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[. INTRODUCCION

Cuando se habla del derecho de la jegd intelectual, o bn, del dere-
cho inteleatal, cono lo ha venido designando el ilustre maestno Da-
vid Rangel Méina tradicimalmente se establece una division del mis-
mo, en dos grandes disciplinas, a saber: propiedad industiliatechos
de autorp propiedadntelectualen sentid estricto.

Esta division, que seace ca finalidades tato didacticas como prac-
ticas,no es tarabsolutapuesto que asten determinadas creaciones del
intelecto —que finalmenteo el oljetivo de proteccién de ambas areas
de la propedad intelectual— que son susceptibles de proteccién tant
dento delesqema dda propiedad industrial, como bdjis ordenamien-
tos juridicos en mteria de deho de autor, y a esta dobleof@acion o
traslape de instituciones juridicas es l@ ge ha venido denon@ndo
bajo elnombrede “proteccié awmulada”.

No olstante la poblematica que etierra, en ocasiones, para loagr
ticanes de la disciplina del derecho intelectual, y que he queridaysmbr

* Miembro del Consjo Directvo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Rfafesor
de Propiedad Intectual en los cursos de posgrado de leuBls Libre de Derechode la Facultadie
Derechadela Universdad Panamricana.
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con el titulo de este trabajo, no ha sido materia de amplios desarroll
teoricos.

La proteccidn simultanea o acumulacién supone, como ha sido res:
tado por Otero Lastrégjue el titular de un bien inmaterial puede invocar
para su proteccidon bien los distintos sistemas existentes en el order
miento juridico, al mismo tiempo, o bien uno solo de éstos. Y que est
decision reside en manos del titular del bien que podré optar, a su ele
cion, por las diversas posibilidades de que dispone.

Asi, tenemos que en Espafia, el articulo 3, nUmero 2 de la Ley de Pr
piedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987, dispone que “los der
chos de autor son independientes y compatibles con: 20. Los derechos
propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.”

De esta manera, el legislador espariol abordd y resolvié dos aspect
qgue habian sido objeto de debate en la doctrina de ese pais, ya que po
lado, la ley espafiola sobre propiedad intelectual, en concordancia con |
principios ya contenidos en la Ley de Patentes de 1986, particularmer
en su articulo 40., mantiene la independencia y separacién entre los de
chos de autor o propiedad intelectual y la propiedad industrial, conserva
do la clasica division en dos categorias, a que hemos hecho alusion ar
riormente.

Por otro lado, la Ley espafiola de 1987, en el mencionado articul
30., nimero 2, aborda la cuestion de la compatibilidad entre los derech
de propiedad industrial y los derechos de autor, pareciendo clara la volu
tad del legislador al declarar de manera expresa que ambos derechos
compatibles entre si, resolviendo una de las cuestiones que mas deficit
temente se habian tratado en el derecho positivo espafiol.

No obstante las multiples controversias que se han llegado a suscit
asi como la experiencia legislativa en otros paises, en México, a pesar
las recientes reformas legislativas, no se ha adoptado aun ninguna sc
cién ni doctrinal, ni jurisprudencial, ni mucho menos desde el punto di
vista del derecho positivo, a la problematica de la proteccion acumulada

Es el campo de las obras artisticas aplicadas a la industria en don
se han producido relevantes discrepancias sobre su régimen de protecc
legal y, mas concretamente, sobre la posibilidad de aplicar o no el réc

1 Citado por Casado Cervifio, Alberto, “Interrelacion entre propiedad industrial y propiedad
intelectual. Su tratamiento en la vigente legislacion espafol&stexios sobre derecho industrial.
Homenaje a H. Bayl¢Barcelona, Grupo Espafiol de la Asociacién Internacional para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, 1992, p. 100.
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men de acumulacion, que en nuestro sistema juridico se daria al través
la proteccion en materia de derechos de autor y como registros de mod
o dibujo industrial, y eventualmente para el caso de los envases, a
como marcas tridimensionales.

No obstante que la problemética de la proteccion acumulada podr
girar esencialmente en torno al sistema de proteccién de las obras pléa:
cas aplicadas, también se presentan en nuestro pais, una serie de con
tos, en cuanto a la posibilidad de proteccién de nombres de grupos artis
cos, como marcas de servicio al amparo de la Ley de la Propiede
Industrial, u obteniendo las reservas de derechos al uso exclusivo de |
mismos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, situacion qu
también se presenta tratdndose de nombres artisticos y de publicacione
difusiones periddicas.

Lo anterior no excluye la posibilidad de conflictos cuando se preten
de registrar como marca, el nombre de una obra literaria o artistica, q
ha sido objeto de proteccion al amparo de la legislacion autoral.

Siendo el tema de las reservas de derechos al uso exclusivo y su v
culacion con la propiedad industrial, el objeto central de este trabajo,
conveniente precisar su naturaleza juridica, la que se puede definir cor
la de figuras juridicas complementarias del derecho de autor, y que
distintos momentos legislativos han recaido sobre el uso exclusivo de
tulos de publicaciones periddicas; difusiones periddicas; personajes fic
cios, simbodlicos 0 humanos de caracterizacidén; nombres artisticos y d
nominaciones de grupos artisticos; caracteristicas gréficas originale
distintivas de obras, colecciones, periodicos, revistas; caracteristicas o
ginales de promociones publicitarias.

Es importante precisar que el registro de la reserva ante la autorid:
autoral tiene un caracter constitutivo del derecho, puesto que el momer
en que surge el derecho al uso exclusivo de la reserva, es, precisamel
aguel en que se expide, por la autoridad competente, el certificado de |
serva respectivo.

Con el fin de garantizar la exclusividad en el uso de lo que es mater
de la reserva, las distintas legislaciones autorales mexicanas han conte
plado sanciones tanto desde el punto de vista civil como penal, que h
brian de cumplir los infractores del derecho de exclusividad que deriva c
la propia reserva.

Para poder determinar los conflictos que se suscitan con motivo de
proteccion acumulada y esbozar las posibles soluciones, si las hubie
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habremos de analizar el tratamiento que se les da a las reservas de dere
al uso exclusivo en los mas recientes ordenamientos legislativos mexican:
tanto en materia de derechos de autor, como de propiedad industrial.

Il. LEY FEDERAL DE DERECHOS DEAUTOR DE 29 DE DICIEMBRE DEL956

La Ley de 1956 fue motivo de una reforma integral, que fue publica
da en eDiario Oficial de la Federaciordel 21 de diciembre de 1963, lo
gue lleva a muchos a considerar y a referirse a la Ley Federal de Del
chos de Autor de 1963, aun cuando desde el punto de vista de una estr
técnica legislativa, nunca existi6 un nuevo ordenamiento en 1963, sir
una reforma total al cuerpo legislativo anterior.

Pues bien, dicha Ley, que permanecio vigente hasta este afio de 19
se ocupaba del tema de las reservas de derechos en los articulos 20,
25 y 26, insertados dentro del capitulo I, denominado “Del derecho d
autor”.

Los dos primeros parrafos del articulo 20 de la mencionada Ley est
blecen:

Articulo 20. El titulo de una obra intelectual o artistica que se encuentr
protegida, o el de una publicacién periddica, sélo podran ser utilizados pc
el titular del derecho de autor.

Esta limitacién no abarca al uso del titulo en obras o publicaciones pe
riédicas que por su indole excluyan toda posibilidad de confusion.

Del andlisis de dicho precepto se pueden derivar, dentro de otras, |
siguientes consideraciones:

La titularidad de la reserva al uso exclusivo de un titulo o cabeza de p
blicacién periodica puede ser otorgada a cualquier persona fisica o moral.

El derecho a la reserva concede a su titular, la facultad de usar
exclusiva el titulo y, consecuentemente, el de oponerse a que terceras f
sonas lo utilicen.

El derecho al uso exclusivo de los titulos de publicaciones periédica
se encuentra en el comercio, lo que implica que puede ser enajenado |
cualquier titulo, transmitirse por via sucesoria, gravarse, etcétera.

El titulo no podra utilizarse cuando se preste a confusién con otro
cuya reserva se haya concedido con anterioridad a un tercero.

DR © 1998. Instituto de Investigaciones Juridicas - Universidad Nacional Auténoma de México



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/eAb5tF

LAS RESERVAS DE DERECHOS Y SU REGULACION 239

Por otra parte, el articulo 24 de la Ley Federal de Derechos de Aut
prescribia que el titulo o cabeza de un periédico, revista, noticiero cine
matogréfico, y, en general, de toda publicacién o difusion periddica, fuer
total o parcial, seria materia de reserva de derechos.

De dicho precepto se desprendia que la proteccion podia ser total —
ra toda la publicacibn— o para una parte de la misma; por ejemplo, |
cabeza de una columna periodistica.

Una vez satisfechos los tramites correspondientes, se otorgaba el L
de la reserva por tiempo indefinido, mientras duraba la publicacién o di
fusién, pero su subsistencia quedaba condicionada a que el titular acre
tara anualmente ante la autoridad competente que se encontraba explof
do el titulo cuyo uso exclusivo se le habia concedido.

De manera muy vinculada a la reserva de derechos al uso exclusi
del titulo de una publicacion periddica, el articulo 26, parrafo primero, d
la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956, disponia lo siguiente

Articulo 26. Los editores de obras intelectuales o artisticas, los de periéd
cos o revistas, los productores de peliculas o publicaciones semejantes, |
dran obtener la reserva de derecho al uso exclusivo de las caracteristic
gréficas originales que sean distintivas de la obra o coleccién en su caso.

Con esta institucion se buscaba no solamente proteger a una palabr
conjunto de palabras que formaran el titulo de una publicacion, sino tan
bién a la forma material en que se presenta el titulo, asi como el conte
do de la publicacion.

El infractor de una reserva de derechos incurria en responsabilidz
civil, cuyo alcance seria determinado por la autoridad judicial, previo e
procedimiento respectivo.

Desde el punto de vista penal, el uso indebido de titulos o caracteri
ticas gréficas de publicaciones periddicas constituia delitos tipificado
por la Ley Federal de Derechos de Autor, en los términos siguientes:

Articulo 135. Se impondra prision de seis meses a seis afios y multa por
equivalente de cincuenta a quinientos dias de salario minimo, en los cas
siguientes:

[...]

VI. Al que sin derecho use el titulo o cabeza de un periddico, revista
noticiero cinematografico, programas de radio o television, y en general d
cualquier publicacion o difusion periodistica protegida;
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Articulo 136. Se impondra prision de seis meses a cinco afios y mult
por el equivalente de cincuenta a trescientos dias de salario minimo, en |
casos siguientes:

V. Al que use las caracteristicas graficas originales que sean distintivo
de la cabeza de un periddico o revista, de una obra, o coleccion de obr:
sin autorizacion de quien hubiese obtenido la reserva para su uso.

Se establecia en el articulo 25 de la Ley Federal de Derechos de A
tor, como materia de reserva el uso y explotacion de personajes ficticios
simbdlicos en obras literarias, historietas gréaficas o en cualquier public:
cion periddica, cuando los mismos tengan sefialada originalidad y se uti
cen de manera habitual o periddica.

En el caso de este tipo de reserva, existia un problema en determir
la sefialada originalidad del personaje de que se trate; y, en todo caso
carga de demostrar tal extremo le correspondia a quien solicitara el derec
al uso exclusivo de la persona de que se trate, lo cual tendria que ha
valiéndose de los medios de prueba reconocidos por el derecho comun.

De igual manera, eran materia de reserva los personajes humanos
caracterizaciéon empleados en actuaciones artisticas, los nombres arti
cos, asi como las denominaciones de los grupos artisticos.

En todas estas circunstancias, el derecho al uso exclusivo de los pi
sonajes o de los nombres, surge con la expedicion del correspondiel
certificado de reserva de derechos, mismo que tendria una vigencia
cinco anos, que empezarian a contar desde la fecha del mismo, pudier
prorrogarse por periodos sucesivos, de idéntica duracién, siempre y cue
do el interesado probara ante la Direccién General del Derecho de Autc
el uso o explotacion habitual de esos derechos.

Por ultimo, la Ley Federal de Derechos de Autor preveia la posibili-
dad de obtener el derecho al uso exclusivo de las caracteristicas de p
mociones publicitarias, que tuvieran sefialada originalidad, con excepcic
del caso de anuncios comerciales.

De nueva cuenta, el problema de acreditar la sefialada originalidad |
las promociones publicitarias se tendria que resolver de manera similat
cuando se solicitara la concesién de reserva al uso exclusivo de persol
jes. En el caso de las promociones publicitarias, la proteccion duraria d
afios contados a partir de la fecha del certificado, pudiendo renovarse
un plazo igual si se comprobara el uso habitual de los derechos reservado:
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I1l. LANUEVA LEY FEDERAL DEL DERECHO DEAUTOR DE1996

La preparacion del proyecto de una nueva legislacién en materia c
derechos de autor obedecié fundamentalmente a la necesidad de nue:
pais para adaptar los ordenamientos autorales a los diversos compromi
asumidos por México en los distintos acuerdos comerciales internacion
les, particularmente en el Tratado de Libre Comercio de América de
Norte, ademas de intentar regular y proteger las nuevas tecnologias.

Como se ha venido sosteniendo hasta la fecha, la nueva Ley Fede
del Derecho de Autor, que fue publicada eDiario Oficial de la Fede-
racion del 24 de diciembre de 1996, habiendo entrado en vigor a los nc
venta dias siguientes a su publicacion, en términos del articulo primel
transitorio del correspondiente decreto, encierra puntos y situaciones p
deméas controvertidas, que han ameritado criticas bastante severas por
distintos sectores sociales involucrados, incluyendo los especialistas en
materia, ademas de otros aspectos en los que se pudieron haber evit
los problemas inherentes a su aplicacion, como es el caso del tema c
nos ocupa, sin haberlo logrado, y antes por el contrario, crear una situ
ciébn mas compleja y con mayores contradicciones que la existente ct
anterioridad.

Ello no obsta para sefalar que existen determinados apartados de
nueva legislacion, que lamentablemente no son tema de este analisis, (
si implican mejoras sustanciales a la situacion previa en cuanto a la cla
dad de la regulacion y el &mbito de proteccion que se otorga.

El capitulo Il del titulo VIII de la nueva Ley Federal del Derecho de
Autor, bajo el nombre de “De las reservas de derechos al uso exclusivc
reglamenta las instituciones materia de nuestro estudio, y en su artict
173 define que la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar
forma exclusiva titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisic
y psicoldgicas distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplic;
dos, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los géneros que en el 1
Mo precepto se precisan, y que son:

a) Publicaciones periddicas. Editadas en partes sucesivas con var
dad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente.

b) Difusiones periddicas. Emitidas en partes sucesivas, con varied:
de contenido y susceptibles de transmitirse.

c) Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbdlicos.

d) Personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y
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e) Promociones publicitarias. Contemplan un mecanismo novedoso
sin proteccion tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con
incentivo adicional de brindar la posibilidad al publico en general de ob
tener otro bien o servicio, en condiciones mas favorables que en las q
normalmente se encuentra en el comercio, con excepcion del caso de
anuncios comerciales.

Si contrastamos la lectura de dicho precepto, con los articulos 24, 25
26 de la anterior Ley Federal de Derechos de Autor, podemos concluir g
ya no se consideraran como materia de reserva las caracteristicas grafi
originales que sean distintivas de una obra o coleccién, que se estable
en favor de los editores de obras intelectuales o artisticas, de periédicos
revistas, de los productores de peliculas o publicaciones semejantes, 1o
podria llevar a considerar la aplicacion del articulo sexto transitorio de |
nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que establece textualmente
siguiente:

Articulo sexto transitorio. Las reservas de derechos otorgadas bajo la v
gencia de la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga, continuar
en vigor en los términos sefialados en la misma, pero la simple comprob
cion de uso de la reserva, cualquiera que sea su naturaleza, sujetara la n
ma a las disposiciones de la presente Ley.

Las reservas de derechos previstas en la Ley Federal de Derechos
Autor que se abroga y que no se encuentren previstas en la presente L
qguedaran insubsistentes una vez agotados los plazos de proteccion a
gue se refiere la Ley abrogada.

Independientemente de la controversia que desde el punto de vis
constitucional pudiera suscitar el segundo parrafo del precepto ants
transcrito, debe destacarse que ya quedaran sin proteccion al momentac
vencimiento del plazo de proteccidn, las reservas de derechos de las
racteristicas graficas originales en favor de los editores de periédicos
revistas, asi como de los productores de peliculas, mas no asi en cuan
los editores de libros, en que vemos una clara ampliacion de la prote
cion, al disponer el articulo 126 de la actual Ley Federal del Derecho c
Autor, que los editores de libros gozaran del derecho de exclusividad s
bre las caracteristicas tipograficas y de diagramacion para cada libro,
cuanto contengan de originales, mismo que de conformidad con el artic
lo 127 del referido ordenamiento, tendrd una duracién de cincuenta af
contados a partir de la primera edicion del libro de que se trate.
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A fin de hacer constar la proteccién a las reservas de derechos a ©
nos hemos venido refiriendo, el Instituto Nacional del Derecho de Auto
(INDA) expedira el certificado respectivo, para lo cual, y dentro de ur
procedimiento administrativo, aun no detallado, dada la carencia del R
glamento de la actual Ley, no obstante lo cual pudiera pensarse en la aj
cacion supletoria de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, e
INDA debera verificar la forma en que se pretenda usar el titulo, nombre
denominacion o caracteristicas objeto de reserva de derechos a fin de ¢
tar la posibilidad de confusién con otra previamente otorgada, es dec
tendra que realizar un examen de novedad de la materia de la reser
ademas de analizar la satisfaccion de los requisitos y condiciones q
eventualmente se establezcan en el Reglamento de la Ley.

Desde luego, debe destacarse que la reserva no podra compren
todo aquello que no es materia de la misma, y que se sefiala en el artic
188 de la propia Ley Federal del Derecho de Autor. Sobre este Ultim
precepto, no puede pasarse por alto que el legislador pretendio introdu
en la Ley del Derecho de Autor, un articulo cuyo contenido es en gra
parte similar al del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, relati
vo a las hipoétesis de irregistrabilidad de un signo marcario, sin atender
la naturaleza y esencia de las reservas de derechos al uso exclusivo, cc
lo podremos analizar mas adelante con la transcripcion que haremos
dicho texto legislativo, ademas de que atendiendo a los principios de 10¢
ca elemental que deben inspirar a la técnica legislativa, el mencionac
articulo 188 debid colocarse inmediatamente después de los articul
175, 176 y 177 de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, y no en
lugar que ocupa, con posterioridad a las hip6tesis de nulidad, cancelaci
0 caducidad de una reserva.

El articulo 188 dispone textualmente lo siguiente:

Articulo 188. No son materia de reserva de derechos:

I. Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracteristicas fis
cas o psicoldgicas, o las caracteristicas de operacién que pretendan aplic
se a alguno de los géneros a que se refiere el articulo 173 de la prese
Ley, cuando:

a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o concey
tual puedan inducir a error o confusién con una reserva de derechos previ
mente otorgada o en tramite.
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No obstante lo establecido en el parrafo anterior, se podran obtener r
servas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solici

das por el mismo titular;
b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada;

¢) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organizacién
institucion publica o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorizaciol

expresa;

d) Reproduzcan o imiten sin autorizacion, escudos, banderas, emble
mas o signos de cualquier pais, estado, municipio o divisidn politica equi

valente;

e) Incluyan el nombre, seud6nimo o imagen de alguna persona dete

minada, sin consentimiento expreso del interesado, o

f) Sean iguales 0 semejantes en grado de confusion con otro que el In
tituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante se

el titular del derecho notoriamente conocido;
Il. Los subtitulos;
lll. Las caracteristicas gréficas;

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a indivi
dualizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les

caracteristico;
V. Las letras o los nimeros aislados;

VI. La traduccidn a otros idiomas, la variacion ortogréfica caprichosa o

la construccién artificial de palabras no reservables;

VII. Los hombres de personas utilizados en forma aislada, excepto lo
gue sean solicitados para la proteccion de nombres artisticos, denominac
nes de grupos artisticos, personajes humanos de caracterizacion, o simb
cos o ficticios en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el inciso €) de

fraccion | de este articulo, y

VIIl. Los nombres o denominaciones de paises, ciudades, poblacione
o de cualquier otra division territorial, politica o geogréfica, o sus gentili-

cios y derivaciones, utilizados en forma aislada.

Como se puede apreciar de la lectura del precepto antes transcrito,
evidente la atribucion de amplias facultades, muchas de las cuales enc
rran un alto grado de discrecionalidad, que se le estd confiriendo
INDA, para que en un momento determinado pudiera objetar y eventus
mente negar, la concesion de una reserva de derechos al uso exclusivo.

En cuanto a la vigencia del certificado de la reserva de derechos,
misma serd de un afio, contado a partir de la fecha de su expedicion, er
caso de las otorgadas a titulos de publicaciones o difusiones periddic:
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en tanto que sera de cinco afios, también contados a partir de la fecha
su expedicién, cuando se otorgue a nombres y caracteristicas fisicas
psicoldgicas distintivas de personajes tanto humanos de caracterizaci
como ficticios o simbdlicos, nombres o denominaciones de personas
grupos dedicados a actividades artisticas y denominaciones y caracteri:
cas de operacion originales de promociones publicitarios.

Un acierto importante que encierra el articulo 189 de la nueva Le
Federal del Derecho de Autor estriba en que tratdndose de publicacior
periddicas, el INDA expedira el certificado de reserva correspondiente
con independencia de cualquier otro documento que se pudiera exig
para la circulacion de la obra, como podria ser el certificado de licitud d
titulo y contenido expedido por la Comision Calificadora de Publicacio-
nes y Revistas llustradas de la Secretaria de Gobernacion, que anters
mente se requeria por parte de la entonces Direccion General del Derec
de Autor, a fin de emitir el certificado de reserva, lo que implicaba un:
carga burocratica adicional, y sin sustento legal claro, para el solicitan
de una reserva.

Los plazos de proteccion que amparan los certificados de reserva:
derechos son susceptibles de renovacién por periodos sucesivos igual
con excepcion de los relativos a promociones publicitarias, las que al té
mino de su vigencia pasaran a formar parte del dominio publico, lo cu:
es claramente explicable atendiendo a la naturaleza temporal y efimera
las promociones o campafias publicitarias.

A fin de que proceda la renovacion de las reservas de derechos al
exclusivo, se requiere la presentacion de la correspondiente solicitud ar
el INDA dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta de
mes posterior al dia del vencimiento de la reserva de derechos corresp
diente, ademas de comprobar fehacientemente el uso de la misma y
utilizacion tal y como se concedio la reserva, exigencia esta Ultima qu
tiene su apoyo en el articulo 179 de la Ley Federal del Derecho de Autc
que dispone que los titulos, nombres, denominaciones o caracteristic
objeto de reservas de derechos, deberan ser utilizados tal y como fuer
otorgados, y cualquier variacion en sus elementos sera motivo de ul
nueva reserva.

Las reservas de derechos son susceptibles de transmision, debier
notificar los titulares de las reservas al INDA, las transmisiones de lo
derechos que amparan los certificados correspondientes a fin de que q
den debidamente inscritas.
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Independientemente de la obligacion de inscribir las transmisiones c
las reservas, el INDA también tiene la obligacion de inscribir, y en sl
caso, expedir las constancias correspondientes, cuando se declare la n
dad de una reserva, cuando proceda la cancelacion o la caducidad de
reserva, ademas de todas aquellas anotaciones que le requiera una au
dad competente existiendo el mandamiento respectivo.

De conformidad con el articulo 183 de la Ley Federal del Derecho d
Autor, una reserva de derechos sera nula cuando:

a) Sea igual o semejante en grado de confusion con otra previamer
otorgada o en tramite;

b) Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo c
el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento;

¢) Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constal
e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o

d) Se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones del capi
lo 11 del titulo VIII de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Como se puede apreciar sin necesidad de grandes analisis, las cal
les de nulidad de una reserva de derechos son muy similares a las «
para el caso de registros marcarios previene el articulo 151 de la Ley
la Propiedad Industrial, con la salvedad de que si la Ley de la Propied
Industrial establece los plazos para el ejercicio oportuno de las accion
de nulidad, la Ley Federal del Derecho de Autor es omisa en este aspec
y, en todo caso, habria que aplicar de manera supletoria los plazos pre\
tos en la legislacién comuan.

En términos del articulo 184 de la Ley Federal del Derecho de Autor
procederé la cancelacion de los actos emitidos por el INDA, en los exp
dientes de reservas de derechos cuando:

a) El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero,
con violacion a una obligacién legal o contractual;

b) Se haya declarado la nulidad de una reserva;

c) Los titulos, nombres, denominaciones o caracteristicas objeto ¢
reservas de derechos, se utilicen de manera distinta a como fueron otor
dos y se cause confusidn con otra reserva que se encuentre protegida;

d) Sea solicitada por el titular de una reserva, o

e) Sea ordenado mediante resolucion firme de autoridad competente

Si atendemos al contenido del articulo 184, desde el punto de vis
del autor de este trabajo, la primera causal de cancelacion de la inscr
cion se deberia considerar como una hip6tesis de nulidad, puesto que
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conducta del solicitante de la reserva que transgrede los principios de
buena fe o los establecidos en la Ley, fue la que condujo al otorgamien
de la reserva, misma que surgio, en todo caso, afectada de nulidad, |
tratarse de un acto contrario a derecho.

La caducidad de una reserva se da cuando la misma no se renueva
los términos establecidos por la Ley, sin que se requiera declaracion &
ministrativa por parte del INDA.

Por lo que hace a las declaraciones administrativas de nulidad y ca
celacién, el procedimiento tendiente a la obtencion de las mismas se
dra iniciar de oficio por el INDA, a peticién de parte, o del Ministerio
Publico de la Federacion, cuando tenga algun interés la Federacion.

No obstante que no se establece expresamente en la Ley Federal
Derecho de Autor, la parte que inicie un procedimiento de declaracio
administrativa de nulidad o de cancelacion, deberé acreditar tener inter
legitimo, con el alcance que sobre el particular previene el articulo 10. d
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles, asi como la interpretacion jt
dicial que se ha dado a este Ultimo precepto.

Aun cuando el articulo 187 de la Ley Federal del Derecho de Auto
dispone que los procedimientos de nulidad y cancelacion de una reser
de derechos se sustanciaran y resolveran de conformidad con las dispc
ciones que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de la Ley,
claro que a la luz del articulo 214 de la misma Ley, habran de conocer
dichos procedimientos los tribunales federales, particularmente los juzg
dos de distrito, y en todos los juicios sera parte el INDA.

Con objeto de evitar la usurpacién de las reservas de derechos al t
exclusivo y en claro contraste con los preceptos anteriormente vigent
qgue consideraban dichas conductas usurpadoras como delitos, el artic
231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en sus fracciones VIl y VIl
establece que constituyen infracciones en materia de comercio, cuan
sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto, las conductas
usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, asi comc
de usar o explotar un nombre, titulo, denominacion, caracteristicas fisic
0 psicologicas, o caracteristicas de operacion, de tal forma que induzcai
error o confusién con una reserva de derechos protegida.

Dada la exdtica division de competencias entre las autoridades adn
nistrativas, prevista en el articulo 20. de la Ley y precisada con mayc
detalle en el numeral 232 del mismo ordenamiento, estas infracciones
materia de comercio seran sancionadas por el Instituto Mexicano de

DR © 1998. Instituto de Investigaciones Juridicas - Universidad Nacional Auténoma de México



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/eAb5tF

248 JULIO JAVIER CRISTIANI

Propiedad Industrial, con multa de cinco mil hasta diez mil dias de salari
minimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisi6
de la infraccién, pudiendo aplicarse una multa adicional de hasta quiniel
tos dias de salario minimo general vigente por cada dia en que persiste
infraccion. También se previene un incremento de las multas hasta en
cincuenta por ciento respecto de las cantidades antes aludidas, cuandt
infractor fuese un editor, organismo de radiodifusion, o cualquier person
fisica 0 moral que explote obras a escala comercial.

Dentro de estos procedimientos administrativos de infraccion, el Ins
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial actuara con arreglo al proced
miento y formalidades previstas en los titulos sexto y séptimo de la Le
de la Propiedad Industrial, pudiendo adoptar las medidas precautori
previstas en dicha Ley.

IV. LA LEY DE INVENCIONES YMARCAS DE1976

Si bien es cierto que la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de d
ciembre de 1975, que fue publicada ebDiario Oficial de la Federacion
el 10 de febrero de 1976, y entr6 en vigor al dia siguiente de su public
cion, fue por demas controvertida en cuanto a su contenido y por la intr
duccién de nuevas instituciones. Para el efecto del tema que nos ocu
cabe destacar que fue el primer ordenamiento que se encargara de reg
de manera expresa la posibilidad de registro de las marcas de servic
gue antes de dicha fecha eran protegibles en virtud de las decisiones de
tribunales del Poder Judicial de la Federaciébn. Como consecuencia
ello, los prestadores de servicios de entretenimiento o musicales al trav
de un grupo, podrian registrar el nombre del mismo como una marca ¢
servicio, y de igual manera, se podrian registrar como marcas, los nor
bres de las publicaciones periddicas.

Aqui es donde aparece la posibilidad de una doble proteccién: por
lado, la que otorgaba el sistema de reservas de derechos al uso exclus
contemplado en la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, y, pt
otra, los registros marcarios tanto para amparar publicaciones, como s
vicios de entretenimiento que ya se contemplaban y regulaban de man
expresa en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Ademas, es de destacarse en este Ultimo ordenamiento la existen
de la fraccion XII del articulo 91, que dispone textualmente lo siguiente:
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Articulo 91. No son registrables como marca:

XIl. Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los persona:
jes ficticios o simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor, confor
me a la Ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; asi co
los personajes humanos de caracterizacién, si no se cuenta con su conf
midad.

De acuerdo con una recta interpretacion de dicho precepto y con
finalidad de evitar los problemas que se presentan en las situaciones
proteccion acumulada, como puede ser el caso de una dualidad de titu
res de derechos sobre el mismo titulo o personaje, ya se dispone cla
mente que solo se podran registrar como marca los titulos de obras, |
personajes ficticios o simbdlicos y los personajes humanos de su carac
rizacion, cuando se cuente con el consentimiento de su autor, o del titul
del derecho, siempre y cuando éstos se mantengan vigentes conforme .
Ley de la materia, que seria la Ley Federal de Derechos de Autor
1956.

V. LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LAPROPIEDAD
INDUSTRIAL DE1991

La expediciéon de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propieda
Industrial, que fue publicada enl@iario Oficial de la Federaciorel 27
de junio de 1991, y entr6 en vigor al dia siguiente de su publicacion, ob
deci6 a la necesidad de contar con un marco juridico adecuado para
debida proteccion a los derechos de propiedad industrial en un &mbito |
apertura comercial que nuestro pais ya habia iniciado con antelacion,
gue pudiera responder a las necesidades de la industria, comercio y pr
tadores de servicio tanto nacionales como extranjeros.

En el tema que nos ocupa, es de destacarse la fraccion XllI del artic
lo 90, que disponia lo siguiente:

Articulo 90. No se registraran como marca:

XIll. Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los perso-
najes ficticios o simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuar
do, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derech
asi como los personajes humanos de caracterizacion, si no se cuenta cor
conformidad,;
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De la lectura del precepto transcrito se puede apreciar que su reds
cion es idéntica al articulo y fraccion correspondiente de la Ley de Inver
ciones y Marcas de 1976, por lo que el comentario hecho en el aparta
gue antecede es estrictamente aplicable al contenido de la Ley de 1991

Cabe destacar que habiendo adoptado nuestro pais la Clasificaci
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, es
blecida en virtud del Arreglo de Niza, las marcas relativas a publicacic
nes se registrarian en la clase 16, en tanto que las correspondientes a
vicios de entretenimiento, incluyendo los prestados por grupos artistice
0 musicales, se ubicarian en la clase 41.

Desde luego, el ordenamiento en cuestion no aborda los conflictc
gue se pudieran suscitar en materia de proteccion acumulada, y por en
no define, en caso de distintos titulares, la prevalencia del registro marc
rio, 0 en su caso, de la reserva de derechos al uso exclusivo.

VI. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial fue refor
mada en 1994, en términos del decreto publicado Bragb Oficial de
la Federacidéndel 2 de agosto de dicho afio, mismo que entr6é en vigor €
1o. de octubre de 1994.

Dicha reforma obedecié a la necesidad de armonizar la legislacio
mexicana en materia de propiedad industrial con las distintas obligacic
nes asumidas por nuestro pais en los tratados comerciales internacione
que habia suscrito, particularmente el Tratado de Libre Comercio d
América del Norte, ademas de mejorar las instituciones que lo ameritar:
después de tres afios de vigencia del ordenamiento vy, finalmente, atribu
le plena autonomia y facultades de autoridad administrativa al Institut
Mexicano de la Propiedad Industrial. Dentro de este marco se reformo
articulo 90, en su fraccion XIllI, para quedar como sigue:

Articulo 90. No se registraran como marca:

Xlll. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos
de publicaciones y difusiones periédicas, los personajes ficticios o simbdli
cos, los personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho c
rrespondiente lo autorice expresamente;
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Es claro que el propdsito del legislador fue el de empezar a acotar |
conflictos que pueden surgir con motivo de la proteccion acumulada,
ampliar el alcance de dicho precepto, incluyendo claramente como no r
gistrables los titulos de publicaciones y difusiones periédicas, asi con
los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, a mer
gue se cuente con el consentimiento del titular del derecho correspo
diente, lo que implica que debe existir una coincidencia entre el titular e
materia autoral y el que lo sea del registro marcario.

No obstante la existencia de dicho precepto, en la practica se he
dado varios casos en que el titular del registro marcario es una perso
distinta a aquella que obtuvo ante la entonces Direccién General del D
recho de Autor o bien ante el INDA, la reserva de derechos al uso excl
sivo, ello debido principalmente a la falta de coordinacion entre amba
dependencias de la administracion publica, asi como al desconocimier
del funcionario encargado de la tramitacion del correspondiente registt
de marca o reserva, de la existencia del diverso derecho de propiedad
telectual.

VIl. CONCLUSIONES

Cuando en la doctrina empieza a surgir la necesidad de estudiar
naturaleza juridica de lo que se conoce como “proteccién acumulada”,
puede percibir que en la mayoria de las ocasiones no se ha abordad
fondo y, en todo caso, se ha concluido que es preferible la existencia
una doble proteccion, es decir, tanto en el ambito de la propiedad indu
trial, como en el del derecho de autor, que la carencia de la misma.

Los conflictos en este tema se presentan cuando respecto del misi
nombre a aplicar a una publicacién o difusion periédica, o0 a un grupo a
tistico o musical, existe un titular del registro marcario en la clase corre:
pondiente, que es distinto y no tiene ninguna relacién o vinculacién juri
dica con el titular de la reserva de derechos al uso exclusivo.

Ello nos lleva a considerar que se deberia determinar, por lo menos
nivel doctrinal, puesto que a nivel jurisprudencia ain no se ha presenta
conflicto alguno, cudl de los dos derechos debe prevalecer: si el que
deriva de la legislacion autoral, atendiendo al contenido casi siempre &
tistico o intelectual que esta presente en una obra escrita 0 en las eje
ciones o interpretaciones de un grupo musical, o bien, el derecho marc
rio, considerando la actividad comercial implicita en la publicacién ©
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difusién periddica o en las actividades de un grupo musical o artistico. ¢
consideramos el valor de la creatividad como el bien juridico tutelado pc
el derecho de autor, podriamos concluir la preeminencia de la legislacic
autoral, como la fuente idénea de proteccion juridica que confiere el der
cho de exclusividad al uso de un titulo para una publicacion o difusio
periddica, el nombre de un grupo artistico o musical, asi como las cara
teristicas de los personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o si
bolicos.

Mientras dicha controversia que se ha dado en la practica y cuya p
sible solucién doctrinal ha quedado apuntada en el parrafo que antece
es resuelta por los érganos jurisdiccionales, hubiera sido altamente des
ble que en el capitulo Il del titulo VIII de la nueva Ley Federal del Dere-
cho de Autor, que si bien es cierto contiene una regulaciéon mucho mx
detallada y precisa que su predecesora en materia de reserva de derec
se hubieran previsto algunos lineamientos para los casos de conflictos
rivados de la proteccion acumulada.

En particular, se debié haber dispuesto una mayor reglamentacion ¢
materia del examen de novedad de las solicitudes de reserva de derec
al uso exclusivo, estableciendo una relacion de coordinacion de la auto
dad en materia de derechos de autor con el Instituto Mexicano de la Pr
piedad Industrial, a cargo del registro de los signos marcarios, en que
pudiera, al momento de realizar el examen de novedad, consultar los |
gistros marcarios o solicitudes en tramite, relativas a publicaciones y se
vicios de entretenimiento, para de esta manera evitar la existencia de c
titulares diferentes para el mismo derecho, y asi, prevenir los conflictc
gue han surgido en este tema.

Como aun no se expide el Reglamento de la Ley Federal de Derech
de Autor y cuidando los aspectos de jerarquia constitucional, en aplic
cion de lo previsto en el articulo 177 de la Ley, se podria establecer
relacion de coordinacién a que se alude en el parrafo que antecede, er
texto del Reglamento.

Finalmente, es de desearse que con una adecuada reglamentacié
cooperacion entre las entidades de la administracion publica a cargo c
registro de estos derechos, se logre el objetivo de la proteccion acumu
da, que es el de fortalecer el alcance de los derechos de exclusividad,
no como acontece actualmente, en que la proteccién acumulada se
convertido en una fuente de conflictos.
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