernos de
la federacion dedicadas a la extraccion, produccion o
elaboracion de un producto que se pretenda amparar
con las denominaciones de origen; dicha solicitud sera
presentada al IMPI con los requerimientos expuestos
en los articulos 267 y 268 de la citada ley y cumplidas
las condiciones expresadas en su articulo 269.

Las pruebas necesarias para determinar una deno-
minacion de origen excluyen la confesional y la testi-
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monial. La prueba pericial correspondera al IMPI, o
a quien éste designe. En el caso de las denominacio-
nes de origen “[e]l Estado mexicano sera el titular de
[ésta, y]... sOlo podrd usarse mediante autorizacion
que expida el Instituto”.?” Las denominaciones de ori-
gen estan sujetas al reconocimiento en el extranjero
conforme a los tratados internacionales vigentes.5

VI. INDICACIONES GEOGRAFICAS

De acuerdo con la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial, articulo 265:

Se entiende por indicaciéon geografica el reconoci-
miento de: I. Una zona geografica que sirva para de-
signar un producto como originario de la misma; II.
Una referencia que indique un producto como origi-
nario de la misma, o III. Una combinacién del nom-
bre de un producto y una zona geografica.

Como se advierte, dicha figura se utiliza para iden-
tificar a un producto que es endémico de una zona
geografica que le da ciertas caracteristicas acordes con
el mismo medio geografico en el que se desarrolla. A
modo de ejemplo, actualmente se encuentran en tra-

87 Articulo 316, LFPPL
88 Articulo 317, LFPPL
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mite tres indicaciones geograficas nacionales, mismas
que son: chile poblano, con fecha de recepcion de 18
de mayo de 2018; pulque de Hidalgo (bebida alcoholi-
ca), con fecha de recepcion de 25 de junio de 2018, y el
Xtabentun de la peninsula de Yucatan (bebida alcoho-
lica), con fecha de recepcion de 26 de junio de 2018.89

La misma LFPPI senala que, tanto las denomina-
ciones de origen como las indicaciones geograficas
son bienes del dominio del poder publico de la Fe-
deracion, y las mismas s6lo podran usarse mediante
la autorizacién que expida el IMPI. En tal sentido, el
articulo 269 de esta ley, sefiala que su vigencia esta-
ra determinada por la subsistencia de las condiciones
que la motivaron.

La diferencia entre una indicaciéon geografica y
una denominacién de origen es muy sutil y no siem-
pre aparece con claridad. Tanto la indicacién geogra-
fica como la denominaciéon de origen son derechos de
propiedad industrial que permiten identificar un pro-
ducto como originario de una regiéon o una localidad
de algtin territorio nacional, cuando la calidad, repu-
tacién u otra caracteristica del mismo sea imputable,
fundamentalmente, a su origen geografico.

89 Mas informacion al respecto disponible en: htp.://marcanet.
umpt.gob.mx/marcanet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica. pgt,
consultado el 12 de septiembre de 2018.
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Sin embargo, en la denominacién de origen, se
toman en consideraciéon otros factores naturales y
humanos que incidan en la caracterizaciéon del pro-
ducto. Para precisar. La denominacién de origen es
un tipo especial de indicaciéon geografica que por lo
general consiste en un nombre geografico o una de-
signacién tradicional utilizada para productos que po-
seen cualidades o caracteristicas especificas que cabe
atribuir principalmente al entorno geografico de pro-
duccion. En el concepto de indicaciones geograficas
quedan comprendidas las denominaciones de origen.

VII. FRANQUICIA

La franquicia esta regulada en el articulo 245 de la
LFPPI, y senala:

Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de
una marca, otorgada por escrito, se transmitan cono-
cimientos técnicos o se proporcione asistencia técni-
ca, para que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de ma-
nera uniforme y con los métodos operativos, comer-
ciales y administrativos establecidos por el titular de
la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio
e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.
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Como se puede advertir, el contrato de franquicia
se da entre dos particulares y tiene por objeto la ex-
plotacién de una marca, asistencia técnica o transfe-
rencia de tecnologia; en este convenio, una de las dos
personas es titular de los derechos de comercializacion
y permite a la otra persona su utilizaciéon para que
comercialice productos o servicios bajo sus condicio-
nes. A pesar de que su naturaleza es mercantil, este
contrato se encuentra regulado en la LPI por tratarse
esencialmente de la proteccion de una marca que se
licencia para la comercializaciéon de productos o pres-
tacion de servicios.
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CAPITULO TERCERO

CARACTERISTICAS DE LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DE COMUNIDADES LOCALES
E INDIGENAS

Cuando hablamos de conocimientos tradicionales
(CT) nos estamos refiriendo al conjunto de capacida-
des, saberes ancestrales especializados, innovaciones y
practicas que se producen, comparten y heredan de ge-
neracién en generacion en los pueblos indigenas. Estos
se diferencian de las expresiones culturales tradiciona-
les (ECT) que a su vez designan las formas materiales
¢ inmateriales en que se expresan, comunican o mani-
fiestan los conocimientos y las culturas tradicionales.
Para ilustrar la distincién, veamos lo siguiente: seran
conocimientos tradicionales los que sean sobre el uso
de plantas con propiedades medicinales; en tanto que
las danzas, la historia oral, las canciones y los disefios
tradicionales son expresiones culturales tradicionales.
No obstante, es preciso acotar que en actividades como
la artesania tradicional pueden combinarse tanto los
conocimientos tradicionales (por lo que respecta al mé-

69
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todo como se procesa o produce), como las expresiones
culturales (su apariencia externa).

Como se sefialé previamente, la propiedad intelec-
tual tutela creaciones derivadas de la inventiva, inge-
nio y conocimiento de la especie humana —como el
secreto comercial, las obras literarias y artisticas, in-
ventos, disenos y simbolos, asi como nombres e image-
nes empleados en transacciones de caracter comercial.
De esta manera, en el mundo moderno se ha trazado
un marco normativo protector de la propiedad inte-
lectual variado y amplio, cuyo espectro de tutela abar-
ca desde patentes y derecho de autor, hasta disefios
y marcas. Dichas leyes facultan a los titulares de los
derechos para impedir que terceros puedan copiar y
usar su propiedad intelectual sin autorizacién en nu-
merosas circunstancias.

Con independencia de lo sefialado en el aparta-
do precedente, debemos sefialar que existe una cla-
ra discrepancia entre los CT y las ECL, y el sistema
occidentalizado de propiedad intelectual. Aunque los
conocimientos y las expresiones culturales tradiciona-
les existen desde épocas inmemoriales y con preemi-
nencia al sistema de propiedad intelectual, hasta hace
cuatro décadas, aproximadamente, se advirtié6 que
ameritaban su consagraciéon en normas juridicas para
salvaguardar los derechos de las comunidades indige-
nas en el mundo.
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No debemos perder de vista que, en efecto, el siste-
ma de propiedad intelectual se disefé e institucionali-
z6 desde una perspectiva occidental, androcentrista y
europeizante, para reconocer, proteger y recompensar
las creaciones y las innovaciones. Siguiento esa 16gi-
ca determinante, quedarian excluidos todos los tipos
de conocimientos y expresiones culturales tradiciona-
les, habida cuenta que (sostienen algunos autores), si
bien ciertos tipos de derechos de propiedad intelec-
tual pueden emplearse para proteger las creaciones y
las innovaciones relacionadas con éstos, buena parte
del moderno sistema de propiedad intelectual no es
apropiada para protegerlos en virtud de que aquellos
se configuran a partir de una visién cosmogonica, cul-
tural y ancestral que se contrapone a los axiomas y
realidades del mundo occidental.

A pesar de esta contraposicion evidente, podemos
rescatar ejemplos que acreditan que los pueblos in-
digenas han recurrido al sistema de propiedad inte-
lectual para proteger sus conocimientos y expresio-
nes culturales tradicionales. De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31 de la Declaracion de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indigenas’” que expresa:

97 Declaraciéon disponible en:  http://onu.org pe/wp-content/
uploads/paginas.
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1. Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultu-
ral, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus
ciencias, tecnologias y culturas, comprendidos los re-
cursos humanos y genéticos, las semillas, las medici-
nas, el conocimiento de las propiedades de la fauna
y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los di-
sefios, los deportes y juegos tradicionales, y las artes
visuales e interpretativas. También tienen derecho a
mantener, controlar, proteger y desarrollar su propie-
dad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus co-
nocimientos tradicionales y sus expresiones culturales
tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indigenas, los
Estados adoptaran medidas eficaces para reconocer y
proteger el ejercicio de estos derechos.

A raiz del desarrollo que ha experimentado el de-
recho internacional de la propiedad intelectual, ac-
tualmente se alberga la esperanza y la posibilidad de
promulgar instrumentos juridicos especiales que in-
corporen las caracteristicas particulares de los CT y
las EC'T de las comunidades locales e indigenas. En el
ambito internacional, instancias como el Comité In-
tergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Re-
cursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Fol-
clore (CIG, por sus siglas) de la OMPI, ha asumido

la encomienda de cabildear varios instrumentos juri-
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dicos para proteger los CT y las ECT de los pueblos
indigenas y comunidades locales.” En el plano domés-
tico, ciertos paises han impulsado la promulgacién de
dispositivos legales sut generis para protegerlos median-
te mecanismos semejantes a los que desde hace tiem-
po ofrece la propiedad intelectual; sin embargo, las
experiencias mas exitosas provienen de aquellas na-
ciones que han armonizado su legislaciéon de propie-
dad intelectual para protegerlos a partir de un didlogo
abierto y directo con las propias comunidades y pue-
blos indigenas.

En muchos paises, el sistema de propiedad intelec-
tual se integra por marcos juridicos que regulan, en
términos generales, sus dos grandes categorias: el de-
recho de autor y el derecho de la propiedad indus-
trial. Merced al establecimiento del andamiaje legal
en referencia, a quienes les son reconocidos derechos
exclusivos en materia de propiedad intelectual por
conducto de las instancias oficiales conducentes, pue-
den obtener o registrar esos derechos, siempre que: 1)
retinan los requisitos que dispone la ley, y 2) cumplan
el tramite establecido (registrar los derechos en la ins-
tancia oficial conducente).

En suma, las dos categorias de la propiedad intelec-
tual se proyectan al logro de un doble fin: obtener re-

9 Mas informacion al respecto disponible en: https://www.
wipo.int/tk/es/indigenous/ .
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conocimiento legal y una recompensa econémica por
lo que han creado o inventado. En esencia, gracias a
esos derechos los creadores e innovadores pueden de-
cidir cuando y como otras personas pueden copiar y
utilizar lo que ellos crean o inventan.

Por lo que respecta a la proteccién en materia de pro-
piedad industrial, concretamente en términos de marcas
e indicaciones geograficas, mediante su registro, el siste-
ma legal ayuda a distinguir un determinado producto
o servicio del producto, o servicio de la competencia,
y a hacer que estos sean mas atractivos para el consu-
midor, lo cual se consigue siguiendo una estrategia de
comercializacién del producto o servicio, y de promo-
ciéon de la marca registrada, fomentando ademas la
competitividad, innovacién y calidad.

El andamiaje juridico estructurado para combatir
la competencia desleal viene a complementar la pro-
teccion que se otorga a las marcas e indicaciones geo-
graficas, pues impide que una empresa se aproveche
indebidamente del prestigio comercial de otra empre-
sa. Este tipo de dispositivos legales resultan particu-
larmente utiles cuando se hace un uso indebido de
los CT y las ECT con fines comerciales, por ejemplo,
cuando se oferta en comercio un producto calificado
como “originario” o que ha sido producido por un
pueblo indigena o comunidad local, o cuenta con su
respaldo.
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A diferencia de los derechos de propiedad (dere-
chos reales) que recaen en casi todos los objetos mate-
riales (como un inmubeble o mueble), los derechos de
propiedad de lo inmaterial, como la propiedad inte-
lectual, no son absolutos. Algunas limitaciones a estos
derechos comportan excepciones y determinadas limi-
taciones. Por ejemplo, se permiten ciertos usos de las
obras protegidas por derecho de autor, las invenciones
patentadas y las marcas protegidas sin necesidad de
solicitar autorizacion al titular de esos derechos.

Un componente esencial en el estudio de los alcan-
ces de la propiedad intelectual esta vinculado con el
concepto de “dominio publico”. En términos genera-
les, podemos sefialar que mediante éste se designa el
objeto que puede ser utilizado por todos, ya que no
esta protegida la normatividad en la materia; su obje-
to es de dominio publico porque nunca estuvo tutela-
do, o bien, porque lo estuvo, pero los derechos cadu-
caron y existen medios juridicos para acreditarlo.

Con el dominio publico, las excepciones y las li-
mitaciones a los derechos de propiedad intelectual se
busca equilibrar las prerrogativas que poseen los titu-
lares, los consumidores, la competencia, los creadores
e innovadores posteriores, y el pablico en general. Un
ejemplo de lo senalado se configura cuando la pro-
teccion por derecho de autor impide copiar una obra
creativa, pero permite que otros creadores se inspiren
en ella y tomen partes de esta para crear obras nuevas
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y originales. De esa manera se fomenta la creatividad,
la libertad artistica y la diversidad cultural.

Frente a la duda que pueda surgir respecto a la uti-
lidad de la propiedad intelectual en relacién con las
comunidades locales e indigenas, podemos sostener
que sus titulares pueden invocar la salvaguarda de sus
derechos para impedir que otras personas, tanto fisi-
cas como morales, utilicen sus creaciones e innovacio-
nes sin su autorizacion. En otras palabras, los titulares
pueden impedir que otros usen su propiedad intelec-
tual protegida. Por ello es de suma importancia garan-
tizar la proteccion de los C'T y las ECTT.

Por si este argumento paraciera insuficiente, los pro-
pictarios de dichos derechos también pueden conver-
tirlos en fuente de ingresos, sirviéndose de modelos de
negocio o estrategias empresariales que sean especifi-
cos para el tipo de propiedad intelectual que posean.

El sistema de propiedad intelectual confiere a los
creadores e innovadores una potestad de caracter li-
mitada con respecto a sus creaciones e innovaciones
para enaltecer su valor. Este control proporciona a los
creadores e innovadores mayor poder para gestionar
los resultados de su creatividad e inventiva, y para ase-
gurarse de que los resultados que obtengan éxito co-
mercial les procuren un beneficio econémico.

Los creadores e innovadores, por tanto, pueden co-
mercializar y vender sus creaciones por si mismos o
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por interposita persona, mediante contrato juridica-
mente vinculante, y con ello trasladarles al comercio,
ya sea para vender (ceder) o conservar su propiedad in-
telectual y autorizar al mismo tiempo a que un tercero
la use de determinada manera (concesiéon de licencia).

Poseer derechos de propiedad intelectual no obli-
ga al propietario a comercializarlos ni a explotarlos,
simplemente le da la posibilidad de decidir si permi-
tira que terceros puedan hacer uso de sus derechos y
cuando, o no.

Hay otras dos cuestiones que también ameritan ser
abordadas: la primera es que los derechos de propie-
dad intelectual son de naturaleza territorial, es decir,
que estan limitados a un determinado pais o grupo de
paises (region) y dependen de la legislacion vigente y
aplicable. La segunda se refiere a que estos derechos
son de naturaleza privada.

El sistema de propiedad intelectual brinda un mar-
co juridico para que esos derechos se puedan crear,
registrar y ceder, asi como hacer que se respeten, pero
corresponde al propietario decidir si quiere proteger-
los y explotarlos 0o no. De haber infraccion o uso in-
debido de dichos derechos, el titular debera solicitar a
las autoridades competentes que activen e implemen-
ten las medidas oportunas de tutela, con arreglo a la
legislacion nacional de propiedad intelectual. Dichas
medidas consisten en imponer sanciones a quienes co-
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meten la infraccién, que van desde impedir el uso ilici-
to de los derechos, hasta el pago de dafios y perjuicios,
y de multas. En algunos casos, la infraccién se paga
incluso con penas privativas de libertad.

Para detallar el ambito de proteccién que el marco
normativo brinda a los titulares de derechos de pro-
piedad intelectual veamos el siguiente cuadro esque-

matico:
CUADRO 1
Vertiente Tipo ¢ Qué protegen? Ejemplos
de propiedad de derecho
intelectual
Derechos —Obras artisticas, Libros,
de autor literarias y discos de
musicales musica.
—Los conexos pro-
Derechos tegen a personas fi-
de autor y sicas o morales que
conexos ayudan a ponerlas
a disposicion del
publico.
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Vertiente Tipo ¢ Qué protegen? Ejemplos
de propiedad de derecho
intelectual
Patentes Invenciones Vacunas
Marcas Signos que Nike,
(incluyendo | distinguen Corona,
las colectivas) | productos y Sabritas,
servicios. Armani,
ctcétera.
Disenios Elementos Laformade
Derechos | . .
de industriales (aspecto) de un una mesa
. roducto
propiedad P
industrial | Secreto Informacion La férmula
comercial reservada dela
Coca-Cola
Indicaciones | Signos que relacio- | Tequila,
geograficas nan a determina- | Jalisco
dos productos y ser-
vicios con lugares
famosos por ellos.

FUENTE: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
Protgga y promueva su cultura. Guia practica sobre la propiedad intelectual
para los pueblos indigenas y las comunidades locales, Ginebra, OMPI,
2017. Disponible en: hAttps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_

pub_1048.pdf.

Los derechos de propiedad intelectual pueden pro-
teger un inmenso espectro de diferentes creaciones in-
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telectuales. Aunque quiza no protejan los CT ni las
ECT en si mismos, son utiles para proteger los pro-
ductos y servicios que estan derivados de éstos y de sus
pueblos o comunidades.

Para las comunidades locales e indigenas, los dere-
chos de propiedad intelectual son derechos privados,
lo cual quiere decir que es el propietario de dichos de-
rechos quien se debe encargar de obtenerlos y de ha-
cer que se respeten. Usted mismo tiene que proteger y
promover su propiedad intelectual.

Al entender los fundamentos de la propiedad inte-
lectual, usted podra:

— Proteger sus conocimientos y expresiones cul-
turales.

— Promover productos y servicios derivados de
sus conocimientos y expresiones culturales,
siempre que desee hacerlo.

— Impedir que otras personas se sirvan del siste-
ma de propiedad intelectual para pedir que se
les otorguen derechos de propiedad intelectual
respecto de creaciones e invenciones basadas
en conocimientos y expresiones culturales, o
desarrolladas a partir de ellos, sin haber cum-
plido con las exigencias legales pertinentes, y

— Reducir el riesgo de que otras personas se
aprovechen indebidamente, tanto en el mer-
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cado nacional como en el internacional, del
éxito comercial de productos en los que se han
empleado conocimientos especializados y ex-
presiones culturales.
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CONCLUSIONES

Es indudable que la proteccién de los conocimientos
tradicionales (C'T) y las expresiones culturales tradi-
cionales (EC'T) de los pueblos indigenas es uno de los
mayores problemas que se plantean en el campo de la
propiedad intelectual en todo el mundo. Como se ha
podido advertir en el presente documento, el derecho
de propiedad intelectual es muy amplio y diverso, lo
que ha generado iniciativas para buscar opciones de re-
gistro de ciertos elementos de las ECT en el marco de la
propiedad industrial. Una opcién que ha sido explora-
da es el registro de disenos industriales.

Como dibujos industriales o como modelos
industriales se contemplan a elementos decorativos
a los que no se les adjudica un valor precisamente
artistico ni técnico, pero que se reconocen Como un
valor agregado al objeto y que podria resultar com-
patible con sectores de las artes indigenas, como los
textiles o la alfareria. Sin embargo, los registros —en
términos de los distintos aspectos del disefio industri-
al— tienen una temporalidad breve y un requisito de
innovacién que, nuevamente, busca una separacioén

83
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con la tradicién. Estas limitaciones hacen del disefio
industrial una herramienta sumamente deficiente
para asumir las necesidades del sector artesanal.
Frente a la problematica actual que supone la ausencia
de proteccion de la produccion artistica y artesanal que
comunidades y pueblos indigenas realizan como medio
de subsistencia, la presente guia se integré como una
herramienta de consulta y acompafamiento que les
permita acceder a mecanismos institucionales de pro-
teccion de sus creaciones, y, en esa medida, mejorar sus
condiciones econdémicas. Con este propoésito, la guia
sintetizé y plasmo, desde un lenguaje sencillo, los con-
ceptos mas elementales relativos al derecho de autor
y la propiedad industrial, asi como el procedimiento
institucional que, dentro del marco de la normatividad
vigente, se debe substanciar, con el fin de obtener los
registros conducentes amparados por ministerio de
ley para promover el desarrollo de las comunidades y
pueblos indigenas a partir de la proteccién de sus cono-
cimientos y expresiones culturales identitarias.
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ANEXO TECNICO

PROCEDIMIENTO SUBSTANCIADO
ANTE EL IMPI PARA LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL

De conformidad con la informacién proporcionada por
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
reproducimos, de manera abreviada, el procedimiento
administrativo para la presentaciéon de una solicitud de
registro de diseflo industrial que puede resultar de utili-
dad para las comunidades locales e indigenas.”

I. GENERALIDADES

Un registro de disefio industrial es un privilegio que
confiere un derecho exclusivo de explotacion concedi-
do por el Estado (en este caso por el gobierno mexi-

Los contenidos del presente capitulo se reproducen de
manera textual de la siguiente fuente: Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, Guia del usuario de diseiios industriales para solici-
tudes presentadas a partir del 27 de abril de 2018, México, IMPI, 2019,

pp- 11 yss.
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cano) a través de la administraciéon publica federal,
mediante el IMPI, a la persona que realiza un disefio
industrial y/o al titular de éste; es decir, al inventor o
titular de un disefio industrial.

A través de estos derechos se facilitan la transfe-
rencia de tecnologia; se estimula la investigacion y
desarrollo, tanto privado como en las universidades
y centros de investigacion; se impulsa a las nuevas
tecnologias; se estimulan la creacién de negocios en
las pequenas y medianas empresas; se estimula a las
empresas a promover mejoras, tanto en sus procesos
de produccion y en los productos mismos como en las
formas de comercializacién que utilizan en sus activi-
dades, para reforzar su competitividad y obtener un
mayor beneficio econémico. Tienen como finalidad el
retribuir econ6micamente a su creador y reconocer su
creatividad, lo cual promueve la innovacién.

Ademas de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, dentro de los ordenamientos lega-
les mas importantes que protegen la propiedad indus-
trial en México estan la Ley Federal de Proteccion de
la Propiedad Industrial y su Reglamento, entre otros,
y la institucién encargada de su aplicacion es el propio
IMPI.

Las solicitudes pueden ser presentadas por el in-
ventor o su causahabiente; es decir, el que adquiere
por cualquier titulo legal los derechos del inventor. En
ambos casos pueden ser presentadas a través de un
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representante legal (apoderado o mandatario). Toda
solicitud debe presentarse en forma escrita y redac-
tada en idioma espaiiol ante el Instituto, ya sea en las
oficinas centrales o regionales, asi como en las delega-
ciones o subdelegaciones federales de la Secretaria de
Economia (SE) en el interior de la Republica.

Las caracteristicas de los derechos de propiedad in-
dustrial son: exclusividad, temporalidad y territoria-
lidad.

— La territorialidad se refiere a que son validos
y surten efectos legales tinicamente dentro del
territorio nacional.

— Son temporales porque son otorgados vy
validos por un tiempo determinado e impro-
rrogable. Al caducar, se extinguen los derechos
de exclusividad y la creacion industrial, en este
caso el diseno industrial, se vuelve del domi-
nio publico con el consecuente beneficio para
la sociedad de disponer y explotar la creacion
sin autorizacion ni pago al inventor o titular;
los registros de disefios industriales tienen una
vigencia de cinco afios a partir de la fecha de
presentaciéon de la solicitud, renovable por
periodos sucesivos de la misma duracion hasta
un maximo de veinticinco anos, sujeto al pago
de las tarifas correspondientes. Al finalizar la
vigencia del registro, el disefio industrial pasa
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a dominio publico y cualquier persona puede
utilizarlo sin necesidad de alguna autorizacién
por el titular de los derechos extintos.

— La exclusividad se refiere al derecho que tie-
nen los inventores o titulares de las creaciones,
en este caso de los disefios industriales, frente
a terceros contra el uso no autorizado de su
invencion.

La proteccion de los derechos de propiedad indus-
trial inicamente se otorga en el pais donde ésta es so-
licitada y concedida, por lo tanto, si desea la misma
proteccion de los derechos de propiedad industrial en
el extranjero, deberd presentar la solicitud en cada
pais reclamando el derecho de prioridad.

El derecho de prioridad consiste en la obligacion
que asume cualquier pais miembro de la Union de
Paris de conceder al solicitante el beneficio de re-
conocer la existencia de la invenciéon antes de la
presentacion de la solicitud de registro de disefio in-
dustrial, esto durante un periodo de hasta seis meses
contados desde la fecha de deposito de la primera so-
licitud en su pais de origen; es decir, que durante ese
lapso puede reclamar su prioridad en otras solicitudes
sin que ésta afecte la novedad de su disefio industrial.

Si la solicitud de registro de disefio industrial se
presenta en México con reclamo de prioridad, estara
obligado a indicar desde la presentacion de la solici-
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tud, los datos de la prioridad reclamada (pais, fecha
y ntmero de solicitud prioritaria) y realizar el pago
correspondiente. La documentacién requerida por
la ley se puede presentar ante IMPI dentro de los si-
guientes tres meses, incluso en formato digital, es de-
cir, mediante algun dispositivo de almacenamiento,
por ejemplo, disco compacto (CD).

Los documentos basicos para la presentacion de so-
licitudes (a presentarse por duplicado o bien, en tres
tantos, si la parte solicitante desea un acuse de la do-
cumentacion entregada al Instituto Mexicano de Pro-
piedad Industrial) son:

— Solicitud debidamente llenada y firmada de
manera autografa;

— Comprobante de pago de tarifa, es decir, el for-
mato electrénico de pago por servicios (FEPS)
y comprobante de pago bancario;

— Descripcion de la solicitud;

— Reivindicacion, y

— Dibujos o reproducciones fotograficas del di-
sefio industrial.

Los disefios industriales comprenden:

I) Los dibujosindustriales, que son toda combinacién
de figuras, lineas o colores que se incorporen a un pro-
ducto industrial con fines de ornamentacién y que le
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den un aspecto peculiar y propio; por ejemplo, una
corbata con dibujos estampados de animales.

IT) Los modelos industriales, constituidos por toda
forma tridimensional que sirva de tipo o patrén para
la fabricacién de un producto industrial, que le dé
apariencia especial en cuanto no implique efectos
técnicos; por ejemplo, una botella con distintivos es-
pecificos.

IT. SUGERENCIAS PREPARATORIAS PARA EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE UN DISENO INDUSTRIAL

— No senale datos falsos en su solicitud, y
asegurese de presentar todos los documentos
basicos.

— Cuide que la redaccién sea sencilla y lo mas
clara posible.

— Es importante mantener la confidencialidad
del disefio que pueda constituir el objeto de
un futuro registro, ya que su divulgacion al
publico en forma escrita u oral puede llegar a
afectar la novedad del objeto si no solicita su
protecciéon dentro de los seis meses siguientes.

— Esrecomendable realizar una basqueda del es-
tado de la técnica, ya que alrededor del mundo
existen millones de registros de disefios indus-
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triales que podrian afectar la novedad de su
disefio, afectando el registro del mismo. Rea-
lizar una btsqueda previa puede evitar gastos
innecesarios.

El estado de la técnica abarca cualquier informa-
cién conocida antes de la fecha de presentacion de la
solicitud, publicada por cualquier medio, en el pais o
en el extranjero; de esta manera, toda la documenta-
cion, incluidos los boletines cientificos y técnicos, libros
de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folle-
tos de empresas, publicaciones comerciales y articulos
periodisticos, incluso de invencién, se considera una
divulgacion de la misma.

II1. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO
DE UN DISENO INDUSTRIAL

De conformidad con la LFPPI, su Reglamento, y el
Acuerdo que establece las reglas para la presentacion
de solicitudes ante el IMPI, a continuaciéon se men-
clonan algunos lineamientos importantes para la
presentacion de las solicitudes de registro de un diseflo
industrial.

El formato oficial establecido para la presentacion
de solicitudes de registro de disefio industrial es el
IMPI-00-009, mismo que puede descargar desde la
pagina electronica hitp://www.impr.gob.mx/servicios/Pa-
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ginas/Formatos.aspx. Dicho formato debera ser impre-
so en una hoja oficio por ambos lados, se debe llenar
en idioma espanol, preferentemente a computadora,
aunque puede presentarse con letra molde. Es im-
portante sefialar que debe estar firmado de manera
autografa. El formato se debe presentar por duplicado
para el Instituto y en caso de requerir su acuse de re-
cibo, debera presentar un tanto adicional.

El titulo de la invenciéon debe denotar por si mis-
mo la naturaleza de la invencion, debera ser breve,
suprimiendo nombres o expresiones de fantasia e in-
dicaciones comerciales o signos distintivos. Dicha
denominacion, tiene que ser idéntica al encabezado
de la descripcion.

Para que el disefio pueda denotar por si mismo la
naturaleza de la invencion, debera especificar la figu-
ra juridica que desea registrar, ya sea “Modelo indus-
trial de...” o “Dibujo industrial de...”. Para los dibujos
industriales debera especificar el producto al cual se
aplicara el disefio. En la siguiente tabla se muestran las
maneras incorrectas y las correctas de especificarlos.

CUADRO 2
Manera incorrecta Manera correcta
“Regadera modelo...” | Modelo industrial de regadera
Teléfono modelo xxx Modelo industrial de teléfono
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Manera incorrecta Manera correcta
Estampado para Dibujo industrial aplicable a
corbatas corbatas
Colchas Dibujo industrial aplicable
para colchas

Para los dibujos industriales debera especificar el
producto al cual se aplicara el diseflo. Los requisitos
generales para las hojas que contengan la descripcion,
reivindicacion y dibujos, son:

— Respecto al papel, debe ser blanco tipo bond,
el tamafio de la hoja debe ser tamafio carta
(21.5 cm x 28 cm) 0 A4 (21 cm x 29.7 cm).

— Unicamente deben ser utilizadas por un lado y
en sentido vertical.

— Todas las hojas deben estar exentas de borra-
duras, correcciones, tachaduras, arrugas, ras-
gaduras y pliegues.

— Asi mismo deben ser legibles, de tal manera
que puedan reproducirse por fotografias, pro-
cedimientos electronicos, offset o microfilme.

— Las hojas que contengan la descripcion y
reivindicaciéon, ademas de presentarlas en
ese orden, deben ser numeradas consecutiva-
mente con nameros arabigos colocados en el
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centro de la parte inferior o superior, sin in-
vadir los margenes especificados. Cada anexo
(descripcion y reivindicacion) deberd iniciarse
en hoja distinta de aquella en la que concluya
el anexo precedente. Como requisitos adicio-
nales, estas hojas deberan cumplir lo siguiente:

— El margen debe ser minimo de 2 cm en la par-
te superior; en la parte inferior, derecho e iz-
quierdo de 2.5 cm. El margen maximo es de
4 c¢cm en el superior e izquierda, y 3 cm en el
derecho e inferior.

— Deben estar impresas o mecanografiados, sal-
vo en los casos de simbolos, caracteres graficos
y férmulas quimicas o matematicas, éstas
podran escribirse en forma manuscrita, o di-
bujarse cuando sea necesario.

— Todo debe ser en color negro e indeleble.

— Elinterlineado —o espacio entre lineas— debe
ser de 1.5 o doble espacio (asi lo encuentra en
el procesador de texto de la computadora).

— Debe enumerar al margen izquierdo los ren-
glones de cada hoja, por lo menos de 5 en 5
lineas.

— El tipo de letra sugerida es Arial, namero 10,
toda vez que los caracteres en mayusculas no
deben ser inferiores a 0.21 cm de alto.

— No pueden contener dibujos.
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IV. DESCRIPCION

La funciéon de la descripcion consiste en divulgar la
invencion, por lo cual debera hacerse de forma bre-
ve, clara y evitar disgregaciones de cualquier natura-
leza. La descripcion y los dibujos brindan respaldo a
la reivindicacién.

Debe tomarse en cuenta que una vez presen-
tada la solicitud no podrd agregar materia adicional a la
descripcion; por ejemplo, figuras no descritas original-
mente.

Aspectos a considerar para la redaccion

I) Debe indicar la denominacién o titulo del diseiio
industrial, tal y como lo sefiala en el formato de solici-
tud, incluso deberd contener la indicaciéon de “Dibujo
industrial de...” o “Modelo industrial de...”.

II) Se sugiere incluir un preambulo, donde realice
una manifestaciéon de que el diseno industrial es dife-
rente a los conocidos y que contiene caracteristicas de
forma y ornamentacion. Esto es opcional.

III) Debera contener la numeracién de los dibujos
del diseno industrial, describiéndose la vista de la cual
se ilustra el disefio.
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V. REIVINDICACION

La reivindicacién es la caracteristica técnica esen-
cial de una invencién, para la cual se reclama la
proteccion legal mediante la solicitud de registro de
diseno industrial. La esencia de una reivindicacién
consiste en definir la invencion, precisando el alcance
del disefio industrial.

Como se ha mencionado anteriormente, la
reivindicacién deberd presentarse mecanografiada o
impresa en una hoja distinta a la descripcién y enume-
rar las hojas con nimeros arabigos al centro de la parte
superior o inferior; se compone de la siguiente manera:

“tal como se I

e ilus

— Debe ser una reivindicacién unica, y debera
contener la denominacién o titulo del disefio
industrial, seguido de la frase “tal como se ha
referido e ilustrado”.

— Ejemplos: “Modelo industrial de recipiente,
tal como se ha referido e ilustrado”; “Dibujo
industrial aplicable a alfombra, tal como se ha
referido e ilustrado”.
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— Después de la reivindicacién, debera presen-
tar los dibujos.

VI. DIBUJOS

Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la
descripcion, tanto para la divulgacion de la invencion
como para la interpretacion de la reivindicacién; un
dibujo es la expresion grafica que ayuda a describir y
comprender mejor una invencion.

Los dibujos deberan estar explicados en la
descripcion, tienen que ser esquematicos, libres de de-
talles innecesarios, leyendas o palabras, y deben poner
en evidencia lo esencial, es decir, las caracteristicas de
la invencion. Debe presentar todos los dibujos tal y
como fueron enunciados en la descripcién, son obliga-
torios para las solicitudes de registro de disefio indus-
trial. Deberan contener las siguientes caracteristicas:

— Deben presentarse sin marco. En las hojas
tamafo carta, no deben exceder una super-
ficie utilizable de 17.5 cm x 24.5 cm; y en las
hojas tamano A4, no deben exceder de 17 cm
x 26.2 cm.

— Podran contener textos, siempre que éstos for-
men parte del disefio industrial; o una palabra
o palabras aisladas cuando sea absolutamente
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indispensables, como “corte segin AB”, las
palabras indispensables deberan presentarse
en idioma espanol.

— Todas las cifras, letras y lineas que figuren en los
dibujos deberan ser sencillas y claras; la altura
de las cifras o letras no debera ser inferior a 0.32
cm (se recomienda letra Arial, nimero 12).

— Deberan ser ejecutados en lineas y trazos du-
raderos, suficientemente densos y entintados,
uniformemente espesos y bien delimitados;
podran utilizarse colores, si son parte del
diseno industrial, o presentarse fotografias que
muestren claramente el diseno industrial.

— Los cortes transversales se indicaran mediante
lineas oblicuas que no impidan la facil lectura
de los signos de referencia y de las lineas direc-
trices.

— Cada elemento de una figura deberd guardar
una proporciéon adecuada con cada uno de los
demas elementos de la figura, salvo cuando fue-
ra indispensable el empleo de una proporcion
diferente para la claridad de la figura.

— Una misma hoja de dibujos podra contener
varias figuras. Cuando las figuras que aparez-
can en dos o mas hojas formen una sola figura
completa, deberan presentarse de tal forma
que se puedan ensamblar sin que se oculte al-
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guna parte de las figuras configurantes de la
completa.

— Las diferentes figuras deberan estar dispues-
tas sobre una o varias hojas, de preferencia
verticalmente, estando claramente separada
cada una de las otras, pero sin espacios perdi-
dos. Cuando las figuras no puedan disponerse
verticalmente, deberan presentarse de forma
horizontal, situandose la parte superior de las
figuras en el lado 1zquierdo de la hoja.

— Las diferentes figuras deberan ser numeradas
consecutivamente tal y como fueron referidas
en la descripcion (por ejemplo, figura 1, figura
2, etcétera; o fig. 1, fig. 2, etcétera).

— Los signos de referencia y figuras que no se
mencionen en la descripcion, no deberan apa-
recer en los dibujos, y viceversa.

— St la solicitud se acompana de dibujos con
caracter provisional, entonces debera pre-
sentar los dibujos definitivos en un plazo
maximo de dos meses siguientes a la fecha de
presentacion de la solicitud.

— Sin ser un requisito, para mayor claridad, las
hojas de los dibujos pueden ser numeradas de
manera independiente a los anexos que contie-
nen la descripcién y reivindicaciéon; por ejem-

plo, si son 3 hojas, quedarian 1/3,2/3, 3/3.
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Cuando se exhiban los dibujos después de la fe-
cha de presentacion de la solicitud, habiendo media-
do requerimiento, y con materia adicional respecto a
los dibujos originales, se reconocera como fecha de
presentacion de la solicitud la de exhibicion de los di-
bujos enmendados.

Para indicaciones adicionales, deberd remitirse a lo
establecido en el Acuerdo que establece las reglas para
la presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial.

VII. PROCEDIMIENTO: EXAMEN DE FORMA

Presentada la solicitud, se procede a la realizacién
del examen de forma para verificar que los documen-
tos e informacion necesarios, segun la LFPPI, se en-
cuentren debidamente integrados en el expediente de
la solicitud de registro de diseno industrial. EI IMPI lo
podra requerir, hasta en dos ocasiones, para que sub-
sane sus omisiones.

Debe tomar en consideraciéon que el Instituto
cuenta con un plazo de tres meses a partir de la fe-
cha de presentacion de la solicitud para emitir el pri-
mer oficio correspondiente al examen de forma. La
publicacién de la solicitud de registro de disefio in-
dustrial en tramite tendra lugar lo mas pronto posible
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después de que haya aprobado el examen de forma,
sin que pueda solicitarse su publicacién anticipada.

VIII. EXAMEN DE FONDO

Una vez que ha obtenido la resolucion favorable
del examen de forma y que se ha publicado, un exa-
minador especializado realizara el examen de fondo
para verificar si la solicitud de diseno industrial retne
los dos requisitos siguientes establecidos en la LFPPI
para ser registrable: novedad y aplicacion industrial.

El Instituto podra emitir hasta un maximo de dos
requerimientos a efecto de que el solicitante cumpla
con las disposiciones legales aplicables. Sobre las con-
testaciones hechas por los usuarios respecto a los re-
quisitos del examen de forma, el IMPI tiene un plazo
de dos meses para pronunciarse sobre las mismas; res-
pecto a los requisitos del examen de fondo, el Instituto
tiene un plazo de cuatro meses para pronunciarse so-
bre ellos. Si la solicitud retine los requisitos legales, se
emite el oficio de “cita pago” y se notifica al solicitante
para que proceda a efectuar el pago por la tarifa co-
rrespondiente a la expedicion de titulo y sus primeros
cinco anos de vigencia; y presentar los dibujos de su
invencion para la publicacion en la Gacela de la Propie-
dad Industrial.
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IX. TITULACION

Efectuado el pago, se procedera a la elaboracion del
titulo y a la publicacién del registro de disefio indus-
trial otorgado. Debe tener en cuenta las obligaciones
para la conservacion de la vigencia de sus derechos.

Para un tramite fluido es importante que se entre-
gue la documentacion completa y correcta de la soli-
citud de registro de disefio industrial; la concesion del
registro podria ser incluso a los doce meses siguientes
de la presentacion de su solicitud.

Las solicitudes de registro de disefo industrial que
hayan aprobado el examen de forma y los registros
de disefios industriales otorgados, seran publicados
y consultables de forma electrénica y gratuita en la
Gaceta de la Propiedad Industrial, disponible en la pagina
hitp://siga.impi.gob.mx.

Una vez publicados, los expedientes de solicitudes
de registro de diseno industrial, quedaran abiertos a
consulta publica en el archivo de patentes y en el Visor
de Documentos de la Propiedad Industrial (VIDOC),
disponibles en la pagina htlp://vidoc.impr.gob. mx.

X. NOTIFICACIONES

Las notificaciones se realizaran en el domicilio
sefialado para tal efecto en la solicitud de registro de
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disenio industrial, por ese motivo es importantes re-
visarla minuciosamente y que no contenga errores al
momento de presentarala. Si el solicitante o apodera-
do llegaran a cambiar de domicilio, es obligacion de
¢éstos informar al Instituto, proporcionando la nueva
direccién para futuras notificaciones.

Las notificaciones que se realicen en el domicilio
sefialado en el expediente, seran mediante correo cer-
tificado con acuse de recibo por conducto del Servicio
Postal Mexicano. También podra notificarse directa-
mente en las oficinas del IMPI cuando el apoderado
o solicitante acuda personalmente. Asimismo, el Ins-
tituto podra notificar mediante la Gaceta de la Propiedad
Industrial las resoluciones, requisitos y demas actos que
emita, ésta se edita mensualmente y es consultable en
la pagina http://siga.impr.gob.mx.
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Guia informativa sobre derechos de autor y
propredad industrial para comunidades locales
¢ indigenas, editado por el Instituto de In-
vestigaciones Juridicas de la UNAM, se
publicé en formato electréonico el 11 de
diciembre de 2020. En su composicién
tipografica se utilizo tipo Baskerville en
9,10y 11 puntos.
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